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LA REPRODUCCION POR UN TERCERO DE LA MARCA OPEL EN MODELOS A
ESCALA REDUCIDA DE VEHICULOS OPEL NO CONSTITUYE
NECESARIAMENTE UN USO PROHIBIDO

La reproduccion sin autorizacion de una marca de vehiculos registrada también para juguetes
puede ser prohibida, en particular, si existe la posibilidad de que cause un perjuicio a las
funciones de esta marca, como marca registrada para juguetes

El Landgericht Niirnberg-Fiirth (Alemania) consulta al Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas sobre la interpretacion de determinadas disposiciones de la Primera Directiva relativa a
la aproximacion de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas. ' En el
presente asunto, Adam Opel, fabricante de automoviles, es titular del «logo Opel», registrado en
Alemania el 10 de abril de 1990, concretamente, para vehiculos automoéviles y juguetes. A
principios del afio 2004, Adam Opel constatd que Autec fabricaba y comercializaba, sin su
consentimiento, un modelo reducido y teledirigido del Opel Astra V8 coupé que llevaba
incorporado el logo Opel en la calandra, a imagen del vehiculo original.

Adam Opel considera que el uso del logo Opel en estos modelos a escala reducida de Autec
constituye una imitacion fraudulenta de su marca registrada para juguetes. En consecuencia, la
empresa solicitd que se condenase a Autec, en particular, a abstenerse de utilizar el logo Opel en
el trafico econdomico.

El Tribunal de Justicia recuerda que una marca registrada confiere a su titular el derecho
exclusivo de prohibir a cualquier tercero hacer uso en el trafico econdmico, sin su
consentimiento, de un signo idéntico a la marca para productos idénticos a aquéllos para los que
la marca esta registrada. La finalidad es permitir que el titular de la marca proteja sus intereses
especificos, es decir, garantizar que dicha marca pueda cumplir las funciones que le son propias,
concretamente, garantizar a los consumidores la procedencia del producto.

Por consiguiente, s6lo puede prohibirse a Autec usar el logo Opel idéntico a la marca registrada
para juguetes si ello menoscaba o puede menoscabar las funciones de esta marca. Corresponde al

' Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximacion de
las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).



organo jurisdiccional remitente determinar si se cumplen estos requisitos respecto del
consumidor medio de juguetes en Alemania.

En lo que atafie a las consecuencias que deben extraerse del hecho de que, por una parte, el logo
Opel también esta registrado para vehiculos automdviles y, por otra parte, que parece tratarse de
una marca conocida en Alemania para este tipo de productos, el Tribunal de Justicia declara que
el titular de una marca puede prohibir el uso mediante el que, sin causa justa, se obtiene
indebidamente un beneficio del caracter distintivo o de la reputacion de la marca, como marca
registrada para vehiculos automoviles, o se causa un perjuicio a los mismos.

Para terminar, el Tribunal de Justicia responde de forma negativa a la pregunta de si la
incorporacion del signo idéntico a una marca a modelos a escala reducida de vehiculos de esta
marca constituye una indicacion relativa a una caracteristica de los modelos reducidos que el
titular de la marca no puede prohibir. El uso controvertido no es mas que un elemento de la
reproduccion fiel y de la comercializacion de los modelos a escala reducida, no pretende
proporcionar una indicacion relativa a una caracteristica de dichos modelos.
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