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RESUMEN

El 4.1./) de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16
de diciembre, relativa a la aproximaciéon de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de marcas, que ha sido objeto de transposicién en el articulo 7.1.m) RMUE y en el
articulo 5.1.k) de la LM, establece que «sera denegado el registro o, en el supuesto de estar
registrados, podra declararse la nulidad de: [...] las marcas que consistan en, o reproduzcan
en sus elementos esenciales, la denominacion de una obtencion vegetal anterior, registrada
conforme al Derecho de la Unién o al Derecho nacional del Estado miembro afectado, o a los
acuerdos internacionales en los que sea parte la Unién o el Estado miembro de que se trate,
que establecen la proteccion de las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones
vegetales de la misma especie o estrechamente conexas». El presente trabajo analiza los
requisitos que se deben cumplir para que resulte de aplicacion la prohibicién absoluta de re-
gistrar como marca signos que sean coincidentes con una denominacion de obtencion vegetal
anterior.
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cies estrechamente relacionadas.
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ABSTRACT

Article 4.1.1), of Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council,
of December 16, 2015, on the approximation of the laws of the Member States on trademarks,
which has been transposed into article 7.1.m) RMUE and article 5.1.k) of the LM, establishes
that» The following shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid:
[...] trademarks which consist of, or reproduce in their essential elements, an earlier plant variety
denomination registered in accordance with Union legislation or the national law of the Member
State concerned, or international agreements to which the Union or the Member State concerned
is party, providing protection for plant variety rights, and which are in respect of plant varieties of
the same or closely related species». This work analyzes the requirements that must be met in
order for apply the absolute ground for refusal or invalidity of registering a trademark that coin-
cide with a previous plant variety denomination, also taking into account the practice followed by
trademark offices in charge of its corresponding verification.

Keywords: Trademark, Plant Variety Denomination, essential elements, closely related
species.

SUMARIO: I. MARCO LEGISLATIVO APLICABLE.—II. CONCEPTO Y FUN CION DE LA DENOMINA-
CION VARIETAL.—III. REQUISITOS PARA LA APLICACION DE LA PROHIBICION ABSOLUTA
DE REGISTRAR COMO MARCA SIGNOS QUE SEAN COINCIDENTES CON UNA DENOMINA-
CION DE OBTENCION VEGETAL.— 1. La denominacién de la obtencién vegetal debe estar registra-
da.—2. La solicitud de la marca debe ser posterior a la denominacion de la obtencién vegetal.—3. La
marca tiene que consistir o reproducir los elementos esenciales de la denominacién de variedad vege-
tal.—4. La marca debe referirse a obtenciones vegetales de la misma especie o especies estrechamente
relacionadas.—IV. CONCLUSIONES.—V. BIBLIOGRAFIA.

CONTENTS: 1. APPLICABLE LEGISLATIVE FRAMEWORK.—II. CONCEPT AND FUNCTION OF
THE PLANT VARIETY DENOMINATION.—III. REQUIREMENTS FOR THE APPLICATION
OF THE ABSOLUTE GROUND FOR REFUSAL OR INVALIDITY TO REGISTER AS A TRADE-
MARK SIGNS THAT COINCIDE WITH A PLANT VARIETY DENOMINATION.—1. The plant
variety denomination must be registered.—2. The trademark must be subsequent to the plant variety
denomination.—3. The trademark must consist or reproduce the essential elements of the denomi-
nation of plant variety.—4. The trademark must refer to plant varieties of the same or closely related
species.—IV. CONCLUSIONS.—V. BIBLIOGRAPHY.

I. MARCO LEGISLATIVO APLICABLE

La proteccién de las marcas ha generado conflictos con la proteccion de otros
derechos de propiedad intelectual, tal y como sucede con denominaciones va-
rietales. El legislador de la Unién Europea aprecio la necesidad de modificar la
normativa marcaria en el sentido de incluir expresamente la referencia a la protec-
cion de las denominaciones de las obtenciones vegetales. La mencidn expresa a la
normativa sobre obtenciones vegetales se introdujo en la propuesta de la Directiva
para la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas' como consecuencia de la inclusion expresa de las variedades vegetales
como prohibicién absoluta en la propuesta de modificacion del Reglamento (CE)
num. 207/2009, de 26 de febrero, sobre la marca comunitaria?, ya que ambas se
tramitaron paralelamente, y se consideraron como un mismo «paquete»>.

Finalmente, tanto la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la aproximacion de las legisla-

! COM (2013) 0162 final
2 COM (2013) 0162-C7-0088/2013-2013/0089(COD).
> MARTINEZ CANELLAS (2020), pdg. 12.
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ciones de los Estados miembros en materia de marcas*, como el Reglamento
(UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre
la marca de la Unién Europea®, en adelante RMUE, reprodujeron la misma re-
daccién en los articulos 7.1.m) RMUE y 4.1./) de la Directiva (UE) 2015/2436,
sefalando que se denegara el registro de o, en el supuesto de estar registrados,
podra declararse la nulidad de «las marcas que consistan en, o reproduzcan en
sus elementos esenciales, la denominacién de una obtencién vegetal anterior,
registrada con arreglo a la legislacion de la Uni6n o al Derecho nacional, o a
los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unién o el Estado miembro
de que se trate, que establecen la proteccidn de las obtenciones vegetales, y que
se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o de especies estrecha-
mente conexas».

La trasposicion de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la aproximacién de las legislacio-
nes de los Estados miembros en materia de marcas se realizé en Espafia por
medio del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposicion de
directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y
servicios de viaje vinculados®. Esta reforma modificé los articulos 5y 9 de la
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en adelante LM, introduciendo una
nueva redaccion de prohibiciones absolutas y relativas de signos distintivos’
con la finalidad de evitar que los signos solicitados como marca entren en con-
flicto con las denominaciones de origen, las indicaciones geograficas protegi-
das, las especialidades tradicionales garantizadas y las obtenciones vegetales®.

Asi, el articulo 5.1.k) de la LM, tras su modificacion llevada a cabo por el
Real Decreto-ley 23/2018, incorpora el contenido del articulo 4.1./) de la Direc-
tiva (UE) 2015/2436 cuando sefiala que no podran registrarse como marca los
signos «que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la deno-
minacion de una obtencidn vegetal anterior, registrada conforme a la legislacion
de la Unién o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que
sea parte la Unién o Espafia, que establezcan la proteccion de las obtenciones
vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o estre-
chamente conexas». Esta reforma ha supuesto una redefinicion de los supuestos
absolutos de prohibicién marcaria estableciendo una proteccion reforzada para
las denominaciones de obtenciones vegetales en el sentido de impedir el regis-
tro como marca de los signos distintivos que se identifiquen o sean similares a
denominaciones de obtenciones vegetales para los productos relacionados con
la misma especie vegetal o especies estrechamente relacionadas.

La normativa sobre las denominaciones de obtenciones vegetales se en-
cuentra establecida en la normativa internacional, europea y nacional para la
proteccion de las obtenciones vegetales. El Convenio Internacional para la Pro-
teccion de las Obtenciones Vegetales de 19 de marzo de 1991 (CUPOV)® ha

4 DO L 336, de 23 de diciembre de 2015.

> DO L 154, de 16 de junio de 2017.

¢ BOE nim. 312, de 27 de diciembre de 2018.

7 MONTERO GARCIA-NOBLEIJAS (2020), pag. 2.

MARTINEZ CANELLAS (2020), pag. 14.

Convenio Internacional para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales de 2 de diciembre de 1961,
revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991.
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sido suscrito por la Unién Europea en 2005'° y ha pasado a formar parte inte-
grante del ordenamiento juridico espafiol por la ratificacién de Espaia el 18 de
junio de 2007'". En el &mbito europeo es preciso mencionar el Reglamento (CE)
nim. 2100/94 del Consejo, de 27 de julio, relativo a la proteccién comunitaria
de las obtenciones vegetales (ROV)!? que establece un régimen de proteccion
comunitaria de las obtenciones como régimen comunitario tnico'® y exclusivo
de propiedad industrial aplicable a las obtenciones vegetales'*. Por dltimo, la
Ley 3/2000, de 7 de enero, de Régimen Juridico de Proteccién de Obtenciones
Vegetales (LOV)' establece el régimen juridico de proteccion de las obtencio-
nes vegetales a nivel nacional'°.

Junto a la normativa es conveniente tener en cuenta, en este ambito, las
pautas interpretativas que han elaborado las oficinas competentes relativas al
examen en materia de marcas. Asimismo, serd preciso tener en cuenta las Direc-
trices que, en cuestion de denominacién de obtenciones vegetales, ha publicado
la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, al interpretar el articulo 63 del
Reglamento (CE) ndm. 2100/94 del Consejo, de 27 de julio, relativo a la pro-
teccion comunitaria de las obtenciones vegetales'” y las Notas explicativas so-
bre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV. Las
Directrices de la EUIPO y de la OCVYV, ademads de tener un carécter vinculante
para dichas instituciones'®, vienen a resumir los criterios legales, jurispruden-
ciales y decisiones administrativas referentes al conflicto entre marcas y deno-
minaciones de obtenciones vegetales'®.

II. CONCEPTO Y FUNCION DE LA DENOMINACION VARIETAL

La denominacién de una variedad vegetal protegida tiene la funcion de iden-
tificar a una variedad vegetal concreta® y, como tal, constituye una designacion
genérica no apropiable en exclusiva por nadie, al ser de obligatoria utilizacién
en la comercializacion de dicha variedad?'. Ademds, la denominacion deberd
ser diferente de cualquier otra denominacion que designe una variedad existente
de la misma especie o de una especie vecina en alguno de los Estados miembros
de la UPOV 2. Su funcidn, es, por tanto, ser el nombre identificativo de la nueva
variedad vegetal, a fin de poder designarla y diferenciarla en el trifico de otras
variedades ya conocidas que son de la misma especie o de una especie estrecha-
mente relacionada con ella. Y este objetivo trata de protegerse a nivel suprana-
cional estableciendo los medios para que esa denominacion sea la misma en los
diferentes Estados en los que la variedad sea objeto de la denominacién?.

DO L 192/63, de 2 de julio de 2005.

' BOE niim. 173, de 20 de julio de 2007.

2. DO L 227, de 1 de septiembre de 1994.

13 GALLEGO SANCHEZ (2020), pag. 65.

4 Art. 1 ROV.

15" BOE ndm. 8, de 10 de enero de 2000.

16 Art. 1 LOV.

7 DO L 227, de 1 de septiembre de 1994.

Articulo 1 de las Directrices con Notas Explicativas sobre el articulo 63 del ROV.
19 WURTERNBERGER ef al. (2015), pag. 44.

2 MARONO GARGALLO (2017a), pag. 395.

2 OEPM (2020), pag. 49.

22 BOTANA AGRA (2017), pag. 327.

% Articulo 20.5 CUPOV; articulo 17.1 ROV y articulo 49.1 LOV.
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En virtud del articulo 20, apartado 1, del Convenio de la UPOV, la va-
riedad «serd designada por una denominacién destinada a ser su designacién
genérica»?*. Ademas, cada parte contratante se asegurard de que ningun dere-
cho relativo a la designacion registrada como la denominacion de la variedad
obstaculice la libre utilizacion de la denominacién en relacion con la variedad,
incluso después de la expiracion del derecho de obtentor®. El objetivo de este
precepto es asegurar la libre utilizacion de la denominacion en relacién con la
variedad?®, incluso después de que el derecho de obtencién vegetal se extinga?’.
Efectivamente, si se concede el correspondiente titulo de obtencion vegetal el
derecho de uso en exclusiva que se reconoce a su titular no tiene por objeto la
denominacion de la variedad, sino el material vegetal*.

La denominacidn varietal, que tiene que ser propuesta por el obtentor en la
solicitud, tiene que ser apta para cumplir su funcién identificadora como desig-
nacion genérica, sin inducir a error sobre las caracteristicas u otros extremos
relativos a la variedad, ni ser contraria al orden publico o a las buenas costum-
bres?. Respecto a las caracteristicas de la denominacién varietal, esta podra
adoptar la forma de un nombre de fantasia o la forma de un cédigo. No podra,
sin embargo, inducir a error o prestarse a confusion sobre las caracteristicas, el
valor o la identidad de la variedad o sobre la identidad del obtentor®°. Asimismo,
debe ser diferente de toda denominacion que designe una variedad de la misma
especie o de una especie vecina®'. Si se comprueba que la denominacién no es
adecuada, la autoridad competente denegaréa su registro y exigird que el obtentor
proponga otra denominacién dentro del plazo sefialado al efecto. Si se comprue-
ba que la denominacién propuesta en la solicitud es adecuada, se registrara por
la autoridad al mismo tiempo que se concede el derecho de obtentor™.

Tanto el Convenio de la UPOV, el Reglamento relativo a la proteccion co-
munitaria de las obtenciones vegetales y la normativa nacional establecen la
obligacion de que toda persona que ofrezca para la venta o que comercialice
material de propagacion de la variedad protegida utilice la denominacion de la
obtencion vegetal®. Asi, resulta obligatorio utilizar la denominacion varietal
para la puesta en venta o a la comercializacién del material de reproduccién o
de multiplicacion vegetativa de una variedad protegida*, incluso después de
que haya expirado el derecho del obtentor respecto de esa variedad *. Se conce-
de asi la proteccion a las denominaciones de obtenciones vegetales para, entre
otras cosas, amparar el interés legitimo de los consumidores y los productores
de conocer la variedad que estdn utilizando o comprando*®, asi como el obtentor
y el origen de dicha variedad®’.

2 Articulo 47.1 LOV.

» Articulo 20.1.b) CUPOV; articulos 17.1 y 18.1 ROV y articulo 47.2 LOV.
MARTINEZ CANELLAS (2020), pag. 20.

EUIPO (2021), pag. 661.

2 MARONO GARGALLO (2017b), pag. 745.

2 Ibid. (2017a), pag. 397.

3 BoTAaNA AGRA (2017), pag. 327.

31 Articulo 20.2 CUPOV; articulo 63.2 ROV y articulo 47.3 y 4 LOV.
3 Articulo 20.3 CUPOV; articulo 63.1 ROV y articulo 48.1 y 2 LOV.
33 MARONO GARGALLO (2017b), pag. 745.

3 MARTINEZ CANELLAS (2020), pag. 27.

¥ Articulo 20.7 CUPOV y articulo 49.3 LOV.

% Articulo 20.4 CUPOV y articulo 48.3 LOV.

3 EUIPO (2021), pag. 661.
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Se permite asociar la denominacién con otros signos distintivos, tales como
marcas o nombres comerciales siempre que la denominacién varietal sea facil-
mente reconocible®®. La asociacion de una marca a la denominacion de la obten-
cion vegetal puede realizarse sumando a la marca la denominacion, solicitando
una marca compleja en la que la denominacion, siendo facilmente reconocible,
no se convierta en un elemento esencial de la marca compleja®. Se trata de una
practica habitual ya que los dmbitos de proteccién de la marca y de la deno-
minacion vegetal son distintos. Mientras que en el caso de la marca se trata de
identificar a la variedad con su origen empresarial, la denominacién varietal tra-
ta de identificar dicha variedad respecto de las variedades de la misma especie
o de especies estrechamente relacionadas®’. En cualquier caso, dichos signos no
deben entrar en conflicto con la denominacién varietal ya que se garantiza que
ningun derecho obstaculizar4 la libre utilizacién de la denominacién en relaciéon
a la variedad, atin después de la extincion del derecho de obtencion®'.

III. REQUISITOS PARA LA APLICACION DE LA PROHIBICION
ABSOLUTA DE REGISTRAR COMO MARCA SIGNOS
QUE SEAN COINCIDENTES CON UNA DENOMINACION
DE OBTENCION VEGETAL

1. La denominacion de la obtencion vegetal debe estar registrada

El articulo 7, apartado 1, letra m), del RMUE y el articulo 5, aparta-
do 1, letra k), de la LM, en transposicién del articulo 4.1./) de la Directiva
(UE) 2015/2436, disponen que no podra registrarse como de marca por incurrir
en una causa de prohibicién absoluta los signos «que consistan en, o repro-
duzcan en sus elementos esenciales, la denominacion de una obtencién vegetal
anterior, registrada conforme a la legislacion de la Unién o al Derecho nacional,
o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unidn o Espafia». Asi,
el primer requisito para que se aplique la prohibicién absoluta es que exista una
obtencidn vegetal cuya denominacion esté previamente registrada conforme a la
legislacién de la Unién o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales
en los que sea parte la Unién o Espaiia, que establezcan la proteccion de las
obtenciones vegetales*?.

Aunque el articulo 7, apartado 1, letra m), del RMUE y el articulo 5, aparta-
do 1, letra k), de 1a LM solo se refieren a la norma sobre obtenciones vegetales,
la prohibicién se aplica no solo con respecto a las denominaciones de varie-
dades vegetales registradas sino también a las denominaciones de variedades
cuya proteccién haya expirado o a cuya proteccion se haya renunciado o puesto
fin porque se haya revocado por nula. La prohibicion de registro como marca
debe operar incluso une vez extinguido el derecho de obtentor debido a que
la normativa sobre obtenciones vegetales contempla la obligacién de usar la
denominacién varietal en la comercializacion del material de reproduccién y
de multiplicacién vegetativa es exigible tras la expiracion del derecho de obten-

3 Articulo 20.8 CUPOV vy articulo 49.4 LOV.
3 MARTINEZ CANELLAS (2020), pag. 28.

4 MARONO GARGALLO (2017b), pag. 745.

4" Articulo 20.1.5) CUPOV.

2 OEPM (2020), pag. 50.
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tor*. La razon es que, incluso después de extinguirse la proteccion, es posible
que la variedad aun se utilice en el mercado y que los obtentores estén obligados
a utilizar la denominacion al comercializar los componentes de la variedad*.

El examen destinado a verificar si el signo que se solicita como marca coin-
cide o reproduce los elementos esenciales de la denominacién de una obtencion
vegetal registrada se realiza de oficio por la Oficina de propiedad intelectual de
la Unién Europea (EUIPO)* o, en el ambito nacional, por la Oficina Espaiiola
de Patentes y Marcas (OEPM)*. Dicho examen debe realizarse cuando la so-
licitud de marca se refiera a productos agricolas contenidos en la clase 31 de
la Clasificacién de Niza, esto es, plantas vivas, semillas agricolas, frutas fres-
cas, hortalizas frescas o términos equivalentes*’. Sin embargo, ni el articulo 7,
apartado 1, letra m), del RMUE ni el articulo 5.1.k) de la LM obligan a que se
efectde dicha revision de oficio por la oficina competente si la marca se solicita
exclusivamente respecto a articulos procesados de la clase 31, como las flores
secas, incluidas flores para decoracion, plantas secas, heno o paja, o sobre ani-
males vivos, comida para animales, alimentos para animales y formulaciones
similares*s.

Dicho examen de oficio no debe limitarse al Registro europeo o espaiiol,
sino que la busqueda deberd extenderse a las denominaciones de variedades re-
gistradas en la Union Europea, los Estados miembros y paises no pertenecientes
a la UE con arreglo a la legislacion de la Unién o al Derecho nacional, o a los
acuerdos internacionales en los que sea parte la Unién o el Estado miembro de
que se trate*’. Técnicamente, dicha consulta es sencilla ya que el Registro de la
UPOV*y de la OCVV?! es accesible por Internet. De esta forma, las oficinas
competentes tienen la posibilidad de verificar si los términos que componen los
elementos esenciales de la marca coinciden con una denominacion de variedad
registrada o con la denominacién de una variedad para la cual la proteccion ha
expirado o se ha renunciado o revocado*. Aunque las denominaciones varieta-
les se comunican al Registro de la UPOV, esta comunicacién no es oficial, por
lo que es conveniente acudir a los registros nacionales™.

2. La solicitud de la marca debe ser posterior a la denominacién
de la obtencion vegetal

La prohibicion absoluta consistente en impedir el registro de marcas coinci-
dentes o similares con las denominaciones de obtenciones vegetales contenida
en el articulo 7, apartado 1, letra m), del RMUE y el articulo 5.1.k) de la LM

4 MARONO GARGALLO (2017b), pag. 773.

# EUIPO (2021), pag. 662.

4 Articulo 7, apartado 1, letra m), del RMUE vy articulo 41.1 RMUE.

4 Articulo 5, apartado 1, letra k), de la LM y Disposicion Adicional Novena de la LM.

47 Clasificacion de Niza (2021), 11.* edicion, clase 31. (Disponible en https://consultas2.oepm.es/clinmar/
inicio.action. Fecha de ultima actualizacién 1 de marzo de 2021).

4 EUIPO (2021), pag. 663.

4 MARTINEZ CANELLAS (2020), pag. 22.

% PLUTO: Plant Variety Database. (Disponbible en https://www.upov.int/pluto/en/).

31 CPVO Variety Finder (Disponible en https://cpvo.europa.eulen/applications-and-examinations/
cpvo-variety-finder).

2 EUIPO (2021), pag. 663.

3 UPOV (2015) (UPOV/INF/12/5), pag. 9.
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se aplica dnicamente a las denominaciones de variedades vegetales que ten-
gan una fecha de registro anterior a la fecha de presentacion de la solicitud de
marca comunitaria>*. De esta forma, serd necesario que la obtencion vegetal
esté registrada conforme al Derecho de la Unién Europea, Derecho nacional
del Estado miembro afectado o a los acuerdos internacionales® en los que sea
parte la Unién Europea o el Estado miembro de que se trate, que establecen la
proteccion de las obtenciones vegetales>.

En cuanto a la fecha relevante a los efectos de la aplicacion de esta prohibi-
cion, se entenderd por «denominacion de una obtencion vegetal anterior» aquella
denominacidén cuyo registro hubiera sido aprobado por la autoridad competente
antes de la fecha de prioridad o de presentacion de la solicitud de registro de la
marca siguiendo los procedimientos previstos por alguna de las normas mencio-
nadas”. La denominacién cumple el requisito de ser anterior si estd registrada
como denominacion de una obtencion vegetal antes de que se presente la solicitud
de registro de marca ante la oficina correspondiente®. En caso de que la oficina
competente ante la que se presenta la solicitud de marca observe que existe un
conflicto entre la marca solicitada y una denominacién de una obtencion vegetal
registrada, queda claro, por la literalidad de precepto, que la denominacion de la
obtencion vegetal cuyo registro ha concluido es prioritario sobre la marca®.

La aplicacion de esta prohibicién es independiente de que la proteccidn de
la variedad vegetal en cuestion ya hubiera expirado o hubiera sido cancelada u
objeto de renuncia. Tal y como se establece en las distintas normas aplicables
«ningln derecho relativo a la designacion registrada como la denominacién de
la variedad podra obstaculizar la libre utilizacién de la denominacién en relacion
con la variedad, incluso después de la expiracion del derecho de obtentor»®.
Por tanto, lo importante a estos efectos es que la denominacién se haya llegado a
registrar conforme a esta normativa en algin momento, con independencia de la
vigencia de dicho registro en la fecha de presentacion de la solicitud de registro
de la marca objeto de examen.

La normativa aplicable no regula, sin embargo, la posibilidad de que pueda
fijarse un derecho de prioridad en caso de que la solicitud de marca se presente
con posterioridad a la solicitud de obtencidén vegetal, que incluye la propuesta
de denominacion®', incluso tras su publicacién, pero antes de que se conceda al
derecho de obtentor y el registro de la correspondiente denominacién varietal 2.
La préctica que sigue la EUIPO se refleja en las Directrices relativas al examen
de las marcas de la Unién Europea donde se sefiala que las fechas relevantes a
tener en cuenta son la fecha de presentacién de la solicitud de marca comunita-
ria o la fecha de prioridad de la marca, si se solicita, y la fecha de registro de la
proteccion de la obtencion vegetal .
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3. La marca tiene que consistir o reproducir los elementos esenciales
de la denominacion de variedad vegetal

El articulo 7, apartado 1, letra m), del RMUE vy el articulo 5.1.k) de la LM
establecen que se formulardn objeciones si la solicitud de marca de la Unién
Europea o la solicitud de marca nacional consiste en la denominacién de la va-
riedad vegetal o la reproduce en sus elementos esenciales. El concepto «elemen-
tos esenciales» no ha sido definido por la normativa marcaria, por lo que debe
ser objeto de interpretacion®. Dicha interpretacion debe ser concordante con el
objetivo de preservar el uso de la denominacién varietal como identificadora
de la misma, de uso libre por todos, convirtiéndose en un nombre genérico que
no puede ser apropiado por nadie mediante el registro de dicha denominacién
como marca.

Tal y como se sefiala en las Directrices relativas al examen de las marcas de
la Unién Europea, dos son las situaciones que se tienen en cuenta al examinar si
una marca consiste o reproduce, en sus elementos esenciales, una denominacién
de una obtencion vegetal registrada: si la marca solicitada consiste en la denomi-
nacion de una obtencion vegetal anterior, es decir, si son coincidentes; o bien si
la marca solicitada, compleja, contiene o reproduce esencialmente una denomi-
nacion varietal anterior®. Especialmente importante es el supuesto de la marca
compuesta, pues es normal que el obtentor quiera asociarla incluso mas alla de la
extincion de su derecho monopolistico de explotacion de la obtencion vegetal .

En el primer supuesto, se considera que el signo constitutivo como marca
solicitada consiste en una denominacién de una obtencion vegetal anterior si es
idéntica a la misma®’. En caso de identidad de designaciones, debe analizarse la
identidad o no de los productos para los que se ha solicitado la marca®, esto es,
si la solicitud de la marca se lleva a cabo para plantas vivas de la clase 31 de la
clasificacion de Niza existird identidad®. Una vez confirmada la identidad de la
designacién y de los productos y la prioridad de la designacion varietal sobre la
marca solicitada, la solicitud de marca debe ser rechazada de oficio por la ofici-
na correspondiente ante la que se haya solicitado la marca.

En el segundo supuesto, se considera que el signo constitutivo como mar-
ca solicitada es similar a la denominacién de una obtencién vegetal anterior
cuando contiene dicha denominacién. En este caso, se requerird una evaluacion
mds detallada para determinar si la solicitud de marca merece una objecién o
no. Este segundo supuesto, la oficina de marcas ante la que se ha presentado la
solicitud tendrd que examinar si la denominacién de la variedad vegetal es el
elemento esencial de la solicitud de marca’. Para ello, tal y como se detalla en
la jurisprudencia desarrollada en materia de marcas, a la hora de examinar el
riesgo de confusion”, se utilizan criterios visuales, fonéticos, y conceptuales
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para determinar si existe suficiente similitud entre ambas designaciones como
para generar confusion al puablico destinatario, que debe ser considerado desde
dos puntos de vista, el de un publico especialista y el de los consumidores en
general 2.

Para determinar si una denominacién de obtencion vegetal es el elemento
esencial de una solicitud de marca de la Unién Europea deberdn tenerse en
cuenta todos los demads elementos, puesto que es posible que estos influyan en el
resultado de la evaluacion’. Como se ha sefialado recientemente por el Tribunal
General en el asunto de la solicitud de la marca denominativa Rose Monique
de Kordes, es necesario determinar si la denominacién de la obtencién vegetal
ocupa una posicion esencial en la marca compleja solicitada, de manera que la
funcién de procedencia esencial de la marca, es decir, la de identificar el origen
comercial de los productos en cuestion, se basa en esa denominacién de obten-
cién vegetal y no en los demds elementos que conforman la marca compleja
solicitada™. Si ello fuera asi, el registro obstaculizaria el libre uso de la denomi-
nacion varietal, pues la proteccion impediria a otras empresas usar legalmente
la denominacion varietal como parte de sus propias marcas”™.

En el caso sefnalado, se observa como el elemento distintivo y dominante
de la marca solicitada es el elemento «Kordes» sobre el cual se funda exclusi-
vamente la funcion esencial de origen de la marca’® ya que se transmite que los
productos son distribuidos por una empresa que opera bajo el nombre de dicha
empresa’’. Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que la denominacion de
variedad «Monique» contenida en la marca, no puede constituir en modo alguno
un «elemento esencial» de la marca en el sentido del articulo 7.1.m) RMUE,
ya que la denominacion sigue siendo libre de utilizacion™. En consecuencia, la
aplicacién de la prohibicién absoluta del registro de marca por ser coinciden-
te con una denominacién de una obtencidn vegetal queda excluida tan pronto
como la marca impugnada incluye, ademds de la denominacion de una obten-
cion vegetal, un elemento distintivo®.

Las Directrices relativas al examen de marcas de la Unién Europea elabo-
radas por la EUIPO han establecido algunos criterios generales para determinar
en qué supuestos el término idéntico a una denominacién de obtencién vegetal
constituye o no un elemento esencial de una solicitud de marca de la Unién
Europea. Asi, en principio, no se considerard que un término idéntico a una
denominacion de obtencion vegetal es el elemento esencial de una solicitud de
marca de la Unién Europea cuando: el término idéntico a una denominacién
de obtencion vegetal estd visualmente en una posicién secundaria respecto del
resto de elementos del signo; o la complejidad de un signo es tal que el término
que es idéntico a una denominacién de obtencién vegetal es solo uno de los

72 MARTINEZ CANELLAS (2020), pag. 29.
7 BEUIPO (2021), pag. 664.
74 Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 18 de junio de 2019, «Kordes» Sohne Rosenschulen
GmbH & Co KG v. EUIPO, asunto T-569/18, ECLI: EU: T: 2019: 421, punto 31.
7> MARTIN (2019), pag. 749.
7 MARTINEZ CANELLAS (2020), pag. 32.
77 MARTIN (2019), pag. 749.
8 STJUE, T-569/18, punto 36.
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numerosos elementos de un signo; o el signo contiene un significado o mensaje
conceptual que impide que el término que es idéntico a una denominacion de
obtencion vegetal sea percibido como obtencidn vegetal; o la combinacién de
elementos de un signo crea una tnica unidad que no deberia dividirse de manera
artificial®'.

Por otra parte, el término idéntico a una denominacion de obtencion vegetal
se considerard uno de los elementos esenciales de la solicitud de marca de la
Unién Europea cuando: el resto de elementos sean secundarios desde el punto
de vista visual; o el significado o mensaje conceptual del signo refuerza la per-
cepcion del término como una denominacién de obtencién vegetal, de forma
que otros elementos se perciben como simples elementos calificadores de una
obtencion vegetal, es decir, los términos como indicadores del color, tamafio,
crecimiento o estacion®. No obstante, cabe sefialar, que se renunciara a la obje-
cion si el solicitante excluye las variedades vegetales protegidas por la denomi-
nacion de obtencion vegetal de la lista de productos solicitados®?.

4. La marca debe referirse a obtenciones vegetales de la misma especie
o especies estrechamente relacionadas

El articulo 7, apartado 1, letra m), del RMUE vy el articulo 5.1.k) de la LM
establecen que se formulardn objeciones a la solicitud de marca de la Unién
Europea o la solicitud de marca nacional cuando esta «se refieran a obtenciones
vegetales de la misma especie o estrechamente conexas». De esta forma, esta
prohibicién establece la proteccidn de la denominacién varietal frente a la mar-
ca solicitada cuando la marca se refiera a obtenciones vegetales de la misma es-
pecie para la que se hubiera llegado a registrar la denominacion de la obtencién
vegetal® o de especies estrechamente conexas®.

En primer lugar, debemos sefialar que el concepto de especies «estrecha-
mente conexas» en los preceptos sefialados es acorde con el concepto de «es-
pecies vecinas» al que se refiere el Convenio de la UPOV y la LOV®. El ar-
ticulo 20.2 del Convenio de la UPOV Yy el articulo 47.5 LOV establecen que
la denominacién ha de ser diferente de toda denominacion que designe «una
variedad existente de la misma especie o de una especie vecina». Por su parte, el
concepto de especies «estrechamente conexas» se recoge en el articulo 63.3.c)
del Reglamento (CE) ndm. 2100/94 del Consejo, de 27 de julio, relativo a la
proteccién comunitaria de las obtenciones vegetales que sefiala que la denomi-
nacion se considerarda inadmisible cuando «coincida o pueda confundirse con
una denominacién de variedad bajo la cual figure en un registro oficial de varie-
dades vegetales otra variedad de la misma especie o estrechamente relacionada
con ella».

De acuerdo con esta normativa, son especies conexas o vecinas las que el
anexo I de las Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con

81 EUIPO (2021), pag. 664.
2 EUIPO (2021), pag. 664.
835 MARTINEZ CANELLAS (2020), pag. 30.
8¢ MARONO GARGALLO (2017b), pag. 777.
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® OEPM (2020), pag. 50.
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arreglo al Convenio de la UPOV?® agrupa en la misma clase®®. Una denomina-
cion de variedad no deberd ser utilizada mds de una vez en la misma clase. Las
clases se han elaborado teniendo en cuenta criterios botanicos, de manera tal,
que los taxones botdnicos de la misma clase se consideran estrechamente rela-
cionados entre si o susceptibles de inducir a error o de prestarse a confusion en
relacion con la identidad de la variedad®. Como ejemplo de lo anterior, salvo
las excepciones indicadas en la Parte I del citado anexo®, todas las especies per-
tenecientes a un mismo género botanico serdn consideradas especies conexas’!,
ya que, se seiala que, por regla general, se entiende que un género es una clase.

En segundo lugar, las Directrices relativas al examen de marcas de la Union
Europea elaboradas por la EUIPO han establecido que debe realizarse una ve-
rificacion siempre que la especificacion de la solicitud de marca de la Union
Europea se refiera a plantas vivas, semillas agricolas, frutas frescas, hortalizas
frescas o equivalentes®. Este criterio, que se sigue también por la OEPM res-
pecto de las marcas espaiiolas que se soliciten®?, implica que si la comprobacion
demuestra que la marca denominativa o figurativa solicitada consiste en una
denominacion de obtencion vegetal anterior registrada con arreglo a la legisla-
cion de la Unidn o al derecho nacional, o a los acuerdos internacionales, o re-
produce dicha denominacién en sus elementos esenciales, el examinador debera
formular objecion en virtud del articulo 7, apartado 1, letra m), del RMUE con
respecto al producto pertinente.

Asi, siguiendo la préctica seguida por las oficinas correspondientes, se es-
tablece una regla general y varias excepciones a la misma. Como regla general,
la objecion consistente en el rechazo de la solicitud de la marca debera referirse
al género del nombre cientifico de la denominacién de la obtencién vegetal, que
abarca especies estrechamente relacionadas®. Asimismo, cuando sea posible, la
Oficina propondré una limitacion por la que los productos pertinentes se limiten
a los productos distintos de aquellos del género de la variedad vegetal. En este
caso, si el solicitante acepta la limitacion, se procederd a examinar los demaés
aspectos de la solicitud®.

Sin embargo, esta regla tiene dos excepciones, que se relacionan con los
casos en los que algunas especies del mismo género no estdn estrechamente
relacionadas con otras, o en los que especies de distintos géneros estan estrecha-
mente relacionadas®. En los casos en los que, conforme a la lista de la UPOV y
la OCVYV, algunas especies del mismo género no estén estrechamente relaciona-
das con otras, la practica que se sigue por la Oficina, dada la dificultad de pro-
poner limitaciones, es tener en cuenta todo el género cuando se propone dicha

87 Notas Explicativas nim. 12, sobre a las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la
UPOV. (UPOV/INF/12). Documento adoptado por el Consejo en su cuadragésima novena sesion ordinaria el
29 de octubre de 2015 (https://www.upov.int/edocs/infdocs/es/upov_inf 12 .pdf).
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limitacion®’. Corresponderia al solicitante formular una observacién sobre ello
y realizar una propuesta. En los casos de especies de distintos géneros que estdn
estrechamente relacionadas, la Oficina debe tener en cuenta dichas especies al
redactar la objecion®.

Teniendo en cuenta las pautas de aplicacidn de esta prohibicién absoluta, en
caso de existir un conflicto entre la marca solicitada y la denominacién de una
obtencion vegetal anterior podra subsanarse el motivo del suspenso excluyendo
de la lista de productos y servicios aquellos relativos a la especie vegetal a la
que pertenezca la variedad vegetal en cuestion; asi como, en su caso, aquellos
relativos a las especies estrechamente conexas a dicha especie vegetal®. No
obstante, cabe sefialar, que cuando los productos que se soliciten en la solicitud
de marca correspondientes a la clase 31 sean tan especificos que solo cubren
las especies protegidas por la protecciéon de una denominacién de obtencion
vegetal, incluidas las especies estrechamente conexas, una limitacién no pue-
de subsanar una objecién'® con arreglo al articulo 7, apartado 1, letra m), del
RMUE, cuando la marca se solicite para el dmbito de protecciéon de la Unidén
Europea, o al articulo 5.1.k) de la LM, cuando la marca se solicite para el &mbito
de proteccién del territorio nacional.

IV. CONCLUSIONES

La incorporacién de la denominacién de variedad vegetal como supuesto
expreso de prohibicién absoluta otorga un mayor nivel de proteccion a la de-
nominacion de la obtencion vegetal. En primer lugar, porque obliga al examen,
de oficio, por las oficinas de registro de marcas cuando la solicitud de marca se
refiera a plantas vivas, semillas agricolas, frutas frescas, hortalizas frescas o tér-
minos equivalentes de la clase 31 del Nomenclator. En segundo lugar, porque,
con la nueva redaccidn, la oficina de registro podrd denegar la marca simple-
mente probando que existe una denominacidn varietal registrada, que es priori-
taria, que contiene elementos esenciales de la denominacion de una obtencién
registrada y que se solicita para la misma especie u otra estrechamente conexa,
no teniendo que probar la falta de cardcter distintivo, el cardcter meramente
descriptivo o su naturaleza genérica.

De acuerdo con el articulo 7, apartado 1, letra m), del RMUE vy el articu-
lo 5.1.k) de la LM, para que una solicitud de marca incurra en la causa de prohi-
bicion absoluta por coincidir con una denominacion de una obtencién vegetal,
deben cumplirse cuatro requisitos, que deben darse cumulativamente. En primer
lugar, que debe tratarse de una obtencién vegetal cuya denominacion esté pre-
viamente registrada en el Registro espafiol de Variedades Vegetales Protegidas,
en el Registro de la Oficina Europea de Variedades Vegetales o en el Registro
de Obtenciones Vegetales de cualquiera de los paises miembros de la Unidn
Europea o de la UPOV. En segundo lugar, se requiere que la solicitud de la mar-
ca registrada sea posterior a la denominacién de una obtencion vegetal anterior.
Las fechas relevantes a tener en cuenta, en este sentido, son la fecha de presen-

77 BUIPO (2021), pag. 670.
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tacion de la solicitud de marca comunitaria o la fecha de prioridad de la marca,
si se solicita, y la fecha de registro de la proteccion de la obtencidn vegetal.

En tercer lugar, es necesario que la marca consista o reproduzca, en sus ele-
mentos esenciales, la denominacion de una variedad vegetal anterior. La deno-
minacién varietal no se va a concebir como un «elemento esencial» de la marca
si la funcién esencial indicadora del origen de la marca se funda sobre los otros
elementos que la componen. Por tltimo, es necesario que la marca se solicite
para identificar obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente co-
nexas, es decir, especies vecinas, o especies de una misma clase, en terminologia
de la normativa de obtenciones vegetales. Estas son las pertenecientes a un mis-
mo género botdnico, salvo las que, conforme a la lista de la UPOV y la OCVYV,
siendo del mismo género no estén estrechamente relacionadas con otras, o las
que, conforme a la misma lista, siendo de género diferente, pertenezcan a una
misma clase. Asi, en caso de existir un conflicto entre la marca solicitada y la
denominacién de una obtencion vegetal anterior podrd subsanarse el motivo del
suspenso excluyendo de la lista de productos y servicios para los que se solicita
la marca aquellos relativos a la especie vegetal a la que pertenezca la variedad
vegetal en cuestion; asi como, en su caso, aquellos relativos a las especies estre-
chamente conexas a dicha especie vegetal.
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