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Scalextric no pagara 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 lajuguetera. Cree que no hay infraccion de la legislacion de marca ya que los juguetes se limitan a reproducir la realidad.

Mercedes Serraller. Madrid
Scalextric no debe pagar a
Red Bull derechos de marca
por reproducir en sus coches
de juguete anuncios de esta
bebida energética. Asi lo ha
establecido una sentencia del
Juzgado de lo Mercantil nu-
mero uno de Alicante, 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
competicion de coches de ca-
rreras. Algunos de estos vehi-
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
derechos de marca al titular.
La mercantil austriaca Red
Bull demandé a Tecnitoys
Juguetes Sa, la empresa que
comercializa el Scalextric,
por infraccion de derechos de
sus marcas y por competencia
desleal al comercializar co-
ches que reproducen, sin au-
torizacion, la marca Red Bull
como patrocinadora. Exigia el
1% del volumen total de la ci-
fra de negocios de la deman-
dada por la comercializacion
de articulos con su marca.
Tecnitoys alegd que no
concurria infraccién marca-
ria porque se trata de un su-
puesto de uso licito de marcas
ajenas por ser meramente
descriptivo e inocuo. Asimis-
mo, negd que hubiera infrac-
cion concurrencial ya que no
habia confusién ni aprove-
chamiento de reputacion aje-
na y ausencia de dafio o per-
juicio. Al contrario, la deman-

Elena Ramén

Un circuito de Scalextric.

Red Bull pedia

el 1% de la cifra
de negociode la
venta de articulos
con su marca

dada apunt6 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.
Ademas del logo de Red Bull,
estos juguetes llevan pegati-
nas de otras marcas. Tecnito-
ys si que pedia permiso y ob-
tenia licencia de los distintos
propietarios de los equipos
deportivos o escuderias cuyos
vehiculos reproduce a escala
pero no lo hacia en ninguna

de las distintas marcas que es-
ponsorizan a dichos equipos,
entre ellas, Red Bull.

Por su parte, la empresa de
bebidas energéticas alegd que
concurrian los tres supuestos
que prevé el articulo 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 confusién y obtencion
de unaventaja desleal, injusti-
ficaday no permitida.

Sobre la doble identidad, la
sentencia considera que un
consumidor medio, normal-
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Patrocinio y limitacion al derecho de marca

El Juzgado de Marca Comu-
nitaria n° 1 sintetiza con pre-
cision la esencia de la contro-
versia. Se dan 3 de los 4 presu-
puestos para que se produzca
una infraccion 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 licito de
marca ajena. El titular no tie-
ne un derecho ilimitado de
exclusion. El caso confronta

dos mundos: el legitimo desa-
rrollo de la industria del ju-
guete y modelismo, basada en
laexactareproduccionaesca-
la de modelos reales frente al
afan recaudatorio de las gran-
des marcas bajo la presion de
su descomunal gasto de pu-
blicidad y marketing,

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

éste es licito. Y tal requisito se
da cuando la reproduccién de
la marca se realiza con fines
distintos del de marca. La
marca tiene la funcion basica
distintiva del origen el pro-
ducto o servicio en el tréfico.
La utilizacion con finalidad
descriptiva, no distintiva, no
produce menoscabo y no
puede prohibirse. La repro-
duccion exacta de los logoti-
pos que decoran un coche de
competicion no genera riesgo

de confusion o asociacion, es
un mero uso descriptivo.
Scalextric presenta sus
productos claramente como
propios, agota todas las posi-
bilidades para resaltar al ma-
Ximo sumarca, renombraday
muy popular en Espaiia. Se
reproduce Red Bull por fideli-
dad a la realidad, no se apro-
vecha su reputacion paraven-
der mas. El patrocinador se
beneficia de los modelos a es-
cala, que amplifican y hacen

El Tribunal de
Luxemburgo

El Tribunal de Justicia de

la Unién Europea (TUE),

en sentencia del 25 de enero
de 2007, fall6 que Opel no
podia prohibir a un fabricante
de modelos reducidos de
automdviles, Autec AG, la
reproduccién de su marca.

EI TUE consideré que el
articulo 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 marcay, en especial, la de
garantizar a los consumidores
la procedencia del producto.
Asi, a juicio del Tribunal

de Luxemburgo, “la
incorporacion de un signo
idéntico se tratade una
reproduccion fiel de los
vehiculos originales’.

mente informado y razona-
blemente atento y perspicaz
es conocedor de que tales lo-
£0s no son mas que elementos
integrantes del prototipo del
cual el juguete es su repro-
duccidn fiel.

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

perdurar su publicidad y ex-
tendiendo su inversion.
Resulta absurdo pretender
que la juguetera se aprovecha
del logo del patrocinador. Se-
ria tanto como decir que los
nifios compran camisetas del
Real Madrid no porque sien-
ten pasion por su club sino
por el orgullo de lucir el logo
Bwin. Cuanto mas popular
sea el Real Madrid mas paga
el anunciante, no mas cobra.
Si estono fuese asi'y los Tri-

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

En cuanto al riesgo de dilu-
cion por debilitacion de la
fuerza atractiva de su marca,
no hay datos que muestren, a
juicio de la sentencia, que se
haya modificado el compor-
tamiento del consumidor me-
dio de los productos de la
marca Red Bull o que exista
un serio riesgo de que tal mo-
dificacion se produzca en el
futuro.

Se trata, en sumo, dice el fa-
llo, de un uso licito de una
marca ajena a efectos orna-
mentales inherentes al feno-
meno de reproduccion a esca-
la recordando que, inclusive
tratandose 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
prohibido al amparo del dere-
cho en exclusiva que otorgan.

La sentencia concluye que
“se trata de un uso leal respe-
tuoso con los intereses legiti-
mos del titular de la marca,
dado que se realiza de un mo-
do que noinduce a pensar que
existe un vinculo comercial
entre ellas; el titular de lamar-
caajenano afectaal valor dela
marca al no obtener indebida-
mente una ventaja de su ca-
racter distintivo o de su repu-
tacion”.

bunales dieran un poder
prohibitivo absoluto a marcas
activas en patrocinios, un im-
portante sector de laindustria
jugueteray del modelismo se-
ria condenado a la extincion.
Impelidos por la crisis, la ne-
cesidad de generar fuentes de
ingresosno debe alterarlana-
turaleza de las cosas: el patro-
cinio es un instrumento repu-
tacional, de marketing (gasto
0 inversion) no un negocio
que capte beneficio directo.



