ARSENAL FOOTBALL CLUB

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER

presentadas el 13 de junio de 2002 !

1. ¢El propietario de una marca registrada
puede prohibir cualquier uso, en el trafico
econémico, de signos idénticos para los
mismos productos o servicios, distinto de
los contemplados en el articulo 6 de la
Primera Directiva sobre marcas (en lo
sucesivo, «Directiva» o «Primera Directi-
va»)?2 Q, por el contrario, ¢la exclusividad
que reconoce el articulo 5 alcanza sélo al
empleo que revela su origen, es decir, la
relacién existente entre el titular y los
productos o los servicios que la marca
representa? Y, en caso de que este segundo
interrogante reciba una respuesta positiva,
¢la utilizacidén que expresa un sentimiento
de apoyo, de lealtad o de afiliacién hacia el
duefio del signo es indicativa de ese
vinculo?

2. Estas son las dudas que la High Court of
Justice (England & Wales) —en lo sucesi-
vo, «High Court»— quiere que el Tribunal
de Justicia despeje en este proceso prejudi-
cial.

1 — Lengua original: espaiiol.

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

I. Los hechos del litigio principal y las
cuestiones prejudiciales

3. Arsenal Football Club plc (en lo sucesi-
vo, «Arsenal») es un renombrado club de
futbol inglés, fundado en 1886, al que se
conoce también con el sobrenombre the
Gunners.

4. Desde el afio 1989 tiene registradas dos
marcas denominativas, «Arsenal» y «Arse-
nal Gunners», y dos grificas, una llamada
The Crest Device y la otra The Cannon
Device, todas ellas para distinguir articulos
de confeccién, prendas de vestir y calzado
deportivo, productos incluidos en la clase
25" del nomenclator internacional de mar-
cas.

5. El sefior Matthew Reed es un comer-
ciante que desde 1970 vende recuerdos y
prendas relacionados con el club deman-
dante en los alrededores del campo de
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fatbol de Highbury, que es el estadio del
equipo. Esos objetos incorporan los signos
que el club tiene registrados como marcas.

6. En particular, comercializa bufandas
donde aparece de forma preeminente la
palabra «Arsenal». Son productos cuyo
cardcter no oficial el sefior Reed anuncia
en los tenderetes donde ejerce la actividad,
colocando un gran cartel con el siguiente
texto:

«El término o el (los) logotipo(s) en los
articulos que estdn a la venta se utilizan
unicamente para adornar el producto y no
implican ni revelan afiliacién o relacién
alguna con el fabricante o los distribuidores
de cualquier otro producto. Sélo los que
llevan las etiquetas de los articulos oficiales
del Arsenal son productos oficiales del
Arsenal».

7. Arsenal dirigié dos acciones contra el
seflor Reed. Una por usurpacién (passing
of) y la otra por violacién del derecho de
marca, tramitadas en un dnico proceso. La
primera ha sido desestimada porque, a
juicio de la High Court, el club demandante
no ha probado la existencia de una verda-
dera confusién en los consumidores y, en
particular, no ha acreditado que el ptiblico
considere que los productos que vende el
demandado procedan de Arsenal o sean
comercializados con su autorizacién,
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8. En relacién con la segunda accién, la
High Court ha rechazado el argumento de
Arsenal conforme al cual la explotacién
que el sefior Reed hace de las indicaciones y
de los simbolos que tiene registrados como
marca es percibida por los consumidores
como un usc que indica la procedencia de
los productos (badge of origin), es decir,
constitutiva de una utilizacién del signo
«en cuanto marca» (trademark use).

9. En opinién del tribunal britdnico, las
denominaciones y los grificos que el
demandado incorpora a los productos que
vende son percibidos por el piiblico como
un testimonio de apoyo, de lealtad o de
afiliacién (badge of support, loyalty or
affiliation).

10. Con este predmbulo, la High Court
formula al Tribunal de Justicia las signien-
tes preguntas:

«1) En el supuesto de que una marca se
halle validamente registrada y un ter-
cero

a) utilice en el trifico econémico un
signo idéntico a esa marca en
relacién con productos igunales a
los de la persona a cuyo nombre
estd registrada la marca,
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b) sin poder fundarse en el articulo 6,
apartado 1, de la Directiva
89/104/CEE del Consejo, de 21 de
diciembre de 1988, relativa a la
aproximacién de las legislaciones
de los Estados miembros en mate-
ria de marcas, para oponerse a una
acusacion de violacién del derecho
de marca,

¢puede oponerse a la acusacion de
violacién, basindose en que el uso
denunciado no indica el origen de los
productos (es decir, la relacién en el
trafico econémico entre los productos y
el titular de la marca)?

2) En caso de respuesta afirmativa, ¢es
suficiente para expresar esa relacion el
hecho de que el uso se perciba como
sefial de apoyo, lealtad o afiliacién al
titular de la marca?»

II. El procedimiento ante el Tribunal de
Justicia

11. Han presentado observaciones escritas
en este procedimiento, dentro del plazo
sefialado al efecto por el articulo 20 del
Estatuto CE del Tribunal de Justicia, Arse-
nal, el sefior Reed, la Comisién y la
Autoridad de Vigilancia de la Asociacién
Europea de Libre Comercio.

12. En la vista que tuvo lugar el 14 de
mayo de 2002 comparecieron las partes en
el proceso principal y la Comision, para
presentar oralmente sus alegaciones.

M. El marco juridico

1. El derecho comunitario: la Primera
Directiva

13. La Directiva «tiene por empeifio la
aproximacion de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de marcas,
con el fin de que sean suprimidas las
disparidades que puedan obstaculizar la
libertad en la circulacién de mercancias y
en la prestacion de servicios, o falsear las
condiciones de la competencia en el mer-
cado comin. Pero la armonizacién que
persigue sdlo es parcial, de modo que la
intervencion del legislador comunitario
queda reducida a determinados aspectos
relativos a las marcas adquiridas mediante
registro». 3

14. El articulo 2 afirma que:

«Podrin constituir marcas todos los signos
que puedan ser objeto de una representa-

3 — Punto 3 de las conclusiones que presenté ¢l 6 de noviembre
de 2001 en ¢l asunto C-273/00, Sicckmann, cn el que atin no
ha sido pronunciada sentencia. Véanse los considerandos
primero, tereero, cuarto ¥ quinto de la Primera Direcuiva.
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cién grifica, especialmente las palabras,
incluidos los nombres de personas, los
dibujos, las letras, las cifras, la forma del
producto o de su representacién, a condi-
cién de que tales signos sean apropiados
para distinguir los productos o los servicios
de una empresa de los de otras.»

15. El articulo 5, que lleva por epigrafe
«Los derechos conferidos por la marca»,
disefia los distintos grados de proteccién
juridica que la Directiva manda dispensar a
los titulares de esta modalidad de propie-
dad industrial. #

A. El apartado 1 del articulo 5

16. En el apartado 1 se confiere al titular la
facultad de oponerse a cualquier tercero
que use la marca en el trafico econémico.
Distingue, sin embargo, dos grados de
utilizacién y, consecuentemente, diferentes
niveles de proteccién.

17. El primero consiste en el uso de un
signo idéntico para los mismos productos o

4 — Un examen del contenido del articulo § de la Directiva se
encuentra en la sentencia de 23 de febrero de 1999, BMW
(C-63/97, Rec. p. 1-905), apartados 27 y siguientes. Yo
mismo he tenido ocasién de analizar el precepto en las
conclusiones que he presentado el 21 de marzo de 2002 en el
asunto C-23/01, Robelco, en el que ain no ha sido dictada
sentencia {puntos 24 y siguientes).
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servicios [letra a)]. Comprende los casos de
imitacién y de usurpacidon. Esta
letra protege contra las copias, como de
manera expresa ha sefialado la Autoridad
de Vigilancia de la Asociacién Europea de
Libre Comercio en sus observaciones escri-
tas. La proteccién es absoluta e incondicio-
nada, % sin m4s limites que los derivados del
articulo 6 de la Directiva.

18. Por su parte, la letra b) contempla tres
hipétesis: la identidad de signos vy la
similitud entre productos y servicios; a la
inversa, la semejanza de indicaciones y la
igualdad de los bienes o de las prestaciones;
v, finalmente, el parecido de unas y otros.
En estos casos la proteccién queda condi-
cionada a la existencia de riesgo de confu-
sién, que comprende la posibilidad de
asociaci6n. ¢

19. En el curso de este proceso incidental
los comparecientes han debatido si el poder
del propietario alcanza a prohibir el uso de
la marca o, de forma mds amplia, del signo

5 — Véase el décimo considerando de la Directiva. Més adelante
precisaré lo que, en mi opinién, ha de entenderse por
«proteccién absoluta».

6 — Es total el paralelismo entre el apartado 1 del articulo 5 y el
mismo apartado del articulo 4, que regula las causas de
denegacion o de nulidad relativas. Recuérdese que, con-
forme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la idea de
riesgo de asociacién, que utilizan los articulos 4, aparta-
do 1, letra b}, y §, apartado 1, letra b}, de la Directiva, no es
una alternativa al concepto de riesgo de confusién, sino que
sirve para precisar su alcance {véase, por todas, [a sentencia
de 22 de junio de 2000, Marca Mode (C-425/98, Rec.
p. 1-4861), apartado 34).
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que incorpora. La discusi6n es bizantina. El
objeto de la Directiva son las marcas
registradas, 7 es decir, los signos que, sus-
ceptibles de una representaci6n grafica, son
aptos para distinguir los productos o los
servicios de una empresa de los de otras. 8
Asi pues, en los casos de identidad de
simbolos,? el usurpador utiliza la marca
propiamente dicha (el signo registrado) 10
y, por el contrario, en los de similitud, usa
indicaciones parecidas, pero que, por defi-
nicién, no son la marca. 1!

20. El dato decisivo es que el titular puede
prohibir a un tercero que utilice la marca,
para los mismos o para distintos productos
y servicios, o que use signos e indicaciones
que, apreciados en su conjunto, ! puedan

7 — Véase el articulo 1.
8 — Véase cl articulo 2 de la Dircctiva.

9 — Bien para los mismos productos o scrvicios, bien para
distintos, pero parcjos.

10 — Es ¢l asunto de autos, en el que el seiior Reed vende
prendas que incorporan signos que Arsenal tiene regis-
trados como marcas.

11 — El abogado general Sr. Jacobs, en las conclusiones que ha
resentado c[i 17 de enero de 2002 en ¢l asunto C-291/00,
T] Diffusion, ¢n ¢l que ain no ha sido dictada sentencia,

dice que hay identidad cuando la marca se reproduce de
forma idéntica, sin adiciones, omisioncs o mozﬁﬁcacioncs.
a menos que scan minusculas o insignificantes. Afiade que,
en cste altimo caso, ¢l érgano jurisdiccional nacional debe
determinar, en primer lugar, qué percepcion de los signos
enfrentados tiene ¢l consumidor medio, normalmente
informado y razonablemente atento y perspicaz; a conti-
nuacién, ha de efectuar la apreciacion global de sus
caracteristicas grdficas y fonéticas y de otras particulari-
dades sensoriales o conceptuales, valorando la impresion
de conjunto que producen, en particular, por sus clementos
disuntivos y dominantes.

12 — Sobre la apreciacién global del signo, véanse las sentencias

de 11 de noviembre de 1997, Sabel (C-251/95, Rec.

. 1-6191), apartados 22 y 23, y dc 22 de yunio de 1999,

loyd Schubfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. 1-3819),
apartados 18 y 19.

confundir a los consumidores por su pare-
cido con los que tiene registrados.

B. Los apartados 2 y 5 del articulo 5

21. La Directiva persigue una armoniza-
cién parcial. Limita su intervencion a las
marcas adquiridas mediante registro. 13 Es,
hasta cierto punto, una disposicién de
minimos '* que no impide el que, en
determinados supuestos, los Estados miem-
bros amplien la proteccién dispensada por
la norma comunitaria.

22. Uno de estos supuestos es el de las
marcas de renombre, 15 a las que se refiere
el apartado 2 del articulo 5, conforme al
cual los ordenamientos juridicos nacionales
pueden ir més alld que el legislador comu-
nitario y prohibir el uso de un signo similar,

13 — Véanse los considerandos tercero y cuarto, y el articulo 1.
14 — Expresados en el séptimo considerando.

15 — El noveno considerando de la Directiva dice que «es
fundamental, para favorecer la libre circulacién de pro-
ductos y la fibre prestacion de servicios, facihtar que las
marcas registradas gocen en lo sucesivo de la_misma
proteccién en las legislaciones de todos los Estados
miembros; sin perjuicio de que los Estados micmbros
tengan la facultad de conceder una proteccion mas ampha
a las marcas que hayan adquirido renombres.
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incluso en relacién con productos o servi-
cios no emparentados. Se trata de una
proteccién nacional especifica, complemen-
taria y facultativa. 16

23. De otro lado, la Directiva no afecta a
las disposiciones de los Estados miembros
que, con fundamento en otros sectores del
ordenamiento juridico, protegen frente al
uso de un signo registrado como marca con
fines diversos a los de distinguir los bienes y
servicios que ampara. Esta norma, anun-
ciada en el sexto considerando, 17 se con-
tiene en el apartado 5 del articulo 5.

24. En ambos casos, la proteccién queda
condicionada a que el contraventor pre-
tenda obtener una ventaja indebida de la
notoriedad de la marca o a que su carcter
distintivo o su renombre puedan resultar
perjudicados. El objetivo es garantizar al
propietario del signo distintivo el derecho a
preservar su fondo de comercio (good-

16 — Véanse las conclusiones (en particular el punto 46) que el
abogado general Sr. Jacobs ha presentado el 21 de marzo
de 2002 en el asunto C-292/00, Davidoff, en el que no ha
sido aiin dictada sentencia.

17 — «La presente Directiva no excluye la aplicacién a las
marcas de disposiciones del derecho de los Estados
miembros ajenas al derecho de marcas, como las disposi-
ciones sobre competencia desleal, la responsabilidad civil o
la proteccion de los consumidores».
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will), 18 ampardndolo frente a la competen-
cia desleal. ®

C. Los articulos 6 y 7

25. Estos dos preceptos son la «cruz de la
moneda» de la que el articulo 5 es la
«cara», y su objeto es conciliar los derechos
del titular registral con el interés general,
que demanda la libre circulacién de mer-
cancias y la libre prestacién de servicios en
el mercado comin. 20

26. Ambos articulos establecen los limites a
las facultades del titular registral y des-
criben los casos en que no puede prohibir a
terceros el uso de la marca, bien por
tratarse de signos singulares o de su utili-
zacién con fines especificos (artfculo 6),
bien porque razones de politica comercial
aconsejen que se evite la compartimenta-
cién del mercado intracomunitario, eri-
giendo barreras a las libertades que he
mencionado en el punto anterior
(articulo 7).

18 — Véase el punto 27 de las conclusiones que presenté en el
asunto Robelco, ya citadas en la nota 4.

19 — En lo que sc reficre al apartado 2 del articulo 5, asi lo ha
entendido el abogado general S, Jacobs en las conclusio-
nes del asunto Davidoff, ya citadas (véase el punto 66).

20 — Véase el apartado 62 de la sentencia BMW, ya citada.
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2. El derecho del Reino Unido

27. La incorporacién de la Primera Direc-
tiva al ordenamiento juridico britdnico ha
sido realizada por la Trade Marks Act
1994, que ha reemplazado a la vigente
desde 1938.

28. El articulo 10 de la mencionada dispo-
sicion reza:

«1. Sera responsable de usurpacién de una
marca quien, en el trifico econémico, haga
uso de un signo idéntico para productos o
para servicios iguales a aquellos para los
que la marca ha sido registrada.

2. Sera responsable de usurpacién de una
marca quien, en el trifico econémico, haga
uso de un signo para el cual, en razén

[...]

{b) de su similitud con la marca y de su uso
para productos o para servicios simila-
res a aquellos para los que la marca ha
sido registrada,

exista, en el 4nimo del pablico, un riesgo de
confusiéon que comprende el riesgo de
asociacion con la marca.»

IV. Analisis de las cuestiones prejudiciales

29. La High Court se dirige al Tribunal de
Justicia en el seno de un proceso que
enfrenta al titular de una marca con un
tercero que comercializa la misma clase de
productos para los que ha sido registrada,
en los que aparece el signo, si bien informa
que esa incorporacién del distintivo no
pretende expresar afiliacién o relacién
alguna con el propietario.

30. Los interrogantes del 6rgano jurisdic-
cional britdnico ataiien, por consiguiente, a
la interpretacion del articulo 5, apartado 1,
letra a), de la Directiva. Sin embargo, las
respuestas que facilite el Tribunal de Justi-
cia deben ser elaboradas desde un anlisis
integral del precepto y de aquellos con los
que se encuentra emparentado.

I-10281
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1. La primera cuestion prejudicial

A. La interpretacién sistemética de los
articulos 5, 6 y 7 de la Directiva

31. En la Directiva los derechos del titular
de la marca inscrita quedan delimitados
positiva y negativamente.

32. Del andlisis que he realizado lineas més
arriba obtengo, como primer corolario,
que, en lo que se refiere a la acotacién
positiva, la Directiva persigue (apartado 1
del articulo 5) la armonizacién de los
derechos del titular de la marca consisten-
tes en prohibir el uso de signos idénticos o
parecidos para distinguir los mismos o
semejantes productos, exigiendo, en los
casos de similitud, la existencia de riesgo
de confusién. Como ha sefalado la Auto-
ridad de Vigilancia de la Asociacién Euro-
pea de Libre Comercio, pertenece al dere-
cho comunitario la proteccién frente a la
copia y a la confusién.

33. También queda en el terreno del dere-
cho comunitario la tutela no facultativa de
las marcas de renombre (apartado 2 del
articulo 5) frente a la utilizacién por
terceros para distinguir los mismos o pare-
cidos productos. Este amparo debe pres-
tarse incluso si no existe riesgo de confu-
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si6n, so pena de otorgar a esta clase de
marcas menor proteccién cuando los pro-
ductos son parecidos que cuando no pre-
sentan parentesco alguno. !

34. Estimo que el sentido del apartado 2
del articulo 5 es que las marcas de renom-
bre deben ser protegidas, en todo caso, con
independencia del riesgo de confusién, 22
En lo que se refiere a esta suerte de signos,
la Directiva impone la armonizacién de las
legislaciones de los Estados miembros, si se

21 — Sin embargo, el abogado general Sr. Jacobs, en las
conclusiones del asunto Davidoff, ya citadas, sostiene
que las marcas renombradas gozan en el ordenamiento
juridico comunitario de la misma proteccién que las
demds. En su opinién, esta clase de signos distintivos sélo
puede gozar de la proteccién adicional y facultativa que

ermite el articulo 5, apartado 2, de la Birectiva cuando
os productos o los servicios en litigio no son similares. Si,
por ¢l contrario, lo son, los 6rganos jurisdiccionales
nacionales, teniendo en cuenta ﬁl jurisprudencia del
Tribunal de Justicia sobre la proteccion que ha de
otorgarse a las marcas que disfrutan de un cardcter
distintivo particular, deben resolver si existe un riesgo de
confusion en el sentido de los articulos 4, apartado 1,y 5,
apartado 1, de la Directiva (punto 68). Pese a sus muy bien
argumentadas conclusiones, mi colega Jacobs no deja de
reconocer que «puede existir una zona en Ja que una marca
renombrada no esté protegida contra el uso de marcas o
signos idénticos o similares» (punto 51), aunque a renglén
seguido afirma que es pcsibﬁe que «en la préctica {esa
zona) sea insignificante» y que la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia sobre las marcas con un fuerte
cardcter distintivo limite ain mds su 4mbito. Cuando
existe un criterio de interpretacién alternativo, no puede
ser mantenido otro que conduce a un resultado reconoci-
damente irrazonable, so pretexto de su irrclevancia
p;é]ctica y de su eventual moderacién por via jurispruden-
cial.
Ademds, creo que la tesis de Jacobs arranca de una premisa
equivocada. Cuanto mds fuerte sea el caricter distintivo de
un signo menor serd el riesgo de confusién. La inscripcion
de la denominacién «Coco-Colo» para refrescos, y Ifa
correspondiente comercializacién de los productos, no
creard riesgo alguno de confusién con las bebidas que
distribuye «Coca-Cola», dados la fuerza distintiva, la
implantacién y el renombre de esta marca. Por la via del
riesgo de confusién, las marcas renombradas pueden
quedar sin proteccién frente a quienes utilizan indicaciones
parecidas para distinguir los mismos o similares productos.

22 — Esta interpretacidn estd implicitamente presente en la

jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que, en el aparta-

0 20 de Ia sentencia Sabel, ya citada, ha afirmado que el

articulo §, apartado 5, permite «al titular de una marca

que goce de renombre prohibir la utilizacion sin justa

causa de signos idénticos o similares a su marca, sin exigir

que s¢ demuestre un riesgo de confusién, ni siquiera
cuando los productos de que se trate no sean similares».
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trata de la utilizacién para los mismos o
similares productos, dejindoles libertad
para protegerlas también cuando los pro-
ductos o los servicios en cuestidn sean
disimiles. La unica exigencia en ambas
situaciones es que el tercero que utilice
indebidamente una marca renombrada pre-
tenda obtener una ventaja desleal, o perju-
dique su caricter distintivo o su prestigio y
su fama.

35. Quedan, pues, fuera de la armoniza-
cién pretendida por la Directiva tanto la
proteccién de las marcas de renombre
cuando los productos ni siquiera son pare-
cidos, como el régimen de determinados
usos del simbolo que no persiguen distin-
guir los bienes o los servicios (apartados 2 y
5 del articulo 5).

36. Los limites negativos son todos defini-
dos por el derecho comunitario, aun
cuando la concrecién de uno (el previsto
en el apartado 2 del articulo 6)23 se haga
en funcién del reconocimiento de determi-
nados derechos por los ordenamientos
juridicos de los Estados miembros.

37. El supuesto de hecho del litigio princi-
pal consiste en la utilizacién del signo

23 — «El derecho conferido por la marca no permitird a su
titular prohibir a los terceros ¢l uso, en ¢l trifico
ccondmico, de un derecho anterior de dmbito local
cuando tal derecho esté reconocido por las leyes del
Estado micmbro de que se trate y dentro de los limites del
tetritorio en que esté reconocido. »

registrado como marca para distinguir los
mismos productos. Por consiguiente es, en
principio, subsumible en la letra a) del
articulo 5, apartado 1, y queda, por lo
tanto, sometido plenamente a la Directiva y
a la armonizacién que persigue.

38. Una segunda consecuencia derivada del
andlisis sistemético de los diferentes apar-
tados del articulo § es que, conforme a los
apartados 1 y 2, el titular de la marca no
puede prohibir «cualquier uso» del signo,
sino s6lo los que tienen como objetivo
distinguir 2* los productos o los servicios
que representa de los de otras empresas. 25
De no ser asi, el apartado 5 no tendria
razén de ser.

39. En otras palabras, el apartado 1 pro-
tege la exactitud de la informacién que el
signo registrado proporciona sobre los
bienes o las prestaciones que representa vy,
por consiguiente, su identificacién. El apar-
tado 2 ampara a los titulares de las marcas
de renombre frente a la explotacién por
terceros, al margen de esa funcién de
filiacién, permitiendo a los Estados miem-
bros extender la proteccion a los casos en
que los bienes o los servicios sean diferen-

24 — Lincas mds adelante analizaré el alcance del significante
«distinguir» que aparece en cl articulo 5, apartado §, de la
Dircctiva.

25 — En ¢l apartado 3 del articulo 5§ sc expresan, a titulo
meramente enunciatvo, distintas maneras de usar una
marca que cl titular pucde vedar a los terceros:

«Podrd en especial prohibirse, cuando se cumplan las

condiciones anunciadas cn los apartados 1y 2:

a) poner cl signo en los productos o en su presentacion;

b} ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con
dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;

¢) importar productos o exportarlos con ¢l signo;

d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la
publicidad.

[
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tes. Y, finalmente, el apartado 5 excluye
del dmbito de la Directiva la proteccién
frente al uso de una marca para otros
propositos que el de distinguir productos y
servicios. En suma, un supuesto de hecho
consistente en la utilizacién de un signo
para un fin diverso al de discriminar un
bien o un servicio de otros no tiene cabida
en el apartado 1 del articulo 5.

40. Asi pues, conforme a dicho apartado 1,
el titular registral puede oponerse a que, en
el trafico econémico, un tercero utilice la
marca, o signos que se le parezcan, para
distinguir los mismos productos y servicios,
u otros afines, lo que, por lo demds, es
coherente con la definicién de marca que
proporciona el articulo 2 de la Directiva, 26
En otras palabras, y por acudir a los
términos utilizados por la High Court y
los comparecientes en este procedimiento
prejudicial, el titular puede oponerse a que
un tercero utilice su marca en cuanto tal. 27

26 — En este sentido se manifiesta el abogado general Sr. Jacobs
en las conclusiones que ha presentado el 20 de septiembre
del 2001 en el asunto C-2/00, Holterhoff, en el que ha sido

ronunciada sentencia con fecha 14 de mayo de 2002
FRcc. p. 1-4189); véase en particular el punto 37 de las
conclusiones. (Rec, p. 1-4189).

27 — Lista es, por lo demds, la posicién adoptada por el Tribunal
de Justicia, que, en el apartado 38 de la sentencia BMW,
ya citada, ha atirmado que «el 4mbito de aplicacién, por
un lado, de los apartados 1 y 2 del articulo § de la
Dicectiva y, por otro, el del apartado § del articulo 5
dependen de si el uso de la marca se hace con el fin de
distinguir los productos o servicios de que se trata como
originarios de una empresa determinada, es decir, como
marca, o con fines distintos».
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B. La interpretacién de los conceptos
juridicos indeterminados «uso de la marca
para distinguir» o «uso en cuanto marca»

41. Ahora bien, afirmar que el titular
registral puede prohibir a un tercero la
utilizacién de «la marca en cuanto marca»
es como no decir nada. Resulta, pues,
menester dar contenido a este concepto
juridico indeterminado y, en esta labor,
deben tenerse muy presentes las funciones
de la marca.?28

42. En otras ocasiones y en distintos con-
textos, 2° he afirmado que, al ser la funcién
de la marca distinguir los productos y los
servicios procedentes de diferentes empre-
sas con el fin de garantizar al usuario o
consumidor el origen de unos y otros, este
fin inmediato y especifico de las marcas no
es mis que una estacién en el camino hacia
el objetivo tltimo, que es garantizar un
sistema de competencia real en el mercado
interior. 30

28 — En la sentencia Holterhoff, ya citada, el Tribunal de
Justicia ha renunciado a proporcionar un concepto de uso
de la marca en cl sentido del articulo S, apartado 1
letras a) y b), de la Directiva (véase, en particular, ¢
apartado 17).

29 ~ Véanse los puntos 35 y siguientes de las conclusiones que
presenté en el asunto en que fue dictada la sentencia de 4 de
octubre de 2001, Merz & Krell (C-517/99, Rec. p. 1-6959);
y los puntos 16 y siguientes de mis conclusiones en ¢
asunto Sieckmann, ya citadas.

30 — En las conclusiones del asunto Sieckmann he indicado que,
de forma paradbjica, para asegurar la libre concurrencia en
el mercado se configura un derecho que constituye una
excepcién al principio general de la competencia, al
atribuir a su titular la facultad de apropiarse en exclusiva
de determinados signos e indicaciones {véase la nota 12 de
dichas conclusiones).
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43, Con el propdsito de alcanzar dicha
meta y con detencién obligada en la
mencionada parada intermedia, el reco-
rrido puede realizarse en distintos vehiculos
o en varios a la vez. Con esa pretension
permanente de discriminar entre los pro-
ductos y los servicios de diferentes empre-
sas, el signo distintivo puede indicar la
procedencia, pero también su calidad, 3! la
reputacién 32 o la fama de quien los pro-
duce o los proporciona, cabiendo utilizar
también la marca con miras publicitarias
para informar y persuadir al consumidor. 33

44, Las anteriores maneras de emplear una
marca son usos que se enderezan a la
repetida meta, merced a que facilitan al
consumidor la distincién entre los produc-
tos y los servicios que le ofrecen diferentes
empresas, permitiéndole elegir libremente
entre las muchas opciones de que dispone y

31 — La funcién de la marca como expresion de calidad estd
presente en ¢l ordenamicnto juridico comunitario. El
articulo 22, apartado 2, del Reglamento (CE) n® 40/94
del Conscjo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca
comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), permite al propietario
hacer valer frente al licenciatario los derechos que le
conficre la utularidad sobre ! signo distintivo registrado,
cuando infringe las condiciones del contrato de licencia
relativas a la calidad de los productos fabricados o de los
servicios prestados.

32 — El Tribunal de Justicia ha reconocido expresamente la
funcién relativa a la reputacién en ¢l dmbito del agota-
micnto de los efectos de los derechos conferidos por una
marca [sentencias de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers
Squibb y otras (asuntos acumulados C-427/93, C-429/93
C-436/9y}. Rec. p. 1-:3457), y de 4 de noviembre de 1997,
Parfums Christian Dior (C-337/95, Rec. p. 1-6013)).

33 — Que la funcién de la marca no ¢s sélo indicar el origen
empresarial de los productos o de los servicios que ampara
es una afirmacién que estd presente en la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia desde hace afios, en la que se seiala
que, a través de la identificacion del origen, se trata de
proteger la posicion y ¢l renombre de su titular y la calidad
de sus creaciones {véanse la sentencia de 17 de octubre
de 1990, HAG GF {C-10/89, Rec. p. [-3711), apartado 14,
y las que en ella se citan).

favoreciendo la concurrencia en el mercado
interior. 34 Todas son utilizaciones de la
«marca en cuanto marcar, susceptibles de
ser prohibidas por el titular, siempre y
cuando no esté presente alguno de los
supuestos en que, conforme a los
articulos 6 y 7 de la Directiva, el derecho
del propietario decae.

45. A igual resultado lego si, cambiando la
perspectiva, me traslado desde el punto de
vista del uso de la marca al de los derechos
del titular. Al propietario de una marca
registrada se le otorga un haz de derechos y
facultades para que, mediante el uso exclu-
sivo del signo distintivo y la consiguiente
identificacion de los productos y de los
servicios que proporciona, se establezca en
el mercado comiin un sistema de compe-
tencia leal, no falseado, del que estén
proscritos los ventajistas y los aprovecha-
dos del crédito ajeno, por lo que tales
posiciones juridicas de ventaja sélo deben
llegar hasta donde sea estrictamente nece-
sario para que ese cometido esencial sea
cumplido. Y es obvio que no cabe atribuir
al titular de un determinado signo distin-
tivo un uso exclusivo frente a todos y en
cualquier circunstancia, sino sélo frente a
quienes pretenden sacar partido de su
posicién y de su reputacion, 35 usurpindolo
o utilizindolo de manera que induzca a los

34 — Véase el punto 17 de las conclusiones que he presentado en
el asunto Sieckmann.

35 — Véanse los puntos 31, 32, 42 y 43 de las conclusiones que
presenté en ¢l asunto en que fue dictada la sentencia Merz
& Krell, ya citada.
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consumidores a error sobre su origen, asi
como sobre las cualidades de los bienes o
de los servicios que representa,

46. Me parece un reduccionismo simplista
limitar la funcién de la marca a la indica-
ciéon del origen empresarial. La Comisién
en sus observaciones orales se ha manifes-
tado en la misma linea. La experiencia
ensefia que, en la mayor parte de los
supuestos, el usuario desconoce quien pro-
duce los bienes que consume. La marca
adquiere vida propia, expresa, como ya he
adelantado, una calidad, una reputacién e
incluso, en determinados casos, una forma
de entender la vida.

47. Los mensajes que proporciona son,
ademds, auténomos. El signo distintivo
puede indicar a la vez la procedencia
empresarial, la fama de su titular y la
calidad de los productos que representa,
pero nada impide que el consumidor,
desconociendo quien fabrica los bienes o
presta los servicios que incorporan la
marca, 3¢ los adquiera porque la percibe
como emblema de prestigio o garantia de
calidad. Si contemplo el funcionamiento
actual del mercado y el comportamiento
del consumidor medio, no encuentro razén
alguna para que esas otras funciones de la
marca no sean objeto de proteccién y sélo

36 — En los casos en que el titular concede licencia a terceros
para producir los bienes que cubra la marca, la indicacién
del origen pierde relevancia y pasa a un segundo plano,
hasta, incluso, desaparecer de escena.

I-10286

se ampare la que indica el origen empresa-
rial de los bienes y de los servicios. 37

37 — Esta interpretaci6n se va haciendo un sitio en los ordena-
mientos juridicos de varios de los Estados miembros, Asi,
en el derecho alemdn el titular de una marca estd facultado
para oponerse a que otro la utilice con «cardcter distin-
tivo», concepto que es interpretado con amplitud. En este
pais, la doctrina, teniendo en cuenta las funciones de la
marca, sostiene que el propietario puede oponerse a que su
signo distintivo sea utilizado sin su consentimiento en el
marco de una actividad econémica (Fezer, Markenrecht,
3% ed, 2001, § 14, ann. 31 y 34). La doctrina austraca se
manifiesta en la misma linea y, con mds precisién, sefiala
que hay usurpacién de una marca cuando se utiliza, por
ejemplo, en el merchandising (Schanda, Markenschutzge-
setz — Praxiskommentar, 1999, 9 61, y Character- und
Personality-Merchandising, OBI 1998, p. 323; Ciresa, Die
«Spanische Reitschule» — héchstgerichtlicher Todesstof8
fiir das Merchandising?, RAW 1996, pp. 193 y ss.).

La exigencia del uso con «caracter (fistintivo» o del uso
«en tanto que marca» estd presente también en derechos
como el finlandés, el irlandés, el sueco y el espafiol, y en la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia Benelux, por lo que,
desde estos ordenamientos juridicos, la solucién a la duda
ue es objeto de la presente cuestién prejudicial dependerd
ge la interpretacién que se dé a tales conceptos y, por
consiguiente, de la concepcién que se tenga de las
funciones propias de las marcas.
Derechos como el francés y el griego autorizan al
propictario de una marca a oponerse a su utilizacién,
cualquiera que sea, por terceros y sin su consentimiento, de
manera que toda explotacién de Ja misma para productos
y servicios idénticos constituye una usurpacién de su
EroPipdad industrial. La jurisprudencia y la doctrina
clénicas (N. Rokas, Changements fonctionels du droit
de marque, EepnA 1997, pg) 455 y siguientes) asumen una
concepcién amplia de las funciones de la marca ?',g'unto a
fa indicaci6n del origen de los productos, sitian la funcién
publicitaria.
En la misma linea se expresa el derecho portugués, en el
que, desde su literalidad, las normas de derecho positivo
no imponen un uso con caricter distintivo para que el
titular de la marca pueda hacer valer su derecho exclusivo
frente a terceros. Esta concepcién amplia estd presente
también en la doctrina (A. Corte-Real Cruz, «O contiido €
extensdo do direito & marca: a marca de grande prestigio»,
en Direito Industrial, Vol. I, ADPI - Associagdo Portuguesa

de Direito Industrial, Almedina, Coimbra, 2001, pp. 79 a

117, en particular, pp. 88 y 94 y ss.).

En el Reino Unido, la jurisprudencia, si bien sin unanimi-

dad, sigue en este punto una interpretacién generosa. Por

el contrario, las posiciones de la doctrina son mds
restrictivas.

Finalmente, la jurisprudencia italiana ha tenido que

abordar un asunto cuyo supuesto de hecho es muy

parecido al de Arsenal.”Se trataba de la utilizacién por
una sociedad de la marca «Milan A.C.» en fotografias de
jugadores de fiitbol vestidos con la camiseta de esa
formacién deportiva. Un tribunal milanés ha considerado
abusiva tal utilizacién, en la medida en que la marca no era
necesaria para crear un vinculo, en el espiritu del
comprador, entre los jugadores fotografiados y el Milan

A.C. (Report Q168 in the name of the Italian Group «Use

of amark “as a mark” as a legal requirement in respect of

jsitd j1t infri of rights»,

the fon, and infr
. 3 e . . d
disponible en el sitio www.aippi.org).
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48. A mayor abundamiento, y como sefiala
la Autoridad de Vigilancia de la Asociacién
Europea de Libre Comercio, en determina-
das situaciones los consumidores estin mas
interesados en la marca en si misma
considerada que en los productos a los
que se aplica.

49, Llegado a este punto, estoy en condi-
ciones de proponer al Tribunal de Justicia
que, en contestacién al primer interrogante,
responda a la High Court que, conforme a
lo dispuesto en el articulo §, apartado 1,
letra a), de la Directiva, el titular registral
puede prohibir a un tercero el uso de signos
idénticos a los que integran la marca para
los mismos productos o servicios, que sean
susceptibles de inducir a error sobre su
origen, procedencia, calidad o reputa-
ci6n. 38

50. Por decirlo en la forma negativa, y mds
acotada, en que la High Court formula su
pregunta, quien se sirve de una marca ajena

38 — Existe, en mi opinién, una falta dec simetria cn la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre las funciones
de las marcas. Cuando se trata de definir ¢l concepto de
riesgo de confusion, ¢l Tribunal ha puesto ¢l acento en la
funcién de esta modalidad de propiedad industrial que es
revelar ¢l origen empresarial de los productos o de los
servicios que la marca representa [veanse las sentencias
Sabel y Marca Mode, ya citadas; también pucde consul-
tarse fa sentencia de 29 de septicmbre de 1998, Canon
(C-39/97, Rec. p. 1-5507)). §i, por ¢l contrario, los
pronunciamientos han tenido lugar en un dmbito distinto,
cl det agotamiento de los derechos conferidos por la
marca, ¢l Tribunal de Justicia ha adoptado una vision més
amplia y ha tenido presente ese fin altimo consistente en
establecer en el mercado interior un sistema de competen-
cia no falseado, que pasa por la proteccion del titular de la
marca y de la calidad de sus productos, frente a quienes

uicren abusar de su posicién y del renombre det signo

istintivo, planteamicnto que, como cs ebvio, va mis alld
de la 1dea, mds estricta, de riesgo de confusion sobre cl
origen {véanse la sentencia de 23 de mayo de 1978,
Hoffmann-La Roche (102/77, Rec. p. 1139), y las
sentencias Hag GF y Parfums Christian Dior, ya citadas].
En unas situaciones y otras la marca cumple iguales
cometidos y el estatuto juridico de su titular debe ser,
también, ¢l mismo.

puede oponer al titular que el uso que
realiza no indica el origen de los productos
o de los servicios ni crea confusién sobre la
calidad y la reputacién de unos o de otros.

51. Frente a las tesis maximalistas de
Arsenal y de la Comisidén, para quienes,
en un caso como el del proceso principal y
en ausencia de las condiciones previstas en
el articulo 6, apartado 1, de la Directiva, el
titular de la marca puede prohibir a todos
su uso, comparto la opinién mds matizada
de la Autoridad de Vigilancia de la Asocia-
cién Europea de Libre Comercio. Mi
posicidn se asienta, pues, en las considera-
ciones que he expuesto en los puntos
anteriores y, ademds, en el razonamiento
que dicha parte expone en el punto 19 de
sus observaciones escritas. A saber: cuando
la Directiva dice que en los casos de
identidad la proteccién es absoluta, 3% debe
entenderse que, habida cuenta del objeto y
de la finalidad del derecho de marca, el
significante «absoluto» quiere decir que la
proteccién se confiere al titular, haciendo
abstraccion del riesgo de confusion, porque
en dichas situaciones existe una presuncioén
de que asi ocurre 0 y no, por el contrario,
que el amparo sea conferido al propietario
frente a todos y en todas las circunstancias.

39 — Décimo considerando.

40 — El abogado general Sr. Jacobs, en las conclusiones que ha
presentado en cl asunto LT] Diffusion, ya citadas, razona
que cn los casos de identidad el riesgo de confusién puede
ser presumndo (véanse los puntos 35 y siguientes). En el
apartado 1 del articulo 16 del Acucrdo soﬁrc los aspectos
de los derechos de la propiedad intelectual relacionados
con cl comercio, anexo al Acuerdo por cl que se establece
la Organizacion Mundial del Comercio, hecho en Marra-
kech el 15 de abrl de 1994 (DO 1994, L 336, pp. 214 a
223), se pucede leer que, cuando un tercero utilice la misma
indicacion que la registrada como marca por cl utular,
para bicnes o servicios idénticos, sc presumird que existe
posibilidad de confusion.
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C. Presuncidén de «uso en cuanto marca»

52. Acabo de apuntar que, en los supuestos
de identidad, el riesgo de confusién puede
ser presumido. La misma razén que justi-
fica dicha presunci6n, permite concluir
que, en tales situaciones de identidad, el
uso que un tercero hace de una marca lo es
en cuanto tal. Esta presuncién, que es iuris
tantum, puede ser objeto de destruccién
mediante prueba en contrario. Por consi-
guiente, existe la posibilidad, por remota
que sea, de que en un caso concreto el uso
de un signo idéntico a otro registrado como
marca no pueda ser prohibido por el titular
con fundamento en el articulo 5, aparta-
do 1, letra a), de la Directiva.

D. La apreciacién de las circunstancias de
cada caso corresponde al juez nacional

53. La precisién de cudndo el empleo de
una marca por un tercero lo es en cuanto
tal es una cuestién de hecho que corres-
ponde determinar al juez nacional en
funcién de los datos que tenga a su
disposicién para resolver el pleito. Hay
supuestos, como el del litigio que enfrenta a
Arsenal con el sefior Reed, en los que, por
darse la doble identidad de signos y de
productos o servicios, existird una presun-
cién de «uso de la marca en cuanto marca»,
pero en otros muchos la situacién no sera
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tan nitida y habrdn de tenerse presente la
naturaleza de dichos bienes y prestaciones,
la condicién de sus eventuales destinata-
rios, la estructura del mercado y la implan-
tacién del titular de la marca, examen que
queda extramuros de las competencias del
Tribunal de Justicia.

54. Teniendo en cuenta cuanto hasta aqui
he razonado, sugiero al Tribunal de Justicia
que, en respuesta a la primera de las
cuestiones prejudiciales, afirme que:

1) El articulo 5, apartado 1, letra a), de la
Directiva debe ser interpretado en el
sentido de que, con fundamento en la
disposicién que contiene, el titular de
una marca registrada puede prohibir a
un tercero el uso de signos idénticos,
para los mismos productos o servicios,
que sean susceptibles de inducir a error
sobre su origen, procedencia, calidad o
reputacidn.

2) En dichos supuestos de identidad existe
una presuncién suris tantum de que el
uso de la marca por un tercero lo es en
cuanto tal,

3) La precisién de cuidndo un tercero
emplea un signo distintivo «en cuanto
marca» es una cuestion de hecho que
corresponde determinar al juez nacio-
nal en funcién de los elementos que
tenga a su disposicién para resolver el
pleito.
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2. La segunda cuestion prejudicial

A. Los usos ajenos a la funcién propia de
las marcas. Los usos no comerciales

55. Visto el alcance que, en mi opinién,
debe ser otorgado a los derechos que
amparan al titular de una marca registrada
y, por consiguiente, los limites que los
terceros no pueden traspasar en el uso del
simbolo registrado o de signos parecidos,
queda por dar solucién a la segunda de las
preguntas formuladas por la High Court,
que es, ademds, la clave de boveda del
litigio que ha de resolver.

56. Y aqui voy a seguir un camino inverso
al que he recorrido para proponer una
respuesta a la primera cuestion prejudicial,
donde he partido del concepto de marca y
de sus funciones para, definiendo lo que es
el «uso en cuanto marca», situar el margen
hasta el que pueden llegar las facultades del
titular. Ahora intentaré dilucidar las apli-
caciones de los signos que integran una
marca que no tienen nada que ver con la
funcién caracteristica de esta manifestacion
de la propiedad incorporal. De esta manera
acotaré la amplitud del interrogante, redu-
ciendo la zona de penumbra en la que la
incognita debe ser despejada.

57. Para empezar, existe un primer limite
exterior a la idea de «uso en cuanto marca»

y que ataiie al propio concepto del signo
distintivo. El titular registral no puede, en
el terreno de los principios, oponerse a que
los terceros utilicen el simbolo o la indica-
cién inscritos si, por no reunir las condi-
ciones para ser marca 0 por estar incurso en
alguna de las prohibiciones establecidas en
la Directiva, ! no debiera haber accedido
al registro. Cuestién distinta es que, en
tanto la inscripcién no sea anulada, pro-
duzca efectos y otorgue al titular la apa-
riencia juridica suficiente para oponerse al
uso de la marca por otros.

58. Este es el caso del asunto C-299/99,
cuyas conclusiones presenté el 23 de enero
de 200142 y en el que, en mi opinidn, la
marca que Philips Electronics NV opone en
el litigio principal a Remington Consumer
Products Limited no reiine las condiciones
que el ordenamiento juridico comunitario
exige a un signo para ser registrado como
marca. Este planteamiento también estuvo
presente en el litigio Arsenal contra Reed,
en el que el demandado opuso la invalidez
de los signos registrados a favor del club de
fiatbol, por carecer de cardcter distintivo.
Dicho motivo de oposicidn fue desestimado
por la High Court.

59. En el terreno de los signos que legiti-
mamente pueden ser una marca de fabrica,

41 — Véanse los articulos 2, 3y 4

42 — Al dia de la fecha ain no ha sido pronunciada sentencia
por ¢l Tribunal de Justicia.
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el titular no estd facultado para oponerse,
con fundamento en la Directiva, a su
utilizacién por terceros fuera del «trifico
econémico»,*3 esto es, al margen de toda
actividad mercantil consistente en producir
y suministrar bienes y servicios en el
mercado.

60. La Directiva otorga al titular registral
un monopolio sobre el signo que ha inscrito
como marca, pero este poder de disposicién
exclusivo es, como ya he apuntado, relati-
vo, porque estd al servicio de un fin que lo
trasciende. Si se trata de que los consumi-
dores puedan elegir los bienes y los servi-
cios en el seno de un mercado abierto,
presidido por la libre competencia, los usos
que el propietario de la marca puede
prohibir a los terceros son, precisamente,
los que se producen en ese escenario y que,
por consiguiente, son susceptibles de influir
sobre el citado objetivo.

61. El derecho de marcas estd sometido en
los tltimos tiempos a una fuerte presién
para que, dentro del concepto de signos
susceptibles de constituir esta modalidad de
propiedad industrial, se incluyan no sélo

43 — Expresi6n utilizada en el articulo 5, apartado 1. La versién
alemana de la Directiva utiliza la expresién geschdiftlichen
Verkehr, en la francesa aparece vie des affaires, la inglesa
dice conrse of trade, en la italiana puede leerse nel
conmmercio y, finalmente, la versién portuguesa habla de
vida comercial.
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los que pueden percibirse por el sentido de
la vista,** sino también los que son apre-
hensibles mediante otros 6rganos sensoria-
les como el olfato o el oido. 45 Esta eventual
ampliacién del catdlogo de signos que
pueden integrar una marca debe ir acom-
pafiada de una delimitacidn precisa de los
derechos que su titularidad confiere al
propietario. Serfa absurdo, incluso grotes-
co, sostener que, porque alguien tiene
inscrito como marca el color turquesa, en
lo sucesivo los artistas plasticos deberian
renunciar a utilizar este pigmento en sus
creaciones.

62. Esta ultima afirmacién, que estoy
seguro de que es compartida undnimemen-
te, me permite precisar el concepto de
«trdfico econémico». La utilizacién que
puede prohibir el propietario de la marca
no es cualquiera que represente una ventaja
material para el usuario, ni siquiera la que
sea susceptible de ser traducida a términos
econdmicos, sino tan s6lo, como expresan

44 — Incluso meros colores sin forma, que son ya una realidad

en algunos registros nacionales de la propiedad industrial y
en la Oficina de Armonizacién del Mercado Interior, Esta
dltima ha registrado el color lila para distinguir chocolate,
bombones y productos de confiterfa (marca comunitaria
n° 31336). En Francia, el Conseil d’Etat aceptd el color
rouge congo para productos petroliferos (sentencia de 8 de
febrero de 1974, JCP 1974, 1II, 17.720). La Oficina de
Marcas del Reino Unido, con efectos desde el 1 de enero
de 1994, acept el registro del color rosa para representar
fibra de vidrio aislante {marca n® 2004215). Esta marca ha
sido, después, registrada en las oficinas del Benelux {marca
n°® 575855) y de Portugal {marca n® 310894).
El Tribunal de Justicia tiene ante sf el asunto C-104/01, en
el que el Hoge Raad de los Paises Bajos pregunta en qué
medida la Directiva permite la inscripcién como marca de
un simple color, en cuanto tal,

45 — Véanse sobre este particular las conclusiones que he
presentado en el asunto Sieckmman. Actualmente se
encuentra en tramitacién la cuestién prejudicial C-283/01,
Shield Mark, en la que el Tribunal edlusticia tendrd que
decidir si los ruidos o sonidos pueden constituir una
marca,
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con mayor precision las versiones lingisti-
cas distintas de la espaiola, la que se
produce en el mundo de los negocios, en
el trafico mercantil que tiene por objeto,
precisamente, la distribucién de bienes y de
servicios en el mercado. En definitiva, el
uso comercial. 16

63. Parece que igual de legitimo es el uso
privado que alguien puede hacer de la
marca BMW incorporada a un llavero, del
que no obtiene mas ventaja material que la
comodidad de disponer sobre un mismo
soporte las llaves que utiliza habitualmen-
te, 47 como el que, alld por la década de los
afios sesenta del pasado siglo, hizo Andy
Warhol de la marca de sopas Campbell en
varios de sus lienzos, 8 del que, como es
evidente, obtuvo un beneficio econémi-
co.4? Un entendimiento radical del alcance
de los derechos del titular de la marca
podria haber privado al arte contempora-
neo de unos cuadros tan expresivos, repre-
sentacién privilegiada del «pop art». Otros
usos no comerciales, como los que persi-
guen fines educativos, también quedan al
margen de la proteccién que se dispensa al
titular,

46 — En ¢! informe del Congreso ALAI 2001, organizado por
«Columbia Law School%:, Tema I1. Las relaciones entre el
derecho de autor, el derecho de marcas y la competencia
desleal. Seccion . Andlisis puridico y debate sobre la
relacion entre las excepciones al derecho de antor y al
derecho de marcas: 3El derecho de marcas probibe, o
deberia prohibir, los actos amparados por las excepciones
al derecho de antor?, sc sostiene que, para que ¢l uso de un
signo constituya una violacién del derecho de marcas, debe
consistir cn una cxplotacién cuyo objetivo sea indicar ¢l
origen comercial de los bienes o de los servicios (A. Kur).

47 — En ¢l informe ya citado, claborado por A. Kur, pucde
leerse que, a diferencia de lo que ocurre en el dmbito de los
derechos de autor, la copia privada no suscita problemas
en el derecho de marcas.

48 — Por cjemplo, «200 latas de sopa Campbells, 1962, éleo
sobre lienzo, 188 x 254 c¢m, Nucva Yorl(. coleccion
particular.

49 — Me atreveria incluso a afirmar que esa wtilizacion por
Warhol de su signo distintivo fue beneficiosa para la
afamada sopa.

64. Asi pues, el propietario de una marca
no estd en disposicién de oponerse a la
utilizacién por terceros del simbolo o de la
indicacién de que se ha apropiado, si se
trata de un signo de los que no pueden ser
marca o si, siéndolo, el uso que se pretende
por otros no tiene como designio su
explotacion comercial.

B. Los usos que expresan adhesién, lealtad
o apoyo al titular de la marca son, en
principio, un uso «en cuanto marcar»

65. Llego asi a la zona de penumbra, al
«halo de incertidumbre» donde se encuen-
tra la respuesta a la duda que abriga la
High Court.

66. Estimo que los usos a los que se refiere
el tribunal britanico en la segunda pregunta
son modos de utilizacion de la marca que,
como reconoce el propio érgano jurisdic-
cional britdnico, expresan una relacién
entre los productos, el signo y su titular,
entre las bufandas que incorporan las
marcas en litigio y Arsenal.3° La interpre-
tacién amplia que he propuesto para dar
respuesta a la primera cuestién prejudicial
autoriza esta afirmacion.

50 — Por mis que ¢! sefior Reed anuncie que los productos que
vende no proceden de Arsenal ni estdn autorizados por esta
entidad, los comercializa —y sus clientes los compran—
precisamente porque incorporan los signos que, con
proteccién rcgislm?, idenufican al club.
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67. La naturaleza o la calidad de esa
relacién resultan irrelevantes para el dere-
cho de marcas. Dadas las funciones de estos
signos distintivos y el objetivo perseguido
por la Directiva, el dato decisivo no es el
«sentimiento» que el consumidor que com-
pra los bienes que la marca representa, e
incluso el tercero que la utiliza, tengan
hacia el titular registral, sino el hecho de
que la adquisicién se produce porque, al
incorporar el signo, identifica al producto
con la marca, cualquiera que sea la apre-
ciacién que le inspire, y, en su caso, con el
propietario.

68. Carece de importancia si la decisién de
consumirlo tiene por causa que el adqui-
rente perciba la marca como un signo de
distincién o como una garantia de calidad o
si, por el contrario, realiza un acto de
rebeldia, en cuanto adhesién al feismo. En
suma, para la resolucién del litigio no tiene
interés si un aficionado al balompié compra
la camiseta de una determinada formacién,
amparada por la correspondiente marca, en
razén de que es el club de sus amores y
quiere vestirla, o porque, siendo hincha del
equipo rival, tiene el propésito de quemar-
la. La clave estd en que ha decidido
adquirirla a causa de que la prenda se
identifica con la marca y, a través de ella,
con su titular, es decir, con el equipo.

69. El debate tiene que trasladarse a otro
terreno. Dado por supuesto que, en los
casos de identidad, el consumidor adquiere
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el bien porque incorpora el signo, el campo
desde donde debe facilitarse la respuesta a
la High Court es el propio de quien lo
explota sin ser el titular. No debo indagar
el motivo por el que una persona compra
un bien o usa un setvicio, sino el que ha
llevado a quien no es el propietario de la
marca a situar el producto en el mercado o
a suministrar la prestacién, empleando el
mismo signo distintivo. Si, cualquiera que
sea la razén que le empuja, trata de
explotarlo comercialmente, estard utilizin-
dolo «en cuanto marca» y el titular podra
oponerse, dentro de los limites y con el
alcance que le permite el articulo 5 de la
Directiva.

70. Va de suyo que el propietario de una
marca puede desaprobar que un tercero la
utilice, siempre y cuando la haya registrado
para usarla en cuanto tal. Si no la explota
comercialmente, no hard un «uso efecti-
vo» 31 del signo distintivo y sus derechos
quedarén bajo la «espada de Damocles» de
la caducidad y de su pérdida de fuerza para
oponerse a la inscripcién de nuevas indica-
ciones. 52

71. Con tales consideraciones y a la vista
del supuesto de hecho que subyace en las
preguntas formuladas por el tribunal brita-
nico, hay que plantearse si, cuando un club
de fitbol —o, en general, una sociedad
deportiva— inscribe en el registro de la
propiedad industrial una marca, lo hace

51 — Sobre el concepto de «uso efectivo» de las marcas tendré
ocasién de pronunciarme en breves fechas, en las con-
clusiones que presentaré en el asunto C-40/01, Ansul B.V.

52 — Véanse los articulos 10 y 11 de la Directiva.
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tinicamente para distribuir entre sus segui-
dores productos con los signos representa-
tivos de la entidad, con el fin de obtener
mayor apoyo en el camino de sus forma-
ciones hacia el éxito deportivo o si, por el
contrario, es una actividad empresarial
mas, encaminada a engrosar la cuenta de
resultados.

72. Es evidente que la respuesta no puede
venir de un estudio del proceso de inten-
ciones de cada entidad deportiva {en el
caso, de Arsenal), sino de un analisis
objetivo de la posicién que las sociedades
y entidades que administran los grandes
clubes de fiitbol ocupan en la sociedad
actual y en su economia.

C. El fitbol como fenémeno econémico

73. El fitbol desempefia un importante
papel en el mundo contemporaneo. Desde
su nacimiento en el seno de la universidad
inglesa de mediados de siglo XIX hasta
hoy, este deporte ha sabido adaptarse con
enorme fortuna a los signos de los tiempos
para convertirse, gracias a su difusién a
través de los medios de comunicacién, en
un fenémeno de masas que trasciende
fronteras geogréficas, culturales, religiosas
y sociales. La clave del éxito del fitbol —y
también su misterio, para los que no son
aficionados— reside en su inmensa capaci-

dad para generar pasiones,®3 cuyo origen
se sita en la profunda identificacién exis-
tente entre los equipos, ligados a una
determinada ciudad o a un pais, y sus
seguidores. 34

74. Durante décadas, el balompié se carac-
terizd por su relevancia social, quedando
relegado a un segundo plano en el ambito
econémico. De forma paraddjica, una acti-
vidad que concitaba el interés de millones
de personas en todo el mundo apenas era
objeto de explotacién mercantil y perma-
necia ajena, por ejemplo, al modelo de
gestion de las grandes ligas profesionales
norteamericanas, 3 cuyo crecimiento en los
afios sesenta estuvo relacionado con la
venta de derechos exclusivos de televisién
y con su control por parte de grandes
empresarios. 3¢

75. Este escenario se vio modificado de
manera radical a comienzos de los afios
noventa, momento en el que se empezaron
a vislumbrar las verdaderas posibilidades
mercantiles del ficbol. 57 Siguiendo la estela
del magnate australiano Rupert Murdoch,

53 — Bill Shankly, el que fucra mitico entrenador del Liverpool
en los afios sesenta y sctenta del pasado siglo, lo expresaba
de esta mancra: «El fitbol no es una cuestion de vida o
muerte. Es algo mucho mds importante que cso» (Football
1sn't a matter of hfe and death. It's far maore mportant
than that).

54 — Como obscrva G. Bueno, filésofo y profesor emérito de fa
Universidad de Oviedo, el futbol es un deposte que
mediante la televisién moviliza ciudades que sc identifican
con sus cquipos. A su juicio, nunca alcanzaria la misma
relevancia, por cjemplo, un partido entre dos sindicatos
obreros {véase la entrevista publicada en ¢l diario La
Nueva Espaita, ¢l 13 de febrero de 2002).

55 — De fitbol americano, de béisbol y de baloncesto.

56 — Véase en cl diario espaiiol El Pais, edicion de 16 de julio
de 2000, ct articulo de S. Segurola utulado «Al borde de la
hipertrofias.

57 — Sobre este particular, ¢] auto de reenvio es muy expresivo
en relacion con el Arsenal Football Club.
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propietario de la Cadena Sky, que obtuvo
enormes beneficios con la explotacién
exclusiva de los derechos de emisién de la
liga inglesa de fatbol, las principales
empresas audiovisuales europeas realizaron
cuantiosas inversiones para hacerse con los
derechos televisivos de numerosas compe-
ticiones nacionales e internacionales, 8
contribuyendo de forma decisiva a desen-
cadenar una de las mayores transformacio-
nes que ha vivido este deporte desde su
origen. 59

76. En un espacio relativamente corto de
tiempo, la prictica profesional del balom-
pié ha adquirido los perfiles propios de una
industria que mueve un volumen de dinero
impensable hace unos afios y que genera
asimismo miles de empleos y actividades en
muy diversos sectores. 59 Es dificil aportar
datos exactos, pero se calcula que en Italia,
uno de los paises en los que la practica del
futbol estd mdas profesionalizada, este
deporte mueve unos 4.500 millones de
euros al afio y constituye el decimocuarto
grupo industrial del pais.6! En el caso de
Espaiia, se estima que esta actividad alcan-
za, tanto directa como indirectamente,

58 — Hay que tener en cuenta que, para las plataformas digitales
y las emlpresas de television por cable, el fatbol ha sido el
principal reclamo para captar abonados. Por otro lado,
merced a las nuevas tecnologias, se permite la extensién de
modalidades de pago, facilitando ¢l que, a cambio de un
canon, cada espectador puede elegir fos partidos que
desee ver.

59 —El articulo de S. Segurola, «El fiitbol rompe con su
pasado», se puede encontrar en www.elpais.es/especiales/
2001/liga-00-01/liga01.htm. El autor explica el nacimiento
de una nueva época para el fitbol, dominada por el
predominio de los negocios.

60 — En especial en la hosteleria, el comercio, el sector de los
transportes, asi como en los medios de comunicacién,

61 — Informaci6én aparecida ¢l 8 de encro de 2001 en
www.hot.it/canali/finanza/strumenti/borsacalcio.
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unos 3.000 millones de euros y que da
trabajo a unas 100.000 personas. 62

77. En este contexto, los clubes de fiitbol
de las principales ligas europeas han aco-
metido importantes modificaciones de tipo
organizativo. Salvo excepciones, han per-
dido su caricter puramente deportivo para
convertirse en sociedades mercantiles y
cada vez son mds las que cotizan en
bolsa. %3 No es de extrafiar que en pocos
afios los presupuestos de los equipos se
hayan disparado de manera generalizada,
de tal suerte que algunos de los mis
afamados de Europa superan con creces
los 100 millones de euros, cantidad com-
parable con el gasto de una ciudad media
espafiola. 64

78. El modelo de gestién mds elogiado en
la actualidad es el del Manchester United,
posiblemente el club mds rico del mundo. 6%
Las riendas de varios de los mejores

62 — Articulo sobre el fiitbol titulado «Un Negocio de Primera
Divisién», publicado en el diario espaiiol El Mundo,
edicién de 21 marzo de 1999.

63 — Inglaterra e Italia son los dos paises donde mis equipos
tienen presencia en el parqué. Cotizan en bolsa, por
ejemplo, Manchester United F.C., Chelsea F.C., Leeds
E.C,, 8.5. Lazio, A.S. Roma y Juventus, F.C.

64 — Segiin un estudio de la compaiifa contable Deloitte &
Touch, durante la temporada 1998-1999, el primer club en
ingresos fue el Manchester United, capaz de generar més
de 100 millones de libras anuales. Tras él se situaron el
Bayern de Munich y el Real Madrid, que ingresaron casi 80
miﬂoncs cada uno, El Arsenal quedd en décima posicién,
con unos 50 millones de libras (véase la informacién
aparecida en la edicién de The Economist de 8 de febrero
de 2001, con el titulo «It’s a funny old game»).

65 — Segiin datos del diario espaiiol El Mundo, edicién de 8 de
febrero de 2002, el conjunto inglés estd valorado en casi
1.600 millones de euros, Durante los dltimos tres aiios, el
Manchester ha facturado una media de 120 millones de
libras por campaiia, obteniendo casi 20 millones de libras
de beneficios antes de impuestos (datos obtenidos el 11 de
marzo de 2001 en www.soccerbusinessonline.com), En el
plano deportivo, el equipo mds laureado es el Real Madrid,
al que la FIFA ha otorgado la distincién de «mejor club de
fﬁt(l!)ol del siglo XX».
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equipos de Europa estin en manos de
empresarios de éxito, cuya concepci6n del
fatbol refleja un verdadero cambio de
época. Asi, por ejemplo, Sergio Cragnotti,
presidente del Lazio de Roma, considera
que «el fitbol es el negocio mas importante
en una economia cada vez mis globaliza-
da»; a su juicio, por tanto, «no hay que
considerarlo como un deporte estrictamen-
te, sino como una industria del espectdcu-
lo». 66 Una visi6n similar comparte Floren-
tino Pérez, presidente del Real Madrid,
que, al hacer alusién a las perspectivas
econdémicas de la entidad que dirige, ha
hablado de un «Walt Disney sin explo-
tar», 67

79. Esta imagen esconde una realidad no
tan halagiieia para la mayoria de los
equipos profesionales, muchos de los cuales
arrastran cuantiosas deudas. De hecho, y
segun un andlisis de la revista The Econo-
mist, %8 en el momento actual, caracteri-
zado por el fuerte crecimiento de los
salarios de los jugadores y de los precios
de los traspasos, ¢ los equipos se encuen-
tran sometidos a una dindmica que les
constrifie a gastar buena parte de lo que
ingresan, sin que se pueda decir que estén
mal gestionados. Esta circunstancia expli-
ca, por ejemplo, que en ltalia, cuya liga de
fatbol atrae numerosas inversiones, la suma
total de las deudas de los clubes ascienda en

66 — Informacion obtenida en www.soccerage.com, citando una
entrevista aparecida cn ¢l diano italiano La Repubblica, en
la edicién de 17 de julio de 2000.

67 — Véase ¢l articulo de V. Verdy, titulado «El futbol de
ficcién», que aparecié en ¢l diario El Pais, edicion de 15 de
julio de 2001.

68 — «Football and prune juices, publicado en la edicién de 8 de
febrero de 2001,

69 — De acuerdo con un estudio de la compaiiia Deloitte &
Touche, que cita The Econonust en ¢l informe al que he
aludido en la nota anterior, mientras que los ingresos de
los clubes se incrementaron en un 177 % entre las
temporadas 1993-1994 y 1998-1999, las néminas de los
jugadores lo hicicron en un 266 %.

la actualidad a mds de 1.000 millones
de euros. 70

80. Es cierto que las fuentes de financiacion
de los clubes han aumentado en los dltimos
afios. Las tradicionales ganancias por venta
de localidades en taquilla o por las cuotas
de los socios han perdido relevancia frente
a otra serie de ingresos mas cuantiosos,
como son los derivados de las retrans-
misiones de televisién, la venta de produc-
tos relacionados con el equipo, la explota-
cién de los derechos de imagen de los
jugadores e Internet.”! Los equipos euro-
peos también reciben dinero por otros
conceptos, entre los que destacan los pre-
mios que se obtienen por la participacién
en los campeonatos organizados por la
Unién Europea de Asociaciones de Fitbol
(UEFA), por la celebraciéon de partidos
amistosos o por la gestién de las instala-
ciones (tiendas, bares, salas para conven-
ciones).

81. Entre los ingresos que han cobrado
mayor importancia en los ltimos afios se
encuentra, en efecto, la venta de productos
relacionados con el equipo, actividad
comiinmente conocida como «merchandi-
sing».72 Este negocio, cuyo objeto es la
venta, bien de forma directa o a través de

70 — Datos aparccidos en www.futvol.com., ¢l 20 de marzo
de 2002.

71 — Los clubes mds populares de Europa reciben diariamente
millones de visitas a sus paginas web. A través de cllas,
ingresan cuantiosas sumas en concepto de publicidad o de
ventas on-line.

72 — Debido al éxito de csta actividad, los equipos tienden a
promocionar las tiendas oficiales en centros comerciales en
detrimento de los tenderetes a la puerta de los campos,
muchos de los cuales, como es cl caso del sefior Reed, son
cexplotados por particulares, sin vinculacién alguna con las
entidades propietarias de los equipos.
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empresas intermedias, de bufandas, bande-
rines, prendas de vestir o cualquier otro
articulo que identifique al club, ha demos-
trado ser uno de los mas rentables, 73 de ahi
que se haya convertido en prioritatio para
los gestores de la parcela econémica de las
sociedades. 7 Segiin el director de marke-
ting del Real Madrid, una de las razones
que explican el éxito del «merchandising»
es sencilla: «la lealtad a los equipos de
fitbol es muy alta. La relacién de un
seguidor con su equipo goza de tal grado
de fidelidad que seria un suefio para las
marcas de cualquier otro sector, siempre
mucho méis sujetas a los avatares del
mercado», 73

82. Las previsiones de crecimiento por este
concepto son notoriamente al alza. La
difusion del fitbol a través de la televisién
y de Internet permite a los equipos euro-
peos abrir sus mercados a otros lugares del
mundo, en especial Asia, donde la aficién
por este deporte ha crecido de forma
considerable en los tltimos afios, en parte
gracias a la celebracién de la Copa del
Mundo de selecciones nacionales de 2002
en Japén y Corea.”6 Algunos clubes euro-

73 — Segtin datos de la revista The Economist («It’s a funny old
game», 8 de febrero sw 2001), «merchandising» y
patrocinadores proporcionan el 26 % de los ingresos del
Manchester. En el Real Madrid, este negocio supone
aproximadamente una quinta parte de las entradas del club
y se prevé que crezea en el futuro (véase el presupuesto de
2001 en www.realmadrid.com),

74 — Buena ﬁ)rueba es ¢l acuerdo sellado el 7 de febrero de 2001
entre el Manchester United y el equipo de béisbol New
York Yankees, por el que ambas sociedades podrin vender
sus respectivas marcas en las tiendas exclusivas de los dos
equipos y negociar conjuntamente los derechos con
patrocinadores y con compaiifas de television,

75 — J.A. Sadnchez Periéiiez, director de marketing del Real
g/[aéi&)d, en El Pais semanal, edicion de 3 de marzo

e 2.

76 — Por csa razén, algunos websites de clubes europeos
cuentan con versiones en japonés.
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peos han decidido abrir tiendas en ciudades
del continente asiitico para vender direc-
tamente sus productos. 77

83. El éxito del «merchandising» ha puesto
al descubierto las inmensas posibilidades
del fiitbol como negocio, lo que explica que
la cotizaci6n de los jugadores, los verdade-
ros protagonistas del especticulo, dependa
no sélo de su rendimiento en el terreno de
juego, sino de los ingresos que su imagen
pueda generar para el equipo, en concepto
de publicidad o por la venta de articulos
asociados al deportista. En los iiltimos afios
se han producido importantes traspasos de
futbolistas que avalan esta afirmacién,
como la adquisicién del jugador japonés
Nakata por el Parma7® y, muy especial-
mente, la del francés Zinedine Zidane por
el Real Madrid, el fichaje mas caro de la
historia, que ronda los 70 millones de
euros, de los que se espera recuperar gran
parte a través de la venta de camisetas. 72

84. Los grandes equipos, como el Arsenal,
reciente vencedor de la liga inglesa, no son
meras asociaciones deportivas destinadas a
la prictica del balompié, sino también
auténticos «emporios» que, teniendo por

77 ~— El Manchester United tiene tiendas en Singapur, Bangkok,
Kuala Lumpur y Hong Kong (ver The Economist, «It’s a
funny old game», 8 de febrero de 2001).

78 — En su cotizacion se tiene en cuenta, sin duda, el hecho de
ser ¢l jugador japonés que mds éxito ha conseguido en
Europa,

79 — En la actual temporada, la prevision es vender
500.000 camisetas en el mundo. En total, la recaudacién
ascenderfa a 36 millones de euros, de los que casi la mitad
serfan para el club.
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objetivo la practica profesional del fitbol,
desarrollan una actividad econémica de
primer orden. Cuando registran un signo
para utilizarlo como marca de comercio y
para suministrar en el mercado, directa-
mente o por medio de un licenciatario,
determinados bienes y servicios identifica-
dos con la marca, hacen un uso efectivo de
su propiedad incorporal y pueden oponerse
a que los terceros utilicen igual indicacién,
con el propdsito de explotarla comercial-
mente y alcanzar un beneficio econémico,
utilizando todos los medios que propor-
ciona el ordenamiento juridico, incluso los
mads drasticos. 8

85. En definitiva, y en respuesta a la
segunda de las dudas que alberga la Hihg
Court, estimo que el uso que el titular
puede prohibir a terceros es el que tiene
como designio la explotacién comercial, en
cuyo concepto se integra la utilizacién de

80 — En la seccién de deportes de la edicién del periddico
madrileiio El Pais del 25 de abril de este aiio, aparcce un
suelto en ¢l que se da cuenta de que miembros de la
Guardia Civil detuvicron en Valencia a cuatro personas

or la distribucién ilegal de catorce mil articulos con ¢!
ogotipo del Real Madrid, con un valor de mercado
superior a los 336.000 curos,
Durante la celebracion de la Copa del Mundo de fiitbol de
1998, las autoridades francesas iniciaron
41 procedimicntos por uso indebido de marcas.
En ¢l informe sobre la actuacion de las autoridades
aduancras en relacién con la usurpacién de marcas,
claborado por la Direccién General de Aduanas ¢ Impues-
tos Indirectos del Ministerio francés de Finanzas, relativo a
los afios 1994 a 1998, se destaca ¢l incremento experi-
mentado por la usurpacién de marcas relacionadas con los
articulos que el piiblico relaciona con la prictica de un
deporte. En el balance realizado por la misma autoridad,
correspendiente al afio 2001, se informa de la incautacién
de 810.000 articulos comemorativos de la Copa del
Mundo de hitbol de 2002 (estos dos dltimos
documentos pueden consultarse en Internet, en la direccién
www.finances.gouv.fr/douancs/actu/rapport).
En wwuw.sport.fr aparcce una informacion, fechada el
25 de abril de 2002, en Ja que se anuncia la Hegada masiva
al mercado de camisctas falsas de los equipos nacionales
que parsticipan_en la Copa del Mundo que se estd
celebrando en Corca y en Yapén. y se da cuenta de que
ya se comercializan usurpaciones de las marcas de equipos
como ¢l Manchester Umited, el Real Madrid o el Juventus
de Turin.

los distintivos que las empresas propietarias
de equipos de fiitbol tienen inscritos como
marcas para comercializar prendas y arti-
culos relacionados con la formacién depor-
tiva.

86. A tal proposito, resultan irrelevantes
las razones por las que el consumidor
realiza la eleccién. El dato decisivo es que
el destinatario los adquiere o los consume
porque incorporan el signo distintivo.

87. Las anteriores asertos, asi como las
respuestas que propongo para la primera
cuestion prejudicial, no siguen al pie de la
letra el guién que proponen las dos pre-
guntas formuladas por la High Court, pero,
en interpretaciéon de la Directiva, pueden
facilitarle una respuesta 1til y adecuada
para pronunciarse en el litigio que estd
llamada a resolver. 8!

81 — En las conclusiones que presenté el § de abril de 2001 enel
asunto cn que ha sido dictada la semencia de 15 de encro
de 2002, Llide Gottardo (C-55/00, Rec. p. [-413), tuve
ocasién de afirmar que «la funcién hermenéutica enco-
mendada al Tribunal de Justicia por ¢l articulo 234 CE,
destinada a ascgurar una aplicacion uniforme del derecho
comunitario en los Estados miembros, no puede limitarse a
responder mecdnicamente a las cuestioncs, respetando con
rigor los términos en que han sido formuladas, sino que ¢l
Tribunal, como intérprete cualificado del derecho comu-
nitario que es, deberia analizar ¢l problema con mayor
amplitud de miras y mas flexibilidad para dar una
respuesta 4til al jucz nacional que las susanta y a los demds
jucces de la Union Europea, a la luz de las normas
comunitarias en vigor. De [o contrario, ¢l didlogo entre
6rganos jurisdiccionales instaurado por ¢f articulo 234 CE
podria quedar excesivamente condicionado en manos del
uez que plantea la cuestion, de mancra que, en funcién de
a formulacidn que le diera, podria determinar la respuesta
prejudicial» (punto 36, scgundo pirrafo).
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V. Conclusién

88. En atencidn a las anteriores consideraciones sugiero al Tribunal de Justicia
que, en respuesta a las preguntas formuladas por la High Court, declare que:

«1) El articulo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de

21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximacién de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe ser
interpretado en el sentido de que, con fundamento en la disposicién que
contiene, el titular de una marca registrada puede prohibir a un tercero el uso
de signos idénticos, para los mismos productos o servicios, que sean
susceptibles de inducir a error sobre su origen, procedencia, calidad o
reputacion.

La precision de cudndo el empleo de una marca por un tercero se realiza “en
cuanto marca” es una cuestién de hecho que corresponde determinar al juez
nacional en funcién de los elementos que tenga a su disposicién para resolver
el pleito. No obstante, en los supuestos de identidad de signos y de productos
o de servicios existe una presuncidn iuris tantum de que el uso de la marca por
un tercero lo es en cuanto tal.

El uso que el titular puede prohibir a terceros es el que tiene como designio su
explotacién comercial, en cuyo concepto se integra la utilizacién de los
distintivos que las empresas propietarias de equipos de fiitbol tienen inscritos
como marcas para comercializar prendas y articulos relacionados con la
formacién deportiva.

A tal proposito, resultan irrelevantes las razones por las que el consumidor
realiza la eleccion de los productos o de los servicios. El dato decisivo es que el
destinatario los adquiere o los consume porque incorporan el signo
distintivo.»
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