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El sigho «VIAGUARA» no puede registrarse como marca comunitaria para bebidas

En efecto, el uso de este signo podria aprovecharse indebidamente del caracter distintivo o de la
notoriedad de la marca VIAGRA

El Reglamento sobre la marca comunitaria * establece que puede denegarse el registro de una
marca por determinados motivos previstos expresamente. En particular, se deniega el registro de
las marcas idénticas o similares a una marca anterior y, tratandose de una marca comunitaria
anterior notoriamente conocida, cuando el uso sin justa causa de la marca solicitada pueda
aprovecharse indebidamente del caracter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior 0 sea
perjudicial para los mismos.

En octubre de 2005, la empresa polaca Viaguara S.A. solicitd ante la Oficina de Armonizacion del
Mercado Interior (OAMI) el registro como marca comunitaria del signo denominativo VIAGUARA,
en particular, para bebidas estimulantes y bebidas alcohdlicas.

No obstante, la sociedad americana Pfizer Inc., titular de la marca comunitaria anterior VIAGRA
(registrada concretamente para un medicamento destinado al tratamiento de la disfuncién eréctil),
se opuso a dicha solicitud. A raiz de esta oposicion, la OAMI denego el registro de VIAGUARA
COmo marca comunitaria.

Viaguara S.A. solicit6 al Tribunal General que anulara tal resolucion.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal General desestima el recurso y confirma la
resoluciéon de la OAMI.

En lo que atafie al requisito relativo a la notoriedad de la marca anterior, el Tribunal General
considera que la OAMI declaré fundadamente que la notoriedad de la marca VIAGRA se extiende
no sélo a los consumidores de determinados medicamentos, sino a toda la poblacion.

A continuacion, el Tribunal General examina la similitud de los signos en conflicto. En este
contexto, subraya que, por lo que se refiere a las marcas denominativas, el consumidor presta
mas atencion generalmente a la parte inicial de la palabra. Asi, la presencia de la misma raiz
«viag» en los signos en conflicto crea una gran similitud visual que, ademas, se ve reforzada por
la parte final «ra», comin a ambos signos. Asimismo, el Tribunal General constata que los signos
presentan una gran similitud fonética y que ningun elemento permite distinguir conceptualmente
los signos. Por ello, el Tribunal General considera que las marcas en conflicto tienen una gran
similitud.

El Tribunal General destaca que, aun cuando no se pueda establecer una relacion directa entre
los productos designados por las marcas en conflicto, los cuales son diferentes, es posible
sin embargo la asociacién con la marca anterior, habida cuenta de la elevada similitud de los
signos y de la gran notoriedad adquirida por la marca anterior, que se extiende mas alla del
publico interesado por los productos para los que fue registrada. Por tanto, aun suponiendo que

! Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1),
en su version modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre
la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
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los publicos pertinentes de las marcas en conflicto no coincidan completamente, por ser diferentes
los productos de que se trata, tales marcas podrian relacionarse.

Por ultimo, el Tribunal General se pronuncia sobre el requisito relativo al riesgo de aprovecharse
indebidamente del caracter distintivo o de la notoriedad de la marca VIAGRA. Se trata del
riesgo de que la imagen de la marca notoriamente conocida o las caracteristicas que ésta refleja
sean transferidas a los productos designados por la marca solicitada, de modo que se facilitaria la
comercializacion de tales productos por la asociacion con la marca anterior notoriamente
conocida. El Tribunal General constata al respecto que, incluso si las bebidas no alcohdlicas de
gue se trata no procurasen realmente el mismo beneficio que el medicamento destinado al
tratamiento de la disfuncion eréctil, el consumidor se inclinaria por adquirirlas creyendo encontrar
cualidades parecidas, como el aumento de la libido, debido a la extrapolacion de asociaciones
positivas que refleja la imagen de la marca anterior. Por otro lado, en cuanto a las bebidas
alcohdlicas que elabora Viaguara S.A. con guarand, es preciso sefialar que la propia empresa
alegd que tienen otros efectos reconstituyentes y estimulantes para el cuerpo y el espiritu, asi
como propiedades beneficiosas para la salud, parecidas a las de un medicamento.

En este contexto, el Tribunal General observa que, si bien es cierto que el producto designado por
la marca Viagra es un medicamento utilizado para el tratamiento de la disfuncién eréctil y
despachado Unicamente mediante prescripcion médica, no lo es menos que ese producto no
evoca necesariamente el tratamiento de una patologia grave, sino una imagen de vitalidad y de
potencia, ya que permite a las personas afectadas por una disfuncién eréctil mejorar su vida
sexual y su calidad de vida y que la asociacion con tal imagen no es incompatible con lo «serio»
intrinseco al medicamento. Dado que el medicamento de que se trata también es utilizado de
manera «recreativa» por los sectores mas jovenes de la poblacion, el Tribunal General precisa
gue tal imagen podria atribuirse a productos no medicamentosos y, especialmente, a las bebidas
alcohdlicas de la marca solicitada, de diferente naturaleza, pero consumidas cuando se sale o en
fiestas.

El Tribunal General concluye que Viaguara S.A., mediante el uso de una marca parecida a la
marca anterior notoriamente conocida, intenta seguir la estela de ésta para beneficiarse de su
poder de atraccion, de su reputacion y de su prestigio, y explota —sin compensacion financiera
alguna— el esfuerzo comercial llevado a cabo por el titular de la marca anterior para crear y
mantener la imagen de ésta, a fin de promover sus propios productos. Por consiguiente, el
beneficio resultante de dicho uso debe considerarse indebidamente obtenido del carécter
distintivo o de la notoriedad de la marca Viagra.

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casacion ante el
Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la
notificacién de la resolucion.

NOTA: El recurso de anulacién sirve para solicitar la anulacién de los actos de las instituciones de la Unién
contrarios al Derecho de la Unién. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas
y los particulares pueden interponer recurso de anulacion ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal
General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institucion de que se trate debe colmar
el eventual vacio juridico creado por la anulacion de dicho acto.

NOTA: La marca comunitaria tiene validez en todo el territorio de la Unién Europea, coexistiendo con las
marcas nacionales. Las solicitudes de registro de marcas comunitarias se presentan ante la OAMI. Las
resoluciones de dicho organismo pueden ser recurridas ante el Tribunal General.
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