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En la sentencia que nos proponemos
analizar de forma sucinta se plantea de nuevo
una cuestion que resulta ampliamente debati-
da en relacién a las marcas tridimensionales:
¢puede un envase cumplir la funcion de marca
e identificar el origen comercial de los produc-
tos?

Ha habido resoluciones muy diferentes
al respecto, y un ejemplo muy ilustrativo es el
relativo a la renombrada empresa Coca-cola,
gue ha registrado satisfactoriamente su botella
hexagonal estriada pero no su botella plastica
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lisa, ya que la primera poseia una distintividad
gue la segunda no tenia.

La compafia recurrente en casacion
ante el Tribunal de Justicia de la Unién Euro-
pea en el presente caso es Voss of Norway,
gue se ha hecho famosa por embotellar agua
de los fiordos, la cual, por otra parte, alcanza
un precio bastante elevado en el sector de las
aguas minerales. Su embotellado se realiza en
un envase de vidrio transparente, de forma ci-
lindrica, que mantiene el mismo diametro en
toda su altura. Su tapon, del mismo diametro
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también, es negro y se enrosca sobre la base.
En cierto modo, recuerda un poco a los botes
gue contienen tres pelotas de tenis.

Pues bien, ya centrdndonos en los an-
tecedentes de la sentencia, Voss registro su
envase como marca tridimensional en la Ofici-
na de Armonizacion del Mercado Interior
(OAMI) en diciembre de 2004, de acuerdo con
el anterior Reglamento de Marca Comunitaria
(40/94). En julio de 2008, la empresa Nordic
Spirit presenté una solicitud de nulidad de la
marca controvertida basada en los arts. 7.1.a)
a e) y 51.1.b) del mencionado Reglamento. El
primero de ellos es el que recoge los motivos
gue impiden el registro o que conllevan la nuli-
dad de la marca, entre los que se encuentra la
falta de caracter distintivo.

La Division de Anulacion de la OAMI
desestimé la solicitud de nulidad en su totali-
dad por entender que la forma de la botella no
era corriente en el sector, especialmente debi-
do al contraste de colores entre el vidrio trans-
parente y el color negro del tap6n. Sin embar-
go, la Sala de Recurso de la OAMI si acogio el
recurso presentado por Nordic Spirit, anulando
su resolucion anterior y ello en base a tres
afirmaciones: que el consumidor presta aten-
cion a la botella s6lo como parte del envasado
del producto, que no se probé suficientemente
que el envase poseyese un caracter distintivo
capaz de identificar su origen comercial, y que,
ademas, no diferia significativamente de otros
embotellados comunes en el sector.

Ante esta resolucion, es Voss la que re-
curre de nuevo ante el Tribunal General de la
Union Europea, en marzo de 2011, alegando
la existencia de una presuncion de validez de
la marca registrada, y basandose en que debia
haberse hecho un examen acerca de la dife-
rencia de la botella con respecto a las normas
y usos del sector en los envases de ese tipo

de bebidas, y que podia observarse un carac-
ter distintivo en el envase de Voss.

El Tribunal General falla desfavorable-
mente para la recurrente, confirmando la anu-
lacion llevada a cabo por la OAMI, y es por
eso que Voss presenta un recurso de casacion
ante el Tribunal de Justicia de la Union Euro-
pea. Se suma como recurrente ante el Tribunal
de Justicia de la Union Europea la Internatio-
nal Trademark Association, que es la Asocia-
cion Internacional que relune a los titulares de
marcas y a otros profesionales que las apo-
yan.

Ante el Tribunal de Justicia de la Union
Europea, a través del recurso de casacion, se
presentan cuestiones de Derecho. No se pue-
den volver a analizar elementos de prueba o
hechos materiales. Es por ello, que los motivos
alegados por Voss son de tipo formal.

Asi, el primero de ellos es que el Tribu-
nal General habia hecho recaer injustificada-
mente la carga de la prueba acerca del carac-
ter distintivo del signo sobre Voss, cuando era
esta compafiia la que tenia un signo registrado
y que, por tanto, gozaba de una presuncién de
validez. El Tribunal de Justicia responde a este
motivo destacando que el andlisis del caracter
distintivo del signo lo llevd a cabo el propio
Tribunal General, analizando los usos y cos-
tumbres del sector de las bebidas, y proce-
diendo después a destacar las diferencias que
con respecto a ellos presentaba el envase de
Voss.

Antes de pasar precisamente a ese
analisis del Tribunal, nos gustaria detenernos
en otro motivo de casacion. La empresa alega
mediante el mismo que el estudio del envase
gue se llevo a cabo fue analitico o por partes,
cuando debia haber sido global. A ello contes-
ta el Tribunal de Justicia recordando el trata-
miento que el derecho de marcas da al con-
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sumidor medio, y que no varia para las marcas
tridimensionales: “el consumidor medio nor-
malmente percibe una marca como un todo,
cuyos diferentes detalles no se detiene a exa-
minar. Asimismo, para apreciar si una marca
carece 0 no de caracter distintivo, es preciso
tomar en consideracion la impresién de con-
junto que produce”.

Dicho esto, explica que el Tribunal Ge-
neral realizO primero un examen sucesivo de
los distintos elementos que formaban la mar-
ca, pero posteriormente tomo en consideracion
dicha percepcion global, por lo que el estudio
de la marca se realizé correctamente.

Ya centrdndonos en el andlisis realiza-
do por el Tribunal General, el cual se describe
profusamente en los antecedentes 33 a 39 de
la STJUE, este afirmd que “es un hecho noto-
rio que la gran mayoria de botellas disponibles
en el mercado presentan una parte cilindrica.
De ello se deduce que, para el consumidor
medio, es natural que las botellas posean ge-
neralmente esa forma [y que] aun admitiendo
que la forma de un “cilindro perfecto” de la bo-
tella de que se trata presenta cierta originali-
dad, no puede considerarse que difiera consi-
derablemente”. A continuacién analiza la forma
del tapdn pero tampoco juzga que esta sea
mMAas que una variante de las formas existen-
tes. Y concluye que la forma en que se combi-
nan los componentes del signo tridimensional
no representa nada mas que la suma de ele-
mentos de la marca.

Es importante avanzar un poco en la
sentencia, en la respuesta que el Tribunal de
Justicia proporciona sobre el caracter distintivo
de la marca segun el art. 7.1.b), ya que remi-
tiéndose a jurisprudencia (sentencias Mag Ins-
trument/OAMI [TJCE 2004,280] y Chocolade-
fabriken Lindt & Springli/OAMI [TJCE
2012,126]) afirma que solo una marca que, de
una manera significativa, difiera de la norma o

de los usos del sector y que, por este motivo,
cumpla su funcién esencial de origen no esta
desprovista de caracter distintivo.

También afirma que el consumidor me-
dio no suele percibir de la misma manera una
marca tridimensional que una marca figurativa
o denominativa y que puede ser mas dificil pa-
ra las primeras llegar a probar ese caracter
distintivo. Lo cual se hard caso por caso, to-
mando como referencia al consumidor medio,
normalmente informado y razonablemente
atento y perspicaz, comprobando si este es
capaz de distinguir el producto del de otras
empresas, sin efectuar un analisis y sin prestar
especial atencion.

Pues bien, para terminar, vamos noso-
tros a intentar ser ese consumidor medio, ya
gue no somos expertos en el sector de las bo-
tellas pero tampoco somos totalmente ajenos
a él. Lo cierto es que, desde nuestro limitado
conocimiento, la botella de Voss presenta dife-
rencias notables respecto a las botellas exis-
tentes y ello porque es totalmente lisa y con el
mismo diametro a lo largo de toda su altura, la
etiqueta no la envuelve sino que se coloca a lo
alto, la botella no se estrecha en ningun punto
ni siquiera en prevision de una mejor ergono-
mia o de la facilidad de agarre y el tapén es
considerablemente ancho, y contrasta con el
resto de la botella al ser negro.

Como deciamos al principio, la compa-
racion mas acertada que podemos hacer es
con un bote de pelotas de tenis, lo cual no es
muy comun en el sector de embotellado de
bebidas, y mucho menos de aguas. En nuestra
opinién, la botella presenta mas que una “va-
riante de las formas existentes”; consideramos
gue era acertada la resolucién de la Division
de Anulacion de la OAMI que, con buen crite-
rio, evalué que la forma no era “corriente” en el
mercado de las bebidas y que se distinguia, en
gran medida, de las botellas existentes. Sin
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embargo, para Voss el camino judicial termina
en el Tribunal de Justicia de la Unién Europea,
y con una resolucién, a nuestro juicio, un tanto
injusta.
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