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mismos; C) Prohibicién de regisiro de signos idénticos o semcjantes a nombre
comercial anlerior si se aplican a dislingnir, respectivamente, produclos o servicios
similares o idénticos a lns actividades de la persona que éste comprende y existe ries-
go de confusién en el piblico; D) Principio de especinlidad, riesgo de confusién y
concepto de signes anteriores: a) Influencia del principio de especialidad. Marca noto-
ria y marca renombrada, b) Riesge de confusién y aprecineién de In identidad o seme-
jonza entre signos, ¢) Marcas y nombres comerciales anteriores; 3. Prohibicién de regis-
tro del nombre civil o la imagen que identifique a persona distinta del solicitante, y del
nombre, apellido, seudénimo o cualquier otro signo que para la generalidad del pibli-
co identifique a persona distinta del solicitante, sin la 'debida autorizacion; 4. Prohibi-
cién de registro de signos o medios que reproduzcan, imiten o transformen creaciones
protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial que
no sea marca o nombre comercial, salvo que medie la autorizacién de sus titulares;
5. Prohibicion de registro de signos idénticos ¢ similares « nombre comercial, denomi-
nacién o razén social de una persona juridica distinie del solicitante.—V. SicNoOS
REGISTRADOS EN ESTADO DE MALA FE DEL SOLIGITANTE: 1. El registro de mala fe como
causa de nulidad o de reivindicacidn de la marca; 2. Marcas registradas por agentes o

representantes.

L IHIEIINHTL&R

1. El derecho sobre la marea como derecho subjetivo (en
el sentido de conjunto unitario de facultades, ob]i'gaciones,
cargas y acciones) nace por viriud del registro del signo que la
forma en el Regisiro de Marcas de la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas (OEPM) a favor de su titular o, acaso, de
‘sus cotitulares (arts. 1°.2, 2 y'46 de la Ley 17/2001, de Marcas,
cn adelante, LM) El registro, confirmacién oficial de la inicial
idoncidad del signo para ser constitutivo de marca (o de nom-
bre comercial), tienc cardcter constitutivo respecto al naci-
miento del derecho de marca en plenitud segiin éste resulta
delimitado y regulado por la LM (en especial segiin su Titulo
V, arts. 34-50). Ello no significa que ¢l registro de Ia marca
desactive la eficacia de posibles cansas (bajo forma de prohi-
hiciones absolutas o relativas de registro) que determinasen la
falta de esa idoneidad del signo para ser marca inicialmente
apreciada por la OEPM y sobrc cuya base ésta hubiera prac-
ticado ¢l registro. Significa que el titular de la marca reglstra—
da ingresa en el marco de derechos, obligaciones y acciones
que la LM atribiye o, en'sn caso, impone, a favor del titular
de una marca regisirada. Pero el registro de Ia marca no pro-
duce efectos sanatorios cuando ha sido obtenido en vulnera-
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cién de prohibiciones de registro o bien su solicitante no actué
de buena fe. Asimismo, el registro de la marca o del nombre
comercial no significa tampoco que el simple creador o usua-
rio de buena fe de determinado signo como distintivo de sus
productos, servicios o actividades carezca de cierta proteccién
juridica. Lo que sucede es que esa proteccién no le vendra
procurada en plenitud y de forma directa por la Ley 17/2001
sino por otras vias y, en particular, por la Ley 3/1991, de
Competencia Desleal; o, acaso, por ¢l Convenio de Ja Unidn de
Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial de 20 de
marzo de 1883 (CUP) (cf. art. 3°.3 LM); todo ello sin perjuicio
de su derecho a ejercitar las acciones reivindicatoria y de nuli-
dad de lIa.maica registrada a favor de otro sujeto si el simple
usuario de marca o de nombre eomercial no registrado puede
llegar a probar la falta de buena fe dcl solicitante de su regis-
tro (cf. arts. 2°.2-3 y 51.1.b LM). Existen, por dltimo, casos en
los que la proteccién del signo distintivo utilizado como marca
o como nombre comercial no tiene como presupuesto su regis-
tro en la OEPM:sino.la prueba de su prestigio o reputacién en
el mercado, esto es, la adquisicién de notoriedad o renombre
por el signo (cf. art. 8° LM). Esta circunstancia, relevante en
un sistema econémico basado en la libre concurrencia, permi-
te al titular/usuario no registral ebtener proteccién como si el
signo estuviera realmente registrado. Iiste supuesto-exeepcio-
nal se.contiene. en' el régimen previsto en los arts. 6°.2.d, 8 y
34.5 LM y su aplicacién requiere,.como presupuesto ineludi-
ble, la prueba por parte del usuario sin registro de la notorie-
dad o prestigio relevante del signo por cuya virtud éste se haga
acreedor de similar proteccién que la LM dispensa al titular
de marcas y nombres eomerciales registrados (nétese que las
acciones por violacién del derecho de marca solamente son
réconocidas a favor del titular de una marca registrada, art.
40 LM, por.lo que parcce imponerse que el titular de marca
netoria no registrada debe en primer lugar obtener el registro
de la misma para obtener la legilimacién activa precisa para el
cjercicio de las acciones previstas por los arts. 40.y 41 LM).

2. Elregistro de la marca es la expresién formal de su con-

cesién a favor de su solicitante. En prueba de ello, el Estado,
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a través de la OEPM, expide a su favor el correspondiente
titulo de marca o de nombre comercial (art. 22.4 LM). El re-
gistro de la marca implica, pues, la resolucién administrativa
de lIa OEPM favorable a su concesién tras examinar ésta Ia
idoneidad del signo y su aptitnd distintiva respecto de los
productos o servicios solicitados (art. 22 LM) [MASSAGUER,
voz “Marca”, Enciclopedia Juridica Bdsica, tomo 111, Madrid
(Civitas), 1995, pag. 4172]. Esa comprobacién o examen a

cargo de la OEPM ha de versar, fundamentalmente, sobre dos
aspectos: a) el relativo a la idoneidad del signo para constituir
marca, la cual vendrd reconocida si el signo no incurre en nin-
guna de las prohibiciones de registro cuyo control correspon-
de ex officio a la OEPM, que son todas las abselutas y alguna
de las relativas (arts. 5, 9°.1.b LM);:b) el relativo a la inexis-
tencia:de oposiciones por parte de terceros titulares de marcas
o nombres comerciales anteriores u otro-tipo de derechos
excluyentes o incompatibles o bien que, no obstante existir,
resulte que las mismas no obstan el registro ya sea éste total o
parcial en atencién a la clase o clases de productos, servicios o
actividades solicitadas para ser dlsllngmdas por el signo (arts.
22.2, 60 LM). :

3 El régimen de. las prohibiciones de reglstro segilin la Ley
17/2001 es tributario del Reglamento (CI%) n® 40/94, del Con-
sejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria
(en adelante, RMC) y de la Directiva 89/104/CLE del Consejo,
de 21 de diciembre de 1938, relativa a la Aproximacién de las
legislaciones dé los Estados miembros en materia de Marcas;
asimismo, la LM ha' asumido cierta prohibiciéon derivada del
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 15 de
abril de 1994 (DOCE L 336 de 23 de diciembre de 1994). Ello
significa, en especial, que la praxis habra de estar especial-
mente atenta a las pautas, criterios y doctrina de aplicacion de
tales normas ya que las instancias nacionales (OEPM y jueces
nacionales) tienen el deber de aplicar el Derecho nacional
segin el sentido del Derecho Comunitario en la materia, por
un lado [ROBLES MORCHON, Lus marcas en el Derecho espariol
(adaptacion al Derecho comunitario), Madrid (Civitas),
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1995, pégs. 36 sigs.; VICENT CHULIA, Introduccién al Derecho
mercantil, 14* ed., Valencia, 2001, pdg. 671], y, por otro, dada
Ia eficacia directa de la Marca Comunitaria en Espaia, se
deberi procurar no hacer mas gravosa ni divergente la posi-
cién del titular de marcas registradas en el Registro espafiol de
Marcas que la posicién de quienes resultan titulares o licen-
ciatarios de Marcas Comunitarias.

II. PROHIBICIONLS DE REGISTRO
1. Significado de las prohibiciones de registro.

4., Las prohibiciones de registro como marca o como nom-
bre comercial de determinados signos presentan una doble
faceta. Por una parte, en sentido positivo, definen los requisi-
tos que-ha-de reunir un signo para ser constitutivo de tal clase
deinstitutos. Por.otra parte, desde un prisma negativo, que es
el que primordialmente eonsidera la LM, las prohibiciones de
regislro son causas impeditivas del registro como marca deun
signo por virtud de diferentes razones que lo inhabilitan para
ser constitutivo de marca (arts. 5 a 10 LM); por las mismas
razones, las prohibiciones pueden actuar, a posteriori, como
causas de nulidad o de caducidad de un registro de marca ya
practicado (cf. arts. 51, 52 y 55.1.d-e LM). La naturaleza
intrinscea de las prohibiciones de registro es variada. depen-
diendo de su forma de actuacién como hecho impeditivo o
como causa de anulacién o de caducidad de un registro de
marea o de nombre comercial, en su caso. Sin embargo, puede
indicarse que las prohibiciones de registro constituyen el “ne-
gativo” de los requisitos de idoneidad que ha de reunir un
signo para ser constitutivo de marca [cf. BERCOVITZ, Apuntes
de Derecho Mercantil, 2° ed., Pamplona (Aranzadi), 2001,
pags. 434 y sigs.]. El signo que no retina tales requisitos ab ini-
tio, o bien los pierda de forma sobrevenida, perdera también
su idoneidad para ser (o, en su caso, continnar como) marca
0, en su caso, nombre comercial. Si el signo incurre en una o
varias prohibiciones de registro no podri acceder a la condi-
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cion de marca-o bien, si accedid, su registro podri ser anula-
do porque nunca tuvo o, ¢n sn caso, perdié los requisitos pre-
cisos para serlo.

5. Puede afirmarse, pues, a la-vista de las prohibiciones
de registro contenidas en los arts. 5a 10 LM, que las condi-
ciones exigidas por la Ley a un signo para poder ser consti-
tutivo de marca son las siguientes [SCIMIDT-SZALEWSKI/PIE-
RRE, Droit de la propriété industrielle, 2* ed., Paris (Litec),
2001, pag. 182]: @) la marca ha de ser un signo licito; b) la mar-
ca ha de ser un signo con capacidad o fuerza distintiva; c) la
marca debe ser un signo disponible.

6. La licitud como requisito de idoneidad del signo para ser
marca exige, en particular, las siguientes condiciones-al mismo:
a) que sea susceptible de representacién grifica (art. 4°.1 LM)
y que resulte admisible como marca (art. 4°.2 LM);: b) que no
tenga cardcter oficial o resulte ser de interés pitblico (art. 5°.1.
i, j,-k LM; art. 6 ter CUP, art. 23.2 ADPIC), a menos que
medie antorizacién; ¢) que no resulte contrario a la Ley, las
bucnas costumbres o el orden publico (art. 5°.1.f LM); d) que
no resulte engaiioso por su susceptibilidad de inducir a error
sobre el producte o servicio distinguido (su naturaleza), sus
caracieristicas o su procedencia geografica (art. 5°.1.g-1 LM).

7. Elsigno constitutivo de marca ha de tener, durante toda
su vida, capacidad o fuerza distintiva. La marca es, esencial y
funcionalmente, un signo distintivo en el mercado de los pro-
ductos o servicios de una empresa de los de otras (art. 4°.1
LM). El signo constitutivo de marca no ha de ser nuevo ni ori-
ginal. Pero si ha de ser distintivo. Para poder ser tal y cum-
plir su primordial funcién, el signo ha de ser apto para distin-
guir los productos o servicios a los que se aplica respecto a los
idénticos o similares de los puestos cn ¢l mercado por los com-
petidores. En funcién de ello, el signo ha de cumplir ¢on una
scrie de criterios negativos: ¢) no debe ser un signo genérico
en el sentido de constituir la denominacién o la.configuracién
usual o habitual, segiin criterios de mercado, del producto o
servicio al que se aplica (art. 5°.1.d-e¢ LM); b) no debe scr un
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signo meramente descriptivo o indicador de las caracteristicas
del producto o servicio al que se aplica (composicién, calidad,
destino, procedencia, etc.) segiin, también, criterios de mer-

cado (art. 5°.1.c LM).

8. Por ultimo, la idoneidad de un signo para ser constituti-
vo de marca requiere su disponibilidad (SCHMIDT-SZALEWSKY/
PIERRE, Droit de la propriété industrielle, cit., pags. 196 y
sigs.}. Ello exige, con cardcter general, que el signo no haya sido
anteriormente atribuido a favor de un competidor o competido-
res para distinguir sus propios productos, servicios o activida-
des (marcas, nombres comerciales, denominaciones geograficas
protegidas) y que no entire en conflicto con otros derechos ante-
riores de caracter excluyente tales como los institutos protecto-
res de invenciones (patentes y modelos de utilidad, denomina-
ciones de obtenciones vegetales), del disefio (modelos y dibujos
industriales) los derechos de autor, ciertos derechos de la per-
sonalidad o las denominaciones de personas juridicas en las
condiciones reguladas por la Ley (arts. 6-9 LM). - 3

2. Clasificacién legal vy efectos de las prohibiciones de..re-

gistro. ’ '

9. Las prohibiciones de registro se clasifican ex lege en dos
categorias: absolutas (art. 5° LM) y relativas (arts. 6° a 10
LM). Esta catalogacién se basa en el diferente tratamiento
legal y efectos juridicos de unas y otras. Con cardcter.general,
puede afirmarse que las prohibiciones absolutas se fundamen-
tan en el interés general u objetivo de una Sociedad organiza-
da en lo econdémico segiin ¢l sistema de mercado -y libre com-
petencia (cf. arts. 38 CE y 4° vy 14.2.' TCE) que, en funcién de
contribuir a la garantia de esta tiltima, reconoce derechos de
marca a favor de los operadores organizados que compiten en
el seno de aquél. Por su parte, las prohibiciones relativas se
basan en la proteccion de bienes o derechos anteriores de ter-
ceros que resultan incompatibles con el signo.cuyo registro se
pretende, razén por la cual las prohibiciones relativas vienen
asimismo a proteger la misma esencia del sistema de marcas y
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nombres comerciales (sin perjucio de actuar a favor de la posi-
cién de los titulares de otras clases de bienes inmateriales-y de
derechos de la personalidad anteriores) y, por ello, también
actitan a favor de la propia eficiencia del sistema de mercado
en general.

10. En primer lugar, la aludida catalogacién legal de las
prohibiciones de registro despliega distintos efectos en materia
de atribucion de-legitimacion activa para el ejercicio de la
accion de nulidad contra la marca o el nombre comercial
registrados en contraveneién de unas u otras (art. 59 LM).
Ante la vulneraciéon de las prohibiciones absolutas, la LM
otorga legitimaciéon activa a favor de la OEPM, a favor de
cualquier persona fisica o juridica asi como a favor de cual-
quier agrupacion constituida legalmente para la representa-
cién-de los intereses de fabricantes, productores, prestadores
de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afec-
tadas u ostenten derecho subjetivo o un interés legitimo. Esta
itlima mencién podria juzgarse superflua al hallarse incluida
en la relativa a toda persona juridica, si bien puede servir
para dotar de legitimacién a agrupaciones expresamente cons-
tituidas para eponerse al registro o bien litigar ad casum con-
ira una marca registrada en infraccién de una prohibicién de
registro. En cambio, la legitimacién activa para obtener la
anulacién o la caducidad del registro obtenido en infracciéon
de prohibiciones relativas se restringe a los titulares de dere-
chos anteriores afectados por el registro de la marea (y a sus
causahabientes en el caso de los derechos anteriores previstos
en las letras a y b del art. 9° LM: nombre civil o imagen que
identifique a persona distinta del solicitante de la marca o la
persona identificada por un nombre, apellido, seudénimo u
otro signo que para la generalidad del piiblico identifica a per-
sona distinta del solicitante de la marca). Iin segundo lugar, la
distincién legal actiia en funcién de los respectivos plazos de
prescripcién de las anteriores acciones. La accidn de nulidad
basada en la vulneracion de una o mas prohibiciones absolu-
tas es umprescriptible (art. 51.2 LM). Ello significa que la
vigencia de las prohibiciones absolutas es permanente, lo que,
a su vez, tiene un doble significado: a) que siguen desplegan-
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do sus efectos obstativos aunque el signo haya obtenido el
registro como marca; b) que la prohibicién puede actuar de
forma sobrevenida, esto es, el signo fue regularmente registra-
do porque la prohibicién no existia cuando el registro fue soli-
citado y practicado pero ésta viene a producirse durante la
vida de Ia marca o del nombre comercial (ef. art. 55.1.d-e LM,
que trata parte de este aspecto bajo el régimen de la caduci-
dad y no de‘la nulidad). En cambio, ¢l plazo de prescripcién
de la accién de nulidad derivada de la vulneracién de una
prohibicion relativa es de cinco afios contados desde el cono-
cimiento por el titular registral del uso de signo registrado
incompatible con el suyo anterior; es este el modelo de pres-
cripeién por tolerancia que introduce la LM como innovacién
en este aspecto (art. 52.2 LM) a remolque de la Directiva
89/104/CE (art. 9°). Si la marca se obtuvo de mala fe por su
solicitante, la accién es también imprescriptible (art. 51.2 y
52.2 LM). En tercer lugar, los conflictos sobre prohibiciones
absolutas no pueden ser resueltos mediante arbitraje en el
seno del procedimiento de registro de la marca (art. 28. 2 LM)
sino solamente los que tengan como base ciertas prohibiciones
relativas. En cuarto lugar, la OEPM no puede desestimar de
oficio solicitudes-de registro en base a prohibiciones relativas,
a salvo la prevista por el art. 9°.1.b LM relativa a signos que,
para la generalidad: del piblico, identifiquen a persona distin-
ta'del solicitante de la marca o del 1101nb1“e comercial (cf. arts.

20, 18.4. ¥ 19 LM)

II1. PROHIBICIONES ABSOLUTAS

11. Las prohibiciones absolutas aparecen reguladas en el
art. 5° LM. Un mismo signo puede incurrir simultdneamente
en mis de una'prohj])icién- absoluta de regisiro. Sin embargo,
basta con que incurra en una sola de ellas para poder fundar
sobre la misma la vilida denegacién de su registro como marca
o bien, en su caso, para que haya de ser cstimada la accién
declarativa de la nuhdad total o parcial de su registro.(cf. art.
60 LM).
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1. Signos carentes de capacidad o fuerza distintiva.

12. Se prohibe el registro como marca de todo signo que
no pucda alcanzar ese cardcler segin la caracterizacién legal
de la marca ex art. 4.1 LM (art. 5. 1.¢-b LM), esto es, del signo
que carezca de fuerza distintiva para singularizar productos
o servicios en el mercado o bien del que carezca de susceptibi-
lidad de representacion grdfica (cf. art. 2 Directiva 89/104/
CE). No puéde ser registrado como marca el signo carente
de capacidad, fuerza o cardcter (en expresion de la LM,
art. 5°.1.b acogiendo el término de la Directiva 89/104/CL,
art. 3.1.b) para distinguir la clase de productos o servicios
sobre los que recae. La capacidad o fuerza distintiva de un
signo es un juicio que ha de ser realizado en atencién a la con-
figuracién del signo en relacién con los productos o servicios
que pretende distinguir. No obstante, en determinados
supuestos puede tener cabida un juicio abstracto y aprioristi-
co sobre la fuerza o capacidad distintiva del signo en si sin
relacionarlo, por tanto, con los productos-o servicios a distin-
guir por él. La carencia de capacidad distintiva es una prohi-
bicién que deriva de forma directa de la funcién primordial de
la. marca (y del nombre comercial), cual es la de ser ttil o
apropiada (art. 2° Directiva 89/104/CE) para distinguir en el

mercado los productos, servicios o aclividades de una empre- -

sa de los de otras (art. 4°.1 LM). Por esta razémn, la prohibicién
prevista con caricter expreso en el art. 5°.1.b LM puede
tacharse de superflua al estar ya incluida dentro de la prohi-
bicién absoluta presente en el art. 5°.1.a LM, que comprende
a todo signo que no pueda constituir marca por no ser con-
forme al art. 4.1 LM.

13. El juicio acerca de la capacidad o idoneidad distinti-
va del signo y, por tanto, sobre su aptitud para ser marca
desde tal faceta, ha de practicarse de acuerdo con ciertas pau-
tas basicas (cf. R. OAMI de 27 de mayo de 1998, caso XTRA).
Sin perjuicio de otras que puedan coadyuvar a la prudente
formacién de ese juicio, tales son: @) la impresion general ofre-
cida por el signo, sin aislar, separar o enfatizar determinados
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clementos de su composicién; b) la naturaleza de los produc-
tos o servicios a cuya distincién el signo haya de aplicarse;
c) el grado de cumplimiento por cl signo de su funcién indica-
dora del origen del producto, servicio o actividad, funcién
esta que dificilmente podra cumplir un signo que resulte exce-
sivamente simple o bien sea excesivamente complejo o de ca-
racter ornamental [vid. FERNANDEZ-NoVOA, Tratado de Dere-
cho de marcas, Madrid (Marcial Pons), 2001, pags. 123-129].

14. Carceen per se de capacidad o fuerza distintiva y, por
tanto ingresan en el dmbito de esta prohibicién, los signos que
puedan reputarse genéricos, habituales y vulgarizados y los
meramente descriptivos (art. 5°.1.¢c-d LM). Por tanto, no son

registrables como marca por virtud de esta prohibicién:

A) Signos compuestos exclusivamente por indicaciones
“: @ signos genéricos respecto a los productos o servi-
¢ios a cuya distincion pretenden aplicarse.

15. El signo genérico relativo a los productos o servicios
qué-la marca pretende distinguir carece, per se, de fuerza o
caridcter distintivo:. ('cf' art. 5.1.6 LM) al ser indicativo del
genero del producto o servicio y no distintivo del producto o
servicio de una empresa del mismo o similar producto o servi-
cio puesto en el mercado por otra empresa. Ademas, la prohi-
bicién se basa en una sélida razén de orden concurrencial: el
signo genérico es necesario. No puede ser objeto de atribucion
exclusiva o monopoho a favor de nadie ya que rige sobre el
mismo el principio concurrencial de libre disponibilidad por
tratarse de un elemento esencial o necesario en el trafico eco-
némico en funcién de la identificacién del producto o servicio
a favor de'todes aquéllos que compiten en el mismo sector del
mercado: Son genéricos los signos que semdntica o grdfica-
menteidentifican el género al que pertenece el producto o ser-
vicio a distinguir con la marca asi como sus especies [v. gr., las
denominaciones “yogur”, “renting”, “vine”, o la imagen co-
miin de una mesa aplicada a la distineién de tal clase de pro-
ducto; FERNANDEZ-NoOvVoA, Tratado, cit., pag. 125; MASSA-
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GUER, “Marca”, cit., pag. 4174; DE LA FUENTE GARCIiA, “Las
marcas”, en AA.VV., Propiedad industrial. Teoria y prdctica,
Madrid (Centro de Estudios Ramén Areces), 2001, pag. 129;
caso “Iispetec”, STS de 17 de marzo de 1997].

16. La prohibicién de registro del signo genérico cifie su
ambito de aplicacién al caso de los signos compuestos en exclu-
siva por esta clase de signos. Resulta licito, pues, el registro
como marca de la conjuncién o combinacién de dos o més sig-
nos de este u otro tipo siempre que el conjunto obtenga fuerza
distintiva por st mismo (art. 5.3 LM). También es licito el uso
de un signo genérico desde el punto de vista de su significado
semdnlico o, acaso, grifico, cuando el mismo se aplica a la dis-
tincién de productos o servicios no pertenecientes al género o
especie propia de los productos o servicios que semdntica o
graficamente designa. Basta al efecto con que el signo sea sufi-
cientemente arbitrario respecto del objeto. a distinguir de
forma que, en ese uso, tenga un cardcter de fantasia (ej:
“caramelo” para distinguir prendas de vestir).

17. La prohibicién de registro del signo genérico com-
prende en-su ambito a las denominaciones genéricas en lenguna
cspailola y en cualesquiecra de las lengunas oficiales de las
Comunidades Auténomas de Espaiia (“Patxarana”, “Amani-
da”), asi como las denominaciones pertenecientes a alguna
lengua romance (“Petit suisse”). También ha de comprender
las expresiones genéricas en idiomas de distinta etimologia si
el significado de la denominacién puede reputarse conocido
por el adquirente o usuario normalinente informado del con-
creto producto o servicio de que sc trate (especialmente los
términos en lenguna inglesa, v. gr., “renting”); asimismo, se
entiende, con autoridad, que esta prohibicién debe extender
su dmbito a cualquier idioma de la Unién Europea por virtad
del principio de libre circulacion de mercancias y servicios,
ya que este principio implica la libre disponibilidad de los sig-
nos genéricos a favor de cualquier operador que, establecido
en cnalquiera de los Estados miembros, comercialice sus pro-
ductos en el ambito de la misma (cf FERNANDEZ-Novoa, Tra-
tado, cit., pag. 126).
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-B) Signos habituales y signos vulgarizados.

-18. No podran regisirarse como marca los signos que se
compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sec
hayan convertido en habituales para designar los productos o
los servicios en el lenguaje comiin o en las costumbres leales y
constantes del comercio (art. 5°.1.d LM). El signo puede ser
habitual ab initio segiin tales costumbres del comercio o bien
puede serlo de forma sobrevenida a consccuencia de su uso
segiin esas mismas costumbres unido a circunstancias tales
como la falta de una actividad idénea por parte de su titular
para evitarlo, caso en ¢l cual se suele designar con el término
vulgarizado. Este Gltimo supuesto es tratado por la LM como
causa de caducidad del registro segﬁn art. 55.1.d LM, que dis-
pone la misma cuando en el comercio se hubiera converudo (la
marca), por la actividad o inactividad de su titular, en la
cleszgnacwn usual de un producto o de un servicio para el que
esté registrada.

19. Esta prohibicién de registro restringe su d4mbito a los
signos que se compongan exclusivamente por signos o indica-
ciones que se han convertido en habituales para designar los
productos o los servicios segiin los criterios relativos al len-
guaje comitn ylo al de las costumbres leales y constantes del
comercio (Tirantes; Termo, Celofin). Para que la prohibicién
resulte activada se requiere, pues, al igual que en el caso ante-
rior, que el elemento habitual y/o vulgarizado constituya por
si solo Ia composicion exclusiva del signo. Cabe, pues, afiadir
olros elementos junto al habitual y/o vulgarizado para asi
obtencr un conjunto con fuerza distintiva propia susceptﬂalc
de registro.

- 20. Lo que haya de reputarse habitual y/o vulgarizado a
estos efectos ha de ser identificado o valorado con arreglo al
lengunaje comiin (no, por tanto, segin el diccionario de la Real
Academia Iispafiola u otros criterios de auctoritas) y/o las cos-
tumbres leales y constanies del comercio. La lealtad ha de ser
valorada segiin las pautas propias del aclo concurrencial (acto
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de mercado con finalidad concurrencial acorde con la buena
fe en sentido objetivo, arts. 17-a 5° 1.CD) La constancia impli-
ca permanencia o arraigo en el uso del signo como medio habi-
tual en ¢l scetor profesional o de mercado para designar una
concrela clase de producto o servicio. Ello indica la posibili-
dad del titular de evitar posibles vulgarizaciones de marcas
registradas mediante la adopcién de las adecuadas practicas
de marketing dirigidas a impedir aquel efecto (asi, ante elries-
go de vulgarizacién de-una conocida marca identificativa de
yogur, se realiza una campaiia publicitaria quetiende a enfa-
tizar la denominacién genérica del producto —yogur—y de
su signo distintivo). La OAMI ha cntendido que el término
“Supreme” no es registrable como marca en base a este
supuesto de prohibicién; por la misma razén, ha denegado el
registro de los colores verde claro y amarillo por entenderlos
habituales o vulgarizados ¢n funcién de su libre. disposicién
como habituales o usuales en el comercio en general [ CASADO
CrrviNe, El sistema comunitario de marcas.(normas, juris-
prudencia y prdctica), Valladolid (Lex Nova), 2001, péigs.
131-132]. |

C) Signos que s¢ compongan exclusivamente. de clemen-
10s o signos actual o potencialmente descriptivos. .

21. Se consideran descriptivos los signos que.sirven o pue-
den servir en el comercio para designar las propiedades o
caracteristicas de los productos o servicios y, en particular,
las referidas a la especie (helado “de fresa”), la calidad (v. gr-.
supremo, cxcelenle, linto, blanco, light, sin plomo), la canti-
dad (v. gr. docena, kilo, mega, giga, ctc.), ¢l destino (v. gr.
alter shave, after sun; gafas “de sol”; programa informatico
“para PC”), el valor (v. gr. original, auténtlico), la proceden-
cia geogrdfica (v. gr. denominaciones de regiones, comarcas,
u otros lugares geograficos con aptitud actual o potencial de
constituir indicacién sobre la procedencia de los productos o
servicios distinguibles con la marca; la OAMI ha denegado la
marca “Zurich” para servicios de seguros pero no las marcas
“Cambridge” para libros y “Casablanca” para tabaco), la
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época de produccién del producto o de la prestacion del ser-
vicio (v. gr. meses o estaciones) n olras de sus caracteristicas
(art. 5.1.c LM; art. 7°.1.c RMC). Es de destacar que la LM, de
acuerdo con la Directiva 89/104/CE (art. 3.1.¢), ha incluido en
el ambito de la prohibicién a los signos potencialmente. des-
criptivos (“que puedan servir”), de forma que la OEPM podra
rechazar el registro de aquellos signos con potencial descripti-
vo desde el punto de vista del mercado (“en ¢l comercio”) y en
relacién con los productos o servicios a cuya distincién se pre-
tenda aplicar el signo en cuestién, asi como podra ser ejerci-
tada la accion de nulidad contra los mismos en caso de haber
sido concedido su registro.

22. Elsigno descriptivo, aisladamente considerado, care-
ce de fuerza distintiva por virtud de su funcién. Esta no es la
de distinguir o indicar el origen empresarial de los productos
o servicios sinola de proporcionar informacién al mercado en
general sobre ciertas propicdades o caracleristicas de los pro-
ductos o servicios de determinado género o especie de produc-
tos o servicios (FERNANDEZ-NovVoA, Tratado, cit., pdg. 131).
Por ello, csta clase de signo ha de quedar en el ambito de la
libre disponibilidad a favor de los operadores del sector como
principie basico del orden concurrencial. Consecuentemente,
esta prohibicién pretende asegurar la libre disponibilidad de
tal clase de términos o expresiones a favor de empresarios y
consumidores en general (pues el signo descriptivo también
actita en funcién del derecho de informacién de éstos) y, por
tanto, inipedir la obtencién de posiciones de monopolio poten-
cialmente perpetuos sobre términos o expresiones con funcién
identificativa, en términos de mercado, de propiedades

caracteristicas de¢ los productos 0 servicios segin su clase o
11aturalez1. -

23. La prohibicién se aplica ignalmente a las expresiones
en idiomas extranjeros en los mismos casos en que esa exten-
sion opera para los signos. genéricos; por tanto, en cuanto al
idioma de la denominacién descriptiva han de realizarse simi-
lares consideraciones a las expuestas respecto al signo genéri-
co (ver FERNANDEZ-NovoA, Tratado, cit., pag. 133). La OAMI
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ha rechazado el regisiro, por descriptivo, del signo “Telepae-
lia” aplicado a la distincién de platos preparades, asi como el
del signo “Companyline” para distinguir prestacién de servi-
cios por via telemdtica a favor de empresas; se ha rechazado el
regisiro del signo “Bio” como clase de yogur por descriptivo
(SAP Barcelona, sece. 157, de 27 de octubre de 2000). El signo
descriptivo puede adquirir fuerza distintiva si se incluye en un
conjunto con sustancia o fuerza distintiva . propia (Calxa
Galicia, el Periddico de Catalunya).

D) Adquisicién sobrevenida de fuerza distintiva por sig-
nos habiluales y/o descriplivos (secondary meaning).

24.. La prohibicion de registro de signos habituales y/o des-
criptivos puede decaer si queda acreditado que el signo-usado
como marca ha adquiride capacidad distintiva sobrevenida a
consecuencia de su uso respecto de los productos o servicios
para cuyo registro se solicita (secondary meaning) (arts. 5.2y
51.3 LM, 7.3 RMCQ) [vid. GOMEZ SEGADE, “Fuerza distintiva y
secondary meaning en el derecho de los signos distintivos”, en
Estudios sobre marcas (coord: NAVARRO CIINCHILLA/VAZQUEZ
GARrcia), Granada (Comares), 1995, pigs. 345 y sigs. ]. Es este
un concreto supuesto de desaparicién de las causas de nulidad
previstas en el art. 5.1.b, ¢ y d LM que Heva aparejada la
extinciéon de la correspondiente accién de nulidad: ne podrd
ser declarada la nulidad de una marca, cuando habiéndose
registrado contraviniendo el articulo 5, apartado 1, letras b),
¢) o d), dicha marca hubiera adquirido después de su registro
un cardcter distintivo para los productos o servicios para los
cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella
por su iltular o con su consenfimiento (art. 51.3 LM). La
adquisicién sobrevenida de caracter distinlivo por un signo
inicialmente incurso c¢n csta clase de prohibicion absoluta ha
de ser probada por quien tenga interés cn defender u obtener
su registro y, al tiempo, sea solicitante de buena fe del mismo
(porque ha sido su usuario habitual o bhien porque ha adquiri-
do tal derecho al registro de forma legitima). La atribucion o
reconocimiento de adquisicién sobrevenida de fuerza distinti-
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va a favor de un signo carente de idoneidad en linea de prin-
cipio depende principalmente de los siguientes factores (ver
FERNANDEZ-Novoa, Tratado, cit., pdgs. 145y sigs.), casi todos
ellos incluidos en el art. 8.2 LM respecto a la acreditacién del
cardcter notorio o, acaso, renombrado, de una marca: a)el
nivel de uso previo y habitual del signo como marca; b) la
cuota de mercado alcanzada por los productos o servicios dis-
tinguidos por el signo; c) las inversiones (financieras, pero
también las no financieras) realizadas por el titular del signo
cuyo registro se solicita; d) la proporcién de sectores interesa-
dos ‘que identifican el producto atribuyéndole procedencia
empresarial gracias a la marca; e) la extensién geogrifica de
su uso; f) la reputacién o prestigio alcanzado por los produc-
tos o servicios distinguidos. De este modo, si llega a ser salva-
da esta prohibicién, queda relativizado su cardcter absoluto
en funcién del uso del signo condicionante del derecho de
marca sobre el mismo al poderse constatar un cambio seman-
tico de su significado segiin los criterios relativos al lenguaje
comitn y a las costumbres leales y constantes del comercio,
que le dotan sobrevenidamente de capacidad distintiva (de
interés, STJCE de 4 de mayo de 1999, caso «Chiemsee»,. ver
Casapo CERVINO, El sistema comunitario de mareas, cit., pag.
156). El secondary meaning relativiza de este modo el funda-
mento general en el orden piblico de esta prohibicién, para
pasar a amparar la posicién competitiva adquirida por el suje-
to titular del signo en cuestion. |

E) Signos excesivamente simples o complejos.

95. Asimismo, en funcién de su carencia de capacidad o
fuerza distintiva, pueden incurrir en prohibicién absoluta de
registro los signos excesivamente simples tales como, por ejem-
plo, los compuestos exclusivamente por una o dos letras o
cifras, o por figuras simples tales como un circulo, o un cua-
drado, o configuraciones de lincas de singnlar simpleza. No
obstante, han sido registradas como marea combinaciones de
letras como IX, HD, HG, HQ, HP y figuras bastante simples
como el grafico de ese boomerang tipico de la entonces Nike
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(en Espafia, cf. STS de 22 de septiembre de 1999). Asimismo
el eslogan puede carecer de fuerza distintiva si llega a resultar
excesivamente largo y complejo (indicio de ello puede ser su
significado mds publicitario que distintivo; vid. MASSAGUER,
“Marca”, cit., pag. 4172). Al respecto, la OAMI ha admitido el
registro como. marca de esléganes que traducidos significan
algo asi como: “la belleza no es para mirarla sino para gozar-
la” para distinguir cosméticos, “piensa en el futuro cnando
alin estds a tiempo” para planes de pensiones; el conocido
“Just do it”; “No suefies, conduce” para el coche Jaguar; en
cambio, no se admitié en su dia el registro como marca del
eslogan “Cafés a la crema Marcilla nuevo sistema de tueste

gran aroma” (STS de 18 de julio de 1989).

2. Sr,gnos carentes de suscepttblhdad de representacwn
graﬁca.--

- A) Slo'mficado de la prohlhlclon.

26. La prohllncmn absolut'l relatlva ala falta de suscep-
tibilidad de representacion grifica de un signo encuentra su
sentido en el art. 5°.1.a¢ LM que abarca a los signos que no
pueden constituir marca por no ser conformes a.su mismo
concepto legal (art. 4° LM; cf. art. 7 RMC). Esta prohibicién
versa sobre el signe en si mismo considerado, esto es; sin
tener en cuenta los productos o servicios a cuya distincién se
trata de aplicar y, en particular, prestando consideracién
exclusiva a sus condiciones intrinsecas para ser claramente
percibido y diferenciado sensorialmente. En consecuencia,
esta prohibicién exige que todo signo que pretenda ser cons-
titutivo de marca deba ser claramente identificable per se asi
como deba tener aptitudes propias para ser diferenciado de
los demas segiin su clase o naturaleza. En ello debe encon-
trarse el sentido iltimo de la susceptibilidad de “representa-
cién grifica” del signo como requisito de idoneidad para ser
registrado como marca. Por ello, son destinatarios de prohi-
bicién absoluta de registro los signos carentes de tal suscepti-

bilidad.
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27. La susceptibilidad de representacién grafica del signo
como presupuesto de su condicién juridica de marca viene
fundada y exigida por la necesidad de su examen, publicacién
oficial de su solicitud y acaso concesién (CAsaADO CERVINO, El
sistema comunitario de marcas, cit., pag. 122; FERNANDEZ-
Novoa, Tratado, cit., pig. 124) asi como en la necesidad de
certeza en las condiciones de su uso y configuracién una vez
resulte concedido y registrado. Se trata, pues, de una prohi-
bicién de registro que actda en funcién de la adecuada pro-
teccion de los intereses generales, asi como de los intereses de
terceros titulares de derechos: anteriores eventualmente
incompatibles con el nuevo signo (pere nétese que el TICE ha
admitido el regisiro como marca olfativa del “olor a hierba
recién cortada” por su sola descripcién verbal; por su parte,
la OAMI ha denegade el regisiro de la marca sonora con-
sistente en el sonido “klik” segiin su sola descripcién verbal).
Este requisito del signo es especialmente interesante respecto
de los signos no perceptibles visualmenie tales como los sono-
ros, los olfativos y, en su caso, los tictiles; sin perjuicio de
tener interés también respecto de algunos visuales como el
color o los hologramas (cf. art. 4°.2 LM). Por consiguiente, la
exigencia de susceptibilidad de representacién grifica resulta
especialmente intensa respecto del signo olfativo, del sonoro y
del tactil.- Estos han de- ser perceptibles adecuadamente en
funcién de posibilitar la certificacién oficial de su propia con-
figuracién o-identidad a efectos de su registro, y por oira
parte, en funcién de asegurar su entidad o capacidad distinti-
va respecto de los similares o pertenecientes al mismo género o
especie que pudieran entrar en conflicto con ellos en las cir-
cunstancias de su uso como marca. No obstante, debe hacerse
constar la debilidad y consiguiente escasez de marcas distintas
a las perceptibles visualmente.

i

B) El registro como marca del color por si sole.

28. En‘conexién con este supuesto de prohibicién se ha
de anotar que, por influencia del RMC y de la Directiva
89/104/CE (cf. art. 3°), asi como por virtud de la actnacién de
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la propia OAMI, que lo ha admitido, ha desaparecido la prohi-
bicién de registro como marca -del color por si solo (cf. art.
11.1.g LM de 1988) a pesar. de las fundadas objeciones sobre
su carencia de fuerza distintiva, por un lado, y las relativas a
la considerable ventaja competitiva que puede ser conferida a
favor del titular de tal clase de marca, aspecto este de discuti-
ble legitimidad: en el ambito de un sistema de economia abier-
ta y libre-.competencia, por otro. No obstante, lo cierto es que,
desaparecida la prohibicién; el color por si solo, esto es, sin
forma o combinacién determinada, resultard registrable como
marca’ una vez entre :en vigor la LM 17/2001. La necesaria
seguridad sobre-la concreta tonalidad del color objeto de
regisiro como marca —pues no se registra un color in toto sino
una conereta tonalidad de éste— puede ser obtenida median-
te. su fijacién a través de técnicas electrénicas o informadticas.
La aptitud del coler por si solo para su registro como marca
requerird, ademas, condiciones y datos seguros.tales como,
por ejemplo, su inusual y caracteristica tonalidad (que no
tenga caracter habitual en el comercio) y, acaso, que la marca
se dirija a distinguir productos o servicios muy determinados
o bien destinados hacia cireulos de adquirentes muy delimita-
dos. La OAMI ha- registrado, entre otros, el color violeta
caracteristico del envasado del chocolate “Milka” pero ha
rechazado ‘el registro de colores como el verde eclaro (caso
“Light green”, FERNANDEZ-NOVOA, Tratado, pags. 167<169) o
el amarillo comiin por considerarlos de orden genérico o de
uso habitual.en el mercado y que, por tanto, deben permane-
cer en el dmbito de la libre disponibilidad a favor de los ope-
radores en los diferentes sectores del comercio, la industria y
los servicios. -

3. Signos contrarios a la Ley, al orden pitblico o a las buenas
costumbres.

29. No son susceptibles de constituir marca (ni nombre
comercial) los signos contrarios a la Ley, el orden piiblico.o las
buenas costumbres (art. 5.1.f LM). Son ilicitos los signos con-
trarios a la Ley en general, siempre que ésta tenga caricter

1204




LAS PROHIBICIONES DE REGISTRO EN LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS

imperativo. Son contrarios al orden piblico los signos que de
algiin modo atenten (incumplan, ridiculicen, excluyan) contra
valores, principios y reglas recogidos, protegidos o reconoci-
dos en mnormas de orden fundamental tales como la
Constitucién de 1978, la Carta Europea de los Derechos
Fundamentales de 2000, o la Declaracién Universal de los
Derechos Humanos de 1948, asi como a las resoluciones de los
organismos competentes para resolver cuestiones sobre tales
normas fundamentales (Tribunal Constitucional, Tribunal de
Derechos Humanos de Estrasburgo). Son contrarios a las bue-
nas costumbres los.signos que contravengan directa o indirec-
tamente los principios basicos de orden politico, social, moral
o econdémico que informan nuestra Sociedad, Cultura o modo
de vida y, en especial, aquéllos que puedan afectar a la sensi-
bilidad media de la ciudadania [v. gr., signos atentatorios con-
tra la dignidad de la persona y de la infancia, signos antide-
mocriticos, signos evocadores de la drogradiccion, la violen-
cia, la falta de respeto al medio ambiente; signos contrarios a
la dignidad de los sexos, a la libertad religiosa —siempre que
se trate de confesiones compatibles con cl orden piiblico y los
principios democrdticos—, signos que supongan uso inapro-
piado de efigies o simbolos de culto —cf. art. 3.2.b Directiva
89/104/CE—; signos zafios, provocadores, burdos o de mal
gusto; de interés en este sentido fue el caso McGinley, USPQ,
206, pags. 753-756 (TTAB, 1979), donde la Oficina norteame-
ricana de marcas denegd el registro de la constituida por -un
hombre y una mujer desnudes, besdndose, con base en la difu-
sién que la misma podia tener en todos los sectores de la pobla-
cién, especialmente los nifios y formuld el principio Sociedad
toleranie no equivale a Sociedad. licenciosa; por su parte, la
OAMI ha rechazado el registro de signos que constituyen pala-
brotas o expresiones de escaso gusto tales como “bollox™,
“Fuck of de year”, “balle”; ha admitido “cannabis” para ropa
y “hot sex”]. Son posibles casos en los que el caricter ilicito
del signo proceda no de su forma o configuracién considerada
aisladamente, sino de su conexién con les productos o ser-
vicios a cuya distincién se proyecta (FERNANDEZ-NOVOA,
Tratado, cit., pag. 159 cita como ejemplo de casos regulares el
uso como marca de simbolos cristianos para distinguir publi-
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caciones de tal cardcter u objetos destinados al culto; en cam-
bio resultaria ilicito el recurso a tales signos para distinguir
productos de la clase 25).

4. Signos oficiales y de interés piiblico.

- 30. Esilicitay, por tanto, prohibida, la marca que repro-
duzca o imite simbolos o signos oficiales, espaiioles o extran-
jeros (art. 6 ter GUP; art. 5.1.j-k LM). En el caso de los signes
espafioles la prohibicién comprende en su 4mbito a los emble-
mas (bandera, escudo, condecoraciones, ete.) de Espafia, sus
Comunidades Auténomas, sus municipios, provincias u otras
entidades locales (art. 5.1.i LM). La prohibicién comprende
asimismo la simple inclusién en una marca de signos tales
como insignias, emblemas o escudos que, no incluidos entre los
anteriores, sean de interés piiblico (art. 5.1.k LM; art. 3.2.¢
Directiva 89/104/CE). Esta extensién de la prohibicién de
registro de los signos oficiales a los que sean de interés pibli-
co, es interesante e¢n cuanto permite incluir en su dmbito
supuestos como, por ejemplo, las simples. denominaciones de
entidades u 'organismos oficiales o integrados en organismos
oficiales (ej: ““Universidad de Murcia”, “Facultad de Dere-
cho”, etc.) asi como a otros simbolos y emblemas propios de
tales instituciones, entidades o dependencias piblicas o de
interés general, incluso aunque carezcan de cardcter publico
(como, por ejemplo, los signos propios del Comité Olimpico
Internacional). - -

La prohibicién de regisiro de los signos oficiales puede ser
salvada con cardcter relativo. En efecto, la entidad, instancia
o poder piiblico que resulte competente puede otorgar autori-
zacién para la reproduccién o imitacién de sus signos en una
marca. Pero esta autorizacién no puede alcanzar al signo ofi-
cial como composicién exclusiva de la marca ni el uso o confi-
guraciéon dela misma puede resultar engafioso. La OAMI, con
buen criterio, viene denegando el registro -de signos con la
expresién “euro” asi como los que incluyen, total o parcial-
mente, la corona de doce estrellas sobre cielo azul propia de la

bandera de la UE.
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5. Signos engafiosos.

31. Es engafioso ¢lsigno que, con caricter general, pueda
inducir al piblico a error, por ejemplo, sobre la naturaleza,
la calidad, o la procedencia geogrdfica del producto o seruvi-
cio (art. 5.1.g LM). El signo engafioso atenta per se contra los
principios de veracidad y honestidad inherentes a toda activi-
dad concurrencial (cf. arts. 4-5 LGP y art. 7 LCD), en la cual
se insertan las marcas como elemento de¢ gran relevancia; el
signo engafioso puede resultar asimismo incompatible con la
funcién de la marca de indicacién del origen del producto o
servicio. |

32. Nétese que para que esta prohibicién quede activada
hasta con que ¢l signo sea susceptible de generar error o con-
fusién en el potencial adquirente del producto o servicio mar-
cado (“puedan inducir al piblico a error”). No es preciso,
pues, que quede acreditado el resultado empirico engafioso,
aunque, por supuesto, de constatarse éste, se ‘constata de
pleno el cardcter engafioso del signo y la aplicacién directa de
la prohibicién. El signo engafioso lo-es en funcién de su sus-
ceptibilidad de producir en el potencial adquirente o usuario
la creencia de que el producto o servicio es portador de deter-
minadas caracteristicas o propiedades, o bien de que puede
producir funciones que en realidad no proporciona (o no las
ofrece con la intensidad que cabria esperar segiin la propia
configuracién del signo), o bien porque indica o sugiere (“pue-
dan inducir al piblico a error”) falsamente una procedencia
geografica. - - -

33. La determinacién del cardcter engafioso del signo exige
un juicio objetivo segin criterio del prototipo medio® del
adquirente o usuario interesado en los productos o servicios a
designar por la marca sobre la base de la relacion existente
entre éstos y el signo presuntamente engaiioso (v. gr. “Orolex”
para distingnir productos de bisuterfa; “Lifting” para cos-
méticos, vid. STICE de 13 de enero de 2000, asunto ILstée
Lauder/Lancaster). Asimismo, ¢l concepto del pitblico suscep-
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tible de ser inducido a error por Ia marca engafiosa es un ele-
mento de singular influencia ante la formacién del juicio sobre
ese cardcter engafioso. Tal pitblico es un concepto determinable
en su extension. En abstracto, se tratara del grupo de adqui-
rentes tipicos del preducto o servicio distinguido por la marca;
mis en concreto: como pauta puede entenderse que se tratari
del piiblico en general ante productos o servicios de uso y con-
sumo generalizado mientras que su dmbito sera proporcional-
mente mds restringido ante productos de uso 'y consumo mis
especializado. Asimismo, el nivel medio de los adquirentes tipi-
cos del producto o servicio marcado debe influir decisivamente
en la tarea de determinacién del posible caricter engafioso del
signo. El signo puede ser engafioso de forma directa o descripti-
va, pero también por su susceptibilidad de inducir a error de
modo indirecto o sugestivo. La OAMI ha denegado, por enga-
fiosos, el registro de signos como: “Olio d’eliva integrale”,
“Onlyglass”, “EU championschip in business management”,

- 34...Conviene indicar que el signo puede ser engaiioso ab ini-
tio pero-también puede devenir engafioso de forma sobrevenida,
caso en el cual también podr4 ser ejercitada con fundamento la
- acci6én de nulidad o de caducidad contra el mismo (arts. 51.1.a

y 99.1.¢ LM) (DE LA FUENTE, “Las marcas”, cit., pag. 131).

35. Las indicaciones geogrdficas comunes o conocidas en
relacion con los productos o servicios. deben considerarse
incluidas en la prohibicién de forma directa ya que tales deno-
minaciones deben permanecer en el acervo de denominaciones
de libre disposicién-a favor de los empresarios establecidos
en el sector o relacionados comercialmente con él, incluso si
se trata de denominaciones extranjeras (FERNANDEZ-NOVOA,
Tratado, cit., pdg.- 138). Sobre la delimitacién del cardcter
engaiioso de las indicaciones geogrdficas conviene anotar que
la prohibicién puede venir matizada de acuerdo con las cir-
cunstancias y con la clase de producto o servicio distinguido.
Asi, si: el lugar geogréfico cuyo registro como marca o nombre
comercial se pretende es generalmente desconocido por los
sectores interesados no parece que deba obstar el registro
(STJCE de 4 de mayo de 1999); tampoco cabra reputar enga-
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fioso el signo, con cardcter general, si la denominacion es tam-
bién un nombre o apellido de general extensién; tampoco si la
indicacién no se usa como indicacién o lugar geografico de
procedencia del producto o servicio o, también, ante la escasa
o nula relacién del lugar geogrifico con los productos o servi-
cios marcados (“Optica Jaén”, STS de 13 de julie de 1990;
“Mont Blanc” para instrumentos de escritura; no obstante,
como se ha visto, la OAMI ha rechazado el registro de la deno-
minacién geogrifica Zurich para distinguir servicios de segu-
ros) [vid. MASSAGUER, Comentario a la Ley de Competencia
Desleal, Madrid (Civitas), 1999, pags. 250 y sigs.; FERNANDEZ-
Novoa, Tratado, cit., pag. 140; CasaDo CERVINO, El sistema
comunitario. de marcas, cit., pags. 145-146)]. E1 TJICE, en la
citada STJCE de 4 de mayo de 1999, ha aplicado la doctrina
del secondary meaning o fuerza distintiva sobrevenida en un
supuesto de registro como marca de un lugar geogréfico.

36. Conviene distinguir entre el signo engafioso y el signo
sugestivo. Este ltimo encierra la referencia a una propiedad,
condicién, caracteristica de calidad o funcién cierta y compro-
bable del producto o servicio distinguido (cf. art. 5.1 LGP; cf.
MASSAGUER, Comentario, cit., pags. 245-248), por lo que éstos,
en principio, no ingresan en el marco de la prohibicién del signo
engafioso (Securitas, Sanex, Pladur, Frenadol; observa’ FER-
NANDEZ-NOVOA, Tratado, cit., pag. 132, que para captar el men-
saje informativo encubierto en una denominacién sugestiva, el
consumidor tiene que realizar un esfuerzo intelectual e imagina-
tivo; por el contrario, una denominacién descriptiva comunica
inmediatamente al consumidor medio la correspondiente infor-
macién sobre las caracterfsticas del producto o servicio). -

6. Signos que contengan indicaciones geogrdficas (originales o
traducidas) aplicados a la distincién de vinos o de bebidas
espirituosas y que resulten improcedentes por no tener la
procedencia geogrdfica indicada por el signo geogrdfico.

37. Esta nueva prohibicién es fruto del Acuerdo TRIP’s o
ADPIC (DOCE L 336 de 23 de diciembre de 1994) y también
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del Reglamento CE 1493/1999 (de aplicacién directa en
Espaiia y que conviene considerar) y se inserta en el 4mbito de
la rica problemdlica relativa al empleo de denominaciones
geogrificas como indicaciones de procedencia (ver CAsADO
CERVINO, El sistema comunitario de marcas, cit., pags. 147-
155). La prohibicién se extiende a todo signo que contenga o
consista en indicaciones de procedencia geogrifica (aunque no
sean denominaciones de origen en sentido propio) y resulte
aplicado a la distincién de vino o de bebida espirituosa cuan-
do éstos no tengan la procedencia original indicada o sugerida
por la indicacién geografica. La prohibicién actia con inde-
pendencia de que del contexto del signo o de la presentacion
del producto pueda deducirse que la indicacién geografica no
es la verdadera o auténtica. Asi, la prohibicién no queda
desactivada si se indica en el contexto del signo o de la pre-
sentacién la verdadera o auténtica procedencia del vino o
bebida espirituosa o se recurre a utilizar la misma indicacién
geogrifica traducida o, junto a ella, se afiadan términos o
expresiones deslocalizadoras o de “desmentido” tales como las
palabras “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitacién” u otras de ans-
logo significado (art. 5.1.h LM; arts. 7.1.c, &, J, vy 142 RMC;
cf. R. CE niim. 1493/1999, de 17 de mayo).

38. Conviene considerar que esta nueva prohibicién de
registro.cs, en realidad, un supuesto concreto de represion
de acto de competencia desleal de engaiio (art. 7° LCD;
MASSAGUER, Comentario, cit., pags. 249 y sigs.) que se artieu-
la en este caso a través de la LM en lugar de a través del régi-
men general representado por la LCD dado que aquélla ofre-
ce mejores medios y garantias. En efeclo, sin perjuicio de ser
posible la represién de tal conducta a través de la LCD (en
especial cuando el signo en cuestién sea usado sin ser consti-
tutivo de marca registrada), se incluye también en el 4mbito
del régimen de la marea con el propésito de reforzar la pro-
teccién de los intereses generales incididos por esta clase de
conducta ya que la LM puede ser idénea para mejorarla res-
pecto del régimen de Ia LCD (en especial porque la accién de
nulidad es imprescriptible mientras que la accién derivada de

LCD puede prescribir, vid. art. 21 LCD).
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39. La activacién de esta prohibicién requiere la con-
fluencia de los siguientes presupuestos: a) la solicitud y/o la
obtencién del registro como mareca de un signo que consista o
contenga indicaciones de. procedencia geogrifica; b) que la
indicacién geogrifica sea improcedente (concepto mds amplio
que el de¢'la falsedad, el riesgo de confusién o Ia simple ine-
xactitud), para lo cual ha de bastar que la misma no se ajuste
al auténtico origen geogrifico del vino o de la bebida espiri-
tuosa; ¢) que la marca se aplique a la distincién de vinos o de
bebidas espirituosas (tales son las bebidas alcohélicas en gene-
ral, parece que con independencia de su clase y de su gradua-
cién alcohdlica, ver CASADO CERVINO, El sistema comunitario
de marcas, cit, pig. 141). Nétese que la prohibicién se activa
por virtud de la simple inclusién en el signo constitutivo de
marca de una indicacién de estas caracteristicas (“contenga”).
Por otra parte, también cabe insistir en que el término clave
de Ia prohibicién se halla en la palabra improcedentes. Con
ella la prohibicién comprende no solamente las indieaciones
claramente falsas sino también aquéllas que puedan resultar
incompatibles con.una denominacién de origen o con la simple
indicacién de procedencia geogrifica que no se compagine con
la contenida o:sugerida por la marca. 3

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

A) La forma tridimensional comeo mareca.

40. La forma tridimensional puede ser registrada como
marca. La LM parte de un principio general favorable a su
admisibilidad como clase de marca por su configuracién; entre
ellas incluye, a titule enunciativo, los envoltorios, los envases
y la forma del producto o Ia de su presentacién (cf. art. 4°.2.d
LM). La prohibicién se restringe entonces hacia tres concretos
grupos de supuestos con los que se intenta garantizar el libre
uso de formas genéricas y necesarias, por lado, y por otro,
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resolver el conflicto entre institutos confluyentes con esta clase
de marca como son el modelo de utilidad y los institutos pro-
tectores del disefio industrial (en especial, la invencién y crea-
cién estética de aplicacién industrial cuya proteccién temporal
es limitada frente a la funcién propiamente distintiva de la
marca cuya proteccién temporal es potencialmente ilimitada).
Ello explica, basicamente, las siguientes prohibiciones al regis-
iro como marca de las siguientes clases de forma tridimensio-
nal (art. 5°.1.e LM; art. 3°.1.e Directiva 89/104/CE;:art. 7°.1.¢

B) La forma impuesta por la propia naturaleza del pro-
pio producto (forma genérica). '

41. Esta prohibicién. de registro tiene el mismo funda-
mento que la prohibicidn de registro de los signos genéricos y
necesarios en general: impedir el regisiro de las formas habi-
tuales de determinado género o especies de productos y su con-
secuente potencial monopolizacién perpetua a favor del titular
de la marca; no cabe, pues, el registro como marca de la forma
usual de los productos del correspondiente género o subgéne-
ro (formas genéricas de productos como, por ejemplo, un
coche, un zapato, un traje, pastillas de detergente, pelicula de
video, o un muiieco). :

C) La forma del producto necesaria para obtener un re-
sultado técnico (forma-utilidad).

42. Esta prohibicion de registro trata de evitar que la con-
cesion de una marca con esa configuracién actie como factor
excluyente de la limitacién temporal inherente al que seria su
cauce propio de proteccién, la patente o, con mds relieve, el
modelo de utilidad, y se monopolice de este modo, con dura-
ciéon potencialmente ilimitada, una forma tecnoldgicamente
necesaria, de forma que los competidores se verian privados
de una forma indispensable para competir eficazmente. Ante
tales supuestos resulta que la forma no es mera estética o ele-
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mento distintivo del producto sino que la forma es factor
determinante de la funcién o utilidad del propio producto
segin su naturaleza y, por tanto, elemento intrinseco del
mismo sin la cual éste no puede cumplir su funcién o utilidad.
El criterio de apreciacién de este factor vendra dado, princi-
palmente, por el art. 143 LP y tiene especial interés en el caso
de las marcas-envase (ver FERNANDEZ-NovoaA, Tratado, cit.,
pagss. 152-153, quien cita criterios que pueden servir para
detectar la existencia de envases “técnicamente necesarios”
en expresion de DE LA F'UENTE, “Las marcas”, cit., pag. 131,
que desatan la prohibicién de registro como que el envase sea
mas duradero o mis barato o resistente; o el propio solicitan-
te haya expresado que el envase proporciona ventajas com-
probables mas alld del mero caricter distintivo, o no existen
formas alternativas al envase propuesto como marca). Se
incluyen aqui los modelos de utilidad que han devenido de
dominio piblico por caducidad. La OAMI, por su parte, viene
entendiendo como condicién precisa para el registro de un
envase como marca que éste sea suficientemente distintivo sin
necesidad de adjuntarle etiqueta (envases de Granini, Perrier,
Coca-Cola), aunque la etiqueta puede formar parte de la
marca-envase. Ila rechazado el registro de la tradicional lata
de aceite de automovil y de las pasullas de detergente para

7 lavadora en su- forma semejante a la generlca. - :

' D) La forma que dota de valor sustancial al producto.

43. En este caso la proteccion ha de canalizarse a través
de los institutos protectores del disefio industrial o, en su caso,
de la propiedad intelectual. Criterio basico para la formacién
del juicio sobre la aplicaciéon de esta prohibicién es la verifi-
cacién de si la forma actiia no sélo como distintive sino, ade-
mds, como factor determinante del éxito o la competitividad
del producto en el mercado porque la forma, mas que carae-
ter distintivo, tiene caricter ornamental o de disefio (el atrac-
tivo estético condiciona la demanda); de forma que se impon-
dra entonces su proteccién por medio de los institutos del dise-
fio industrial y/o, acaso, a través del derecho de autor (nétese,
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no obstante, que la OAMI ha admitido el registro como marea
del disefio del Mini-Austin; se ha rechazado por csta causa el
registro de las piezas propias del juego “Lego™).

.IV. PROHIBICIONES RELATIVAS

r

L.. La falta de disponibilidad del signo como fundamento, de
las prohibiciones relativas de registro. ~-

~44. Las prohibiciones relativas se regulan en los articulos
6 a 10 LM. Protegen intereses relativos a la.propia coordi-
nacién interna y eficiencia externa del sistema de marcas.y
nombres comerciales y, sobre todo, los intereses objetivos de
quienes resultan titulares de signos y otra clase .de derechos
anteriores que resulten incompatibles o susceptibles de ser
lesionados por cl.otorgamiento ulterior a favor de terceros.de
derechos de marca o nombre comercial cuyo signo consista en
signos o denominaciones idénticas o similares- al objeto de
aquellos derechos anteriores. Mds en concreto, tales intereses
pueden agruparse en los siguientes sectores: a) el delos titula-
res de los derechos de marca y de nombre comercial econ efec-
ios en Espaiia ya otorgados o solicitados y en vigor en la fecha
de solicitud del nuevo signo, interés de caricter general ya que
de su adecuada proteccidn depende la eficiencia del sistema de
marcas; b) el interés general de los potenciales adquirentes de
productos o servicios en distinguirlos suficientemente de los
iguales o similares que se ofrecen en el mercado; ¢) el interés
de los titulares de derechos de la personalidad anteriores;
d) el interés de las personas juridicas en Ia proteccién de sus
denominaciones ante ¢l registro por terceros de las mismas
como como mareas o nombres comerciales; e) el interés de
quicnes han obtenido prestigio o renombre en el mercado en
impedir el aprovechamiento indebide. por otros de su reputa-
cién o prestigio. ' e

4.5. Una de las innovaciones mas importantes de la nueva
LM consiste en que la OEPM dejara de examinar ex officio la
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posible incursién del signo cuyo registro como marca o nom-
bre comercial sea solicitado en alguna de estas prohibiciones a
salvo la prevista en el art. 9°.1.6 LM, relativa al registro como
marca o como nombre comercial del nombre, apellido, seudo-
nimo o cualquier otro signo que para la generalidad del piibli-
co identifique a una persona distinta del solicitante (art. 20
LM). A lo mais, y a efectos puramente informativos, se limita-
ri a comunicar la publicacién de Ia solicitud de regisiro a los
titulares de los signos anteriores registrados o solicitados que
hubieran sido detectados como consccuencia de una biisqueda
informatica realizada por la propia OEPM de acuerdo con sus
disponibilidades técnicas o materiales, y que, en virtud de lo
dispuecsto por los articulos 6 y 7 pudieran formular oposicién
al registro de la nueva solicitud (art. 18.4 LM). Es evidente
‘que este nuevo sistema, introducido, en especial, a remolque
del sistema de la Marca Comunitaria, hard mds gravosa la
posicién de los titulares de signos registrados anteriores en el
sentido de que el mantenimiento de su derecho devendra mas
costoso ya que la OEPM se desentiende de su tutela directa lo
que determinard que, por un lado, ésta haya de ser encargada
a profesionales de esta vigilancia y, por otro, resulta que cada
acto de oposicién al registro de nuevas solicitudes exige el pago
de la correspondiente tasa (de 38°56< por cada acto de oposi-
cién, cf. Anexo LM, apartado 1.7). Esta innovacién, por re-
ductora de la seguridad que el procedimiento de registro segiin
la LM de 1988 atribuia a favor de los titulares de signos regis-
trados anteriores, no parece digna de elogio; maxime si se con-
sideran los pretendidos fundamentos a la misma segin el n° IV
pf. 3% de la Exposicién de Motivos: alinearse con los sistemas
mayoritarios de nuestro entorno europeo y, en pariicular, con
el sistema de la marca comunitaria; evitar el planteamiento
por la Administracién de conflictos artificiales cuando su titu-
lar no tiene interés en oponerse a la nueva solicitud vy, final-
mente, ganar en rapidez y eficacia (...) ademas que, segiin
también la Exposicién de Motivos, cste abandono de la tutela
ex officio y directa por la OEPM a favor de los titulares de sig-
nos anleriores, resulta mas acorde con los intereses de éstos
porque su defensa no debe imponerse sino dejarse en manos
de los propios interesados, quienes gozan en la presente Ley

1215



FRANCISCO J. ALONSO ESPINOSA

de todas las garantias del Estado de Derecho a través del
trdmite de oposicion o del ejercicio de la accion de nulidad
para proteger sus legitimos intereses y derechos. En efecto,
los -fundamentos aducidos no son consistentes ya que no
parece lo mds acertado alinearse con otros sistemas cuando
tales no ofrezcan mejores ventajas que el propio. Tampoco
puede afirmarse, en rigor, que con su examen de oficio la
Administracién contribuyese a plantear conflictos artificia-
les ya que el titular del signo anterior tenia, como ahora, la
facultad de oposicién y en ningiin caso parece que la Ley
impusiera la defensa de sus signos a.iales titulares anterio-
res. Por ello, quiza se gane en rapidez, pero es discutible que
con el nuevo sistema se gane en eficacia si con ello entende-
mos en dotacién de seguridad a favor de los titulares.de sig-
nos registrados anteriores.

1

2. Prohibicién de registro de signos idénticos o semejantes a
marcas y/o nombres comerciales anteriores. - S

Esta prohibicién comprende los siguientes grupos de casos:

A) Prohibicién de regisiro de signos idénticos a. mareca
registrada anterior o a nombre comercial registrado
anterior para designar productos o servicios idénti-
cos a los designados por la marca anterior o para
designar a persona con actividades idénticas a las
- comprendidas por el nombre comercial anterior.

46. Este primer supuesto de prohibicién relativa destaca
porque actila en términos absolutos; esto es, sin necesidad. de
que haya de ser valorada la eventual concurrencia del riesgo
de confusién, ya que la Ley lo presume iuris et de iure en apli-
cacién de la Directiva 89/109/CE (art. 4.1). La Directiva
89/104/CE permite a los Estados miembros admitir la convi-
vencia cnire marcas idénticas que identifiquen los mismos
productos o servicios si bien indica que ello ha de realizarse
“en las circunstancias apropiadas” (cf. art. 4.5). La LM no ha
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hecho uso de esta autorizacién ni regula esas “circunstancias
apropiadas” que habrian de darse o ser consideradas en
funcién de evitar la confusion en caso de convivencia regu-
lar entre marcas idénticas para productos idénticos por lo
que cabe entender que esta situacidén no esta autorizada en
el Derecho espaiiol (¢f. DE LA FUENTE, “Las marcas”, cit.,

pag. 140).

‘B). Prohibicién de regisiro de signos idénlicos o seme-
janites a marca regisirada anterior aplicados a distin-
guir, respeclivamente, productos o servicios similares
o idénticos si existe, ademads, ricsgo de confusién en
cl piiblico potencialmente adquirente de los mismos.

47. Esta prohlhlcmn comprcnde los siguientes supuestos
en concreto:

a) Prohibicién de registro de signo idéntico a marca

b)

antermr para dlSUllgull' pl’OdllCl,OS 0 SGI‘VICIOS simi-

_lares a los distingnidos por ésla si existe, ademais,
" riesgo de confusién en el piblico potenclalmente

adquirente de¢ los mismaos.

Prohibicién de registro de signo semejante a marca
anterior para distinguir productos o servicios idén-
ticos a los distinguidos por ésta si existe, ademas,
riesgo de confusién en el phblico potencialmente

adquirente de los mismos.-

Prohibicién de registro de signo semejante a marca
anterior para distinguir productos o servicios simi-
lares a los distinguidos por ésta si existe, ademis,

‘riesgo de confusién en el publico potencialmente

adquirente de los mismos.

C) Prohibicion de registro de signos idénticos o seme-
jantes a nombre comercial anterior si se aplican a
distinguir, respeclivamente, producios o servicios
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similares o idénticos a las actividades de la persona
que éste comprende y existe riesgo de confusién en
el publico.

48. Esta prohibicién comprende los siguientes supuestos
en concreto: '

a) Prohibicién de registro de signo idéntico a nombre
comercial anterior para distinguir productos o servi-
cios similares a las actividades de la persona distin-
guida por éste si existe, ademas, riesgo de confusién en
cl piiblico potencialmente adquiren'te de los mismos.

'b) Prohibicién de registro de 51gno seme]ante a nombre
comercial anterior para distinguir productos o servi-
cios idénticos a las actividades de la persona distingui-
da por éste si existe, ademds, riesgo de confusion en el
piiblico potencialmente adqu]rente de los mismos.

¢) Prohibicién de registro de signo semejante a nombre
comercial antcrior para distinguir productos o servi-
cios similares a las actividades de la persona distin-
guida por éste si existe, ademas, riesgo de confusién en

el piiblico potencialmente adquirente de los mismos.

49, Esta prohibicién relativa de registro de signos idénti-
cos 0 semejantes a marcas y/o nombres comerciales anteriores
1ncluye en todos sus supuestos el caso en que el signo a regis-
trar incurso en ella esté constituido por el nombre, apelhdos,
seudénimo o cualquier otro signo que identifique al propio
solicitante del registro de la marca 0 del nombre comercial

(art. 9.2 LM).

" D) Principio de especialidad, riesgo de confusion y con-
cepio de signos anteriores.

50. La activacién de esta prohibicién gira en torno a los
siguientes elementos: a) influencia del principio de especiali-
dad en funcién de la adecuada apreciacién de la identidad o
semejanza entre signos y productos, servicios o, en el caso
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del nombre comercial, las actividades de la persona distin-
guida; b) los eriterios de precisién del riesgo de confusién; c)
el concepto y ambito de la marca y del nombre comercial
anteriores.

a) Influencia del principio de especialidad. Marca notoria
y marca renombrada..

51. En primer lugar, esta prohibicién relativa actiia bajo
la influencia directa de la regla o principio de especialidad. La
identidad o semejanza del signo con la marca o el nombre
comercial anteriores, asi como ¢l riesgo de confusién (y, en su
caso, de asociacién) que produzca el signo a registrar, ha de
valorarse en atencién a la identidad o similitud de los produc-
tos, servicios {en el caso de marcas) o de actividades (en el caso
de incompatibilidad con nombre comercial) distingunidos-por
los signos comparados. El juicio sobre la identidad o semejan-
za entre productos, servicios o actividades ha de realizarse
con arreglo a su identificacién segiin la clasificacién interna-
cional de marcas regulada en ¢l Nomenclator internacional
segiin Arreglo de Niza de 1956 (revisién de 1979). Ahora bien,
cl principio de especialidad quiebra de forma relativa o abso-
Iuta en funcién del grado de prestigio de la marca o nombre
comercial anterior con el que resulte igual o semejante. Se dis-
tingue asf, a estos efectos, entre marca y nombre comercial
notorios y marca y nombre comercial renombrados (art. 8°).
Ello con arreglo a la Directiva 89/104/CE, que exige -a los
Estados miembros la adecuada protcccién de las marecas
renombradas mas alld del principio de especialidad (art. 4.3)
al tiempo que los faculta para hacer lo propio respecto de las
marcas que gocen de renombre en cada Estado (art. 4.4). Esta
proteccién se proyecta, en cspecial, en la exiensién.del ius
prohibendi del titular de la marca notoria o renombrada.
Principio de especialidad y notoriedad de signos anteriores
son elementos inversamente proporcionales: a mayor notoric-
dad menor influencia del principio de especialidad y vicever-
sa, a menor notoricdad mayor intensidad de la regla de la
especialidad. La reduccién de la influencia del principio de

1219



FRANCISCO J. ALONSO ESPINOSA

especialidad ante las marcas notorias y renombradas se fun-
damenta en el peligre de la explotacién parasitaria de las mis-
mas y en el riesgo de la merma o pérdida de su reputacién (vid.
STJCE de 29 de septiembre de 1998, “Canon”, y 14 de sep-
tiembre de 1999, “Chevy”; STS de 17 de marzo de 2000,
“Camel”).

52. Marca y nombre comercial notorios pueden ser una
marca o nombre comercial extranjeros registrados o usados
fuera de Esparia (esto es, adqmrlda por virtud de su simple
uso en el exlran;cro) que, segiin la autoridad competente del
pais de su uso o regisiro, resulta generalmente conocida en ese
pais por el sector pertincnte del piiblico al .que se destinan-los
productos o servicios distinguidos por-ella (art. 6° bis.1 CUP).
También ‘es marca notoria la marca usada o registrada en
Espana que, por virtud de diversos criterios, su litular o usna-
rio puede probar que la marca resulta ser generalmente cono-
cida en Espaiia por el sector pertmente del pitblico al que se
destinan los productos o servicios dtsunguldos con ella (ar ts.

6.2.d, 84LM)

'53. La marca notoria habilita a su titular, si es nacional
de un Estado miembro del CUP o de la OMC (art. 3.3 LM),
para reivindicar a su favor el registro en Espafia a favor de
tercero del mismo o similar signo registrado para distinguir los
mismos o similares productos o servicios a los distingnicdos por
la marca notoria anterior si éste ¢s susceptible de generar con-
fusién, asi como para ejercitar en Espaiia los derechos propios
del titular de la marca registrada en Espaifia (cf. arts. 6°.2.d,
34.5 LM). Ha de entenderse, en aplicacién del CUP, que la
notoriedad de la marca extranjera ha de ser constatada por
los érganos competentes del pais en el que ésta haya adquiri-
do la notoriedad (art. 6° bis. 1 CUP). La prueba de la noto-
riedad de la marca corresponde al pretendido titular de los
derechos sobre ella. * |

54: La marca notoria tienc como principal caracteristica
su efecto neutralizador, aunque con alcance relativo, de la
regla o principio de especialidad. El titular de la marca noto-
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ria en Espafia puede impedir el registro (o, en su caso, solici-
tar la anulacién o reivindicar la propiedad del ya practicado)
de un signo idéntico o semejante al que conslituye la marca
notoria aunque los productos o servicios distinguidos por el
signo contrapuesto no sean idénticos ni similares a los distin-
guidos por la marca notoria, siempre que el uso de este nuevo
signo cuyo registro se solicita o, en su caso, se discute, pueda
indicar una conexién entre los productos o servicios ampa-
rados por ésta y el titular del nuevo signo (ndtese que esta
expresién legal establece un criterio de dmbito mds amplio
que el general del riesgo de confusién) o, en general, cuando
ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar aprove-
chamiento indebido o menoscabo del cardcter distintivo o de
la notoriedad o reriombre del signo notorio (art. 8.1 LM). La
notoriedad es un criterio progresivo porque el ambito de pro-
teccién de la marca respecto de los limites impuestos por el
principio de especialidad aumenta o disminuye de acnerdo
con el grado de notoricdad (cf. art. 8.2 LM). La prueba de Ia
notoriedad de la marca ha de versar sobre los aspectos que, a
titulo enunciativo, menciona el art. 8.2 LM (volumen de ven-
tas, duracién, intensidad o alcance geogrifico de su uso, valo-
racién o prestigio alcanzado c'n"éllkr;nér(:ado o cualquier otra
causa). AR . aEEE b

55. Junto a la marca notoria, la LM sitda a la marca
renombrada. Esta es aquella marca notoria que, ademads,
puede reputarse conocida por el piiblico en general. La
marca renombrada representa, pues, el grado maximo de
notoriedad. Por ello neuntraliza de forma absoluta el princi-
pio de especialidad, de forma que la comprobacién.de la
compatibilidad entre los signos enfrentados ha de limitarse
al aspecto relativo a su semejanza o identidad, sin que la
difercente clase de los productos o servicios a distinguir tenga
influencia alguna en el examen .de idoneidad; es decir, la
incompatibilidad entre la marca renombrada con el signo
c¢n confliclo no quedara cnervada por efccto de la disimili-.
tud de los productos o servicies designados por ambas (art.

8.3 LM).
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b) Riesgo de confusién y apreciacién de la identidad- o
semejanza enire signos. :

56. El segundo elemento en orden a la aplicacién de este
primer supuesto de prohibicién relativa se refiere a la tarea de
apreciacién de la identidad o semejanza entre signos enfren-
tados y los criterios aplicables al respecto. La apreciacién de
la identidad es tarea fdcil pues ha de bastar, en principio, la
simple comparacién fictica entre los signos para su conse-
cuente deteccién. No sucede asf con la aprecmci'én de la seme-
janza ni con la apreciacién de la existencia del riesgo de con-
fusién (y, en su caso, del rlcsgo de asocmcmn) La aprecmcmn
de la semejanza implica un juicio comparativo entre los signos
enfrentados que obliga a considerar no sélo su fonética y/o
grafla, sonido, olor, etc., sino también, en su caso, su referen-
cia concepinal, asi como otros posibles criterios (vid. FERNAN-
DEZ-NOVOA, Tratado sobre Derecho de marcas, cit., pags. 207-
258). Obsérvese en esta direccién que la LM, a diferencia de Ia
LM de 1988 (cf. su art. 12.1), ha evitado aludir a criterios de
apreciacién de la identidad ¥y, en especial, de la semecjanza.
Esta, pues, puede ser apreciada no sélo desde las perspectivas
Jonética, grdfica o conceptual sino también apreciable segiin
criterios de otra naturaleza {(como los sonidos, los olores,
entre otros).

57. Elriesgo de confusién condensa, ciertamente, la con-
dicién especifica de la proteccién proporcionada por la marca
registrada (Directiva 89/104/CE, cd. 10°) u objeto esencial del
derechio de marca (CASADO CEI{VINO El sistema comunitario
de marcas, cit., pag. 166, con cita de la STJCE de 9 de junio
de 1993, asunto Audi/Renault). Su garantia {rente a otros sig-
nos debe ser procurada por el Estado a instancia del titular
del signo anterior confundible. El riesgo de confusién implica
la potencia del signo posterior para generar indistincién o sus-
titucidén involuntaria con la marca o ¢l nombre comercial ante-
riores respecto de los productos, servicios o actividades dis-
tinguidos por éstos (FERNANDEZ-NoVOA, Tratado, cit., pags.
189 y sigs.; MASSAGUER, “Marca”, cit., pag. 4181; CASADO
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CERVINO/BORREGO CABEZAS, “El riesgo de confusién en la ju-
risprudencia comunitaria”, ADI, 1998, pags. 169y sigs.). Ll
riesgo de confusién es patente y cierto si los signos compara-
dos son idénticos (méds que riesgo de confusion, existe verda-
dera y propia confusién por imitacién servil de marca ajena).
El riesgo de confusién sc elevara gradualmente ante la seme-
janza de los signos que, para ser prohibitiva de registro, ha de
implicarlo. Su determinacién e¢s una de las tareas juridicas
mas complejas en la aplicacién del Derecho de Marcas (I'ER-
NANDEZ-NoOVOA, Tratado, cit., pags. 207 y sigs.). Las pautas
formuladas al efecto por el TJCE, asi como por la OAMI, pue-
‘den resumirse asi (signiendo a CAsADO CERVINO, El sistema

comunitario de marcas, cit., pags. 169-174):

1.° Comparacién de los signos segiin su identidad o seme-
janza visual, fonética y conceptual y la identidad o
semejanza de los productos o servicios a distinguir, ade-
més de otros criterios que puedan ser coadyuvantes.

' 2.° Si alguno de los signos es notorio o renombrado, el ries-
o de confusién ha de comprender la hipétesis de que
el piiblico pueda creer que los productos o servicios
proceden de la misma empresa o bien de empresas vin-

‘culadas juridica o econémicamente a las titulares del
signo notorio o renombrado. El riesgo de confusin
_serd mayor cuanto mayor sea la antigiiedad y. el presti-
gio de la marca anterior; aspecto-que explica la necesi-
dad de otorgar mayor proteccién a favor de las marcas
‘notorias y renombradas. -

3.° La apreciacién del riesgo de confusién ha de realizarse
globalmente, esto es, en consideracién a todos los fac-
tores incidentes en el supuesto concreto y, en particu-
lar, ha de atenderse al grado de identidad o semejanza
entre signos y productos o servicios distinguidos por
ellos. ' IR
4.° El ricsgo de confusién ha de ser evalnado segiin el cri-
terio del adquirente o consumidor medio o normal-

mente informado. Este arquetipo de adquirente puede
ser determinado segiin las siguientes reglas de caracter
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general y orientalivo: a) el adquirente medio conserva
en su memoria una imagen imperfecta de las marcas;
b) la atencién del consumidor es variable en funcién de
la naturaleza o clase de los productos o servicios com-
parades por lo que la delimitacién del adquirente
medio ha de ser coneretada también en funcién de la:
clase de los productos o servicios distinguidos por el
signo (cf. STJGE de 22 de junio de 1999); ¢) no ha de
recibir el mismo tratamiento un producte de¢ consumo
masivo o comiin que un producto dirigido a un sector

especifico de adquirentes o usuarios conocedores y ex-

perimentados, por lo que el riésgo de confusiéon ha de
tener, normalmente;, menor intensidad ante este segundo.
supuesto (DE LA I'UENTE, “Las marcas”, cit., pag. 137).

“Para apreciar el grado de conocimiento o difusion de

uia mareca en el mercado no han de considerarse sufi-
cientes, per se, las encuestas o porcentajes (demosco-

pia); deben considerarse ademds aspeclos tales como

las cualidades de la marca, su nivel de reputacién o
prestigio, su intensidad de uso y extensiéon geografica,

su cuota de mercado y las inversiones realizadas por el
titular de la misma, asi como el alcance de los medios de

comunicacién en los que haya podido ser pubhmtada.

‘Por 1dltimo, ha de destacarse que sin riesgo de confu-
“sién no hay riesgo de asociacién (arts. 6.1.b y 7.1.b

LM). Iiste presupone, sobre.la base de una minima
semejanza o caracteristicas comunes, la existencia de

- diferencias apreaablcs entre los signos contrastados

pero teniendo el signo postermr una 1111110d1ata aptltud
evocadora de la marca anterior [v. gr. “mississippi
sound”/”oklahoma sound”; “gelbe seiten” («Pdginas
Amarillas»)/”blanen seiten” («Piginas Azules»); “El
Corte Inglés”/ “El Corte Galés”]. No existe el riesgo de
asociacion aislado como criterio de apreciacion del

riesgo de confusién entre signos sino que el riesgo de
asociacion ha de ir precedido de la constatacion previa

de la existencia de riesgo de confusion entre ellos

(asunto Sabel/PUMA, STJCE de 11 de noviembre de
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1997: “el riesgo de confusién abarca asimismo los casos
en los que el piitblico, mds que confundir directamente
. ambas marcas, atribuye al propietario de la marca
anterior un elemento contenido en ambas marcas.
. Elementos de la marca que son diferentes son vistos
por el piblico simplemente como -caracterizacién de
algunos productos o grupos de productos del titular de
la marca anterior. El piiblico considera que los pro-
ductos que llevan la nueva marca provienen de la
‘misma empresa’”.

¢) Marcas y nombres comerciales anteriores.

58. Finalmente, la LM sc ocupa de centrar-el concepto de
las marcas y de los nombres comerciales anteriores que, en
principio, resultan protegidos por esta prohibicién relativa de
registro. En este aspecto la LM ha procedido a culminar el
concepto de las anterioridades dada la diversidad de regime-
nes de nacimiento del derecho sobre la marca que pueden ser
aplicables en Espafia:scgin la Directiva 89/104/CE (art. 4.2)
(ef. art. 32 RMC). La LM ordena asi los aspectos relativos a la
atribucién de prioridad o anterioridad a las marcas segin se
trate de solicitudes o de registros o, en su caso, de marcas sim-
plemente usadas, por un lads, y, por otro, coordina tales cri-
terios segiin sean relativos a marcas nacionales, comunitarias
o internacionales con efectos en Iispafia. Asi, es marca ante-
rior cualquicra de las previstas en el art. 6°.2 y es nombre co-
mercial anterior cualquiera de los previstos en cl art. 7.2 LM.

.59, Son anteriores-c¢n cste sentido las siguientes marcas:
a) todas las registradas (sean marcas nacionales, comunitarias
o internacionales que surtan efectos en Espaifia) cuya solicitud
de registro tenga una fecha de presentacién o de prioridad
anterior; b) las marcas comunitarias registradas que, con
arrcglo a su Reglamento, reivindiquen vélidamente la antigiie-
dad dc una marca espafiola o de una marca internacional que
surta efectos en Espafa, incluso si han sido objcto de renun-
cia o se¢ han extinguido; ¢) las solicitudes de registro de marca
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en tramitacién de registro como marca espaiiola, comunitaria
o internacional con efectos en Espafia de acuerdo con el régi-
men aplicable a cada una y a condicién de que el registro sea
finalmente obtenido (CASADO CERVINO, El sistema comunita-
rio de marcas, cit., pag. 164); tales solicitudes producen ante-
rioridad desde su fecha de prioridad y, en este caso, esa fecha
de prioridad queda condicionada a su efectivo regisiro; d) las
marecas no registradas que en Ia fecha de presentacién o prio-
ridad de la solicitud de la marca en examen sean “notoriamen-
te conocidas” en Espafia en el sentido del articulo 6 bis CUP.

00. T[n cuanto a los nombres comerciales anteriores, la
cuestion se simplifica dada la inexistencia de régimen comunita-
rio de este instituto y la adquisicién del derecho al mismo sin
necesidad de registro segiin CUP (art. 8°), disposicién que puede
ser invocada en Lspaiia al amparo del art. 3.3 LM. De cste
modo, son nombres comerciales anteriores los signientes: a) los
registrados en Espafia cuya solicitud de regisiro tenga fecha de
presentacién o de prioridad anterior a la de la solicitud de regis-
tro objeto de examen; b) las solicitudes de registro de nombres
comerciales referidas a las anteriores siempre que sea obtenido
el correspondiente registro. Como se ha avanzado, a estos su-
puestos debe ser afiadido el relativo al nombre comercial usado
sin registro siempre que el titular del derecho pueda probar ese
uso con anterioridad ya que en este aspecto rige el CUP cuyo art.
8° dispone que el nombre comercial serd protegido en todos los
paises de la Union sin obligacién de depésito o de registro, forme
o no parte de una marca de fabrica o de comercio.

3. Prohibicién de registro del nombre civil o la imagen que
identifique a persona distinta del solicitante, y del nombre,
apellido, seuddénimo o cualquier otro signo que para la ge-
neralidad del piblico ideniifique a persona distinia del so-
licitante, sin la debida autorizacion. o

61. Afalia de autorizacion expresa, no pueden registrar-
se como marca ni como nombre comercial el nombre o la ima-
gen de persona distinta del solicitante o, independientemente
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de ello, tampoco son registrables los mismos signos cuando
para la generalidad del priblico identifiquen a una persona
distinta del solicitante (art. 9.1.b LM en congruencia con el
art. 7.6 de la Ley Orgdnica de 5 de mayo de 1982, sobre pro-
teccion civil del derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen). Si se prestara Ia correspon-
diente autorizacién, csta puede ser revocada ad nutum, sin
perjuicio de tener que indemnizar los dafios y perjuicios cau-
sados (art. 3.2 Ley de 5 de mayo de 1982) (FERNANDEZ-INOVOA,
Tratado, cit., pags. 177-178, quien observa que la indemniza-
cién puede ser importante cuando el uso del signo cn cuestion
como marca ha generado un importante goodwill o prestigio
en los correspondientes productos o servicios). Esta prohibi-
cién actiia al margen del principio de especialidad. Caso de sex
obtenido el registro como marca de nombre, apellidos o seu-
dénimo o cualquicr otro signo que identifique a una persona
no afamada o conocida generalmente, ésta podrd obtener la
anulacién del registro sobre la base de la posible mala fe del
solicitante, asi como en funcién de la citada Ley orginica de 5
de mayo de 1982

4. Prohibicién de registro de signos o medios que reproduz-
can, imiten o transformen creaciones protegidas por un
derecho de autor o por otro derecho de propiedad indus-
trial que no sea marca o nombre comercial, salvo que
medie la autorizacién de sus titulares.

62. Con autorizacién expresa del titular son susceptibles
de constituir marca las creaciones literarias, esculturas, pin-
turas, dibujos, cémics y otras creaciones intelectuales prote-
gidas por el derecho de autor (art. 9°.1.c LM). Si la obra inte-
lectual ha devenido de dominio piblico (art. 41 LPI) no se
convierte, por ello, en res nullius susceptible de ser libremen-
te registrada como marca, sino todo lo contrario: se prohibe
su registro por ser contrario a la Ley y al orden publico (art.
5.1.e LM) al monopolizar sine die lo que es una res communia
omnium -y lesionar el derecho constitucional de acceso a la
cultura (FERNANDEZ-NoV0A, Tratado, cit., pdg. 180; de inte-
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rés la exposicion del caso relativo a la denegacién del regis-
tro como marca de la imagen de la “Mona Lisa” de Da Vinci
por parte del Tribunal Federal alemédn). En orden a las cre-
aciones protegidas por la propiedad industrial, sélo las que
sean objeto de modelos y dibujos industriales se revelan
aplos para constituir marcas (considérese la prohibicién pre-
sente en el art. 5.1,f LM), mediando la correspondiente auto-
rizacién de su titular. La STS de 7 de octubre de 2000 anula
la marca “Popeye” por mala fe ¢ incompatibilidad con el
derecho de autor.

4., Prohrbwwn de registro de signos idénticos o sunzlares a
- nombre comercial, denominacion o razén social de una
persona juridica distinta del solicitante..

63. Esta prohibicién relativa (art. 9.1.d LM) impide el
registro como nombre comercial o como marca de una deno-
minacién idéntica o similar a la de una persona juridica pre-
existente distinta del solicitante. Este supuesto de prohibi-
cién resulta oportuno en funcién de dos factores. En primer
lugar, dado el importante grado de litigiosidad derivada de la
picaresca surgida a la sombra de la variedad de registros de
denominaciones de personas juridicas y de su mutua desco-
nexién en orden a un adecuado control de la ausencia de
duplicidad de denominaciones. En segundo lugar, dada la
desconexién entre el Registro de Marcas y de nombres co-
merciales de la OEPM vy tales registros relativos a las perso-
nas juridicas. Si bien la cuestién trazada grosso modo podia
ser resuelta a través de la LCD (en particular por virtud de
su art. 6°), parece claro que el objetivo de esta nueva prohi-
bicién relativa —intentar trazar el necesario.nexo de unién
entre estas instancias y posibilitar asi el mejor control y dis-
ciplina de este dambito de la actividad concurrencial— es
acertado y oportuno. -

64. Aunque el precepto contenido en el art. 9°.1.d LM
dista de ser un modelo de claridad y rigor técnico (baste obser-
var ahora como aspecto llamativo que la referencia al nombre
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comercial es aquf improcedente, salvo que se haya pensado al
incluirlo en el art. 8° CUP), puede entenderse que la activa-
cién de esta prohibicién requiere la confluencia de los siguien-
tes presupuestos: a) identidad o semejanza del signo cuyo
registro como marca o nombre comercial sc solicita con la
denominacién que identifica a una persona juridica en el tra-
fico juridico (aunque nétese que la LM aludé a trafico econd-
mico); b) identidad o semcjanza de su dmbito empresarial de
aplicacién (productes o scrvicios idénticos o similares a la acti-
vidad dec Ia persona juridica), lo cual no dejara de plantear
problemas antc los casos de cambios o ampliaciones de su
objeto social o fines, cn su caso; ¢) existencia de riesgo de con-
fusién en el pablico. "

65. Se dispone que la persona juridica a cuyo favor
actfia esta prohibicién relativa deberd probar para benefi-
ciarse de la misma el use o el conocimiento notorio de su
denominacién en el conjunto del territorio nacional. Obsér-
vese que la norma no ¢s muy clara porque no es posible
determinar con cxactitud si lo que se exige es la prueha del
uso v del conocimiento notorio conjuntamente o sc trata de
aspectos alternalivos, esto es, que pucden darse y probarse
por scparado y actuar con independencia a estos cfectos.
Entendemos, por razones de funcionalidad y scguridad, que
la persona juridica debera simplemente probar ¢l uso de su
denominacién como hecho suficiente para activar la prohibi-
cién. En efecto, si la persona juridica hubiera de probar,
ademis, el conocimiento notorio de su denominacién en el
conjunto del territorio nacional quedarian fuera del amparo
de la misma la inmensa mayoria de las personas juridicas y,
en cspecial, cl grueso representado por las pequeilas y
medianas empresas que operan en Espaifia pero no en el con-
junto de Espaiia, lo cual no parcce l6gico. Por ello, puede
entenderse que la expresién sca en sentido potencial: se lrata
de personas juridicas que, p otencialmente, pueden actuar en
el conjunto del territorio -espafiol porque no tengan restrin-
gida la oferta de sus productos o servicios a una parte con-
creta de ese territorio.
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V. SIGNOS REGISTRADOS EN ESTADO DE MALA FFE
DEL SOLICITANTE

1. El registro de mala fe como causa de nulidad o de reivin-
dicacién de la marca.

66. La actuacién de mala fe en el solicitante de la marca
es causa de nulidad absoluta del registro (arts. 2y 51.1. b LM,
3.2.d Directiva 89/104/CE; 51 RMC). La accién contra la Vah~
dez del registro por esta cansa es imprescriptible y cabe asi-
mismo la accién reivindicatoria a favor del perjudicado (cf.
art. 2.2 LM). La validez de una marca se supedita, pues, al
principio general fraus omnia corrumpit. En consecuencia, la
marca resultara nula si su registro {ue obienido al margen de
su finalidad propia, cual cs la distintiva de los productos 0 ser-
vicios de una empresa en el mercado (cf. art. 4° LM). Con
cardcier general, puede indicarse que la mala fe en el solici-
tante del registro ha de ser valorada segiin los criterios propios
del acto de compctcncm desleal (cf. art. 5° LCD)'&Si como
segiin el principio general de buena fe en el C]GI‘CICIO de los
derechos (art. 7° CC). Asi, por cjemplo, serdn registros en
estado de mala fe los signientes: a) los registros que supongan
aprovechamiento 111de§31c10 de la 1'(:1:)ulac1011 ajena (ef. art.
13.c LM de 1988) b) el registro de signos confiisorios (como el
regisiro como marca de una denommacmn social o ‘razén
social anteriores de un competidor o su rétulo de estableci-
miento), denigratorios, o signos (ue supongan comparacion
desleal; ¢) los registros que encierren intencién de causar
dafio (ilicito en Sentldo concurrencial) al competidor como los
de caricter predatorio, los obtenidos con fin especulativo
(obtener un rendimiento cconémico de parte del perjudicado
a cambio de la cesién o la licencia de uso de la marca) o mera-
mente “deflensivo” en el sentido de impedir el registro de otras
marcas por terceros, o con ¢l fin de impedir a un-competidor
comercializar un determinado producto o servicio; ¢) los regis-
tros obtenidos en violacién de una obligacidén legal o contrac-
tual, como ¢l supucsto de Ia marca del agente. -
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2. Marcas regisiradas por agentes o representantes.

67. Caso especifico de la anterior prohibicién es el de la
denominada marca del agente (art. 10 LM). A fin de evilar la
apropiacién y consiguiente aprovechamiento indebidos de una
marca extranjera registrada a favor de un tercero por parte
de su agente en Espafia, ¢l art. 10 LM prohibe que éste la
registre a su nombre a menos que justifique su actuacién u
obtenga el consentimiento de aquél (art. 6 septies CUP, 8.3
RMC). Es “principal” cualquier titular de la marca en olro
pais CUP u OMC que prepare o concierte la distribucién de
los productos o serviciog marcados a través de un agente o
representante nacional; por éste ha de entenderse cualquier
tercero que, en virtud de contrato, geslione en ispaiia intere-
ses comerciales del titular de la marca extranjera con inde-
pendencia del nomen iuris del contrato o acuerdo que les ligue
(asi, no solamente un agente comercial, represcntante de
comercio, concesionario, franquiciado, sino también un gené-
rico distribuidor puede ser tal; asi la OAMI en el caso
“Noraxon”, Resolucién OAMI de¢ 19 de junio de 1999, ver
CASADO CERVINO, El sistema comunitario de marcas, cit., pag.
166). Segiin la citada Resolucidon cs suficiente la semejanza (no
se exige, pues, la identidad) del signo regisirado o a registrar
por el agente para que quede aciivada esta prohibicién de
registro (ver también STS de 25 de octubre de 2000 R. 83813).

68. Conforme al art. 10.2 LM, frente a una solicitud de
registro contraventora de esta prohibicién ¢l principal puede
oponerse cn forma (art. 19 LM). Caso de haber sido registra-
da la marca a favor del agente o representante, el principal
puede instar su anulacién (art. 52.1 LM) o reivindicar Ia pro-
pia marca (art. 2.2-3 LM). La accién de nulidad es impres-
criptible si el actor prucha la mala fe del solicitante de la
marca (art. 51.2 LM). La accién reivindicatoria puede ser
ejercitada durante ¢l plazo de cinco afios a contar desde la
publicacién de la concesién o desde ¢l momento en que la
marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme
a lo previsto en el articulo 39 LM.
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