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Texto:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La entidad apelante pretende la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de la marca «Tele-Action», núm. 1137340, de la clase 42, para «servicios prestados por personas, individual o colectivamente a título de miembros de una organización que requieran un alto grado de actividad mental y se refieran a aspectos teóricos o prácticos en materias complejas del esfuerzo humano». La inscripción le ha sido denegada por su semejanza fonética con la marca «Teleacción», núm. 934641, de la clase 35, para «asesoramiento de empresas», que fue opuesta de oficio por el referido Registro. La sentencia recurrida desestima el recurso contencioso-administrativo con fundamento en que existe identidad fonética entre ambas marcas.

SEGUNDO.- La protección registral de una marca está concebida con una doble finalidad: evitar que un tercero se aproveche del crédito o reputación industrial del titular de la prioritariamente registrada, difundida o usada en el tráfico mercantil; y defender a los consumidores de errores de procedencia respecto de los productos que adquieren en el mercado. Esto supone la prohibición de acceso al Registro de la Propiedad Industrial de distintivos, que «por su semejanza fonética o gráfica con otros ya registrados puedan inducir a error o confusión», como señala el artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial (RCL 1930\759 y NDL 25009).

En el caso presente, aunque existe una variación consistente en que la marca oponente utiliza el término «acción» y en la solicitante el mismo se emplea en inglés -action-, la igualdad de significado y la semejanza fonética es evidente, dándose, por tanto, la prohibición antes mencionada, pues no se puede olvidar, que en cualquier tipo de propaganda oral, la distinción sería prácticamente imposible; y esto, aunque los servicios a que se refieren cada una de ellas sean diferentes, ya que, como señala la jurisprudencia de esta Sala, «no es la única función de la prohibición evitar la confusión de los productos en el tráfico mercantil, sino también prevenir que un tercero al amparo del Registro, se aproveche del crédito o reputación adquirido por el titular de una marca registrada con anterioridad, difundida y conocida en el mercado, pues pese a la diferenciación de productos, el público consumidor puede pensar ante la identidad denominativa, que unos y otros artículos proceden del mismo fabricante y cuya suposición implica favorecerse del crédito ajeno» (Sentencias de 27 abril 1984 [RJ 1984\2159], 15 marzo 1985 [RJ 1985\1250], 12 junio 1985 [RJ 1985\3838], 5 mayo 1986 [RJ 1986\2353], etc.). Máxime, si como en el supuesto que ahora contemplamos, los servicios a que se refieren las marcas enfrentadas guardan entre sí una cierta relación.

TERCERO.- Por todo lo anteriormente expuesto, debe desestimarse la apelación, y no concurriendo ninguna de las circunstancias previstas en el art. 131 de la Ley Jurisdiccional (RCL 1956\1890 y NDL 18435) no procede hacer una expresa condena en costas.

