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Una marca consistente en un color aplicado en la suela de un zapato no esta
comprendida en la prohibicidn de registro de las formas

Dicha marca no esta constituida «exclusivamente por la forma» en el sentido de la Directiva sobre
marcas

El Sr. Louboutin y Christian Louboutin SAS disefian zapatos para mujer de tacén alto que tienen
como particularidad una suela sistematicamente revestida de rojo. En 2010, el Sr. Louboutin
registré su marca en el Benelux, en la clase denominada «zapatos», que en 2013 sustituyé por la
clase «zapatos de tacén alto». Segun la descripcion de la marca, ésta consiste en «el color rojo
(Pantone 18-1663TP) aplicado en la suela de un zapato tal y como se muestra en la imagen (el
contorno del zapato no forma parte de la marca, su Unica finalidad es poner de relieve la posicién
de la marca)».

La sociedad Van Haren, que explota establecimientos de venta al por menor de calzado en los
Paises Bajos, vendié durante 2012 zapatos de tacon alto para mujer con la suela revestida de
color rojo. El Sr. Louboutin y su sociedad presentaron una demanda ante los tribunales
neerlandeses con objeto de que se declarara que Van Haren habia vulnerado su marca. Por su
parte, Van Haren alegd que la marca de que se trata es nula. En efecto, la Directiva de la Unién
sobre marcas enumera diversas causas de nulidad o de denegacion de registro, entre ellas la
relativa a los signos constituidos exclusivamente por la forma que dé un valor sustancial al
producto. * El rechtbank Den Haag (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, Paises Bajos)
decidié plantear una cuestién prejudicial al Tribunal de Justicia a este respecto. El rechtbank Den
Haag considera que la marca controvertida esta indisociablemente vinculada a una suela de
zapato y se pregunta si, segun la Directiva, el concepto de «forma» se limita a las caracteristicas
tridimensionales de un producto, como son el contorno, la dimensién y el volumen, o si comprende
también otras caracteristicas, como el color.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia considera que, al no haber en la Directiva una
definicion del concepto de «forma», la determinacion del significado de este término debe
efectuarse conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente. El Tribunal de Justicia indica
qgue del sentido usual del término no resulta que un color en si mismo, sin estar delimitado en el
espacio, pueda constituir una forma.

! Articulo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de
octubre de 2008, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO
2008, L 299, p. 25).
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El Tribunal de Justicia estima, ademas, que, si bien la forma del producto o de una parte del
producto desempefia un papel en la delimitacion del color en el espacio, nho puede considerarse
qgue un signo esté constituido por la forma cuando lo que se persigue al registrar la marca no es
proteger dicha forma, sino Unicamente la aplicacion de un color en un lugar especifico del
producto.

En el presente asunto, la marca no consiste en una forma especifica de suela de zapatos de
tacon alto, dado que su descripcion indica expresamente que el contorno del zapato no
forma parte de la marca, sino que Unicamente sirve para poner de relieve la posicién del
color rojo objeto del registro.

El Tribunal de Justicia afiade que no cabe considerar que un signo, como el controvertido en
el presente asunto, esté constituido «exclusivamente» por la forma cuando su objeto
principal es un color precisado mediante un cédigo de identificacién internacionalmente
reconocido.

NOTA: La remisién prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un
litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretacion del Derecho
de la Unién o sobre la validez de un acto de la Union. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y
es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decision del Tribunal de Justicia.
Dicha decision vincula igualmente a los demas tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicacién y que no vincula al Tribunal de Justicia.
El texto integro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el dia de su pronunciamiento
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