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DENEGACION A ADIDAS DE UNA MARCA CONSTITUIDA POR TRES
BANDAS PARALELAS POR FALTA DE CARACTER DISTINTIVO

En su sentencia de fecha 19 de junio de 2019, la Sala Novena del Tribunal
General de la Unién Europea, confirma sendas resoluciones de las Salas de
Anulacién y de Recurso de la EUIPO, por las que se anulé la inscripcion,
inicialmente concedida, de la marca de la Unién Europea nimero 12.442.166.

Esta marca, que se pretendia aplicar a productos de la clase 25 del
nomenclator internacional (vestidos, calzado y sombrereria), se identificaba
por esta concreta disposicion de las conocidas tres bandas equidistantes
paralelas caracteristicas de la firma Adidas:

Aunque inicialmente la marca - identificada como decimos por tres lineas negras paralelas de igual anchura
equidistantes entre si, sobre fondo blanco, con una proporcion aproximada de 5:1 entre altura y anchura-
vio concedida su inscripcion, la misma fue anulada por la Divisiéon de Anulacién de la EUIPO como
consecuencia de la accion de nulidad interpuesta por la firma belga SHOE BRANDINIG EUROPE BVBA -
interesada en evitar el monopolio que sobre el empleo de tres bandas negras sobre fondo blanco con esta
concreta proporcion que habria supuesto la marca de mantenerse su inscripcidon -, entendiendo dicho
organismo encargado del registro de las marcas de la Union Europea que el signo en cuestion carecia
totalmente de caracter distintivo, tanto atendiendo al signo aisladamente considerado, como al uso que se
habria realizado del mismo. Por su parte, planteado recurso por ADIDAS con base a la pretendida
distintividad sobrevenida que dicho signo habria adquirido como consecuencia del uso que del mismo se
habria realizado en el mercado, la Divisién de Recurso de la misma EUIPO lo desestima, entendiendo que no
quedo acreditada la prueba de que dicha marca habria adquirido distintividad por el uso alegado en toda la
Union Europea.

Frente a esta resolucion ADIDAS plantea recurso ante el Tribunal General de la Union Europea, defendiendo
que el signo solicitado habia adquirido distintividad como consecuencia del uso que se habia realizado del
mismo (articulo 7.3° en relacién con el articulo 52.2° del Reglamento 207/2009), aportando para ello cerca
de 12.000 paginas con elementos de prueba, entre las que se incluyen estudios de mercado elaborados en
cinco estados miembros — Alemania, Francia, Espafa, Estonia y Rumania -, asi como las siguientes
imagenes que demostrarian el uso alegado:
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Exclusion de responsabilidad: tenga en cuenta que esta comunicacion es de caracter general. No ha sido redactada para ofrecer asesoria legal y no establece relacién de algtn tipo entre
abogado y cliente. No se ofrece garantia alguna con respecto al asunto del presente documento o en cuanto a la integridad o exactitud de esta nota, y no se asume responsabilidad alguna por
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Pues bien, el Tribunal General de la Unién Europea
desestima el recurso de ADIDAS, afirmando en
primer lugar que se trata de una marca
extremadamente simple (no se admite como
plantea la recurrente que sea una marca de patrén
— cuyas proporciones no serian “rigidas”-, sino
una marca figurativa ordinaria), claramente
constituida por tres lineas negras paralelas con
una configuracion rectangular sobre fondo
blanco.

Al ser una marca tan simple, -cualquier
modificacién de la misma hace que no pueda
considerase, a los efectos de la posible
distintividad sobrevenida, que el uso en distintas
combinaciones de colores o formas pueda ser
considerado valido a estos efectos, lo cual
descarta la mayoria de las imagenes aportadas en
las que claramente se aprecia el uso de tres
bandas blancas sobre fondo negro. De igual forma
se rechazan las imagenes en las que las tres
bandas estan cortadas de forma oblicua o tienen
diferentes proporciones a las de la marca
solicitada.

En segundo lugar, indica el Tribunal que muchas
de las pruebas aportadas se corresponden con
productos diferentes a los reivindicados (por
ejemplo mochilas, de la clase 18 del nomenclator
internacional), por lo que tampoco pueden
considerarse a los efectos de acreditar la
distintividad pretendidamente adquirida por el
uso.

UNCGRIA

EXPERTS IN IP SINCE 1891

e
- 4

=——adidas

adidas

Finalmente, considera el Tribunal que, dado que la
ausencia de caracter distintivo se aprecia para
todo el territorio de la Union Europea, la
distintividad sobrevenida por el uso debe
acreditarse en relaciéon a todos los paises de la
misma. Como quiera que los estudios de mercado
aportados por la recurrente, Unicamente se
referian a cinco estados miembros, entiende el
Tribunal que sus resultados no pueden
extrapolarse al resto de la Unidn.

En conclusion, se considera que los medios de
prueba aportados por ADIDAS para demostrar la
distintividad sobrevenida por el uso de su sigho no
son suficientes, porque al tratarse de una marca
figurativa ordinaria — no de una marca de patrén
— especialmente simple, no se puede considerar
que los usos de signos similares en los que se
alteran sus caracteristicas esenciales (color,
proporcion, corte de las bandas), puedan servir
para acreditar que el signo en cuestion ha
adquirido caracter distintivo como consecuencia
de dicho uso; porque muchos de esos medios de
prueba se refieren a productos distintos de los
reivindicados, y porque los estudios de mercado
que si se referirian a dichos concretos productos
y con relacion al signo realmente solicitado,
Unicamente contemplaban una parte del territorio
de la Unién — Alemania, Francia, Espaia, Estonia'y
Rumania - y no podian extrapolarse al resto de los
estados miembros.
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