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Introduccion.

{Qué hace una marca? ;Por qué es importante el estudio
de las marcas y los nombres comerciales? Por varias razo-
nes las marcas y los nombres comerciales tienen cada vez
mayor trascendencia en la vida cotidiana de las personas y
de los negocios:! tan solo en Ecuador se han registrado casi
cien mil marcas en 12 afios.2 La Internet, la televisién por
satélite, la publicidad global entre otros factores han permi-
to una mayor internacionalizacién de los productos y servi-
cios. El mundo del siglo XXI -caracterizado por una neoe-
conomia de mercado- mantiene varias exigencias en el co-
mercio internacional y requiere de una mayor proteccién de
los bienes producidos y comercializados. Esto ha conlleva-
do a un mayor desarrollo en el ambito juridico de la posi-
ci6n del titular de la marca registrada, reflejado con la pro-
mulgacién de la nueva Ley espafiola de Marcas de 2001
(LM 17/2001), y por convenios mundiales como las rondas
del GATT, los ADPIC, la OMC y la OMPL. En el marco de
la Comunidad Andina (CA) encontramos la Decisién 486
sobre el Régimen Comiin sobre Propiedad Industrial’ y la
referencia especifica sobre marcas en el articulo 55 del
Acuerdo de Cartagena.

De acuerdo con Landes y Posner* una marca registrada
tiene como finalidad: (a) identificar la procedencia de un
producto o de un servicio; (b) otorgar informacién substan-
cial a los consumidores; (c) incrementar el atractivo de un
producto a través de imdgenes, sonidos, apariencia o conno-
tacion; (d) generalizar el prestigio de un producto o de un
servicio; (e) moldear las preferencias y actitud de los consu-
midores; (f) generar memoria mneménica; y, (g) promover
temas de conversacién, de sétira y nuevo vocabulario como
canon, kodak, google, yahoo, etc. A su vez la teorfa de la in-
formacién de consumidores considera que todos los mencio-
nados factores por Landes y Posner incentivan una mejora
de los propios productos y servicios. Es inexcusable la posi-
cién de dicha teorfa de la informacién ya que las marcas re-
ducen costes de transaccién, en especial el tiempo de bus-
queda y memorizarlos (memoria mneménica), al asistir con
mds informaci6n para las decisiones de los consumidores.

El derecho exclusivo sobre la marca forja efectos positi-
vos en el mercado ya que ayudan a los consumidores a to-
mar decisiones con mayor informacién, y presiona a los
productores a mejorar la calidad de sus bienes y servicios
para que se distingan unos de otros.* En especial, las marcas
sobre bienes y servicios tienen mayor valor cuando éstos
son dificiles de inspeccionar (como un televisor, electrodo-
mésticos, ordenadores, automéviles, etc.), donde los costes
de equivocaci6n son elevados y los compradores no repiten
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las compras fiitiles; cooperando a que los consumidores ge-
neren ahorro. No todo es positivo por cuanto: (a) las marcas
provocan un incremento de sus precios; (b) confiere poder
de mercado a su propietario;® (c) amenazan la competencia
y algunos productores no pueden ingresar en el mercado; y,
(d) un pequeiio grupo de personas y empresas moldean los
conceptos, gustos y deseos de la sociedad;

Todo lo expuesto refleja la trascendencia del titular de la
marca que presento a continuacion.

Teorias sobre la naturaleza
juridica de las marcas

El elemento determinante de la consolidacién de la mar-
ca radica en su propia y especial naturaleza juridica. Varias
teorfas explican su tratamiento juridico y que puntualizo se-
guidamente:

Derecho de la personalidad

El hombre tiene don de naturaleza personal, como el de-
recho al nombre, a la privacidad, a la buena fama, a la iden-
tidad, a la integridad personal, a la ciudadania, etc. que go-
zan de amparo legal en caso de ser violentados. Derivado de
esto, la primera teorfa declara a la marca como una especie
del derecho de personalidad;’ donde la propiedad intelectual
y la propiedad industrial tienen como propésito el crear las
condiciones ineludibles para permitir a los seres humanos a
que lleguen a realizar plenamente su potencial como perso-
nas.* Una consecuencia negativa de ésta teoria es que las
marcas nunca se pueden llegar a transmitir a causa de no po-
der abandonar a su titular y, ademds, existen apenas duran-
te la vida del mismo. Esto supone la aceptacién de una se-
rie de limitaciones incompatibles con la concepcién del do-
minio ilimitado tradicional de las marcas. En la actualidad
no puede admitirse que los derechos de la personalidad son
inalienables e imprescriptibles, constituyentes que contradi-
cen en absoluto el concepto de marca en el Derecho moder-
no. Ademds, la citada teorfa olvida el aspecto patrimonial de
los signos distintivos tan importante en el mundo empresa-
rial.’

Derecho de propiedad material

La segunda teorfa sobre la naturaleza juridica mantiene
que el derecho de marca puede ser objeto de un derecho de
propiedad, anélogo a un derecho real. A partir de la Revolu-
cién Francesa los parlamentarios galos declararon positiva-
mente la existencia de un derecho subjetivo natural pertene-
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ciente al creador del invento, la marca o la obra; reconoci-
miento que se condiciona al cumplimiento de determinadas
formalidades para cada caso. El derecho de propiedad se
equipara al tradicional derecho de dominio que coteja su
proteccién sobre un bien como un derecho inmediato y er-
ga omnes; que €s a su vez el concepto mas tradicional de
propiedad. Esta teorfa se registra en el Estatuto Espafiol de
la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929, al equiparar
la marca con el término de propiedad. El Tribunal Supremo
sostuvo en su sentencia de 1930 que la propiedad industrial
es una modalidad especifica y juridica del derecho de do-
minio." Hoy en dia el derecho de dominio clésico sélo pue-
de justificarse en el 4mbito marcario como herencia histéri-
ca. Una marca no es un derecho de propiedad en el sentido
ordinario de la palabra del Cédigo Civil, porque est4 cons-
tituida como un derecho especial de propiedad inmaterial
que sirve como un simbolo indicador del origen de un pro-
ducto comercial que es parte inseparable del goodwill (repu-
tacién empresarial)"' de la empresa o de su propietario; y se
lo reconoce en exclusivo como un elemento m4s del nego-
cio al que pertenece.

Derecho de propiedad inmaterial

La siguiente teorfa, comiinmente aceptada en la actuali-
dad, considera a la marca como un derecho de propiedad in-
material;” aplicable a otros derechos similares como los de-
rechos de autor. Las marcas son bienes de caracter inmate-
rial e intangible y por ende no son equiparables en su tota-
lidad con los bienes materiales. La semejanza con los dere-
chos de propiedad o de dominio es que son derechos inme-
diatos y erga omnes, y con los bienes inmuebles que requie-
ren de inscripcién o registro publico para que el titular ten-
ga pleno derecho sobre ellos (LM Arts. 2.1, 46.5). El articu-
lo primero de la anterior Ley de Marcas espafiola 32 de
1988 (ALM)* definia a 1a marca como todo signo o medio
que distinga o sirva para distinguir en el mercado produc-
tos o servicios de una persona de productos o servicios
idénticos o similares de otra persona. La vigente Ley de
Marcas de 2001 en el articulo 4.1 entiende por marca todo
signo susceptible de representacion grdfica que sirva para
distinguir en el mercado los productos o servicios de una
empresa de los de otras. De ambos conceptos se desprende
su punto cardinal. Se trata de un signo (ya no de un medio)
que ha de tener una capacidad distintiva sobre productos o
servicios, donde el signo no es algo tangible, por cuanto es
inevitable para ser percibido la aparicién de forma sensible
o por medio de los sentidos; esto es, que se exteriorice en el
producto o servicio que discrepa unos de otros.

Articulo 4. Concepto de marca
1. Se entiende por marca todo signo susceptible de repre-
sentacion gréfica que sirva para distinguir en el mercado
los productos o servicios de una empresa de los de otras.
2. Tales signos podrén, en particular, ser:
a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas
las que sirven para identificar a las personas;
b) Las imégenes, figuras, simbolos y dibujos;
¢) Las letras, las cifras y sus combinaciones;
d) Las formas tridimensionales entre las que se inclu-
yen los envoltorios, los envases y la forma del pro-
ducto o de su presentacién;

e) Los sonoros; y,

f) Cualquier combinacién de los signos que, con cardc-
ter enunciativo, se mencionan en los apartados ante-
riores.

Otras teorias

En los paises anglosajones o del common law también
podemos encontrar otras teorias menos asentidas respecto
de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial, y
que son: (a) Teoria Laboral de Locke (Labor-desert): donde
una persona se merece una justa y merecida retribuci6én por
su creativo trabajo, ya sea disefiado o ejecutado. Una forma
adecuada para reconocer la creatividad y esfuerzo sobre una
cosa material o inmaterial es a través del otorgamiento de
privilegios exclusivos o de monopolio; (b) Teorfa Utilitaria
(Utilitarian): hay que conceder derechos con la finalidad de
generar incentivos para la creacién e innovacién que de otra
forma no se llegarfan a producir; (¢) Teorfa de Planificacién
Social (Social Planning): la propiedad intelectual e indus-
trial debe ser concebida como un medio para lograr una so-
ciedad més atractiva culturalmente y también justa.

El derecho exclusivo sobre la marca

El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre co-
mercial se adquiere -generalmente- por el registro vélido
efectuado conforme a lo establecido en el articulo segundo
de la Ley de Marcas y el Reglamento sobre 1a Marca Comu-
nitaria (RMC)" articulo sexto.

LM Articulo 2. Adquisicién del derecho.

1. El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre

comercial se adquiere por el registro vdlidamente efec-

tuado de conformidad con las disposiciones de la pre-
sente Ley.

RMC Articulo 6. Modo de adquisicién de la marca co-

munitaria.

La marca comunitaria se adquiere por el registro.

Es decir que el principio del registro vdlidamente efectuado
otorga a su propietario el legitimo uso y goce sobre el bien
inmaterial. La propiedad del titular de la marca registrada es
erga omnes y concede el derecho exclusivo para los produc-
tos y servicios para los que fueron inscritos de acuerdo al
Arreglo de Niza (de 15 de junio de 1957 y sus respectivas
modificaciones). Asimismo, las ventajas del registro son:
(a) proporcionar una notificacién a terceros del derecho ex-
clusivo; (b) otorgar el derecho de prioridad (RMC Art. 29)
y €l denominado Derecho de Prioridad Unionista (LM Art.
14) declarando como uso legitimo de la marca registrada a
nivel nacional, comunitario e internacional; (c) conferir el
derecho a presentar acciones protectoras; (d) prueba a pri-
ma facie del uso exclusivo de la marca registrada en rela-
cion a los productos y servicios en sf especificados; y, (e)
conceder la posterior incontestabilidad.

Los bienes inmateriales son bienes incorp6reos que ne-
cesitan exteriorizarse para poder ser percibidos; por este
motivo se dice que son bienes que poseen una huella perso-
nal." De aqui se desprende la necesidad del uso de las mar-
cas registradas y de los nombres comerciales -la actividad
del titular- para configurarse como un bien inmaterial. En el
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proceso de formacién se exige la utilizacién de la marca pa-
ra que se plasme como signo distintivo.” El uso continuado
de la marca es un requisito sine qua non ya que su desuso
es sancionado con la caducidad, donde el demandado podrd
[...] ejercitar, por via de reconvencion, la accién de decla-
racion de caducidad por falta de uso de la marca del ac-
for." En resumen, el requisito del uso de la marca no s6lo
actuard como medio para evitar su caducidad, sino como
elemento esencial generador de la propia marca.

El titular ejerce el sefiorfo exclusivo sobre los productos
y servicios con los que identifica la marca. El derecho de
marca concretado en el articulo 34 de la LM y en el articu-
lo 9 del RMC adjudica al propietario que terceros no utili-
cen otros signos idénticos o semejantes que generen confu-
si6n del piblico,” incluyéndose la confusién por asocia-
ci6n.” En base del articulo cuarto de la Directiva de Marcas
(DM)* el criterio de riesgo de confusién, que comprende el
riesgo de asociacién con la marca anterior, debe interpretar-
se en el sentido de que la mera asociaci6n entre dos marcas
que el ptblico podrfa hacer por medio de la concordancia en
su contenido conceptual no basta, por si sola, para deducir
la existencia de un riesgo de confusi6n.?

Articulo 34. Derechos conferidos por la marca.
1. El registro de la marca confiere a su titular el dere-
cho exclusivo a utilizarla en el trdfico econdmico.
2. El titular de la marca registrada podrd prohibir que
los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el trdfico
economico:
a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos
o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca
esté registrada.
b) Cualguier signo que por ser idéntico o semejante a la
marca y por ser idénticos o similares los productos o
servicios implique un riesgo de confusion del publico; el
riesgo de confusion incluye el riesgo de asociacion en-
tre el signo y la marca.
¢) Cualguier signo idéntico o semejante para productos
0 servicios que no sean similares a aquéllos para los
que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o
renombrada en Espafia y con la utilizacién del signo
realizada sin justa causa se pueda indicar una conexién
entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o,
en general, cuando ese uso pueda implicar un aprove-
chamiento indebido o un menoscabo del cardcter distin-
tivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca re-
gistrada.
3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en
el apartado anterior podrd prohibirse, en especial:
a) Poner el signo en los productos o en su presentacién.
b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenar-
los con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el
signo.
c) Importar o exportar los productos con el signo.
d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la
publicidad.
e) Usar el signo en redes de comunicacion telemdticas y
como nombre de dominio.
) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u
otros medios de identificacién u ornamentacion del pro-
ducto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar,
confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar

o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el
signo, si existe la posibilidad de que dichos medios pue-
dan ser utilizados para realizar algin acto que confor-
me a las letras anteriores estaria prohibido.

4. El titular de una marca registrada podrd impedir que
los comerciantes o distribuidores supriman dicha mar-
ca sin su expreso consentimiento, si bien no podrd im-
pedir que afiadan por separado marcas o signos distin-
tivos propios, siempre que ello no menoscabe la distin-
tividad de la marca principal.

5. Las disposiciones de este articulo se aplicardn a la
marca no registrada notoriamente conocida en Espafia
en el sentido del articulo 6 bis del Convenio de Parfs,
salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2.

Los efectos del registro de la marca y de su solicitud estén
determinados en el articulo actual articulo 34 de la Ley de
Marcas recoge de los derogados articulos 30, 31 y 32, entre-
mezclando los conceptos que la Ley 88 mantenia claramen-
te diferenciados. Precisamente, las potestades otorgadas al
titular marcario quedan enumeradas en un sélo articulo don-
de se introducen las facultades positivas del titular. El m4s
sencillo es el ordinal primero que es el uso exclusivo, y en
los subsiguientes ordinales integra las facultades prohibito-
rias frente a terceros. Si bien la Ley de Marcas de 2001 en
el punto c) elimina la posibilidad de prohibir el uso no au-
torizado del signo en productos que se encuentren en régi-
men aduanero de trénsito o depdsito, este aspecto sf est4 cu-
bierto en el articulo primero del Reglamento Comunitario®
en cuanto a mercancias con usurpacién de marca. En cuan-
to al ordinal tercero resultan iguales los cuatro primeros li-
terales que ya recogia la derogada ley, introduciéndose dos
novedades en sus literales e) y f). En el literal €) se recono-
ce la rapida popularizacién del acceso a internet y del co-
mercio electrénico que ha hecho posible que por éste medio
se filtre a la par el uso ilicito de los signos distintivos don-
de existe cierto vacio legal, en especial en los nombres de
dominio o domain names;* una actualizacién considerable
y oportuna como en un avance fundamental. El literal f) del
articulo 34.3 y el ordinal segundo del mismo articulo am-
plian el ius prohibiendi y permite la exclusividad frente a
terceros del uso del signo, en especial: en productos o en
presentaciones, en publicidad, en redes de comunicacién te-
lemadticas, como nombre de dominio, para importar o expor-
tar productos con el signo, fabricar, comercializar o incor-
porar el signo fisicamente en embalajes, envoltorios, etique-
tas u otros medios de identificacién que portando el signo
sin la debida autorizacién del propietario, expresa o ticita,
sean empleados de manera ilicita. Esta proscripcién de ex-
clusividad también protege al ptiblico-consumidores de
error o confusién en cuanto a los productos o servicios que
adquieren, y que son identificados e individualizados con la
marca. Asi, éste articulo 34.2 enumera las facultades gené-
ricas de prohibicién a disposicién del titular marcario, sin
variacién apreciable con la anterior Ley. El ordinal cuarto si
bien impone la autorizacién de uso de la propia marca por
parte del distribuidor o comerciante no tiene cardcter ilimi-
tado, puesto que él deber4 respetar la esencial distintividad
de la marca evitando abusos e incluso la cuasi desaparicién
de la marca del fabricante o del propietario.

El articulo 34 -tantas veces mencionado- contiene una
disposicién de gran importancia pues recoge la proteccién
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de la marca no registrada, excepci6n a la adquisicién de la
marca por el registro valido. Esto es las marcas notorias y
renombradas que han sido definidas por primera vez en el
articulo 8 de la Ley 17/2001, proteccién que se lleva mds
alld de las fronteras establecidas por el nomenclitor de la
clasificacién de Niza, y extendiéndose tanto m4s lejos como
lo sea su reconocimiento por el sector en particular o el pi-
blico en general. Lo dispuesto al tenor del articulo 34 nume-
ral segundo literal ¢) -mucho m4s complejo de lo que apa-
renta- dard mucha interpretaci6n a los Tribunales espafioles,
ya que procura la facultad de prohibir el uso de signos de la
marca notoria y de la marca renombrada.” La exclusividad
impide que se aprovechen del caricter distintivo, notorie-
dad, renombre* o reputacién de una marca registrada para
el uso de otra; esto implica la dilucién o pérdida de la fuer-
za distintiva del signo notorio o renombrado. La ventaja de
la titularidad sobre una marca notoria o una marca renom-
brada permitir4 prohibir el uso de un signo no solo idéntico,
sino también del semejante y confundible, cuando: (a) pue-
da suponer un aprovechamiento indebido de Ia reputacién
del signo;” (b) pueda conducir a una falsa relaci6n de asocia-
ci6n en cuanto a los origenes empresariales;? y, (c) pueda te-
ner como consecuencia la dilucion de la marca, o pérdida.de
la fuerza distintiva del signo notorio o renombrado.”

El derecho exclusivo, si es ejercitado de manera adecua-
da, beneficiard a su propietario y demés licenciatarios por
un tiempo ilimitado. Asf lo indica la Ley 17/2001 en los ar-
ticulos 31 y 32.

Art. 31 Duracion.

El registro de una marca se otorga por diez afios conta-

dos desde la fecha de presentacion de la solicitud y po-

drd renovarse por perfodos sucesivos de diez afios.

Articulo 32. Renovacion.

1. El registro de la marca se renovard previa solicitud

del titular de la misma o de sus derechohabientes |[...]

Hay que tomar en cuenta que el considerando 8 del Predm-
bulo de la DM, insiste en el requisito efectivo de la marca.
Los Estados Miembros de la Espacio Econémico Europeo
(EEE) tienen que aplicar el principio del uso obligatorio de
la marca a quienes soliciten la nulidad de las marcas pos-
teriormente registradas.* El uso sirve a su vez para la opo-
sici6én del registro de otra marca acorde a los articulos 10,
11.1, 11.3 y 12 de la Directiva de Marcas.
DM Articulo 10. Uso de la marca
1. Si, en un plazo de cinco afios contados a partir de la
Jecha en que se haya concluido el procedimiento de re-
gistro, la marca no hubiere sido objeto de un uso efecti-
vo por parte del titular en el Estado miembro de que se
trate, para los productos o servicios para los cuales es-
1€ registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido du-
rante un plazo ininterrumpido de cinco afios, la marca
quedard sometida a las sanciones previstas en la pre-
sente Directiva salvo que existan causas que justifiquen
la falta de uso.
DM Articulo 11. Sanciones por la falta de uso de una
marca en los procedimientos judiciales o administrativos
1. No podrd declararse la nulidad de una marca debido
a la existencia de una marca anterior que se le oponga
si esta vltima no cumpliere los requisitos de uso previs-
tos en los apartados 1, 2 y 3 del articulo 10 6, segiin el
caso, en el apartado 4 del articulo 10.

3. Sin perjuicio de la aplicacion del articulo 12 en caso
de demanda reconvencional de caducidad, cualquier
Estado miembro podrd prever que una marca no podrd
ser vdlidamente invocada en un procedimiento de viola-
cion de marca si a consecuencia de una excepcion que-
da establecido que la caducidad de la marca podria ser
declarada en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del
articulo 12.

DM Articulo 12. Causas de caducidad

1. Podrd ser declarada la caducidad de una marca si,
dentro de un periodo ininterrumpido de cinco afios, no
hubiere sido objeto en el Estado miembro de que se tra-
te de un uso efectivo para los productos o servicios pa-
ra los que esté registrada, y si no existieren causas que
Justifiquen la falta de uso; sin embargo, nadie podrd in-
vocar la caducidad de una marca si, en el intervalo en-
tre la expiracion del periodo sefialado y la presentacion
de la demanda de caducidad, se hubiere iniciado o rea-
nudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el co-
mienzo o la reanudacion del uso en un plazo de tres me-
ses anterior a la presentacion de la demanda de caduci-
dad, plazo que empezard a correr en fecha no anterior
a la de expiracién del periodo ininterrumpido de cinco
afios de no utilizacion, no se tomard en cuenta si los pre-
parativos para el inicio o la reanudacion del uso se hu-
bieren producido después de haberse enterado el titular
de que la demanda de caducidad podria ser presentada.

La proteccion de la solicitud de Ia marca

La Ley de Marcas en el apartado primero del articulo se-
gundo insiste -como ya hace el articulo primero- en el prin-
cipio fundamental de la legislaci6n ibérica sobre signos dis-
tintivos donde el derecho sobre la marca nace con el regis-
tro; 'y, que del mismo modo se refleja en el orden de prefe-
rencia de inscripcién (LM Art. 46.5) y en el derecho de prio-
ridad unionista (LM Art. 14)

Articulo 46. Principios generales
5. La solicitud de inscripcion que acceda primeramente
al 6rgano competente serd preferente sobre las que ac-
cedan con posterioridad, practicdndose las operaciones
registrales correspondientes segiin el orden de presenta-
cion.
Articulo 14. Derecho de prioridad unionista
1. Quienes hubieran presentado regularmente una soli-
citud de registro de marca en alguno de los Estados
miembros del Convenio de Paris o en algiin miembro de
la OMC o sus causahabientes gozardn, para la presen-
tacion en Espafia de una solicitud de registro de la nis-
ma marca, del derecho de prioridad establecido en el
articulo 4 del Convenio de Paris.

En éste sistema -como he explicado- otorga la titularidad de
la marca al que obtiene el vélido registro. El registro se con-
cede a su vez al que primero presente la solicitud objeto de
examen y prevalece la prioridad de registro que tenga una
fecha de presentacién (LM Arts. 6.2, 46.5); asimismo, no
podrén registrarse otros signos idénticos o similares a una
marca registrada anterior (LM Aut. 6). La fecha para deter-
minar est4 fijada en el articulo undécimo que se entiende
presentada ante el Organo Competente, que puede ser: (a)
en Espafia la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
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(OEPM) o la Comunidad Auténoma; (b) un Estado Miem-
bro del Convenio de Paris (LM Art. 14); (¢) un Miembro de
la Organizacién Mundial del Comercio; o, (d) en un Regis-
tro Internacional en otro Estado.
Articulo 6. Marcas anteriores
1. No podrdn registrarse como marcas los signos:
a) Que sean idénticos a una marca anterior que desig-
ne productos o servicios idénticos.
b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca an-
terior y por ser idénticos o similares los productos o ser-
vicios que designan, exista un riesgo de confusion en el
publico; el riesgo de confusion incluye el riesgo de aso-
ciacion con la marca anterior.
2. Por marcas anteriores se entenderd a los efectos del
apartado 1:
a) Las marcas registradas cuya solicitud de registro ten-
ga una fecha de presentacion o de prioridad anterior a
la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a
las siguientes categorias: i) marcas espariolas; ii) mar-
cas que hayan sido objeto de un registro internacional
que surta efectos en Espafia; iii) marcas comunitarias.
b) Las marcas comunitarias registradas que, con arre-
glo a su Reglamento, reivindiquen vdlidamente la anti-
giiedad de una de las marcas mencionadas en los pun-
tos i) y ii) de la letra a), aun cuando esta ultima marca
haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido.
¢) Las solicitudes de marca a las que hacen referencia
las letras a) y b), a condicion de que sean finalmente re-
gistradas.
d) Las marcas no registradas que en la fecha de presen-
tacion o prioridad de la solicitud de la marca en examen
sean notoriamente conocidas. En Esparia en el sentido
del articulo 6 bis del Convenio de Paris.

Conjuntamente, el solicitante de una marca goza de una
proteccién provisional -segiin el articulo 38 de la Ley de
Marcas- que se concreta en el derecho que le asiste a exigir
una indemnizacién razonable y adecuada a las circunstan-
cias por el uso que un tercero hubiera efectuado de dicha
marca desde la fecha de publicacién de la solicitud a la fe-
cha de publicacién de concesidn. Esto significa que el peti-
cionario o solicitante carece del resto de los mecanismos de
defensa reconocidos al titular de la marca registrada, y en
concreto, el ejercicio de la accién de cesacién o la adopcién
de medidas cautelares.
Articulo 38. Proteccién provisional.
1. El derecho conferido por el registro de la marca solo
se podrd hacer valer ante terceros a partir de la publi-
cacién de su concesién. No obstante, la solicitud de re-
gistro de marca confiere a su titular, desde la fecha de
su publicacion, una proteccion provisional consistente
en el derecho a exigir una indemnizacion razonable y
adecuada a las circunstancias, si un tercero hubiera lle-
vado a cabo, entre aquella fecha y la fecha de publica-
cién de la concesion, un uso de la marca que después de
ese periodo quedaria prohibido.
2. Esa misma proteccion provisional serd aplicable aun
antes de la publicacién de la solicitud frente a la perso-
na a quien se hubiera notificado la presentacion y el
contenido de ésta.
3. Se entiende que la solicitud de registro de marca no
ha tenido nunca los efectos previstos en el apartado

cuando hubiere sido o se hubiere tenido por desistida, o
cuando hubiese sido denegada en virtud de una resolu-
cion firme.

4. La proteccion provisional prevista en este articulo so-
lo podrd reclamarse después de la publicacién de la
concesion del registro de la marca.

El periodo que comprenderd la indemnizacidn, en caso de
haberla, s6lo se podria exigir una vez la marca fuera conce-
dida. Ella comenzara desde la publicacién de la solicitud
hasta la fecha de concesién de la marca. Como excepcién,
el citado apartado segundo permite que la indemnizacién
comience a partir desde la notificacién directa al presunto
infractor con anterioridad a la publicacién. El apartado ter-
cero, impone que no serd aplicable el resarcimiento cuando
la solicitud sea desistida o denegada, pues en ese caso, se
entiende que dicha solicitud nunca tuvo efectos juridicos.
Cabe anotar que la vigente Ley de Marcas 17/2001 resuel-
ve este tema de la proteccién provisional frente a la escasa
y contradictoria jurisprudencia espariola® y en otros casos
se supeditaba el momento de hacer exigible la indemniza-
ci6n a la efectiva publicacién de la concesién de la marca.™
Esta solucién por la que ha optado el legislador espafiol no
se ajusta con exactitud a lo prescrito para la marca comuni-
taria, pues si bien el articulo 9.3 del RMC no contiene una
declaracién expresa al respecto, expresamente establece: El
tribunal al que se acuda (en solicitud de proteccién provi-
sional) no podrd pronunciarse sobre el fondo hasta la pu-
blicacion del registro, 1o que la marca comunitaria si asien-
te, al contrario que con la solicitud de marca espafiola, exi-
gir la proteccién provisional atin antes de la efectiva publi-
cacién de la concesién de la marca registrada.

Limitaciones en el uso de la marca

El legislador espafiol de manera correcta ha sefialado las
limitaciones razonables en el uso de la marca, como las ser-
vidumbres en el derecho de dominio, para impedir irénicos
abusos o para impedir los monopolios legales por parte de
su titular. Las dos limitaciones mds importantes acogidas en
la Ley de Marcas son la reproduccién de la marca en diccio-
narios y la informacién necesaria para los consumidores. A
continuacién expondré las dos salvedades.

Reproduccion de la marca en diccionarios

La reproduccion de la marca en diccionarios es una no-
vedad tipificada en el articulo 35 de la Ley, y que es similar
al articulo 10 de la RMC, procede de la practica donde se tra-
ta de evitar que la posible o hipotética ignorancia genere la
creencia de que un término citado en un diccionario, enciclo-
pedia o similar, pertenezca al dominio piiblico; y conlleve en
consecuencia su libre utilizacién sin autorizacién previa. Los
términos de nueva creacién, como lo pueden ser a titulo de
ejemplo Intel,* Pentium o Kodak, no existian antes en dic-
cionario o semejante previa su invencién y notoriedad y no
por ello son genéricos. Empero, términos como ejemplo Ibe-
ria, s6lo constituird marca en relacién con la compafifa de
aviaci6n espafiola; o la marca Puma para articulos deporti-
vos. Pero otra marca para articulos deportivos, Addidas, no
sufre de confusién por ser un término arbitrario o de fanta-
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sfa. Del mismo modo, esta norma sirve para evitar que cai-
gan en genericidad o notoriedad genérica vocablos que por
su uso tan extendido o corriente pudiera entenderse que de-
finen un tipo de producto, en lugar de una marca; derecho
que protegerd, por ejemplo, a los titulares registrales de As-
pirina (Bayer) donde ha caducado su patente quimica del
4cido acetilsalicilico (C9H804) pero no la marca sobre As-
pirina (el analgésico mds utilizado en el mundo) que adems
demanda un sobrecargo o premium en su precio, cuando
existen otros productos idénticos quimicamente.

Informacién necesaria para los consumidores

La segunda restricci6n tiene como fin esencial el conju-
gar los intereses del titular de la marca con los intereses de
los competidores y consumidores en el ejercicio de su acti-
vidad, con el fin dltimo de conseguir un correcto y transpa-
rente funcionamiento del mercado. Por tanto, no se trata de
una auténtica limitacién del derecho de marca, sino de una
regulacién previsible donde podrian colisionar los derechos
conferidos por el registro de la marca con el derecho de ter-
ceros a ejercer su actividad mercantil, bien identificindose
en el trifico econémico mediante su nombre, la denomina-
cion de origen* o para indicar el destino de las piezas suel-
tas que comercializa o fabrica y donde deberd diferenciar
claramente el origen y el destino de los productos de tal ma-
nera que su propia marca prevalezca sobre la ajena. A su
vez, no debe hallarse confusién entre ambas marcas y todo
ello con el propésito de informar a los consumidores. La an-
terior regla se encuentra en el articulo 37 de la Ley 17/2001
que limita el uso de la marca registrada por un tercero siem-
pre que ese uso se haga conforme a las prdcticas leales en
materia industrial o comercial [...]; igual como prescribia
la ALM 32/1988 siempre que se haga de buena fe y no cons-
tituya uso a titulo de marca, los terceros podrdn |[...]

Articulo 37. Limitaciones del derecho de marca.

El derecho conferido por la marca no permitird a su ti-

tular prohibir a terceros el uso en el trdfico econémico,

siempre que ese uso se haga conforme a las prdcticas
leales en materia industrial o comercial:

a) De su nombre y de su direccion;

b) De indicaciones relativas a la especie, calidad, can-

tidad, destino, valor, procedencia geogrdfica, época de

obtencién del producto o de prestacion del servicio u

otras caracteristicas de éstos;

¢) De la marca, cuando sea necesaria para indicar el

destino de un producto o de un servicio, en particular

como accesorios o recambios.

Este articulo recoge los supuestos ya contemplados por
el articulo 33 ALM 32/1988, pero con una redaccién que se
alinea con lo dispuesto en el articulo 15 DM as{ como en lo
previsto por el articulo 12 RMC, logrdndose una perfecta
acomodacién entre el derecho marcario interno y el comu-
nitario.

El agotamiento del derecho sobre la marca

El agotamiento del derecho es un concepto propio del
derecho francés y germénico, de principios del siglo XX
que pronto fue importado en Espaiia y otros paises civilis-

tas. Esta limitacién -muy viva en el comercio internacional-
constituye la facultad exclusiva y excluyente que tiene todo
titular de uno de los derechos de propiedad industrial e inte-
lectual (ya sea patente 0 modelo de utilidad, marca, modelo
industrial) en relaci6n con sus propios productos, en el sen-
tido de que una vez comercializado por él, con su consenti-
miento expreso o tacito, sobre uno de sus productos o servi-
¢ios no requieren de otra autorizacién para revenderlos o re-
comercializarlos. Se deriva que el titular no podr4 amparar-
se en su derecho exclusivo para impedir las comercializa-
ciones posteriores o exigir compensacién alguna por cada
una de ellas. Inicialmente los tribunales ibéricos aplicaron el
principio en cuesti6n entendiendo que resultaba irrelevante
si la primera comercializacién, esto es la comercializacién
realizada por el titular del derecho o con su consentimiento,
se habia realizado en Espafia o en cualquier otro pais. Esta
aplicacién del principio del agotamiento ha sido considera-
da por la doctrina como el agotamiento internacional del de-
recho. El requisito sine qua non para que nazca la excepcién
el agotamiento es que la primera comercializacién del pro-
ducto marcado sea cometida por el titular de la marca,* con
su consentimiento o por una persona vinculada a él median-
te relaciones de dependencia juridica o econdémica.® El
esencial criterio delimitador es el consentimiento del titular
de la marca. Por lo tanto, sin consentimiento no hay agota-
miento.

Histéricamente la validez de dicho principio asilado por
el propio Tribunal Supremo, no ha sido discutida hasta la
entrada de Espafia en la Comunidad Europea y la consi-
guiente incorporacion a la normativa nacional,” se procedi6
a limitar el agotamiento del derecho al territorio nacional.
La ALM 32/88, en el articulo 32 establecia que el derecho
conferido por el registro de la marca no permitird a su titu-
lar prohibir a los terceros el uso de la misma para produc-
tos comercializados en Espafia con dicha marca por el titu-
lar o con su consentimiento expreso. Esto implicaba que s6-
lo se imponfa la limitacién a la circunscripcién territorial del
derecho. Una relevante modificacién del 4mbito territorial
del agotamiento tuvo lugar poco después de que se promul-
gara la ALM, donde el principio del agotamiento del dere-
cho estuvo modificado con el articulo 7 de la Directiva de
Marcas que amplia el agotamiento del referido derecho en
correspondencia con los productos comercializados en la
Comunidad y corroborado con la Acuerdo constitutivo del
Espacio Econémico Europeo, de 2 de mayo de 1992 que en-
tr6 en vigor el 1 de enero de 1994, en cuyo articulo 65.2 am-
pli6 dicho 4mbito a la totalidad del Espacio Econémico Eu-
ropeo. Destacando entre las normas que lo adoptan el Re-
glamento sobre la Marca Comunitaria dispone el articulo
13.1 del reglamento que el derecho conferido por la marca
comunitaria no permitird a su titular prohibir el uso de la
misma para productos comercializados en la comunidad
bajo esa marca por el titular o con su consentimiento; nor-
ma de incuestionable influencia en la actual Ley 17/2001
donde el cardcter comunitario del articulo 36 sobre el ago-
tamiento no es exclusivo de las marcas nacionales sino que
hoy rige el principio caracteristico de la normativa comuni-
taria.®®

Articulo 36. Agotamiento del derecho de marca

1. El derecho conferido por el registro de marca no per-

mitird a su titular prohibir a terceros el uso de la misma
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para productos comercializados en el Espacio Econo-

mico Europeo con dicha marca por el titular o con su

consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicard cuando existan motivos

legitimos que justifiquen que el titular se oponga a la

comercializacion ulterior de los productos, en especial
cuando el estado de los mismos se haya modificado o al-
terado tras su comercializacion.

DM Articulo 7. Agotamiento del derecho conferido por

la marca

1. El derecho conferido por la marca no permitird a su

titular prohibir el uso de la misma para productos co-

mercializados en la Comunidad con dicha marca por el
titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicard cuando existan motivos

legitimos que justifiquen que el titular se oponga a la

comercializacion ulterior de los productos, en especial

cuando el estado de los productos se haya modificado o

alterado tras su comercializacion.

El reconocimiento del agotamiento internacional res-
ponde a la finalidad del Reglamento EEE 3842/86 del Con-
sejo, de 1 de diciembre de 1986, que determina el no poner
obstdculos a la libertad del comercio legitimo, segun expre-
sa su Considerando Primero. Esa finalidad es concordante
con la finalidad de la politica comercial comin de contri-
buir al desarrollo armonioso del comercio mundial y a la
supresion progresiva de las restricciones a los intercambios
internacionales; segtin establece el articulo 110 del Tratado
de la CE. El articulo 110 implica una adhesion de la Comu-
nidad a los objetivos perseguidos por el GATT, segtin ha de-
clarado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea
(TCJE) en su sentencia Internacional Fruit Company
(1972).® Como ha indicado la jurisprudencia espafiola, el
consentimiento a la primera comercializacién del producto
no produce el agotamiento porque el titular de la marca lle-
gue a un acuerdo sobre las condiciones de comercializacién
con el distribuidor o el adquirente del producto, sino que tal
circunstancia se produce ope legis, como limite al monopo-
lio concedido por las marcas: y el agotamiento comunitario
supone que €l monopolio que tiene el titular de la marca sé-
lo abarca la primera comercializacién del producto en terri-
torio comunitario, que puede hacer él mismo o alguien con
su consentimiento. De este modo, en la medida en que el
agotamiento ope legis garantiza el monopolio sélo a la pri-
mera comercializacién del producto, cualesquiera limitacio-
nes pactadas por las partes en el contrato de distribucién o
de compraventa destinadas a impedir la reventa del produc-
to serdn absolutamente irrelevantes desde el punto de vista
del contenido del derecho de exclusiva, aunque puedan te-
ner, consecuencias contractuales. Sobre esta base, la idea de
licencia ticita es absolutamente incompatible con la idea de
agotamiento del derecho de marca, porque la primera estd
presuponiendo un monopolio absoluto del titular de la mar-
ca para controlar la comercializacién del producto desde su
introduccién en el mercado hasta su puesta a disposicién al
adquirente final. Por estos motivos, la comprobacién del al-
cance del consentimiento prestado por el titular de la marca
en el contrato sélo es necesaria a efectos de verificar la lici-
tud de la primera comercializacién en el EEE.* Pues no
concurre el agotamiento cuando la primera venta ha sido
realizada en un Estado no Miembro de la EEE.*!

En materia de marcas, el agotamiento ha sido funda-
mentalmente recogido por el Tribunal Europeo en las sen-
tencias Silhouette,*” Sebago® y Davidoff,* en las que funda-
mentalmente se establece que: (a) los Estados miembros no
pueden aprobar una norma en la que se permita el agota-
miento internacional (Silhouette); (b) el agotamiento se pro-
duce con la comercializacién de cada unidad de producto de
forma que el consentimiento se debe verificar en cada uni-
dad comercializada (Sebago); (c) la existencia de autoriza-
cién debe ser acreditada por quien invoca el agotamiento
(Davidoff); (d) el consentimiento puede ser expreso (licen-
cia, dependencia juridica o econdmica) o ticito cuando se
aprecie con certeza la renuncia del titular a oponerse a la co-
mercializacién en el Espacio Econémico Europeo (Davi-
doff); ademds, (e) estdn equiparados los términos: primera
comercializacion, primera puesta en circulacion, introduc-
cion en el mercado o venta;® y (f) la adopcién de denomi-
naciones diferentes sobre el mismo producto es un acto ile-
gal.*

El principio general es la permisién de las importaciones
paralelas ya que seria contrario al Tratado de Roma articulo
81 (anterior articulo 85), si con las marcas registradas se lo-
grara obstaculizar la competencia efectiva en una parte im-
portante del mercado comiin, donde a su vez estdn prohibi-
dos los acuerdos de exclusividad que buscan o puedan im-
pedir dichas importaciones paralelas.”” El duefio de una
marca registrada no puede prohibir las importaciones para-
lelas si el producto ha sido distribuido licitamente en un ter-
cer Estado Miembro de la EEE o por un tercero con la mis-
ma marca si tienen un origen comun.® La Teoria del Origen
Comiin, que fue adoptada inicialmente por el Tribunal Eu-
ropeo, donde la venta de un bien con la misma marca regis-
trada que fue cedida voluntaria® o forzosamente™ en distin-
tos paises era considerada vélida. Esta visién ha quedado
generalmente abandonada puesto que el duefio de una mar-
ca registrada sf puede prohibir las importaciones paralelas si
es hecha directamente por otro productor de la misma mar-
ca’

Cabe recalcar que en una circunscripcién nacional el re-
gistro de una marca pued¢ llegar a prevalecer sobre la libre
circulacién de mercancias cuando la importacién desde un
pais Miembro de la EEE sean idénticos o similares y gene-
ren riesgo de confusién sobre productos registrados en cada
uno de sus propios paises, como lo ha establecido el Tribu-
nal de la Comunidad respecto del signo automotriz Cuadra
de Renault y Quattro de Audi.”* Simultaneamente, el reen-
vasado de productos fue considerado legal en un primer ins-
tante si (a) no se alter6 el estado original al reempacar; y, (b)
sdlo se afectd el disefio exterior como fue el caso del cal-
mante Valium®.” En la actualidad ha sido revocada ésta po-
sicién sobre el reenvasado por la Directiva de Marcas pues-
to que en su articulo séptimo dice que el agotamiento del
derecho no se aplicard cuando existan motivos legitimos
del titular se oponga a la comercializacion ulterior, en es-
pecial cuando el estado de los productos se haya alterado o
modificado tras su comercializacién, y seguido por el arti-
culo 36.2 de la Ley de Marcas y por los Tribunales espafio-
les.*
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Acciones protectoras
del derecho sobre la marca

La Ley de Marcas 17/2001 recoge en su articulo 40 la
facultad que posee el titular del registro violado para que de
forma extensiva ejercite todas y cada una de las acciones
que le corresponden, incluyendo las medidas imperiosas pa-
ra su garantia. Este precepto, andlogo a la Ley de Patentes,”
mantiene con el antiguo -y acertado- sistema proteccionista
donde el titular de la marca registrada puede acceder de for-
ma tan amplia como en derecho le corresponda para ejercer
todas las acciones para su defensa. Las acciones del titular
marcario son civiles y penales.

Articulo 40. Posibilidad da ejercitar acciones civiles y

penales

El titular de una marca registrada podrd ejercitar ante

los 6rganos jurisdiccionales las acciones civiles o pena-

les que correspondan contra quienes lesionen su dere-
cho y exigir las medidas necesarias para su salvaguar-
dia, todo ello sin perjuicio de la sumision a arbitraje, si

Juere posible.

La legitimaci6n para iniciar una peticién civil es y con-
tinda siendo, en principio, prerrogativa del titular de la mar-
ca o del registro quebrantado. Sin embargo, persiste la legi-
timacién del licenciatario® -como es natural- al conservarse
la remisién del antiguo articulo 40 de la ALM, elemento
fundamental para el propietario de la marca para que los ter-
ceros autorizados por via contractual defiendan sus mejores
intereses.

La férmula establecida tanto en la ALM como en la vi-
gente Ley (LM Art. 41) atribuye las acciones civiles que el
titular del registro quebrantado puede efectuar. En resumen,
las acciones civiles que puede ejercitar el titular de la mar-
ca son: (a) la cesaci6n de los actos que violen su derecho® ;
(b) la indemnizaci6n de los dafios y perjuicios sufridos; los
dafios y perjuicios sufridos o en especial el dafio emergente
y €l lucro cesante (LM Art. 43);% (c) la adopcio6n de las me-
didas necesarias para evitar la violacién, incluyendo el reti-
rar del trafico econ6mico los productos, la publicidad, etc.
que haya materializado la violacién del derecho de marca®
como es el cambio de la denominacién social;® (d) la des-
truccién o cesién con fines humanitarios; y, (e) la publica-
cién de la sentencia.®!

Asi, la nueva Ley de Marcas recoge en el articulo 41.1.d
acertadamente una trascendental medida de salvaguarda del
titular del derecho violado recogiendo las directrices del
RMC por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir
el despacho a libre practica, la exportacién, la reexportacién
y la inclusién en un régimen de suspensién de las mercan-
cias con usurpacién de marca y de las mercancias piratas.
Respecto de la cuarta alternativa sobre el destino de la mer-
cancia, esto es, la cesién de estos efectos con fines humani-
tarios, recoge la Ley la préctica que se ha venido proponien-
do por los propios jueces a los titulares de los registros vio-
lados como una salida util para aquellos objetos que deben
ser retirados de los circuitos comerciales de los productos
ilicitamente identificados en posesi6n del infractor cuando
la naturaleza del producto permita la eliminaci6n del signo
distintivo sin afectar al producto o la destruccién del pro-
ducto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor.®
La Ley siempre recoge que ésta opcién sea a eleccion del

actor y -lo que es més importante- a costa del condenado.®

A mds de las acciones anteriores, la accién reivindicato-
ria de la propiedad podr4 iniciar su legitimo titular frente al
tercero que inscriba la marca en fraude de sus derechos o en
violacion de una obligacion legal o contractual porque los
signos distintivos son bienes inmateriales que gozan de la
instituci6n de la accién reivindicatoria determinada en el ar-
ticulo 2.2 de la LM.

Articulo 2. Adguisicién del derecho

2. Cuando el registro de una marca hubiera sido solici-

tado con fraude de los derechos de un tercero o con vio-

lacioén de una obligacion legal o contractual, la perso-
na perjudicada podrd reivindicar ante los tribunales la
propiedad de la marca, si ejercita la oportuna accién

reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o

en el plazo de cinco afios a contar desde la publicacién

de éste o desde el momento en que la marca registrada
hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previs-
to en el articulo 39 [...]

Los supuestos incardinables plasmados en la frase con
Jfraude de los derechos de un tercero o con violacion de una
obligacién legal o contractual son numerosos y por tanto la
Ley de Marcas, y su anterior reproduccién del articulo 3.3
de la ALM 32/88, procura una definicién ambigua. La Ley
establece tres posibles momentos para plantear la accién
reivindicatoria: (a) con anterioridad a la fecha de registro
(LM Auts. 9y 10), (b) en el plazo de cinco afios desde la pu-
blicacién de la concesi6n de la marca (mala fe, LM Art. 52),
y (¢) En el plazo de cinco afios desde el momento en que hu-
biera empezado a ser utilizada (LM Arts. 2.2 y 39).

La excepcién es el novedoso supuesto especifico cuan-
do la marca es solicitada por el agente o representante sin la
debida autorizacién (LM Art. 10); norma que pretende sos-
layar cierta préctica existente donde el agente o representan-
te no autorizado por legitimo titular de la marca consignaba
el registro a nombre propio o al transcurrir el plazo de cin-
co afios conforme el articulo 39 de la Ley 17/2001 y, una
vez consolidado su derecho, podia usar o ceder libremente
la marca o nombre comercial. La accién reivindicatoria no
parece requerir en todo caso la existencia de una relacién
comercial previa entre el solicitante de la marca y el tercero
cuyos derechos se ven conculcados por dicha solicitud. Asi,
la nueva Ley de Marcas viene a confirmar expresamente esa
desaparicién de tales derechos y licencias propiedad de ter-
ceros.®

El segundo apartado del articulo 41 hace eco del incum-
plimiento del uso obligatorio de la marca registrada, y por
tanto su ficto registro imposibilita al titular hacer efectivos
los derechos conferidos por la marca en el articulo 34 de la
LM. La excepcién de la falta de uso se limitar4 a las partes
en un litigio por via de reconvenci6n. Asimismo podra ejer-
citar el demandado, tras la interposicién de una accién de
declaracion de caducidad por la falta de uso que derivars, de
tener €Xxito, en la erradicacién registral de la marca. La falta
de uso por el titular de la marca en un lapso superior a un
lustro es sancionado con su caducidad. Aunque la caducidad
no es ipso jure pues no surtird efectos juridicos hasta que ha-
ya sido declarada como tal por el Tribunal competente (LM
Arts. 39.1, 55.1.c). Cabe aclarar que la proclamacién Io ha-
ré la OEPM si la caducidad se produce por las dos primeras
causales establecidas en el articulo 55.1 de la Ley de Mar-
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cas: (a) la falta de renovacién o (b) por renuncia expresa del
titular. Un inconveniente que produce esta norma es si un
tercero ha usado una marca en desuso, y por tanto sin vigen-
cia, puede llegar a ser sancionado por el tiempo de su uso
hasta la propia declaraci6n de caducidad. Esta complicacién
se solucionaria si la Ley de Marcas se asemejara al articulo
11 de la Directiva de Marcas.

Dos cuestiones especificas que se destacan en la Ley de
Marcas respecto de la excepcién de falta de uso de una mar-
ca son (a) la inversién de la carga de la prueba que pasa a
ser a cargo del demandante; y, (b) de considerarse oponible
la marca serd tinicamente para aquellos productos o servi-
cios para los que est4 siendo efectivamente usada. Respec-
to a la inversi6n de la carga de la prueba la Ley no afiade en
este punto nada nuevo a la normativa anterior, si acaso apor-
ta claridad y concrecién. En cambio mds interesante en este
punto es la cuestién referente a considerar como registrada
-y por lo tanto oponible- la marca con la que se ataca indi-
visiblemente para aquellos bienes o servicios para los que se
haya acreditado su uso. La vigente Ley se acopla al articu-
lo 10.1 de la DM y rectifica asi la deficiente redaccién del
articulo 4.4 de la ALM/88 donde los tribunales mantienen la
tendencia de proteger las marcas sélo sobre los bienes y ser-
vicios efectivamente usados. Igualmente, conforme al arti-
culo 41.2 de la vigente Ley 17/2001 el demandado podrd
ejercitar por via de reconvencién-la accién de declaracién
de caducidad por falta de uso de la marca.

En cuanto a las medidas cautelares es clara su posibili-
dad de ejercicio en territorio espafiol segiin los articulos 40
y 41 de la Ley de Marcas. En el espacio comunitario la in-
terpretacién del articulo 99.2 del RMC permite que dichas
medidas puedan ser dictadas por el Tribunal Europeo que
puede desplegar sus efectos en toda la Comunidad Europea,
aunque condiciondndose la adopcién de las medidas caute-
lares al cumplimiento de las formalidades preceptivas a
efectos de reconocimiento y de ejecucién de conformidad
con el Titulo III del Convenio de ejecucion.®

La posibilidad de someter las acciones en defensa del
derecho de propiedad industrial a arbitraje segtin el articulo
28 de la Ley de Marcas es -a mi parecer- un avance para el
sistemna procesal, por las ventajas que este puede dar como
son: la celeridad (un tinico proceso sin recursos verticales),
la concentracién, la especialidad de los arbitros, las reglas
procesales son establecidas por las partes. De modo més de-
tallado se recoge la opcién de someter a arbitraje las cues-
tiones litigiosas surgidas con ocasién del caimiento para el
registro de una marca aunque si fuere posible.

Articulo 28. Arbitraje.

1. Los interesados podrdn someter a arbitraje las cues-

tiones litigiosas surgidas con ocasién del procedimiento

para el registro de una marca, de conformidad con lo
establecido en el presente articulo.

2. El arbitraje sélo podrd versar sobre las prohibiciones

relativas previstas en los articulos 6.1.b), 7.1.b), 8y 9 de

la presente Ley. En ningiin caso podrd someterse a ar-
bitraje cuestiones referidas a la concurrencia o no de
defectos formales o prohibiciones absolutas de registro.

3. El convenio arbitral sélo serd vdlido si estd suscrito,

ademds de por el solicitante de la marca:

a) Por los titulares de los derechos anteriores que hu-

bieren causado la denegacion de la marca y, en su caso,

por sus licenciatarios exclusivos inscritos.

b) Por los titulares de los derechos anteriores que hu-

bieran formulado oposicion al registro de la marca y, en

su caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos.

c¢) Por quienes hubieran interpuesto recurso o hubieran

comparecido durante el mismo. [...]

6. El laudo arbitral firme producird efectos de cosa juz-

gada, de acuerdo con lo establecido en el articulo 37 de

la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, de apli-

cacién en todo lo no previsto por el presente articulo, y

la Oficina Espariola de Patentes y Marcas procederd a

realizar las actuaciones necesarias para su ejecucion.

Sin embargo, impractico parece ser esta alternativa pro-
cesal porque requiere la firma del convenio arbitral a poste-
riori al posible incumplimiento o violacién de los derechos
de marca; pues la parte de la controversia que se considere
en mayor desventaja no suscribira el convenio arbitral. Ade-
mis, se excluye de modo ilégico aquellos aspectos que pue-
den ser objeto de arbitraje que de manera general se encuen-
tran establecidos en el articulo 2 de la Ley de Arbitraje,* y
de manera més especifica en el citado articulo 28, que ex-
presamente excluye de la sumisién a arbitraje aquellas cues-
tiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales
o prohibiciones absolutas de registro al utilizar la Ley de
Marcas la frase si fuere posible y las limitaciones del ordi-
nal segundo.

La opci6n de recurrir por via criminal la proteccién del
uso indebido de una marca (LM Art. 40) encarna una mayor
complejidad que por la via civil. El titular de una marca pa-
ra someter los posibles actos dolosos al Cédigo Penal (Art.
274), es imperioso que concurran los siguientes elementos®
: (a) la marca esté debidamente registrada o que sea notoria,
(b) confusién de los consumidores respecto del producto
falsificado (calidad del objeto) con el signo, y, (c) dolo es-
pecifico de tener 4nimo defraudatorio. Ademds, prevalece
una mayor carga de la prueba por la presuncién de inocen-
cia del inculpado y la intervencién del fiscal.

Los presupuestos para la indemnizacién de dafios y per-
juicios del articulo 42 de la Ley de Marcas goza de la inno-
vacién de imponer la responsabilidad objetiva y directa al
infractor de la marca a quien: (a) ponga el signo en el pro-
ducto o en su presentaci6n; (b) realice las mismas conduc-
tas con los embalajes, etiquetas, envoltorios, junto con el
que los confeccione, fabrique, ofrezca, comercialice, expor-
te o importe; o (c) el comercializador de la primera puesta
del producto o servicio ilicitamente marcado. En los casos
restantes, en especial del articulo 34, es indispensable que el
acusador requiera de forma fehaciente al transgresor solici-
tando que cese su actividad; y en segundo lugar, el aviso de-
be identificar el signo que se estime infringido. Hay que ha-
cer la distincion -a mi parecer injustificada del articulo 42-
sobre el requerimiento previo por parte del titular deman-
dante, en cuanto a que la Ley no lo exige de los menciona-
dos tres supuestos como es el que almacena etiquetas o las
fabrique, pero la Ley sf lo exige frente a otros supuestos. La
segunda parte de este articulo 42 contiene una importante
novedad frente a la antigua redacci6n del articulo 37 ALM,
puesto que ademés de eximir para el resto de los supuestos
de requerimiento previo si ha mediado culpa o negligencia
en el actuar del infractor, también lo exime de manera gene-
ral en el caso de que el signo violentado sea notorio o re-
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nombrado. La nueva redaccién de este mandato se enmarca
en la linea proteccionista del articulo octavo sobre las mar-
cas notorias y renombradas al concebir que el conocimien-
to que posee el publico y el infractor sobre dichos registros
marcarios. El articulo 43 delimita el cdlculo para la indem-
nizacién de dafios y perjuicios, y el articulo 44 posee la car-
dinal primicia de las indemnizaciones coercitivas.

Articulo 43. Cdlculo de la indemnizacién de dafios y
perjuicios.
1. La indemnizacién de darios y perjuicios comprenderd
no sélo las pérdidas sufridas, sino también las ganan-
cias dejadas de obtener por el titular del registro de la
marca a causa de la violacion de su derecho. El titular
del registro de marca también podrd exigir la indemni-
zacion del perjuicio causado al prestigio de la marca
por el infractor, especialmente, por una realizacién de-
Sectuosa de los productos ilicitamente marcados o una
presentacion inadecuada de aquélla en el mercado.
2. Las ganancias dejadas de obtener se fijardn, a elec-
cién del perjudicado, con arreglo a uno de los criterios
siguientes: a) Los beneficios que el titular habria obte-
nido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido
lugar la violacion. b) Los beneficios que haya obtenido
el infractor como consecuencia de la violacién. c) El
precio que el infractor hubiera debido pagar al titular
por la concesion de una licencia que le hubiera permi-
tido llevar a cabo su utilizacion conforme a derecho.
3. Para la fijacion de la indemnizacion se tendrd en
cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, re-
nombre y prestigio de la marca y el niimero y clase de
licencias concedidas en el momento en que comenzd la
violacion. En el caso de dafio en el prestigio de la mar-
ca se atenderd, ademds, a las circunstancias de la in-
Jraccion, gravedad de la lesién y grado de difusion en el
mercado.
4. A fin de fijar la cuantia de los dafios y perjuicios su-
fridos, el titular de la marca podrd exigir la exhibicion
de los documentos del responsable que puedan servir
para aquella finalidad.
5. El titular de la marca cuya violacién hubiera sido de-
clarada judicialmente tendrd, en todo caso y sin necesi-
dad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto
de indemnizacion de dafios y perjuicios el 1% de la ci-
fra de negocios realizada por el infractor con los pro-
ductos o servicios ilicitamente marcados. El titular de la
marca podrd exigir, ademds, una indemnizacién mayor
si prueba que la violacién de su marca le ocasioné da-
fios o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispues-
to en los apartados anteriores.
Articulo 44. Indemnizaciones coercitivas
Cuando se condene a la cesacion de los actos de viola-
cion de una marca, el Tribunal fijard una indemnizacion
de cuantia determinada no inferior a 600 euros por dia
transcurrido hasta que se produzca la cesacion efectiva
de la violacion. El importe de esta indemnizacion y el
dia a partir del cual surgird la obligacion de indemni-
zar se fijard en ejecucion de sentencia.

Esta tltima norma del articulo 44 busca reforzar la de-
claracién judicial de cesacién por el infractor que la ALM
desprotegia de manera parcial al titular de la marca, puesto
que si el condenado continuaba con la actividad infractora

en rebeldia flagrante de una sentencia requeria del auxilio
Judicial una vez terminado el proceso judicial principal sin
una multa objetiva por su violacién. En consecuencia se
allana el camino para la ejecucién de una sentencia por una
infraccién a la Ley de Marcas.

Para terminar el articulo 45 antes contenido en el articu-
lo 38.4 de forma paralela con lo establecido en el articulo 71
de la Ley de Patentes sistematiza en un mismo apartado la
prescripcién en cinco afios tanto las acciones marcarias co-
mo la determinacién del cémputo de perjuicios (anteriores
a la fecha de su acometimiento). La excepcién de prescrip-
cién para la interposicién de una accién por violacién a los
derechos de marca es la declaracién de la nulidad absoluta
(LM Art. 51.2 y 52.2; RMC Art. 51) de 1a marca registrada.

Conclusiones

Las marcas y los nombres comerciales son en la actua-
lidad un elemento y un valor trascendental en la vida coti-
diana de las personas, los consumidores y los negocios. Los
derechos sobre la marca y el nombre comercial son funda-
mentales para su titular que podr4 ejercer el dominio exclu-
sivo sobre los productos y servicios con los que identifique
Su marca.

Primeramente, las marcas y los nombres comerciales se
adquieren -por lo general- tras el registro vélido efectuado
conforme a la Ley. El registro es el primer paso por parte del
titular, pero el uso efectivo actuard como el elemento esen-
cial generador de la propia marca que conjuntamente actua-
rd como medio para evitar su caducidad; es decir que el de-
recho exclusivo, si es ejercitado de manera adecuada, bene-
ficiard a su propietario y demds licenciatarios por un tiem-
po ilimitado.

El ius prohibiendi concretado en el articulo 34 de la Ley
de Marcas 17/2001 y el articulo 9 del RMC otorga y permi-
te la exclusividad frente a terceros del uso del signo, donde
el actual sistema proteccionista del titular de la marca regis-
trada puede acceder de forma tan amplia como el derecho le
corresponda para ejercer todas las acciones para su defensa.
Incluso, la proteccién de la marca se da no sélo desde su
efectivo registro y otorgamiento sino también desde la pre-
sentacién de su solicitud.

El titular tiene la facultad de ejercer acciones civiles y
penales, donde existe una mayor complejidad en cuanto a
esta segunda via. En cambio en la via civil todas las facul-
tades u opciones que la Ley recoge son a mi parecer amplias
para su proteccién; y que ademds son siempre a eleccién del
actor y a costa del condenado. La principal excepcién a la
exclusividad del uso de la marca es el agotamiento del de-
recho sobre la misma, que como ha establecido la jurispru-
dencia del Tribunal Europeo, el duefio de una marca regis-
trada puede prohibir las importaciones paralelas y goza del
derecho de la primera puesta en circulacién en el mercado
comun del producto o servicio. Consiguientemente, hoy en
dia prevalece el derecho de marcas frente a la libre circula-
cién de mercancias donde los derechos de propiedad inte-
lectual no son incompatibles con los principios de libertad
de competencia; a menos que se ejerciten de manera abusi-
va. Por tltimo, la prescripcién de las acciones determinadas
en la Ley de Marcas es de cinco afios con la salvedad de la
nulidad absoluta que es imprescriptible.
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