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Patrocinio y limitación al derecho de marca
El Juzgado de Marca Comu-
nitaria nº 1 sintetiza con pre-
cisión la esencia de la contro-
versia.Sedan3delos4presu-
puestos para que se produzca
una infracción de derecho de
marca, pero falta por diluci-
dar si el uso por tercero de la
marca ajena menoscaba las
funciones de marca. La sen-
tencia plantea el uso lícito de
marca ajena. El titular no tie-
ne un derecho ilimitado de
exclusión. El caso confronta

dos mundos: el legítimo desa-
rrollo de la industria del ju-
guete y modelismo, basada en
laexactareproducciónaesca-
la de modelos reales frente al
afán recaudatorio de las gran-
des marcas bajo la presión de
su descomunal gasto de pu-
blicidadymárketing.

La sentencia se acomoda a
las tesis del Tribunal de Justi-
cia de la UE: el titular de una
marcarenombradayregistra-
da no puede impedir su uso si

éste es lícito. Y tal requisito se
da cuando la reproducción de
la marca se realiza con fines
distintos del de marca. La
marca tiene la función básica
distintiva del origen el pro-
ducto o servicio en el tráfico.
La utilización con finalidad
descriptiva, no distintiva, no
produce menoscabo y no
puede prohibirse. La repro-
ducción exacta de los logoti-
pos que decoran un coche de
competición no genera riesgo

de confusión o asociación, es
unmerousodescriptivo.

Scalextric presenta sus
productos claramente como
propios, agota todas las posi-
bilidades para resaltar al má-
ximosumarca,renombraday
muy popular en España. Se
reproduceRedBullporfideli-
dad a la realidad, no se apro-
vechasureputaciónparaven-
der más. El patrocinador se
beneficia de los modelos a es-
cala, que amplifican y hacen

perdurar su publicidad y ex-
tendiendosuinversión.

Resulta absurdo pretender
que la juguetera se aprovecha
del logo del patrocinador. Se-
ría tanto como decir que los
niños compran camisetas del
Real Madrid no porque sien-
ten pasión por su club sino
por el orgullo de lucir el logo
Bwin. Cuanto más popular
sea el Real Madrid más paga
elanunciante,nomáscobra.

SiestonofueseasíylosTri-

bunales dieran un poder
prohibitivo absoluto a marcas
activas en patrocinios, un im-
portantesectordelaindustria
jugueteraydelmodelismose-
ría condenado a la extinción.
Impelidos por la crisis, la ne-
cesidad de generar fuentes de
ingresosnodebe alterarlana-
turaleza de las cosas: el patro-
cinio es un instrumento repu-
tacional, de márketing (gasto
o inversión) no un negocio
quecaptebeneficiodirecto.

Scalextric no pagará a los anunciantes
de los coches deportivos que imita
Una sentencia del Juzgado de la Marca Comunitaria, que es firme, rechaza que Red Bull tenga derechos sobre el negocio
de la juguetera. Cree que no hay infracción de la legislación de marca ya que los juguetes se limitan a reproducir la realidad.
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Scalextric no debe pagar a
Red Bull derechos de marca
por reproducir en sus coches
de juguete anuncios de esta
bebida energética. Así lo ha
establecido una sentencia del
Juzgado de lo Mercantil nú-
merounodeAlicante,conoci-
do como de la Marca Comu-
nitaria, que es firme. El fallo
considera que los juguetes se
limitan a reproducir la reali-
dad, es decir, un circuito de
competición de coches de ca-
rreras. Algunos de estos vehí-
culos llevan anuncios de sus
patrocinadores, como Red
Bull en este caso, pero la sen-
tencia concluye que esto no
obliga a la juguetera a pagar
derechosdemarcaaltitular.

La mercantil austriaca Red
Bull demandó a Tecnitoys
Juguetes Sa, la empresa que
comercializa el Scalextric,
por infracción de derechos de
susmarcasyporcompetencia
desleal al comercializar co-
ches que reproducen, sin au-
torización, la marca Red Bull
comopatrocinadora.Exigíael
1% del volumen total de la ci-
fra de negocios de la deman-
dada por la comercialización
deartículosconsumarca.

Tecnitoys alegó que no
concurría infracción marca-
ria porque se trata de un su-
puesto de uso lícito de marcas
ajenas por ser meramente
descriptivo e inocuo. Asimis-
mo, negó que hubiera infrac-
ción concurrencial ya que no
había confusión ni aprove-
chamiento de reputación aje-
na y ausencia de daño o per-
juicio. Al contrario, la deman-

ElTribunal deJusticia de
la Unión Europea (TUE),
en sentencia del 25 de enero
de 2007,falló que Opel no
podía prohibir a un fabricante
de modelos reducidos de
automóviles,AutecAG, la
reproducción de su marca.
ElTUE consideró que el
artículo 5 de la Directiva,que
permite al titular de la marca
proteger sus derechos,queda
reservado a los casos en
los que el uso del signo
menoscabe o pueda
menoscabar las funciones de
la marca y,en especial, la de
garantizar a los consumidores
la procedencia del producto.
Así,a juicio delTribunal
de Luxemburgo,“la
incorporación de un signo
idéntico se trata de una
reproducción fiel de los
vehículos originales”.

El Tribunal de
Luxemburgo

Red Bull pedía
el 1% de la cifra
de negocio de la
venta de artículos
con su marca

dada apuntó que su actividad
ha prestigiado las marcas de
lademandante.

De hecho, los circuitos de
Scalextric contienen repro-
ducciones de modelos de Au-
di, Ferrari, Seat, Aston Mar-
tin, Volkswagen, Skoda, etc.
Además del logo de Red Bull,
estos juguetes llevan pegati-
nas de otras marcas. Tecnito-
ys sí que pedía permiso y ob-
tenía licencia de los distintos
propietarios de los equipos
deportivosoescuderíascuyos
vehículos reproduce a escala
pero no lo hacía en ninguna

delasdistintasmarcasquees-
ponsorizan a dichos equipos,
entreellas, RedBull.

Por su parte, la empresa de
bebidas energéticas alegó que
concurrían los tres supuestos
que prevé el artículo 9 del Re-
glamento de la Marca Comu-
nitaria para prohibir el uso de
su marca sin su consenti-
miento: doble identidad, ries-
go de confusión y obtención
deunaventajadesleal, injusti-
ficadaynopermitida.

Sobre la doble identidad, la
sentencia considera que un
consumidor medio, normal-

mente informado y razona-
blemente atento y perspicaz
es conocedor de que tales lo-
gosnosonmásqueelementos
integrantes del prototipo del
cual el juguete es su repro-
ducciónfiel.

Respecto a la falta de prue-
ba de infracción de notorie-
dad, el juez entiende que no
puede sostenerse que la ju-
guetera busque aprovecharse
de la reputación de Red Bull,
resultado de esfuerzos e in-
versiones que no se niegan.
“En definitiva, no se puede
predicar que dicho compor-

tamiento sea el que la doctri-
na tacha de parasitismo para
buscar captar la atención ha-
cia su producto sin contra-
prestación alguna, de forma
desleal por no basarse en la
eficiencia de las propias pres-
taciones sino mediante el
aprovechamiento del esfuer-
zoajeno”,dice.

En cuanto al riesgo de dilu-
ción por debilitación de la
fuerza atractiva de su marca,
no hay datos que muestren, a
juicio de la sentencia, que se
haya modificado el compor-
tamientodelconsumidorme-
dio de los productos de la
marca Red Bull o que exista
un serio riesgo de que tal mo-
dificación se produzca en el
futuro.

Se trata, en sumo, dice el fa-
llo, de un uso lícito de una
marca ajena a efectos orna-
mentales inherentes al fenó-
menodereproducciónaesca-
la recordando que, inclusive
tratándose de marcas renom-
bradas, se deduce de la juris-
prudencia del Tribunal de
Justicia de la UE que no todo
uso de las mismas puede ser
prohibidoalamparodeldere-
cho en exclusiva que otorgan.

La sentencia concluye que
“se trata de un uso leal respe-
tuoso con los intereses legíti-
mos del titular de la marca,
dado que se realiza de un mo-
doquenoinduceapensarque
existe un vínculo comercial
entreellas;eltitulardelamar-
caajenanoafectaalvalordela
marcaalnoobtenerindebida-
mente una ventaja de su ca-
rácter distintivo o de su repu-
tación”.

Un circuito de Scalextric.
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