B. DERECHO DERECHO DE MARCAS. PROHIBICION Nam.
MERCANTIL ABSOLUTA. ARTICULO 5.1 C) 116/2003

Rubén PEREZ BAILE
Abogado

* ENUNCIADO:

Don Rubén Pérez, abogado, en nombre y representacion de dofia Isabel Simancas, presenta
ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM), instancia de solicitud para la ins-
cripcion de la marca Red Ibérica del Jamén, tipo mixta, clase 35:

«Los servicios de venta al por menor en comercios de charcuteria: quesos, jamones, embuti-
dos, aceites, conservas; servicios de publicidad y asistencia para la direccion de negocios o
empresas franquiciadas; servicios de importacion y exportacion, asi como servicios de venta
al detalle a través de redes mundiales informaticas.»

Publicada la solicitud de registro de marca ndmero 2.500.000 (recuerden que a partir de la
nueva Ley de Marcas, 17/2001 esta numeracidn es aplicable), en el Boletin Oficial de la
Propiedad Industrial de fecha 1 de septiembre de 2003, y transcurrido el plazo de oposicién y
examen realizado por la OEPM conforme a lo previsto en los articulos 19, 20 y 21 de la Ley
17/2001, de Marcas, se acuerda, por el 6rgano competente (sefior examinador de la OEPM),
la suspensién de la marca solicitada en base a los siguientes motivos:

«La marca solicitada se halla incursa en la prohibicién del articulo 5.° 1 ¢) de la Ley de Marcas
(Ley 17/2001, de 7 de diciembre) al estar compuesta exclusivamente de signos o indicaciones
que puedan servir en el comercio para designar el género de los productos o servicios siguien-
tes para los que se solicita la presente marca: "los solicitados”, toda vez que el distintivo soli-
citado se compone exclusivamente de un elemento genérico -jamén- y una parte descriptiva -
red ibérica-.»

» CUESTION PLANTEADA:
1. Presentar una posible contestacién al suspenso.
* SOLUCION:
Para contestar al suspenso debemaos tener en cuenta los plazos legales sefialados al efecto, y los

requisitos formales; ello se dispone en el articulo 21.2 de la Ley de Marcas, 17/2001, y los articulos 20
y 21 del Real Decreto 687/2002, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la Ley.
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Primero. La tematica del presente escrito de alegaciones que se propone se circunscribe, por tanto,
a determinar si es conforme o no a derecho la suspensién de la solicitud de inscripcién de marca pre-
sentada por nosotros ante la OEPM, la cual ha resuelto suspender la inscripcién por el motivo sefia-
lado anteriormente:

«Estar compuesta exclusivamente de signos o indicaciones que pueden servir en el comercio para
designar el género de los productos o servicios siguientes para los que se solicita la presente marca:
"los solicitados", toda vez que el distintivo solicitado se compone exclusivamente de un elemento
genérico -jamén- y una parte descriptiva -red ibérica-.»

Efectivamente, el articulo 5.° 1 c) de la Ley de Marcas, dice:

«1. No podréan registrarse como marcas los siguientes:

¢) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comer-
cio para designar la especie, la calidad, el destino, el valor, la procedencia geografica, la época de
obtencidn del producto o de la prestacion de servicio u otras caracteristicas del producto o servicio.»

Dado que la prohibicién de registrar marcas genéricas, descriptivas y usuales tiene por fundamento
evitar que sobre una denominacion o grafico genérico, usual o descriptivo recaiga un derecho exclu-
sivo de utilizacién o monopolio que impida que otros competidores los empleen para designar en el
trafico econémico los productos o servicios resefiados por la marca es evidente que en el caso que nos
ocupa, entiendo, no se dan los argumentos juridicos necesarios para prohibir este registro de marca;
ello por cuanto no se produce con la marca solicitada un monopolio como detalla la norma juridica.

Ha de tenerse en cuenta que para que la prohibicion del articulo en cuestion entre en juego, la
denominacién o grafico genérico o descriptivo debe vincularse siempre con los productos o servi-
cios a que se aplica la norma, no existiendo dicha prohibicién de registro cuando se solicita para
productos distintos a los que alude dicho término.

En este sentido cabe destacar que la marca solicitada no se circunscribe Unicamente a los pro-
ductos o servicios que pretende distinguir. Consecuentemente, entiendo, no puede calificarse de gené-
rico el signo del producto o servicio.

Por tanto, el signo, para que pudiera ser rechazado como genérico, usual o descriptivo, debe estar
compuesto exclusivamente por signos de esta naturaleza; dicho de otra forma, si el signo esta com-
puesto por varios elementos de los que forma parte un componente genérico, usual o descrip-
tivo, pero en dicho conjunto existen elementos distintivos el signo podra inscribirse, «se con-
cede el todo caracteristico» 0 «se concede en atencién al conjunto mixto grafico-denominativo».

En este sentido, las conclusiones del Abogado General en el Asunto C-363/99, de 31 de enero de
2002, sefalan:

«En cuanto a las marcas compuestas por palabras, el caracter descriptivo debe apreciarse no sélo
respecto a cada uno de los términos considerados separadamente, sino también respecto del conjunto
que lo forman. Cualquier diferencia perceptible entre la expresion del sintagma propuesto para el
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registro y los términos utilizados del lenguaje corriente de la categoria de consumidores interesada
para designar el producto, servicio o sus caracteristicas esenciales es adecuada para conferir a ese
sintagma un caréacter distintivo.»

Segundo. Esta postura que defiendo, tiene su aval, entiendo, en la doctrina jurisprudencial ema-
nada de nuestros tribunales, y, mas concretamente, del Tribunal Supremo (TS). A titulo de ejemplo
sirvan las sentencias que a continuacion indico y que apoyan, reitero, nuestra peticion de inscripcion
de solicitud de la marca nacional «Red Ibérica del Jamon».

a) Sentencia de fecha de 15 de junio de 1992, TS:

«Cuando de la conjuncién de varias palabras se establece y determina una funcién, a lo que se
le asigna un significado definido, se esta creando una frase identificativa y determinativa del obje-
to social, aun cuando todo el conjunto lo integran palabras genéricas, por lo que debe ser motivo de
valoracion a los efectos del Registro es el total de la frase, no los elementos que individualmen-
te la integren, de modo que es errdnea la afirmacién de que puede provocar una especie de
monopolio respecto de las palabras integrantes que se utilizan como marca.»

b) Sentencia de fecha de 15 de julio de 1994, TS:

«Segun inspira el buen sentido, cuando se trata de expresiones compuestas el grado de gene-
ralidad no depende del caracter individualmente genérico de cada una de las expresiones que
forman el conjunto, sino el valor final, que se atribuya a éste como elemento definitorio en el mer-
cado de unos determinados productos que se asocian a la marca.»

Esta doctrina jurisprudencial es aplicable al asunto en cuestion, ya que la solicitud de marca debe
ser examinada en su conjunto, y no palabra a palabra. Concluyendo, nuestra marca «Red Ibérica del
Jamoén» no puede ser considerada genérica o descriptiva.

* SENTENCIAS, AUTOS Y DISPOSICIONES CONSULTADAS:
— Ley 17/2001 (Marcas), arts. 19, 20 y 21.
— SSTS de 15 de junio de 1992 y de 15 de julio de 1994.

— RD 687/2002 (Rgto. de desarrollo para la ejecucién de la Ley de Marcas), arts. 20y 21.
— Manual «Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas». Autor: Manuel Lobato.
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