R EVIPO

OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
DE LA UNION EUROPEA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
L123
Denegacion de una solicitud de marca de la Unién Europea
(articulo 7 y el articulo 42, apartado 2, del RMUE)

Alicante, 25/07/2023

SOULMARK, S.L.
C/ Dublin, Of. 2G Ed. Ciudad de Sevilla Pol. Ind.

Eurdpolis

E-282§2 Las Rozas de Madrid

ESPANA
Ne° de solicitud: 018868574
Referencia: SLMKO0070/23
Marca:

®
FUCKSUGAR.

Tipo de marca: Figurativa
Solicitante: ADVERSO AGENCY MEDIA SLU

c/ Roserar, 7 Piso 2°
08173 Sant Cugat del Vallés
ESPANA

. Resumen de los hechos

La Oficina objetd el 27/05/2023 en virtud del articulo 7, apartado 1, letra f), y articulo 7,
apartado 2 del RMUE, al considerar que la marca solicitada es contraria al orden publico o a
las buenas costumbres.

Los productos contra los que se planteé dicha objecion son los siguientes:

Clase 25 Prendas de vestir; calzado; articulos de sombrereria.

La objecion se basé en las siguientes conclusiones principales:

Signos contrarios a las buenas costumbres universalmente reconocidas

El articulo 7, apartado 1, letra f), del RMUE excluye el registro de marcas que son contrarias
a las buenas costumbres universalmente reconocidas, marcas que el consumidor razonable
con una sensibilidad y umbrales de tolerancia medios consideraria blasfemas, racistas,
discriminatorias u ofensivas o que promueven el consumo de drogas.
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La evaluacion se basa en el modo en que el publico pertinente percibiria el signo en relacion
con los productos y servicios para los que se solicita proteccion. El publico pertinente no es
necesariamente solo el publico que comprara los productos y servicios designados por la
marca, ya que esta puede llegar a un publico mas amplio que el publico destinatario.

El publico pertinente es el publico de habla inglesa, que entenderia que el signo contiene la
palabra ‘FUCK’, que es reconocida como una de las mas ofensivas de ese idioma.

Los significados de las palabras “FUCK” y “SUGAR”, que componen el elemento verbal de
la marca, se pueden apoyar mediante las siguientes referencias de diccionario:

FUCK Used to express anger, disgust, peremptory rejection, etc (information extracted from
the Collins Online English Dictionary on 26/05/2023 at
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fuck).

Traduccién libre: Se emplea para expresar ira, repulsa, rechazo, etc.

SUGAR Sugar is a sweet substance that is used to make food and drinks sweet.
(information extracted from the Collins Online English Dictionary on 26/05/2023 at
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sugar).

Traduccién libre: El azucar es una sustancia dulce, empleada para endulzorar los alimentos
y las bebidas.

El publico pertinente percibira que el signo es contrario a las buenas costumbres
universalmente reconocidas porque contiene una de las palabras mas ofensivas del léxico
inglés. Cualquier intento de obtener un monopolio y explotar comercialmente el término
‘FUCK’ como una indicacion del origen de productos cotidianos ofenderia gravemente la
sensibilidad del consumidor medio de habla inglesa y se consideraria inaceptable.

Il. Resumen del argumento del/la solicitante

El solicitante presentd sus alegaciones el 24/07/2023, que pueden resumirse del siguiente
modo:

1. El derecho a la libertad de expresién proclamado en el articulo 10 del Convenio
Europeo para la Proteccion de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales (CEDH) incluye las actividades comerciales y esta sujeto
unicamente a ciertas restricciones prescritas por la ley que son necesarias en una
sociedad democratica. Cuando el derecho de los comerciantes a emplear libremente
palabras e imagenes en los signos que desean registrar como marcas se opone al
derecho del publico a no ser confrontado con marcas abusivas o injuriosas, cualquier
duda real sobre la aplicabilidad de la objecion debe resolverse defendiendo el
derecho a la libertad de expresion (T-232/10, Escudo de armas de la Union
Soviética, parr. 68-70; R0875/2015-5, HexaBody, parr. 13).

2. El vocablo “fuck” debe apreciarse en su contexto pues dependiendo de dicho
contexto puede pasar de ser una connotacién vulgar a una aceptada socialmente y
con un significado positivo. Con sus diferentes significados, la palabra "fuck" se
convirtié en parte del lenguaje cotidiano.

3. El solicitante quiere resaltar que una marca tiene como objetivo ser recordada por el
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publico, razén por la cual una sorprendente frase provocadora parece
particularmente adecuada para una marca comercial porque puede recordarse
facilmente como un identificador comercial.

4. Existen marcas similares ya registradas por la EUIPO.

5. ADVERSO AGENCY MEDIA S.L.U. es una empresa dedicada al mundo del
marketing y de la publicidad. Desde hace un tiempo, sus fundadores vienen
colaborando con instituciones y asociaciones que promueven la alimentacién y vida
saludables, como son la Fundacion Diabetes Cero y la Asociacion Espafiola Contra
el Cancer, enfermedades que se agravan o que estan directamente relacionadas con
el consumo de azucares refinados. La inclusion del término “FUCK” en el distintivo
no tiene una finalidad vejatoria o con intencion de ser una expresion obscena, sino
que pretende llamar la atencién sobre la finalidad que persigue mi mandante que no
es otra que la concienciacion de una alimentacion saludable y avanzar en encontrar
la cura a la diabetes tipo 1 y de cualquier otra enfermedad que se derive o agrave
del consumo de azucares refinados.

6. El examinador debe aplicar del modo mas objetivo posible. La disposicion excluye el
registro de marcas de la Unién Europea formadas por palabras o frases blasfemas,
racistas, discriminatorias o insultantes, pero Unicamente si la marca cuyo registro se
solicita transmite su significado inequivocamente y sin ambigiedad; la apreciacion
debe hacerse sobre la base de los criterios de una persona razonable con unos
umbrales medios de sensibilidad y tolerancia (09/03/2012, T-417/10, jQue buenu ye!
HIJOPUTA (fig.), EU:T:2012:120, § 21).

Ill. Fundamentos

De acuerdo con el articulo 94 del RMUE, corresponde a la Oficina dictar una resolucion
basada en motivos o pruebas sobre los que el solicitante ha tenido oportunidad de
presentar sus alegaciones.

Después de tener en cuenta las alegaciones del solicitante, la Oficina ha decidido mantener
la objecion.

El derecho a la libertad de expresidon proclamado en el articulo 10 del Convenio
Europeo para la Proteccion de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales (CEDH) incluye las actividades comerciales y esta sujeto unicamente
a ciertas restricciones prescritas por la ley que son necesarias en una sociedad
democratica. Cuando el derecho de los comerciantes a emplear libremente palabras e
imagenes en los signos que desean registrar como marcas se opone al derecho del
publico a no ser confrontado con marcas abusivas o injuriosas, cualquier duda real
sobre la aplicabilidad de la objecion debe resolverse defendiendo el derecho a la
libertad de expresion (T-232/10, Escudo de armas de la Unién Soviética, parr. 68-70;
R0875/2015-5, HexaBody, parr. 13).

La aplicacién del articulo 7, apartado 1, letra f), del RMUE no esta limitada por el principio
de libertad de expresion, ya que la denegacion solo significa que al signo no se le concede
proteccion en virtud de la legislacion de marcas: no impide que se utilice el signo , incluso
en ambito comercial [09/03/2012, T 417/10, jQue buenu ye! Hijoputa (fig.), EU:T:2012:120, §
26].

El vocablo “fuck” debe apreciarse en su contexto pues dependiendo de dicho
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contexto puede pasar de ser una connotacioén vulgar a una aceptada socialmente y
con un significado positivo. Con sus diferentes significados, la palabra "fuck" se
convirtié en parte del lenguaje cotidiano.

No solo los signos que tienen una connotacion «negativa» pueden ser ofensivos. La
utilizacion banal de un signo con una connotacion altamente positiva podria también ser
ofensiva, por ejemplo, los términos con un significado religioso o los simbolos nacionales
con un valor espiritual y politico, como «ATATURK» para el publico general europeo de
origen turco (17/09/2012, R 2613/2011 2, ATATURK, § 31).

El solicitante quiere resaltar que una marca tiene como objetivo ser recordada por el
publico, razén por la cual una sorprendente frase provocadora parece
particularmente adecuada para una marca comercial porque puede recordarse
facilmente como un identificador comercial.

No es necesario probar que el solicitante tiene la intencién de escandalizar o insultar al
publico de que se trate; el hecho de que se pueda considerar que la MUE solicitada
escandaliza o insulta resulta suficiente (23/10/2009, R 1805/2007 1, § 27, ratificada por
05/10/2011, T 526/09, Paki, EU:T:2011:564, § 20 et seq.).

Existen marcas similares ya registradas por la EUIPO.

De la jurisprudencia reiterada se desprende que «las resoluciones que adopta la Oficina
relativas al registro de un signo como marca de la Union Europea... son el resultado del
ejercicio de una competencia reglada y no de una facultad discrecional». Por consiguiente,
la posibilidad de registro de un signo como MUE debe apreciarse Unicamente sobre la base
del RMUE, tal como lo ha interpretado el juez de la Unién Europea, y no sobre la base de
una practica decisoria anterior de la Oficina (15/09/2005, C 37/03 P, BiolD, EU:C:2005:547,
§ 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). «De la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia se desprende que la observancia del principio de igualdad de trato debe
conciliarse con la observancia del principio de legalidad, segun el cual nadie puede invocar,
en beneficio propio, una ilegalidad cometida a favor de otro» (27/02/2002, T 106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

ADVERSO AGENCY MEDIA S.L.U. es una empresa dedicada al mundo del marketing y
de la publicidad. Desde hace un tiempo, sus fundadores vienen colaborando con
instituciones y asociaciones que promueven la alimentacion y vida saludables, como
son la Fundacién Diabetes Cero y la Asociacion Espainola Contra el Cancer,
enfermedades que se agravan o que estan directamente relacionadas con el consumo
de azucares refinados. La inclusiéon del término “FUCK?” en el distintivo no tiene una
finalidad vejatoria o con intencién de ser una expresion obscena, sino que pretende
llamar la atencion sobre la finalidad que persigue mi mandante que no es otra que la
concienciaciéon de una alimentaciéon saludable y avanzar en encontrar la cura a la
diabetes tipo 1 y de cualquier otra enfermedad que se derive o agrave del consumo
de azucares refinados.

A la hora de examinar los motivos absolutos de denegacion, la Oficina no puede tener en
cuenta la trayectoria profesional y reputacién del solicitante ya que esta informacioén no es
relevante a efectos del Articulo 7 RMUE. Lo que tiene que establecer la Oficina, en el
presente caso, es si el signo es contrario a las buenas costumbres universalmente
reconocidas porque contiene una de las palabras mas ofensivas del Iéxico. En este sentido,
la Oficina cree que lo es, y que cualquier intento de obtener un monopolio y explotar
comercialmente el término ‘FUCK’ como una indicacion del origen de productos cotidianos
ofenderia gravemente la sensibilidad del consumidor medio de habla inglesa y se
consideraria inaceptable.

El examinador debe aplicar del modo mas objetivo posible. La disposiciéon excluye el
registro de marcas de la Unién Europea formadas por palabras o frases blasfemas,
racistas, discriminatorias o insultantes, pero unicamente si la marca cuyo registro se
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solicita transmite su significado inequivocamente y sin ambigiiedad; la apreciacién
debe hacerse sobre la base de los criterios de una persona razonable con unos
umbrales medios de sensibilidad y tolerancia (09/03/2012, T-417/10, jQue buenu ye!
HIJOPUTA (fig.), EU:T:2012:120, § 21).

La evaluacién se basa en el modo en que el publico pertinente percibiria el signo en relacién
con los productos y servicios para los que se solicita proteccion. El publico pertinente no es
necesariamente solo el publico que comprara los productos y servicios designados por la
marca, ya que esta puede llegar a un publico mas amplio que el publico destinatario. El
publico pertinente es el publico de habla inglesa, que entenderia que el signo contiene la
palabra ‘FUCK’, que es reconocida como una de las mas ofensivas de ese idioma.

IV. Conclusion

En virtud de los motivos expuestos anteriormente, y de acuerdo con el articulo 7, apartado
1, letra f) y articulo 7, apartado 2, del RMUE, se deniega la solicitud de MUE n.° 018868574.

De conformidad con el articulo 67 del RMUE, tiene derecho a recurrir la presente resolucion.
De conformidad con el articulo 68 del RMUE, el recurso debera interponerse por escrito
ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del dia de la notificacion de la resolucion.
Se interpondra en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolucion
objeto de recurso. Asimismo, debera presentarse un escrito en el que se expongan los
motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se
considerara interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720
EUR).

* p X

Mark KENNEDY
El examinador



