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1. La publicidad comparativa es un con-
cepto nuevo en el Derecho comunitario.
Objeto de desconfianza por parte de los
Estados miembros durante mucho tiempo,
su introduccion en los Derechos nacionales
s6lo ha sido admitida recientemente, a raiz
de la adopcidn de la Directiva 97/55/CE, 2
conforme a requisitos muy estrictos.

2. En el ambito de la publicidad, las
comparaciones que puede realizar un ope-
rador econdmico respecto a la actividad de

otros operadores implican unos riesgos

considerables. Desde el momento en que
se les permite confrontar las cualidades y
carencias de los bienes o servicios compe-
tidores, es de temer que las empresas
puedan caer en la trampa de la denigracién
o el parasitismo.

3. Como la publicidad tradicional, 1a publi-
cidad comparativa tiene por objeto tanto
favorecer el desarrollo de la actividad de la

1 — Lengua original: francés.

2 — Directiva del Parlamento Europeofy del Consejo, de 6 de
octubre de 1997, por la que se modifica la Directiva 84/450/
CEE sobre publicidad engafiosa, a fin de incluir en la misma
la publicidad comparativa (DO L 290, p. 18).
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empresa como informar a los consumido-
res. Al igual que aquélla, este tipo de
publicidad se basa en la seduccién, lo que,
desde un punto de vista comparativo, hace
pesar sobre las relaciones comerciales la
amenaza constante de comportamientos
desleales.

4. Por tanto, dificilmente puede negarse la
necesidad de que la licitud de todo proyecto
de publicidad comparativa dependa del
cumplimiento de requisitos estrictos, moti-
vados por consideraciones basadas en la
lealtad de las relaciones comerciales.

5. El presente asunto ilustra bien la ambi-
giiedad que caracteriza a la funcién que
cumple la publicidad, dividida entre la
informacion objetiva y la comunicacién
comercial. Nos presenta un ejemplo claro
de practicas que pueden estar justificadas
por consideraciones funcionales y que al
mismo tiempo parecen sacar partido inde-
bidamente de una reputacién a la que su
autor no ha contribuido en modo alguno.
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I. Hechos y procedimiento principal

6. Toshiba Europe GmbH, (en lo sucesivo,
«Toshiba»), demandante en el procedi-
miento principal, es la filial alemana de
Toshiba Corporation. Distribuye en Europa
fotocopiadoras y accesorios, como piezas
de repuesto y materiales consumibles para
dichas maquinas.

7. Katun Germany GmbH, (en lo sucesivo,
«Katun»), demandada en el procedimiento
principal, comercializa piezas de repuesto y
materiales consumibles que pueden utili-
zarse en las fotocopiadoras de Toshiba.

8. Para identificar sus fotocopiadoras, Tos-
hiba utiliza denominaciones especificas,
por ejemplo, «Toshiba 5010», Para identi-
ficar sus accesorios, también emplea deno-

minaciones abreviadas de articulos, por
ejemplo, «T-50 P» para el toner, asi como
nameros de pedido.

9. En sus caralogos, Katun utiliza las deno-
minaciones de los modelos y los niimeros
de pedido de los articulos de Toshiba. Estos
nimeros estan indicados al lado de los de
Katun y, como ellos, se emplean para
identificar los articulos de Katun que
pueden utilizarse en la fotocopiadoras de
Toshiba. Los niimeros de pedido de Tos-
hiba se encuentran en una columna con el
encabezamiento «OEM Art.-Nr.» («Origi-
nal Equipment Manufacturer») (en lo suce-
sivo, «ntmeros de los articulos») y los de
Katun en una columna con el encabeza-
miento «Katun Art.-Nr.»,

Para un producto concreto, el catilogo se
presenta de esta forma:

(extracto del catilogo)

KATUN

Katun-Produkte fiir Toshiba-Kopierer 2510/2550

OEM Art.-Nr. Katun Art.-Nr.

Beschreibung

Modelle

T2510 43013746

Toner, schwarz; 450 g Kartusche (Preis pro

2510.2550

Kartusche, Verkauf im 4er-Paket)

I-7949
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10. Toshiba considerd que el comporta-
miento de Katun era contrario a la compe-
tencia. Solicitd, en especial, que se le
prohibiera emplear en su publicidad los
datos objeto de litigio y que se la condenara
a pagar una indemnizacion por dafios y
perjuicios.

11. El 6rgano jurisdiccional remitente
estimd parcialmente la demanda y condend
a Katun por infraccién de los derechos de
marca de Toshiba, debido a la etiqueta que
Katun utiliza para el tdner que comercia-
liza. Al mismo tiempo, separd el presente
procedimiento del litigio principal.

I. Marco juridico

A. La Directiva 84/450/CEE modificada

12. La Directiva 97/55 ha modificado la
Directiva 84/450/CEE,3 que tiene desde
entonces el titulo de Directiva «sobre
publicidad engafiosa y publicidad compa-
rativar.

3 — Directiva del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa
a la aproximacién de las disposiciones legales, reglamenta-
rias y administrativas de los Estados miembros en materia
de publicidad engafiosa (DO L 250, p. 17; EE 15/05, p. 55;
en lo sucesivo, «Directiva»}).
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13. El séptimo considerando de la Direc-
tiva 97/55 establece:

«Considerando que deben establecerse con-
diciones en materia de publicidad compa-
rativa permitida, por lo que se refiere a la
comparacién, a fin de determinar qué
practicas relacionadas con la publicidad
comparativa pueden distorsionar la com-
petencia, perjudicar a los competidores y
ejercer un efecto negativo sobre la eleccién
de los consumidores; que tales condiciones
aplicables a la publicidad comparativa
permitida deben incluir criterios de compa-
racidén objetiva de las caracteristicas de los
bienes y servicios».

14, Conforme al articulo 2, punto 2 bis, de
la Directiva, se considerard publicidad
comparativa «toda publicidad que aluda
explicita o implicitamente a un competidor
o0 a los bienes o servicios ofrecidos por un
competidor».,

15. Conforme al articulo 3 bis, apartado 1,
de la Directiva, «la publicidad compara-
tiva, en lo que se refiere a la comparacién,
estard permitida cuando se cumplan las
siguientes condiciones:

a) que no sea engafiosa segiin la definicién
del apartado 2 del articulo 2 y lo
dispuesto en el articulo 3 y el apar-
tado 1 del articulo 7;
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b) que compare bienes o servicios que
satisfagan las mismas necesidades o
tengan la misma finalidad;

c) que compare de modo objetivo una o
mas caracteristicas esenciales, pertinen-
tes, verificables y representativas de
dichos bienes y servicios, entre las que
podré incluirse el precio;

d) que no dé lugar a confusion en el
mercado entre el anunciante y un
competidor o entre las marcas, los
nombres comerciales, otros signos dis-
tintivos o los bienes o servicios del
anunciante y los de algiin competidor;

e) que no desacredite ni denigre las mar-
cas, nombres comerciales, otros signos
distintivos, bienes, servicios, activida-
des o circunstancias de algtin competi-
dor;

f)  que se refiera en cada caso, en produc-
tos con denominacién de origen, a
productos con la misma denominacién;

g) que no saque indebidamente ventaja de
la reputacién de una marca, nombre
comercial u otro signo distintivo de
algin competidor o de las denomina-

ciones de origen de productos compe-
tidores;

h) que no presente un bien o un servicio
como imitacion o réplica de un bien o
un servicio con una marca o un nombre
comercial protegidos».

B. La Ley alemana

16. La Gesetz gegen den unlauteren Wett-
bewerb* (Ley alemana contra la compe-
tencia desleal) prevé, en su articulo 1, que
«se podré exigir contra quien actfie contra
las buenas costumbres en el trafico mer-
cantil, con fines de competencia, la cesa-
cién del comportamiento y la indemniza-
cion de los dafios y perjuicios».

17. Resulta de una jurisprudencia reiterada
del Bundesgerichtshof que la comparaciéon
por parte de una empresa de sus propios
productos con los de un competidor es, por
principio, contraria a las buenas costum-
bres, en el sentido del articulo 1 de la
UwWG. s

4 — En lo sucesivo, «UWG».

5 — Pagina 9, Gltimo pirrafo, de la traduccion francesa de la
peticion de decision prejudicial,

I-7951
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18. En la fecha de la peticién de decision
prejudicial atin no se habia adaptado el
Derecho alemén a la Directiva 97/55.

1. Cuestiones prejudiciales

19. El Landgericht Diisseldorf {Alemania)
indica que, a raiz de la entrada en vigor de
la Directiva 97/55, el Bundesgerichtshof ha
declarado que, a partir de ese momento, la
publicidad comparativa debe considerarse
permitida siempre que se cumplan los
requisitos enumerados en su articulo 3
bis, apartado 1, letras a) a h).

20. Segtin el o6rgano jurisdiccional remi-
tente, aunque ain no se haya adaptado el
Derecho aleman a la Directiva 97/55,6 el
Bundesgerichtshof considera que nada se
opone a que el articulo 1 de la UWG se
interprete conforme a la misma,

21. Al considerar, por una parte, que esti
justificada la concepcién del Bundesge-
richtshof, segtin la cual el articulo 1 de la
UWG debe interpretarse de modo con-
forme con la Directiva, y, por otra, que es
necesaria una interpretacion del Derecho
comunitario para resolver el litigio, el
Landgericht Diisseldorf plantea al Tribunal

6 —El plazo para la adaptacion del Derecho nacional a la
Directiva aiin no habia expirado en la fecha de la peticién de
decisién prejudicial.
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de Justicia las siguientes cuestiones preju-
diciales:

«1) ¢Debe considerarse publicidad compa-
rativa, en el sentido del articulo 2,
punto 2 bis, de la Directiva, la publici-
dad de un proveedor de piezas de
repuesto y materiales consumibles des-
tinados a los productos de un fabri-
cante de miquinas, cuando en la publi-
cidad se indican los néimeros de los
articulos del fabricante de las maquinas
(nimeros OEM), para las piezas de
repuesto y materiales consumibles ori-
ginales correspondientes, como refe-
rencia para identificar los productos
del proveedor?

2) Si procede responder a la primera
cuestién afirmativamente:

a) ¢Constituye una comparacioén per-
mitida de los bienes, en el sentido
del articulo 3 bis, apartado 1,
letra c), de la Directiva, en espe-
cial, una comparacion de los pre-
cios, la indicacién paralela de los
nimeros de los articulos del fabri-
cante de las maquinas (nfimeros
OEM) y de los nameros de pedido
del proveedor?

b) ¢Los nameros de los articulos
(ntmeros OEM) constituyen un
signo distintivo de un competidor,
en el sentido del articulo 3 bis,
apartado 1, letra g)?
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3) En caso de respuesta afirmativa a la
segunda cuestion:

a) ¢Conforme a qué criterios debe
apreciarse si una publicidad, en el
sentido del articulo 2, punto 2 bis,
saca ventaja indebidamente de la
reputacion de un signo distintivo
de un competidor, en el sentido del
articulo 3 bis, apartado 1, letra g)?

b) ¢La indicacion paralela de los
nameros de los articulos del fabri-
cante de las miquinas (nameros
OEM) y de los ntimeros de pedido
del proveedor, basta para justificar
que se le reproche que saca ventaja
de la reputacién de un signo dis-
tintivo de un competidor, en el
sentido del articulo 3 bis, apar-
tado 1, letra g), cuando el provee-
dor, en vez de lo anterior, pueda
referirse a cada producto para el
que son adecuados el material
consumible o la pieza de repuesto?

c) ¢Para apreciar si un competidor
saca indebidamente ventaja de una
reputacién, en el marco de la
publicidad comparativa, es rele-
vante que la (mera) referencia al
producto para el que son adecua-
dos el material consumible o la
pieza de repuesto, en vez de la
referencia a los nimeros de los

articulos (ntimeros OEM), dificulte
la comercializacién de los produc-
tos del proveedor, en especial,
porque los compradores suelen
orientarse por los niimeros de los
articulos del fabricante de las
maquinas (niimeros OEM)?»

IV. Sobre la calificacién de publicidad
comparativa (primera cuestién)

22. Mediante su primera cuestién prejudi-
cial, el érgano jurisdiccional remitente
solicita que se dilucide si debe calificarse
de «publicidad comparativa», en el sentido
del articulo 2, punto 2 bis, de la Directiva,
la publicidad efectuada por una empresa
para promocionar productos destinados al
funcionamiento de una mAquina fabricada
por otra empresa, cuando dicha publicidad
indica las referencias atribuidas por esa
otra empresa a sus propios productos al
lado de las referencias de los productos del
anunciante con el objeto de identificar estos
altimos.

23. A tenor del articulo 2, punto 1, de la
Directiva, se entiende por publicidad, en el
sentido de dicha Directiva, «toda forma de
comunicacion realizada en el marco de una
actividad comercial, industrial, artesanal o
liberal con el fin de promover el suministro
de bienes o la prestacion de servicios,
incluidos los bienes inmuebles, los derechos
y las obligaciones».

I-7953
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24. El Landgericht Diisseldorf no pone en
duda que la practica controvertida consti-
tuye publicidad, en el sentido de dicha
norma, puesto que asi califica el empleo de
catdlogos destinados a informar a los
clientes sobre la existencia y las caracteris-
ticas de los productos.?

25. De hecho, los catalogos controvertidos
tienen como finalidad promocionar la
venta de los productos de Katun, facili-
tando a los consumidores® informacién
sobre las piezas de repuesto y los materiales
consumibles necesarios para el funciona-
miento de las fotocopiadoras Toshiba.

26. A continuacioén se plantea la cuestion
de la naturaleza comparativa de la publici-
dad. Excepto Toshiba, ninguna de las
partes que intervienen en el procedimiento
rechaza formalmente esta calificacién. El
propio 6rgano jurisdiccional remitente,
aunque haya planteado una cuestién pre-
judicial sobre este aspecto, declara que la
Directiva 97/55 es aplicable al asunto
principal, lo que implica que previamente
ha considerado comparativa la publicidad
controvertida, ®

27. Para responder al érgano jurisdiccional
nacional, procede recordar los elementos de
la Directiva que plasman el objetivo perse-

7 — Véase la formulacion de la primera cuestién prejudicial.

8 — El concepto de «consumidor» también debe incluir, en este
contexto, a los profesionales, que constituyen claramente fa
parte esencial de los clientes interesados en las fotocopia-
doras y sus accesorios.

9 — Pagina 12 de la traduccién francesa de la peticibn de
decision prejudicial.

I-7954

guido por el legislador comunitario y
examinar el tenor de las disposiciones
pertinentes.

28. Tanto el tenor de la Directiva como su
finalidad abogan por una interpretacién
amplia del concepto que se discute.

29. Su articulo 2, punto 2 bis, se refiere a
toda publicidad que aluda explicita o
implicitamente a un competidor o a los
bienes o servicios ofrecidos por un compe-
tidor.

30. Esta disposicién tiene dos caracteristi-
cas.

La primera consiste en la falta de referencia
clara a una comparacién. No parece que,
desde el punto de vista de la definicidon del
concepto controvertido, una publicidad
deba contener una descripcién de las cua-
lidades comparadas de los productos o
servicios para que pueda calificarse de
«publicidad comparativa». Se vera que esta
exigencia se formula mas adelante en la
Directiva, cuando se establecen los requisi-
tos de licitud de Ia publicidad examinada.
Dicha particularidad puede interpretarse
como la expresion de la voluntad del
legislador comunitario de abarcar el mayor
ntimero de practicas de comunicaciones
comerciales que impliquen a varios opera-
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dores econémicos competidores. Se puede
pensar que la comparacién, en sentido
amplio, comienza alli donde dos operado-
res econdmicos competidores son asocia-
dos, incluso de forma no descriptiva, en
una accioén publicitaria. En todo caso, la
Directiva se aplicaria siempre que una
publicidad realice este tipo de confron-
tacién.

El segundo elemento de la definicién, que
manifiesta una visién amplia del concepto
de publicidad comparativa, se refiere a la
falta de exigencia de una identificacién
explicita del competidor. Basta con que el
contenido de la publicidad permita a los
clientes destinatarios de la misma saber a
qué otra empresa competidora del anun-
ciante se alude para que dicha publicidad
esté comprendida en el ambito de aplica-
cién de la Directiva.

31. El sexto considerando corrobora el
interés del legislador comunitario por
cubrir el mas amplio nimero de situaciones
posible al disponer «que es deseable esta-
blecer un concepto amplio de la publicidad
comparativa a fin de abarcar todas las
formas de este tipo de publicidad»,

32. En el presente asunto, entre la infor-
macién contenida en los catilogos de
Katun se encuentra la mencion de la marca
Toshiba para designar la fotocopiadora.
También se indican los nfimeros de los
articulos, respecto a los cuales nadie niega
que corresponden a la demandante en el
procedimiento principal, puesto que desig-
nan las piezas de repuesto y los materiales
consumibles que fabrica para el manteni-
miento de sus fotocopiadoras.

33. El litigio en el procedimiento principal
versa exclusivamente sobre el uso de los
nameros de los articulos. Toshiba no se
opone al uso de su marca para designar la
fotocopiadora a la que se destinan los
productos indicados con los niimeros de
articulos. 10

34. Por tanto, la cuestidén que se plantea se
limita a la naturaleza de la informacién que
dichos nimeros pueden proporcionar, por
su sola presencia, a quienes los lean. Se
trata, en efecto, de determinar si la simple
indicacién de dichos niimeros permite
identificar los productos de Toshiba y, por
ello, a la propia Toshiba.

35. Evidentemente, no corresponde al Tri-
bunal de Justicia dirimir esta cuestién,
puesto que el juez nacional estd mas
capacitado para hacerlo utilizando los
elementos de hecho de que dispone. Como
maximo se puede destacar que éste ya ha
precisado que «la indicacién de los ntime-
ros OEM de [a demandante en folletos de la
demandada identifica, en primer lugar, los
productos de la demandante y, por ello,
también implicitamente a la propia deman-
dante», 1! Corresponde al juez nacional
decidir si debe corroborar esta primera
apreciacion.

36. Por lo que se refiere a la interpretacién
del articulo 2, punto 2 bis, de la Directiva,
consideramos que una publicidad debe

10 — Toshiba alega, en efecto, que «para indicar el destino de los
roductos, basta con mencionar el tipo de fotocopiadora»
titulo IV de sus observaciones escritas).

11 — Pagina 12 de la traduccion francesa de la peticion de

decision prejudicial.
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calificarse de «publicidad comparativa», en
el sentido de dicha norma, cuando permite
una identificacién, aunque sea implicita, de
un competidor o de los productos que
fabrica.

37. Existira una identificacion implicita del
competidor, o de sus productos, si se
demuestra que los niimeros atribuidos por
aquél para designar sus propios productos
bastan para que una persona normalmente
informada identifique esos productos o a su
fabricante.

38. En consecuencia, consideramos que la
publicidad, realizada por un operador eco-
nbémico para promocionar los productos
destinados al funcionamiento de una
mAquina fabricada por otro operador eco-
némico, que indica las referencias atribui-
das por este tltimo a sus propios productos
al lado de las referencias de los productos
del anunciante, para identificar estos alti-
mos, constituye una «publicidad compara-
tiva», en el sentido del articulo 2, punto 2
bis, de la Directiva, siempre que esta
indicacién permita a una persona normal-
mente informada identificar al operador
econdmico cuyas referencias se incluyen en

la publicidad.

39. Corresponde al Landgericht Diisseldoxf
comprobar si la mera indicacién de los
niimeros de los articulos en el catalogo de
Katun basta para que una persona normal-

mente informada identifique los productos
de Toshiba.
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V. Sobre la comparacién objetiva de los
bienes [segunda cuesti6n, letra a)]

40. La licitud de una publicidad compara-
tiva estd subordinada al cumplimiento de
los requisitos previstos en el articulo 3 bis,
apartado 1, de la Directiva. Segin el undé-
cimo considerando de la Directiva 97/55,
«las condiciones aplicables a la publicidad
comparativa deben ser acumulativas y
cumplidas en su totalidad».

41. Los requisitos establecidos por la
Directiva son positivos o negativos, en el
sentido de que, para poder calificarse de
«comparativa», la publicidad debe pre-
sentar determinadas caracteristicas y care-
cer de otras.

42. Entre los requisitos positivos se encuen-
tra la exigencia de una comparacién obje-
tiva de los bienes, prevista en el articulo 3
bis, apartado 1, letra c).

43. La particularidad de la situacion de la
que conoce el 6rgano jurisdiccional remi-
tente, que dificulta su apreciacién, consiste
en que la indicacion paralela de los néime-
ros de los articulos no supone descripcién
comparativa alguna de los productos con-
trovertidos.
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44, Katun no enumera las respectivas
caracteristicas de dos productos para iden-
tificar aquello que los distingue o aquello
que los asemeja. Por ello, podria pensarse
que la publicidad controvertida no obe-
dece, a pesar de su calificacién juridica, a
ninguna logica comparativa.

45. Los hechos del litigio del procedi-
miento principal estin caracterizados por
una ambigiiedad que puede explicar esta
duda. En la publicidad realizada por Katun
se encuentra la doble justificaciéon de la
publicidad comparativa, destinada a mejo-
rar la informacién de los consumidores y al
mismo tiempo a fomentar la competencia.

46. Como destaca Katun, la indicacién
paralela de los niimeros de los articulos
significa que los diferentes articulos que
fabrica son técnicamente idénticos a los
articulos correspondientes del fabricante de
las maquinas y que, por esta razdn, pueden
emplearse del mismo modo en las maquinas
de este altimo.1% De esta forma, podria
parecer que Katun se limita a informar a
sus clientes del destino y de las funciones de
sus propios productos sin, no obstante,
comparar de modo activo dos productos
competidores.

47. Sin embargo, la publicidad controver-
tida no carece de toda 16gica comparativa.

12 — Pagina 7 de la traduccion francesa de las observaciones
escritas.

La yuxtaposicién de dos referencias de
productos tiene su origen en una actitud
de este tipo, aunque, no obstante, no esté
asegurado el caracter licito del mécodo
adoptado.

48. Si la comparacion consiste en el hecho
«d’envisager ensemble (deux ou plusieurs
objets de pensée) pour en chercher les
ressemblances ou les différences» 13 [exa-
minar conjuntamente {dos o mas cosas)
para buscar las semejanzas o las diferen-
cias], es posible considerar la yuxtaposicion
de niimeros, que tienen en si mismos un
sentido, como una comparacién implicita
con una finalidad de equiparacién. Con
otras palabras, la presentaciéon de dos
productos sin ning@n comentario que
ponga de manifiesto sus semejanzas o sus
diferencias lleva con toda logica a la
conclusién de que son intercambiables. El
caricter general e indefinido de la confron-
tacién pasiva de dos productos induce a
pensar, en ¢se caso, que existe una voluntad
de equiparar totalmente ambos productos.

49. Queda por saber si una comparacién
implicita puede considerarse una compara-
cién objetiva, en el sentido del articulo 3
bis, apartado 1, letra c), de la Directiva.
Por otro lado, cabe plantearse si es éste el
caso, cuando la comparacion implicita
presenta un carcter general, de modo que
parece demostrar la idea de una estricta
identidad de los productos.

13 — Veéase Le Petit Robert, Dictionnaire de la laugue frangaise,
Paris, Edition Dictionnaires Le Robert, 1999.

I-7957



CONCLUSIONES DEL SR, LEGER — ASUNTO C-112/99

50. Procede recordar que el caracter obje-
tivo de la comparacion exige que las
indicaciones sobre las cualidades o los
defectos del producto sean verificables. 14

51. Una comparacioén implicita no es nece-
sariamente subjetiva, si la informacién que
contiene, siempre que sea objetiva, no es
equivoca. Decir, por ejemplo, que un bien
es mas hermoso o mejor que otro consti-
tuye una apreciacién subjetiva. Presentar
simultineamente dos productos, sin
emplear una descripcion, de modo que
pueda deducirse que estin destinados al
mismo uso, debe considerarse una compa-
racién objetiva sobre este aspecto, porque
es verificable a pesar del caracter implicito
de la informacioén.

52. A este respecto, la indicacion paralela
de los nameros de los articulos constituye
una comparacién objetiva, por lo que se
refiere al destino o al uso de las piezas de
repuesto o de los materiales consumibles.
Estd claro que la equiparacién de los
productos de dos origenes plasma, en
primer lugar, una identidad de la funcién,
puesto que el mensaje expresado implicita-
mente, pero sin equivocos, es que el pro-
ducto de Katun, como su equivalente
Toshiba, estid destinado al mantenimiento
de una fotocopiadora Toshiba.

14 — Este requisito estd previsto en el articulo 3 bis, apartado 1,
letra ¢}, de la Directiva, que también impone que las
caracteristicas de los bienes que se comparan sean
esenciales, pertinentes y representativas de dichos bienes.
Estas cualigades no son verdaderamente objeto de con-
troversia en el presente asunto, en la medida en que no se
cuestiona que las caracteristicas que, como veremos,
consideramos centrales en la comparacion, no son acceso-
rias, y constituyen, por el contrario, elementos determi-
nantes para la eleccion de los productos afectados.
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53. Debe llegarse a la misma conclusién
respecto a la comparacion de los precios. El
articulo 3 bis, apartado 1, letrac), de la
Directiva menciona el precio como una de
las caracteristicas sobre las que puede
efectuarse la comparacién. El precio se cita
a modo de ejemplo, como se desprende del
tenor del articulo, segiin el cual «podra
incluirse el precio» entre las caracteristicas
esenciales, pertinentes, verificables y repre-
sentativas de los bienes.

Katun explica que sus catalogos contienen
una comparacién de los precios, en el
sentido del articulo 3 bis, apartado 1,
letra ¢), de la Directiva, en la medida en
que se sugiere que se ofrece un precio mas
ventajoso por productos de la misma
calidad. 15 Aunque, segiin los datos de los
autos, en los catdlogos no figura indicacién
alguna de precio, tal afirmacién debe
considerarse carente de subjetividad. Un
competidor perjudicado puede demostrar
perfectamente que los precios practicados
desmienten la informacién contenida en la
publicidad. Los consumidores también pue-
den comprobar la veracidad de dicha
informacién por otros medios, como las
tarifas puestas a su disposicidon por las dos
empresas competidoras.

54. En consecuencia, la equiparacioén suge-
rida por la publicidad controvertida con-
tiene datos objetivos, como el precio y el

15 — Segiin Katun, cuyas alegaciones sobre este punto no han
sido rebatidas, los catalogos incluyen la siguiente mencion:
«Con el toner Katun para los modelos de fotocopiadoras
Toshiba 2510/2550 y 3220/4010, usted podra reducir sus
costes sin pérdida de calidad o prestaciones» (pagina 9 de
sus observaciones escritas), Es, sin duda, el Gnico matiz que
procede dar a la idea de una mera yuxtaposicion de
nimeros de los articulos.
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uso, que pueden identificarse y compro-
barse ficilmente. Desde ese punto de vista,
aquélla podria considerarse previa a una
comparacion objetiva de caracteristicas
esenciales, pertinentes, verificables y repre-
sentativas de los bienes controvertidos, en
el sentido del articulo 3 bis, apartado 1,
letra c¢), de la Directiva.

55. No obstante, el modo de comparar que
consiste en presentar paralelamente dos
productos —o dos referencias—, sin que
la publicidad est¢ acompaiiada de un
comentario minimo sobre los elementos
de semejanza o de diversidad, puede, en
nuestra opinioén, al evitar designar precisa-
mente esos puntos de comparacidn, causar
una confusién perjudicial a la empresa
competidora.

56. Aunque el cardcter implicito de la
comparacién en si no hace que la publici-
dad sea desleal, no puede afirmarse lo
mismo de su cardcter general. La compa-
racién pasiva de los productos induce a
equiparar caracteristicas que no son identi-
ficables en su totalidad. Con independencia
del precio o del uso de los productos
controvertidos, la publicidad muestra la
pretension del anunciante de conferir a su
producto todas las cualidades del producto
competidor, incluidas las relacionadas con
la propia marca competidora.

57. Recordemos que, en el presente asunto,
no sdlo cada nimero de producto estd
indicado al lado del otro en la linea del

articulo correspondiente, sino que Katun
expresa que sus productos son mas baratos
con la misma calidad o prestaciones. 16

58. La yuxtaposicion de las referencias de
productos, sin comentarios descriptivos,
muestra la intencién del anunciante de
sugerir que sus productos tienen la misma
calidad que los de su competidor. Pues bien,
la calidad de un producto es el resultado de
una pluralidad de cualidades que a menudo
puede ser dificil identificar con precisién y
completamente, aun cuando el producto
afectado sea rudimentario.

59. La objetividad de la informacién queda
ocultada por la imposibilidad de enumerar
las caracteristicas sobre las que trata la
comparacion y, por tanto, de controlar las
cualidades que se le atribuyen. Desde ese
punto de vista, y habida cuenta de los datos
de los autos, no creo que una publicidad de
este tipo responda al requisito de una
presentacién objetiva de los bienes.

60. Correspondera al 6rgano jurisdiccional
remitente cerciorarse de ello examinando si
esta presentacién no estd acompaiiada de
una descripcién concreta y precisa de las
cualidades o de los defectos de los produc-
tos presentados, como su duracién, su
consistencia o su manejo.

16 — Ibidem.
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61. Por tanto, procede considerar que no
realiza una comparacion objetiva de bienes,
en el sentido del articulo 3 bis, apartado 1,
letra. c), de la Directiva, una publicidad
comparativa que indique las referencias
atribuidas por el anunciante a los produc-
tos que fabrica, al lado de las referencias
atribuidas por una empresa competidora a
sus propios productos, sin mayores preci-
siones sobre las respectivas caracteristicas
de los productos presentados.

Debe excluirse esta calificacién, con mas
razdn, cuando dicha publicidad compara-
tiva presente los productos controvertidos
como si tuvieran la misma calidad, sin
describir las caracteristicas verificables de
dichos productos, que justifiquen dicha
apreciacion, aunque dicha publicidad com-
parativa presente los productos del anun-
ciante por un precio inferior.

62. Para terminar, también debe exami-
narse el método utilizado bajo la perspec-
tiva del articulo 3 bis, apartado 1, letra g),
de la Directiva, relativo a la prohibicion de
los abusos de la reputacién que podrian
producirse en las practicas de publicidad
comparativa, que es el objeto de las cues-
tiones segunda, letra b), y tercera, plantea-
das por el Landgericht Diisseldorf.

VI. Sobre el abuso de la reputacién

63. Emplear la publicidad comparativa
también implica necesariamente utilizar la
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marca de un competidor o, en todo caso,
los signos que le distinguen a los ojos de los
clientes. Por tanto, existe el riesgo de que,
con el pretexto de ejercer la competencia y
aumentar la informacién de los consumi-
dores, se saque una ventaja ilegitima de las
referencias efectuadas a una empresa com-
petidora. En consecuencia, debe delimitarse
estrictamente el derecho conferido por la
publicidad comparativa a utilizar la marca
de otro. Antes de intentar determinar sus
contornos, procede precisar, en primer
lugar, qué debe entenderse por «signos
distintivos», en el sentido del articulo 3
bis, apartado 1, letra g), de la Directiva.

A. Sobre el concepto de «signos distinti-
vos» [segunda cuestion, letra b)]

64. Mediante la regulaciéon juridica esta-
blecida, el legislador comunitario ha que-
rido favorecer las comparaciones objetivas
que pueden hacerse de los bienes o de los
servicios, respetando los derechos conferi-
dos a los operadores econdmicos, en espe-
cial por el Derecho comunitario, sobre sus
marcas y otros medios de identificacién. 17

17 — Considerandos duodécimo y decimotercero. Segin este
altimo, «el articulo 5 de la Primera Directiva 89/104/CEE
del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros
en materia de marcas [...] confiere al titular de una marca
registrada un derecho exclusivo que incluye, en particular,
el derecho a prohibir a cualquier tercero el uso, en el
trifico econdémico, de cualquier signo idéntico o similar
para productos o servicios idénticos o, en su caso, incluso
para otros productos».
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65. No obstante, para ser efectiva y leal, la
publicidad comparativa debe permitir a sus
destinatarios identificar los productos pre-
sentados y distinguir los ofrecidos por una
empresa de los de su competidora. 18 Por
tanto, no se puede excluir toda referencia
hecha por una empresa a los signos distin-
tivos utilizados por sus competidores. !?

66. La finalidad principal de un «signo
distintivo» consiste en facilitar el reconoci-
miento. Por tanto, no puede considerarse
«signo distintivo», en el sentido de la
Directiva, un elemento que no permita
identificar, de un modo u otro, a un
operador econdémico.

67. En sentido opuesto, si se quiere evitar
que el desarrollo de la publicidad compa-
rativa dé rienda suelta a practicas de
parasitismo comercial, es indispensable
que el concepto de «signos distintivos» se
interprete en sentido muy amplio.

68. Contrariamente a la tesis defendida por
Katun, el concepto de «signos distintivos»
dificilmente puede reducirse al concepto de
«marca» o de «nombre comercial»,29 sin

18 — Sepin el decimocuarto considerando, «puede ser indispen-
sable, para efectuar una pul)liCi(]ﬂJ comparativa eficaz,
identificar los productos o servicios de un competidor
haciendo referencia a una marca de la cual este @ltimo es
titular o a su nombre comercial».

19 — Decimoquinto considerando.
20 — Paginas 11 y 12 de sus cbservaciones escritas,

que se corra el riesgo de tolerar comporta-
mientos que abusan de la reputacién de los
competidores de modo contrario al
articulo 3 bis, apartado 1, letra g), de la
Directiva.

69. Desde ese punto de vista, una empresa
podria utilizar cualquier elemento de iden-
tificacion de un competidor, puesto que
dicho elemento careceria de proteccion
juridica, y aprovecharlo para sacar una
ventaja ilicita de la reputacion de este
tiltimo.

70. Es facil imaginar una publicidad que no
se refiera directamente a una marca sino,
por ejemplo, a la forma o al color de un
producto, y que esta forma o este color
recuerden instantineamente a la mayor
parte de los consumidores un producto
competidor. Una interpretacién restrictiva
del articulo 3 bis, apartado 1, letra g), de Ia
Directiva reduciria la proteccién que tienen
derecho a disfrutar las empresas competi-
doras. Haria licita la publicidad compara-
tiva por la que una empresa intenta utilizar
abusivamente, en su beneficio, la repu-
tacién de una marca mediante dicho ele-
mento de identificacién no protegido que
constituye, en esta hipotesis, la forma o el
color.

71. El tenor del articulo controvertido
confirma esta interpretacién. Este contem-
pla la reputacién vinculada a una marca, a
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un nombre comercial o a otros signos
distintivos,?! lo que tiende a demostrar
que el concepto de «signos distintivos»
comprende la marca y el nombre comercial,
pero que dichos términos no agotan el
contenido de la expresion.

72. A raiz de la primera cuestion prejudi-
cial, el juez remitente debe determinar si los
niimeros de los articulos permiten identifi-
car los productos de Toshiba para calificar
la publicidad litigiosa respecto al
articulo 2, punto 2 bis, de la Directiva.??
Las conclusiones a las que llegue le seran
Gtiles para calificar esos mismos niimeros,
si procede, de «signos distintivos», en el
sentido del articulo 3 bis, apartado 1,
letra g), de la Directiva.

73. En consecuencia, procede considerar
que constituyen «signos distintivos», en el
sentido de dicha disposicion, las referencias
atribuidas por un operador econémico a los
productos que fabrica para facilitar su
identificacidén, cuando dichas referencias
permitan a una persona normalmente
informada identificar al operador econd-
mico de que se trate.

B. Sobre la existencia de una veniaja inde-
bidamente obtenida de la reputacion del
competidor (tercera cuestion)

74. Mediante su tercera cuestion, el Land-
gericht Diisseldorf solicita, en esencia, que

21 — La misma enumeracién figura en el decimoquinto consi-
derando.

22 — Véanse los puntos 34, 35 y 37 de las presentes conclusio-
nes.
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se dilucide si puede considerarse que saca
indebidamente ventaja de la reputacién
vinculada a los signos distintivos de un
competidor, en el sentido del articulo 3 bis,
apartado 1, letra g), de la Directiva, un
fabricante de productos, destinados al fun-
cionamiento de una maquina fabricada por
otra empresa, que indica en una publicidad
las referencias atribuidas por dicha empresa
a sus propios productos al lado de las
referencias de los productos comercializa-
dos con la finalidad de identificarlos.

75. Esta cuestién tiene por objeto determi-
nar los criterios que debe aplicar el juez
remitente para apreciar si el anunciante
saca indebidamente ventaja de la repu-
tacién de su competidor [tercera cuestidn,
letras a) y b)]. El juez remitente también
pretende saber si, para adoptar estos crite-
rios, debe tenerse en cuenta que prohibir la
indicacién paralela de los nameros de los
articulos, en favor de la referencia exclusiva
a la miquina a la que se destinan los
productos, constituye, en su caso, un obs-
taculo a la distribucién de productos del
anunciante [tercera cuestion, letra c)].

76. Como se desprende del tenor del
articulo 3 bis, apartado 1, letra g), de la
Directiva, es dificil autorizar el empleo de
la publicidad comparativa sin admitir que
existe un riesgo de que el anunciante se
apropie de una parte de la reputacién de su
competidor. Por ello, la disposicion de que
se trata se limita a prohibir la publicidad
que saca indebidamente ventaja de la
reputacidén del competidor. No podria
expresarse mejor la idea de que una parte
del beneficio de dicha reputacion se desvia
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inevitablemente en favor del anunciante
competidor.

77. De hecho, el comportamiento por el
que un operador econdmico puede poner
en duda la supremacia, o simplemente el
lugar ocupado por un competidor en el
mismo mercado, limitindose a designarle,
puede inducirle, cuando este altimo goza de
una cierta reputacion, a situarse en su estela
para compartir los frutos de su reputacién.
En esta hipotesis, el mero emparejamiento
del nombre del anunciante y del de su
competidor, ya sea para defender que los
productos son equivalentes o para afirmar
que uno es superior al otro, conduce al
anunciante a sacar ventaja de la reputacion
de éste.

78. Este punto se verifica, en particular, en
un caso como el del procedimiento princi-
pal, en el que el objeto de la publicidad es
un accesorio necesario para el funciona-
miento de una miquina de la marca de un
competidor. El fabricante de productos
para una maquina de una marca familiar
a los consumidores saca una cierta ventaja
de la reputacién de dicha marca. Al auto-
rizar la publicidad comparativa, se admite
que ésta tenga, en una cierta medida,
efectos amplificadores de ese fendémeno.,

79. Por tanto, es necesario conocer el limite
a partir del cual debe considerarse que un
anunciante actia de modo desleal.

80. Este es el caso de un comportamiento
que sdlo esté inspirado por el objetivo del
anunciante de sacar ventaja de la repu-
tacioén de su competidor para favorecer su
propia actividad. Por el contrario, no puede
considerarse que exista un abuso de la
reputacidon cuando el contenido de la
publicidad comparativa pueda estar justifi-
cado por determinadas exigencias.

81. Segtn el decimocuarto considerando, la
efectividad de la publicidad comparativa
puede depender de la identificacién de los
productos de un competidor por una refe-
rencia a su marca o a su nombre comercial.
En virtud del decimoquinto considerando,
el objetivo perseguido por la facultad
concedida a un anunciante para utilizar
los signos distintivos de un competidor
consiste «solamente en distinguir entre ellos
y, por tanto, resaltar las diferencias de
forma objetiva»,

82. De estos elementos se desprende que un
competidor puede utilizar el derecho exclu-
sivo de un operador econdémico sobre su
marca o sobre otros signos distintivos, si la
referencia asi realizada est# justificada por
las exigencias de la publicidad compara-
tiva. El anunciante tiene derecho a usar esas
referencias si la comparacion de las cuali-
dades y los defectos respectivos de los
productos competidores es imposible o,
mas simplemente, es més dificil por la falta
de identificacion del competidor.

83. En principio, el derecho a referirse al
competidor no es objeto de controversia. Es
dudoso que pueda realizarse una publici-
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dad comparativa sin que, en un determi-
nado momento, el anunciante se refiera al
operador econdmico competidor. Este
punto constituye, por otro lado, uno de
los elementos de la definicién dada por el
articulo 2, punto 2 bis, de la Directiva
sobre la publicidad comparativa, que
impone la identificacién del competidor o
de los bienes ofrecidos. 23

84. Mas bien procede precisar los criterios
que permiten usar los signos distintivos del
competidor. Puesto que las excepciones han
de interpretarse de modo estricto,?* sdlo
deben admitirse, respecto a los derechos
protegidos de los titulares, en la medida
estrictamente necesaria para conseguir el
objetivo de la Directiva, que consiste en
hacer posible la comparacién de las carac-
teristicas objetivas de los productos.

85. En consecuencia, se saca ventaja inde-
bidamente de la reputacion de un compe-
tidor cuando la referencia realizada a este
altimo, o la forma de referirse a él, no es
necesaria para informar a los clientes sobre
las cualidades respectivas de los productos
comparados. Por el contrario, no puede
hacerse ese reproche, cuando los elementos
sobre los que versa la comparacidbn no
pueden describirse sin que el anunciante
recurra a las referencias a su competidor,
incluso aunque pueda sacar un cierto
partido de ello.

23 — Puntos 22 y ss. de las presentes conclusiones.

24 — Véase, ﬂor ejemplo, la sentencia de 6 de julio de 2000,
(Dietrich, C-11/99, Rec. p. I-5589), apartado 50.
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86. La misma filosofia inspira, en el dmbito
de las marcas, la Directiva 89/104/CEE, 25
cuyo articulo 6, apartado 1, letra c), prevé
que «el derecho conferido por la marca no
permitird a su titular que prohiba a los
terceros el uso, en el trifico econémico |...]
de la marca, cuando sea necesaria para
indicar el destino de un producto o de un
servicio, en particular como accesorios o
recambios».

87. Por tanto, considero que la licitud de
una publicidad comparativa a los efectos
del articulo 3 bis, apartado 1, letra g), de la
Directiva debe apreciarse conforme al cri-
terio de la necesidad.

88. A este respecto, como hemos visto, la
indicacién paralela de los ntimeros de los
articulos es un modo de publicidad ambi-
guo.

89. El contenido de la publicidad contro-
vertida presenta un doble aspecto.

Katun afirma que la indicacion paralela de
los n@imeros solo tiene por objeto informar
a los consumidores sobre el uso de sus
productos, que es idéntico al de los pro-
ductos de Toshiba, puesto que sirven para
el mantenimiento de las fotocopiadoras de
Toshiba. Aunque, a fin de cuentas, el

25 — Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988,
relativa a la aproximacién de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de marcas (DO L 40, p. 1).
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objetivo que se puede atribuir a Katun es
competir con Toshiba en el mercado de los
productos para fotocopiadoras de Toshiba,
parece que, en esta hipotesis, la yuxtaposi-
ci6on de las referencias tendria por objeto,
en primer término, informar a los destina-
tarios de la publicidad sobre la finalidad de
los productos de que se trata.

Por otra parte, por su caracter indefinido y
general, la publicidad parece mis bien
indicar que los productos son intercambia-
bles, sin precisar en qué puntos se mani-
fiesta esta identidad. En este caso es mas
claramente competitiva, en particular
cuando afiade, a las referencias presentadas
paralelamente, una indicacién sobre la
existencia de un precio de venta més
favorable de los productos Katun de igual
calidad. Sobre ese Gltimo punto, existe un
riesgo de equiparaciéon que no puede admi-
tirse, si no esta justificado por la finalidad
informativa de la publicidad.

90. Una explicacién técnica sobre el des-
tino de bienes o servicios no adopta nece-
sariamente la forma de una publicidad
comparativa. La mera informacién para
describir a los consumidores el uso del
producto ofrecido podria realizarse, en
principio, a través de medios descriptivos
distintos de una comparacion.

91. En el presente caso, el hecho de que los
productos vendidos por Katun estén desti-
nados a las maquinas de otra marca, es lo
que puede legitimar que se mencione ésta.
El articulo 6, apartado 1, letra ¢), de la

Directiva 89/104 autoriza, ademas, a los
terceros a que usen una marca cuando sea
necesario para indicar el destino de un
producto como accesorio o pieza de recam-
bio, siempre que este uso se realice con-
forme a las practicas leales en materia
industrial o comercial.

92. No obstante, la intencién de Katun no
se limita a facilitar informacién funcional a
los consumidores. Katun también alega,
como se desprende de la peticion de
decisién prejudicial, que la indicacién para-
lela de los ntimeros de los articulos permite
al cliente comparar los precios. 26 Al efec-
tuar una indicacién paralela, es decir, no
descriptiva, de dichos nfimeros, procede, en
definitiva, a una equiparacién de los pro-
ductos que se extiende a caracteristicas que
van mas alli de su mero destino. En
particular, se sugiere una calidad idéntica.

93. No abordaré este tltimo punto, puesto
que, como hemos visto, este tipo de com-
paracién parece contrario, de por si;, a la
exigencia de una comparacion objetiva de
las caracteristicas de los productos. Por
tanto, no podria justificarse de modo
alguno,

94. Parece til, por el contrario, analizar
cuéles son los requisitos que permiten
apreciar la necesidad del anunciante de
mencionar dichos ntmeros cuando pre-
tende, por una parte, informar a los
consumidores sobre el destino de los pro-

26 — Pagina 8 de la traduccion francesa de la peticion de
decision prejudicial,
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ductos y, por otra parte, comparar el nivel
de precios.

El destino de los productos

95. Procede examinar en qué medida indi-
car los ntimeros de los articulos e indicarlos
paralelamente, sin comentar las caracteris-
ticas de los productos, puede considerarse
necesario para informar a los consumidores
sobre el destino de los productos.

96. El hecho de que el anunciante indique
los ntimeros de los articulos no nos parece
que pueda plantear en si problemas especi-
ficos distintos de una mera referencia a la
marca por el proveedor de piezas de
repuesto o materiales consumibles. No
puede excluirse que los usuarios de las
fotocopiadoras Toshiba perciban esos
nfimeros como signos distintivos de dicha
marca, cuestion de la que el juez remitente
debera cerciorarse. En esta hipotesis, indi-
car los nameros de los articulos equivale a
mencionar la propia marca.

97. Por otro lado, de las declaraciones de
Toshiba en la vista resulta que impugna,
ante todo, la falta de comparacion, y se
opone a la indicacién tanto de sus niimeros
de articulos como de su marca para identi-
ficar los productos de Katun. La tesis
defendida por Toshiba es, en definitiva,
que la identificacion de los productos de
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Katun y de su destino no exige una
referencia a sus propios productos.

98. Para determinar si existe un comporta-
miento que saque ventaja abusivamente de
la reputacién del competidor, debe pres-
tarse atencién al hecho de que las referen-
cias de la empresa competidora se indican
paralelamente, induciendo a equiparar los
dos productos.

99. No corresponde al Tribunal de Justicia
pronunciarse, en el presente caso, acerca de
la necesidad del anunciante de indicar al
lado de las referencias de sus propios
productos las referencias de su competidor.
Por el contrario, le corresponde proporcio-
nar al juez remitente las indicaciones que le
permitan examinar esta cuestion.

100. A mi juicio, lo importante para que se
consigan los objetivos perseguidos por la
Directiva es que la informacién sobre el
destino de los productos que el anunciante
quiere comunicar a los consumidores pueda
ser efectivamente transmitida.

101. Los medios preferibles a estos efectos
deben ser parcos en el uso de la reputacién
del competidor. La utilizacién de un signo
distintivo de ese operador s6lo debe admi-
tirse en la medida en que no existan otras
vias que permitan realizar la comparacién.
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102. En el presente asunto, el juez remi-
tente debera examinar si no existen medios
para indicar el destino de los productos de
Katun distintos de la referencia a los
niimeros de los articulos de Toshiba.
Debera tener en cuenta que puede mencio-
narse, con toda legalidad, la marca de la
maquina a la que se destinan los productos.
Le corresponde examinar si no es posible
realizar una descripcién grafica de la
miquina en la que puedan verse los empla-
zamientos de los diferentes accesorios. El
juez alemén podrd contemplar cualquier
otra alternativa que dispense a Katun de
emplear el sistema de numeracién de Tos-
hiba, como la descripcién textual de los
productos desde la perspectiva de su des-
tino.

103. A mi juicio, el hecho de que otro
sistema de comparacion dificulte la distri-
bucién del proveedor, no debe tenerse en
cuenta para apreciar el nivel de las dificul-
tades causadas, en su caso, por la imposi-
bilidad de indicar los ntimeros de los
articulos.

104. Afirmar que la indicacién de los
ntmeros de los articulos de un competidor
facilita la distribucion de los propios pro-
ductos significa admitir que se saca ventaja
de la reputacion de dicho operador. El
sistema de numeracidon constituye, en
efecto, uno de los medios de accion de éste
mediante el cual mantiene su reputacién y
facilita su propia identificacién a los con-
sumidores.

105. Por tanto, no puede admitirse su
utilizacién por una empresa competidora

sin cerciorarse previamente de que no
existe ninguna otra solucion posible que
permita a esta altima competir con los
productos asi identificados. En consecuen-
cia, las facilidades que para la venta de los
productos aportan los nameros de los
articulos no son necesariamente legitimas,
puesto que tienen su origen en el propio
competidor. 27

106. De lo anterior resulta que sélo pueden
tomarse en consideracién las consecuencias
de la imposibilidad de referirse al ndimero
del articulo del producto competidor,
cuando ninguna otra solucién permita al
anunciante efectuar la publicidad compa-
rativa.

La comparacién de los precios

107. La cuestién planteada sobre el destino
de los productos también debe resolverse
respecto a los precios.

27 — Sobre ¢l argumento segtn el cual el empleo de una
descripcion detallada de los productos supone para el
anunciante una dificultad particularmente ardua, pueden
hacerse dos observaciones. Por una parte, el fabricante de
productos, cuyas referencias se indican paralelamente ya se
enfrentd en su momento, a este obstaculo, antes de que su
sistema_de numeracion fuera conocido por los consumi-
dores. Por otra parte, no esta claro que el nimero total de
productos a la venta para una misma maquina sea
mdiferente para apreciar el grado de dificultad, en la
hipotesis de que deba tenerse en cuenta. No es tan dificil
realizar la descripeion grifica o textual de los productos
cuando existe un nimero limitado de piezas comerciali-
zadas, como cuando se cuentan por decenas.

I-7967




CONCLUSIONES DEL SR. LEGER — ASUNTO C-112/99

108. Recordemos que la publicidad con-
trovertida no contiene una comparaciéon
directa de los precios, sino una formula que
permite claramente entender que los pre-
cios de los productos fabricados por Katun
son inferiores a los de Toshiba.

109. Hemos admitido que, incluso bajo
esta forma implicita, y en tanto se limite a
ese punto, una publicidad comparativa no
es contraria a la exigencia de una compa-
racion objetiva de los precios, en el sentido
del articulo 3, apartado 1, letra ¢), de la
Directiva. Afirmar, sin indicar precios, que
un bien x es mas barato que un bien Y no
constituye en si una apreciacién que tenga
elementos de caracter subjetivo.

110. No obstante, procede preguntarse si la
indicacién paralela de los ntimeros es
necesaria para la comparacion de los pre-
cios, realizada de esa forma, habida cuenta
de las exigencias de proteccion de la
reputacién vinculada a un signo distintivo.

111, Puede admitirse que al indicar los
nimeros de los articulos de un competidor
no se saca indebidamente ventaja de la
reputacién de este iltimo, en el caso en que
los niimeros constituyan «signos distinti-
vos», en el sentido del articulo 3 bis,
apartado 1, letra g), de la Directiva, si los
precios se mencionan explicitamente.
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112. En efecto, no parece factible compa-
rar los precios sin identificar a la empresa
competidora cuyos bienes se utilizan como
punto de comparacion. La exigencia de una
identificaciéon precisa de los productos
competidores impone la designacion ine-
quivoca de dicha empresa, aunque, con esta
condicidn, pueda ser implicita.

113. No obstante, también es necesario que
figuren los precios correspondientes de
modo explicito. La indicacién de un
niimero de articulo propio de Toshiba, o
de cualquier signo distintivo equivalente,
no puede admitirse sin mencion del precio,
si la intencién del anunciante es realizar
una publicidad comparativa de los precios.

114. Yello porque la indicacidn paralela de
un signo distintivo, como el ntmero del
articulo, sin mencién del precio, dejaria de
cumplir solamente la funcidn de identifica-
cién del competidor, garantizada en la
hipotesis de una comparacion explicita de
precios. Como ya hemos sefialado a pro-
posito del requisito de comparacion obje-
tiva, también llamaria la atencién del
consumidor sobre la equivalencia cualita-
tiva de los productos.

Es entonces cuando podria temerse que el
anunciante saque indebidamente ventaja de
la reputacién de su competidor. La referen-
cia a este fltimo no serviria exclusivamente
para identificar el producto competidor con
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el fin de comparar un elemento objetivo
que podria ser su precio. Se estaria
empleando con el finico fin de sugerir que
la calidad es la misma, base sobre la cual el
anunciante intentaria, en su caso, distin-
guirse indicando que sus precios son mas
interesantes, sin, no obstante, mencionar-
los.

115. Por este motivo opino que el anun-
ciante que utiliza el signo distintivo de un
competidor al lado de sus propias referen-
cias, efectuando una comparacion implicita

Conclusién

de los precios, saca indebidamente ventaja
de la reputacibn de ese competidor en
mayor medida que el que realiza esta
misma indicacién paralela precisando el
importe de los precios de los productos
presentados.

116. En consecuencia, una publicidad com-
parativa que tenga por objeto la compara-
cién de los precios no puede utilizar el
signo distintivo de un competidor sin
mencionar de modo explicito los precios
de cada uno de los productos comparados.

117. Habida cuenta de estas consideraciones, proponemos que se responda del
siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Landgericht

Diisseldorf:

«1) Constituye una “publicidad comparativa”, en el sentido del articulo 2,
punto 2 bis, de la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre
de 1984, relativa a la aproximacion de las disposiciones legales, reglamenta-
rias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad
engafiosa, modificada por la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y
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del Consejo, de 6 de octubre de 1997, sobre publicidad engafiosa, a fin de
incluir en la misma la publicidad comparativa, la publicidad realizada por un
operador econdémico para promocionar los productos destinados al funcio-
namiento de una maquina fabricada por otro operador econdémico, que indica
las referencias atribuidas por este filtimo a sus propios productos al lado de
las referencias de los productos del anunciante, para identificar estos tltimos,
siempre que esta indicacion permita a una persona normalmente informada
identificar al operador econémico cuyas referencias se incluyen en la

publicidad.

No realiza una “comparacion objetiva” de bienes, en el sentido del articulo 3
bis, apartado 1, letra c), de la Directiva 84/450, una publicidad comparativa
que indique las referencias atribuidas por otro operador econbémico a sus
propios productos, al lado de las referencias de los productos del anunciante,
para identificar estos altimos, sin mayores precisiones sobre las respectivas
caracteristicas de los productos presentados.

También debe excluirse esta calificacién, con mas razén, cuando dicha
publicidad comparativa presente los productos controvertidos como si
tuvieran la misma calidad, sin describir las caracteristicas verificables de
dichos productos, que justifiquen dicha apreciacién, aunque dicha publicidad
comparativa presente los productos del anunciante por un precio inferior.

Constituyen “signos distintivos”, en el sentido del articulo 3 bis, apartado 1,
letra g), de la Directiva 84/450, las referencias atribuidas por un operador
econdmico a los productos que fabrica para facilitar su identificacion, cuando
dichas referencias permitan a una persona normalmente informada identificar
al operador econdémico de que se trate.
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4) Debe considerarse que saca indebidamente ventaja de la reputacion de un
competidor, en el sentido del articulo 3 bis, apartado 1, letra g), de la
Directiva 84/450, un fabricante de productos destinados al funcionamiento de
una maquina fabricada por otro operador econémico que menciona en una
publicidad las referencias atribuidas por este Gltimo operador a sus propios
productos, al lado de las referencias de los productos comercializados, para
identificarlos, cuando, por una parte, las referencias propias del operador
econémico competidor constituyen “signos distintivos”, en el sentido del
articulo 3 bis, apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450, y, por otra parte, el
empleo de dichas referencias no es necesario para informar a los consumi-
dores sobre las caracteristicas de los productos comparados.

Para determinar si un anunciante saca indebidamente ventaja de la reputacion
de un competidor, en el sentido del articulo 3 bis, apartado 1, letra g), de la
Directiva 84/450, no es necesario tener en cuenta el hecho de que un sistema
de comparacidn que no consista en mencionar las referencias atribuidas por el
competidor a sus propios productos dificultaria la distribucién de los
productos del anunciante.»
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