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Tras la denegacidon de varias marcas eslogan de la compania
Skechers podriamos pensar que el registro de este tipo de
marcas es casi imposible. Sin embargo, nos encontramos en el
Registro con multitud de marcas que si lo han conseguido. Por
tanto ¢,qué hace posible el registro de una marca eslogan?



El pasado mes de abril el Tribunal General de la UE
rechazd la designacion en la Unién Europeade la
marca internacional No. 1625098 “HOODLESS
HOODIES”, de la conocida empresa Skechers, al
considerar que el signo solicitado era descriptivo para
los productos que pretendia proteger: calzado y
prendas de vestir.

Esta ha sido probablemente la resolucidon que mas ha
calado en el publico, pero no ha sido la Unica, ya que
no es sino la continuacion de una serie de decisiones
denegatorias de varias marcas eslogan de la
compariia, como “HANDS FREE FIT”, “GO HANDS
EREE” 0 “JUST SLIP IN”, que también fueron
rechazadas por la EUIPO.

Los esldganes son una de las herramientas de
marketing mas valiosas de una compafriia que,
mediante frases cortas y faciles de recordar, buscan
generar unimpacto en el consumidor, lo cual les
permite diferenciarse de sus competidores.
Tratandose de un instrumento tan importante, su
proteccidn frente a terceros deberia ser clave, pero
resoluciones como estas podrian desanimar alas
empresas ala hora de emprender nuevos registros
de sus esléganes.

Sin embargo, en el mercado nos encontramos con
multitud de marcas eslogan que si han alcanzado
cobertura registral, como “Taste the Feeling” de
Coca-Cola, “Whatelse?” de Nespresso, o “I'm Lovin' It”
de McDonald's. Por tanto, ¢,qué ha hecho que estas
marcas acabaran registrandose y las de Skechers
no?

No existen requisitos formales y de fondo especiales
en el procedimiento de registro de las marcas
eslogan. Es decir, para que este tipo de signos
distintivos superen los examenes de la Oficina, deben
cumplir con el objetivo principal de cualquier tipo de
marca, distinguir los productos y servicios de una
empresade los de otra.

En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la UE ha
citado una serie de aspectos que deben tenerse en
cuentaalahorade valorar el caracter distintivo de
una marca eslogan en la EUIPO.

Para que un eslogan se considere algo mas que un
mero mensaje publicitario debe:

® consistiren unjuego de palabras, o

® introducir elementos de intriga, sorpresa o
fantasia, 0

® poseer cierta originalidad o fuerza, o

® requerir un proceso de interpretacion en el
publico.

Los criterios que se aplican
para valorar su caracter
descriptivo deben ser igual de
severos que para el resto de
signos distintivos.
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Para ello pueden servirse de estructuras sintacticas
inusuales o de metaforas, aliteracionesy rimas.

Ademas, los criterios que se aplican para valorar su
caracter descriptivo deben ser igual de severos, pero
no mas rigurosos que para el resto de los registros.

En el caso de HOODLESS HOODIES, por ejemplo, el
Tribunal entendid que el publico destinatario tenderia
adescomponer el conjunto de lamarca en varios
elementos independientes con significado especifico,
y no tendria que hacer un gran esfuerzo para
entender la expresidn como “sudaderas sin capucha
con capucha”.

Pese a que Skechers argumentd que el signo
contenia una contradiccion en simismo, y que por
tanto consistia una expresion inusual, el Tribunal
considerd que existia una relacion directa entre el
signoy los productos, y que, por tanto, transmitia un
mensaje descriptivo.

Lo mismo ocurrid con de las marcas “JUST SLIP IN”y
“JUST STEP IN” para zapatos, donde la EUIPO
entendid que los signos eran descriptivos, ya que
aludian a una cualidad positiva del producto, que
consiste en que los consumidores solo necesitan
deslizar los pies en el calzado para ponérselo.

Enelcaso de “JUST STEP IN”, Skechers argumento
nuevamente que existen multiples acepciones en el
diccionario para la expresion “step in” pero la Unica
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que hacereferencia expresa al calzado es «step-in»
con guidn, algo que no esté presente en lamarca
solicitada, por lo que nos encontramos nuevamente
ante una expresion sintactica inusual. Sin embargo,
parala EUIPO, esta expresion seria claramente
entendible para el publico, incluso sila ortografia es
diferente.

Como ya hemos comentado, para que una marca
pueda ser considerada como tal debe cumplir con
dos requisitos principales, ser distintiva y no ser
descriptiva (ademas de otros), siendo la falta de uno
de estos requisitos motivo suficiente parala
denegacidn del registro.

En todos estos casos, la inclusion de uno de los
criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la UE
para valorar la distintividad de las marcas (como el
uso de expresiones sintacticas contradictorias o
ambiguas) no ha sido suficiente para conseguir el
registro de las marcas en cuestion, ya que todos los
signos se han considerado descriptivos.
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Para que una marca pueda ser
considerada como tal debe
cumplir con dos requisitos
principales, ser distintivay no
ser descriptiva, siendo la falta
de uno de estos requisitos
motivo suficiente parala

denegacion del registro.
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Pero existen otros esldganes con estructuras
similares, como “Just do it” de Nike o “Lavida es
chula” de Desigual, que, si han alcanzado cobertura
registral, ya que ademas de consistir en un juego de
palabras, no guardan una relacion directa con los
productos que protegen, sino que generan un
vinculo entre la marcay los productos a través de las
emociones que despierta en el consumidor el hecho
de hacer deporte, o de vestir ropa alegre y colorida.

Por tanto, como diria Adidas “IMPOSSIBLE IS
NOTHING” y tu marca eslogan no va a ser menos,
por lo que estas resoluciones no deben desanimarte
aintentar tu registro.




