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INTRODUCCION

La aprobacién hace unos meses de la Ley de Marcas nos brinda una
magnifica ocasidn para reflexionar conjuntamente acerca de aspectos cons-
titucionales, administrativos y mercantiles. Se trata de una de esas leyes
apasionantes para el jurista, porque de aspectos aparentemente técnicos se
extraen problemas constitucionales de primera magnitud, desde cuestiones
competenciales hasta derechos constitucionales como la libertad de empre-
sa, que garantiza el articulo 38 de nuestra Constitucién. Por este motivo he-
mos considerado conveniente trazar una panordamica general que incluya
ademas algunos aspectos de la tramitacién parlamentaria.

En primer lugar, la regulacién de los signos distintivos afecta de mane-
radirecta a la libertad de empresa porque el derecho sobre los signos distin-
tivos se integra en el patrimonio de la empresa y porque es una de las bases
del sistema de libre competencia.

La relacién entre el sistema de marcas y el sistema de libre competencia
ha sido puesta de relieve por el Tribunal de las Comunidades Europeas en
reiteradas ocasiones y de manera especialmente clara en la Sentencia de 17
de octubre de 1990 (caso Hag II):

«Por lo que al derecho de marcas respecta, debe destacarse que
este derecho constituye un elemento vertebral del sistema de competen-
cia no falseado que el Tratado pretende instaurar y mantener. En un
sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de
atraer la clientela por la calidad de sus productos o servicios, lo cual
solo es posible si existen signos distintivos que permiten la identifica-
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cién de tales productos o servicios. Para que la marca pueda desempe-
fiar este papel, debe asegurarse que todos loy productos designados
con la misma han sido fabricados bajo el control de una vinica empre-
sa, a la que pueda hacerse responsable de su calidad.»

Esta relacién entre la proteccion de la marca y la libre competencia no
es cosa de hoy, sino que estd en el origen mismo del moderno concepto de
los signos distintivos, y lo que es mds importante, en el origen mismo de la
libertad de empresa como derecho que emerge del recién creado Estado li-
beral. Podriamos encontrar un parentesco muy lejano en la marca que con ca-
récter obligatorio los artesanos de la Edad Media tenian que utilizar como sefia
de calidad de los productos, pero serd tinicamente con la Revolucién Francesa
cuando ese signo distintivo adquiera caricter voluntario y se revista ademds de
una finalidad muy concreta, la de atraer a una clientela que distinga el producto
o servicio dentro del amplio abanico de posibilidades que el mercado ofrece.
Muy pronto lo que hoy llamamos Derecho de la Propiedad Industrial adquirid
un enorme protagonismo tanto nacional como internacional, como lo demues-
tra el temprano Convenio de la Unién de Paris para la proteccién de la pro-
piedad industrial, de 23 de mayo de 1883, entendiendo por propiedad
industrial de acuerdo con el mismo las patentes de invencion, los modelos
y dibujos industriales, las marcas de fdbrica, de comercio y de servicio, el
nombre comercial, el rotulo y las denominaciones de origen.

A pesar de los lejanos antecedentes, la concepcion de los derechos de la
propiedad industrial ha sufrido cambios muy importantes. Cuando a finales
del siglo XIX se intentaba trazar el perfil dogmadtico de la marca, la tesis del
derecho de la personalidad, mantenida por Josef Kohler, tenia un peso ex-
traordinario; la marca era una manifestacién de la actividad creadora del
productor y por lo tanto intransmisible. Pronto se fue abriendo paso la tesis
del derecho de marca como un derecho sobre un bien inmaterial, como
mantendria Alexander Katz, y por lo tanto transmisible. Hoy la marca se
configura fundamentalmente como un derecho sobre un bien inmaterial de
creciente relevancia, como lo demuestra el hecho de que, a diferencia de lo
que sucedia antes, se incluya en el balance como un importante activo. Na-
turalmente que no se puede infravalorar el aspecto imaginativo que hay en
toda marca, pero tampoco se puede pasar por alto la «mercantilizacién» del
concepto, que ha traido consigo no simplemente la transmisibilidad del de-
recho, sino una mayor aplicacién de la marca, por ejemplo en relacién con
los productos agroalimentarios. Hoy en dia hasta las patatas o las naranjas
tienen marca, lo que resultaba impensable a finales del siglo XIX.
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La Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas, que sustituye a la Ley
32/88 de 10 de noviembre, responde a la necesidad de adaptacién a las ten-
dencias jurisprudenciales e internacionales, particularmente a la progresiva
expansion de la proteccién de la marca. Como ha dicho Olivencia «si la
tendencia a la internacionalidad se ha predicado como una de las notas ca-
racteristicas del Derecho Mercantil, en el de la propiedad industrial se ma-
nifiesta con creciente acento. La internacionalizacién de los mercados
plantea, en efecto, un reto de modernidad a este sector del ordenamiento
Juridico, que, en nuestro caso, se va incrementando, ademds, por las exi-
gencias del Derecho Europeo en el ambito de la Unidn. »

La internacionalizacién ha tenido ademds su 16gico correlato en la ar-
monizacién de las distintas legislaciones, que en el &mbito europeo debe-
mos singularmente a la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21
de diciembre de 1988, relativa a la aproximacién de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de marcas.

I. DiSTRIBUCION DE COMPETENCIAS Y SISTEMA DE REGISTRO
1.1.  El problema de la distribucion competencial: la lucha por el registro

La necesidad de modificar el régimen hasta ahora existente se debe en
gran medida a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/99 de 3 de junio
(en adelante STC 103/99) que estima parcialmente los recursos interpues-
tos por.el Gobierno Vasco y el Parlamento de Catalufia frente a diversos
preceptos de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988.

La cuestién que esencialmente se planteaba es la de si la competencia
para legislar en materia de propiedad industrial, que el articulo 149.1.9 atri-
buye al Estado, faculta a éste Gltimo para establecer un sistema registral de
marcas completamente centralizado. Las conclusiones del Tribunal Consti-
tucional son las siguientes:

a) No resulta de aplicacién el titulo competencial «ordenacién de los
Registros publicos» (149.1.8), ya que cémo se expuso en las sen-
tencias 71/83 y 72/83 dicho titulo competencial se refiere exclusi-
vamente a los registros de carécter civil, por lo que otros registros
publicos se han ido incardinando en ulteriores resoluciones en las
materias a las que hacen referencia.
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b) Segin reiterada jurisprudencia constitucional la competencia de
legislacién habilita al Estado para establecer un régimen juridico
unitario y un registro de &mbito nacional

¢) Excepcionalmente se ha admitido en anteriores sentencias que en
supuestos en que se atribuye la legislacién al Estado y la ejecucién
a las Comunidades Auténomas, se traslade la titularidad de deter-
minadas competencias ejecutivas al Estado «cuando ademas del
alcance territorial superior al de una Comunidad Auténoma del fe-
némeno objeto de la competencia, la actividad publica que sobre €1
se ejerza no sea susceptible de fraccionamiento y atin en este caso,
cuando dicha actuacién no pueda llevarse a cabo por mecanismos
de coordinacién o cooperacidn, sino que requiera un grado de ho-
mogeneidad que sélo pueda garantizar la atribucién a un tnico ti-
tular que forzosamente debe ser el Estado». En este caso es
plenamente aplicable la doctrina inmediatamente expuesta, ya que
la concesién del registro de marcas y nombres comerciales resulta
dificilmente fraccionable. En palabras de la STC 103/99 «un hipo-
tético fraccionamiento supondria, aun contando con mecanismos
de coordinacion o cooperacion adecuados, una enorme dificultad
para garantizar la homogeneidad requerida por la naturaleza de
la materia dado que marcas (y también nombres comerciales)
constituyen elementos del sistema de competencia no falseado
(sentencia de 17 de octubre de 1990 del tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas[TJCE 1991,67]) sobre el que se asienta el
mercado tinico nacional.»

d) EITC considera ademds que también ha de tomarse en conside-
racién en la materia «propiedad industrial», la posible inciden-
cia que, en cuanto a la configuracién del Registro, haya de tener
el titulo estatal del 149.1.1 CE. Estariamos ante la regulacién
del ejercicio de una propiedad especial y por lo tanto de un dere-
cho constitucionalmente reconocido, por lo que cobra relieve el
acceso al Registro de todos los ciudadanos en condiciones de
igualdad.

De los argumentos expuestos se infiere que es constitucionalmente le-
gitimo el establecimiento de un Registro estatal de marcas y nombres co-
merciales y que habiendo de atribuirse al Estado la competencia para llevar a
cabo la resolucién concediendo la inscripcién, las competencias de ejecucion
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de las Comunidades Auténomas se proyectaran «solamente sobre aquellos
momentos de la regulacion que resulten separables de los anteriores», concre-
tamente recepcion de solicitudes y examen formal de las mismas.

Subsiste la posibilidad de que el Estado, en el ejercicio de su competen-
cia legislativa, determine los puntos de conexién que estime necesarios
para el correcto ejercicio de la distribucién de competencias.

Esta jurisprudencia constitucional se ha reflejado fundamentalmente en
el Titulo I1I de la Ley bajo la ribrica «solicitud y procedimiento de regis-
tro».

El articulo 11 establece que la solicitud de registro se presente ante el
6rgano competente de la Comunidad Auténoma donde proceda en base a
los puntos de conexidn que el mismo articulo contempla. El examen de ad-
misibilidad y de forma se atribuye por el art.16 al 6rgano autonémico, el
cual transmite las solicitudes que hubieran superado el examen de forma o
que hubieran subsanado los defectos detectados a la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas. Es ésta Gltima la que de manera inmediata procede al
examen de fondo de la solicitud y ante la cual tiene lugar el tramite de opo-
sicién.

1.2.  Examen de oficio y oposicién de terceros

En este punto el proyecto introducia una novedad importante al antepo-
ner el examen de oficio, de manera que solamente las solicitudes que hubie-
ran superado éste serian publicadas en el Boletin Oficial de la Propiedad
Industrial, abriéndose ulteriormente el trdmite de oposicién. Ahora bien,
este sistema plantea una serie de objeciones que se pusieron de relieve du-
rante el trdmite de comparecencias en el Congreso de los Diputados. La
principal de las objeciones incidia en el retraso que el preceptivo examen de
oficio podia causar, con la incertidumbre y efectos perversos que para la di-
namica empresarial podian generarse. Otra consideracién importante es
que el examen de oficio de anterioridades puede impedir el registro de una
marca por la existencia de otra que, aunque registrada y por lo tanto en vi-
gor, esté abandonada de hecho. Estas objeciones fueron tenidas en cuenta
por los grupos parlamentarios en las enmiendas presentadas en el Congre-
so. El sistema que disefian los articulos 18 y 19 de la ley es basicamente el
siguiente:
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a) Recibida la solicitud de marca la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas procederd a su publicacién en el Boletin Oficial de la Pro-
piedad Industrial

b) Publicada la solicitud de la marca, cualquier persona que se consi-
dere perjudicada podra oponerse al registro de la misma invocando
las prohibiciones previstas en el Titulo II de la Ley

c) Paralelamente la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas procedera
a examinar de oficio si la solicitud de marca incurre en alguna pro-
hibicién. Tenemos que resaltar que el examen de oficio no puede
desplegarse sobre cualquier prohibicién, sino solamente sobre las
contempladas en el art.5 (prohibiciones absolutas) y en el art.9.1
letra b) (cuando se pretenda registrar el nombre, apellido, seudéni-
mo o cualquier otro signo que para la generalidad del ptblico iden-
tifique a una persona distinta del solicitante).

1.3. Disposiciones generales sobre procedimiento

Uno de los aspectos mas relevantes es la introduccién de un capitulo
completamente nuevo bajo la ribrica «disposiciones generales sobre el
procedimiento» en el que se regula esta cuestién de manera detallada, esta-
bleciendo el sistema de retirada, modificacién y limitacién de la solicitud
(art.23), de divisién de la solicitud o del registro de marca (art.24), del res-
tablecimiento de derechos (art.25), los supuestos de suspensién de procedi-
mientos (art.206) y el régimen de revision de actos en via administrativa y de
notificaciones (arts. 27 y 29 respectivamente). En estos dos Ultimos casos
nos encontramos ademas con una expresa remisién a la ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y Pro-
cedimiento Administrativo Comiin, remisién especifica quizas superflua
ya que la disposicién adicional duodécima de la ley dispone con caracter
general que «los procedimientos administrativos en materia de propie-
dad industrial y, en particular, los procedimientos de registro, renova-
cidn e inscripcion de cesiones de derechos y demds actos registrales se
regirdn por su normativa especifica y, subsidiariamente, por las disposi-
ciones de la ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Juridico de las Ad-
ministraciones Piblicas y del Procedimiento Administrativo Comiin». Sin
perjuicio de esta remision la disposicién adicional octava habilita al minis-
terio de Ciencia y Tecnologia para determinar, en colaboracién con las Co-
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munidades Auténomas, los supuestos en los que las comunicaciones e in-
tercambio de informacidn entre la oficina espafiola de Patentes y Marcas y
los usuarios de sus servicios podrdn o deberdn presentarse o remitirse en so-
porte electrénico.

Dentro de este mismo capitulo tenemos que prestar especial atencién a la
figura del arbitraje. En el ambito de los signos distintivos el arbitraje esta ad-
quiriendo cada vez mayor relevancia, porque a sus virtudes intrinsecas se afia-
de la de ser un procedimiento especialmente adecuado para solucionar
controversias que en la mayoria de los casos afectan a nacionales de distintos
paises (controversias plurijurisdiccionales) o que no reciben respuesta en las
legislaciones nacionales, estando en juego ademas elevadas cantidades de di-
nero, como esta sucediendo con los conflictos entre marcas y nombres de do-
minio. Por eso mismo en el Informe Final sobre el Proceso de la Organizacién
Mundial de la Propiedad Intelectual relativo a los nomibres de dominio en In-
ternet se recomienda la introduccién de una cldusula de arbitraje en el «contra-
to» de registro del nombre de dominio. Y es también un indicio muy expresivo
la intensa actividad del Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI, creado en
1994,

La Ley acoge el arbitraje en el art.28. No se trata ni de la terminacién
convencional a la que se refiere el articulo 88 de la Ley 30/92 de 26 de no-
viembre de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce-
dimiento Administrativo Comun, ni de la denominada «actividad arbitral de
la Administracién». Estamos simplemente ante un supuesto en el que los
particulares interesados someten a arbitraje una cuestién sobre la que ya se
ha pronunciado la Administracién, siempre que €sta no lo haya hecho con
carécter definitivo. Para que el convenio arbitral surta los efectos que le son
propios tienen que darse las siguientes condiciones:

a) Tiene que estar suscrito no solamente por el solicitante de la marca
y por quienes hubieren interpuesto recurso o comparecido durante
el mismo, sino ademds por los que hubieran formulado oposicién
y por los que constasen como titulares de los derechos anteriores
que hubieren causado la denegacién de la marca.

b) El objeto del convenio arbitral es limitado. Con mucho énfasis el
art. 28 insiste en que no pueden someterse a arbitraje las cuestiones
referidas a la concurrencia o no de defectos formales o prohibiciones
absolutas de registro. No obstante afirmacidn tan contundente puede
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inducir a confusién, dando a entender que las demds cuestiones si
que pueden ser objeto de arbitraje. No es asi, porque el apartado
segundo del art.28 comienza diciendo que «el arbitraje solo podrd
versar sobre las prohibiciones relativas previstas en los articulos
6.1b), 7.1b),8y 9 de la presente ley». No se trata pues de todas las pro-
hibiciones relativas, sino solamente de las siguientes: marcas que por
ser idénticas o semejantes a una anterior puedan inducir a confusién
en el piblico; marcas que por ser idénticas o similares a un nombre
comercial anterior puedan inducir a confusién; marcas idénticas o si-
milares a marcas o nombres comerciales notorios registrados y los
supuestos de marcas que en general se opongan a un derecho ante-
rior como los que enumera el articulo 9.

c) El convenio arbitral surtird efectos desde que hubiere finalizado el
procedimiento administrativo de registro de la marca y antes de
que gane firmeza el acto por no haberlo recurrido en tiempo y for-
ma. Si recurrido el acto se suscribiese el convenio, se entendera
que las partes desisten del recurso. Y si las partes suscribiesen el
convenio dentro del plazo indicado se declarard la inadmisibilidad
del recurso ordinario. Es decir, el convenio arbitral cierra la via al
recurso administrativo. Asi lo dice el articulo 28.5:

«Suscrito el convenio arbitral, y mientras subsista, no cabrd interponer
recurso administrativo alguno de cardcter ordinario, declardndose la inad-
misibilidad del mismo».

La introduccién de la expresién «y mientras subsista», que no figuraba
en el proyecto, es fruto de la incorporacién de una enmienda de CIU que se
justificaba como sigue:

«La suscripcion del convenio produce la sustitucion (art. 107 de la
Ley 30/92) de los recursos administrativos por el arbitraje pactado,
pero no de forma absoluta y para siempre, ya que es necesario prever
el supuesto de que aquel quede sin efecto por alguno de los motivos
previstos en la Ley para que pierda su originaria eficacia».

Hay que entender por lo tanto que mientras el laudo arbitral no sea fir-
me, se suspenden los plazos para interponer recurso administrativo.
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A su vez, la resolucion del recurso administrativo cierra la puerta a la
solucidn arbitral, ya que «resuelto el recurso administrativo de cardcter or-
dinario contra el acto que conceda o deniegue el registro, quedard expedita
la via contencioso administrativa sin que pueda hacerse valer la firma del
convenio arbitral».

d) Como ya avanzdbamos, el convenio arbitral debe notificarse a la
Oficina de Patentes y Marcas. El momento de dicha notificacion
tiene una extraordinaria importancia. De un lado, porque es dicha
notificacién la que la Ley tiene en cuenta a los efectos de impedir
que el acto administrativo gane firmeza, y de otro porque a partir de
aquella comienza el plazo improrrogable de seis meses para comu-
nicar el laudo, comunicacién que también se remitird a la Oficina.
A diferencia de la regulacion de la Ley 36/88 de 5 de diciembre de
Arbitraje, en este caso estamos ante un plazo improrrogable por las
partes, transcurrido el cual «no procedera ejecutar el laudo arbi-
tral». A pesar de la expresion de la Ley queda la duda de si el
transcurso de los seis meses imposibilita simplemente la ejecucién
del laudo o de si pierde validez el convenio arbitral reanud4dndose
los plazos para poder interponer el correspondiente recurso admi-
nistrativo.

II.  CONTENIDO DEL DERECHO DE MARCA
2.1. Concepto

Antes de analizar el contenido del derecho de marca tenemos que hacer
algunas consideraciones acerca de su concepto. La ley 32/88 enumeraba los
distintos signos o medios que pueden constituir una marca, pero dejaba
abiertas algunas cuestiones que la nueva Ley parece aclarar. Esta se mantie-
ne en la linea de acoger un concepto amplio de marca, admitiendo las mar-
cas tridimensionales (a diferencia de legislaciones como la alemana que
Unicamente admiten la marca bidimensional), pero aclara que marca es
«todo signo susceptible de representacion grdfica», por lo que no todo
aquello que es perceptible por los sentidos puede constituir marca. Asi, el
olor de un perfume podra ser protegido por la Ley de Competencia Desleal,
pero no por la Ley de Marcas. Sin embargo segin la Ley s que puede con-
siderarse marca un sonido determinado (signo sonoro, art.4.2e)), debiéndo-
se entender que lo que se registra es la partitura.
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2.2. Clases
2.2.1. Marcas notorias y marcas renombradas

Hay que hacer una breve referencia a las clases de marcas, porque ade-
mas la distincién entre marca notoria y marca renombrada ha sido objeto de
una amplia polémica.

El articulo 8 apartado 2 (en sede de prohibiciones relativas, capitulo
III) dice que marca notoria es la que «por su volumen de ventas, duracion,
intensidad o alcance geogrdfico de su uso, valoracion o prestigio alcanza-
do en el mercado o por cualquier otra causa, sea generalmente conocida
por el sector pertinente del piiblico al que se destinan los productos o ser-
vicios que distinguen dicha marca».

El mismo articulo 8 dispone que «la proteccion otorgada en el aparta-
do 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzard a
productos, servicios o actividades de naturaleza tanto mds diferente
cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre co-
mercial notorios en el sector pertinente del piiblico o en otros sectores re-
lacionados.

Y segtn el apartado 3

«Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el piiblico
en general, se considerard que los mismos son renombrados y el alcance
de la proteccion se extenderd a cualquier género de productos, servicios o
actividades».

La marca renombrada y la notoria se diferencian exclusivamente por el
dmbito de su conocimiento por los consumidores. Se criticé mucho el he-
cho de que el proyecto no utilizara el término de marca renombrada y que
se refiriese nada mds a la notoriedad, sin embargo tampoco eran disparata-
das las consideraciones que inspiraron el articulo 8.2 del proyecto y que
fueron expresadas por el Sr. Gonzdlez-Bueno (Subsecretario de Ciencia y
Tecnologia) en su comparecencia en el Congreso de los Diputados:

«Las marcas notorias o renombradas lo serdn en la medida en que
estén protegidas en mds dmbitos, en mds giros del comercio. Por tanto,
no existe una marca claramente notoria y una marca claramente re-
nombrada, sino que de la notoriedad se tiende hacia el cardcter renom-
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brado, y pretender ver dos categorias confrontadas me parece que no
es posible. Ast en nuestra propuesta de articulo 8 establecemos un aba-
nico de posibilidades, pero es progresivo, sin que delimitemos dos su-
puestos, y todo ello lo calificamos como marcas notorias».

En todo caso la consecuencia prictica es clara: menor o mayor virtuali-
dad a la hora de obstaculizar el registro de otra marca.

Es importante sefialar que la regulacién de la notoriedad se ha extendi-
do al nombre comercial, lo que el proyecto no contemplaba, pero con esta
inclusién no se han solucionado todos los problemas, porque la notoriedad
no tendria porqué reducirse a la marca o al nombre comercial, sino que de-
beria extenderse a denominaciones de personas juridicas. Se ha introducido
una Disposicién Adicional Decimocuarta (Prohibicién de otorgamiento de
denominaciones de personas juridicas que pueden originar confusién con
una marca o nombre comercial notorios o renombrados) que supone una
proteccién adicional para las marcas y nombres comerciales notorios o re-
nombrados, pero en absoluto para la denominacién social que haya adqui-
rido renombre o notoriedad:

«Los drganos registrales competentes para el otorgamiento o veri-
ficacion de denominaciones de personas juridicas denegardn el nom-
bre o razdn social solicitado si coincidiera o pudiera originar
confusion con una marca o nombre comercial notorios o renombrados
en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorizacion del titular
de la marca o nombre comercial».

Bien es verdad que esta Disposicién Adicional Decimocuarta no hace
sino recoger lo que viene siendo la practica habitual en el Registro Mercan-
til Central por aplicacién analdgica ~ y por cierto bastante forzada — del ar-
ticulo 407 apartado segundo del Reglamento del Registro Mercantil, segiin
el cual aun cuando la denominacién no figure en el Registro Mercantil Cen-
tral, el notario no autorizara ni el registrador inscribird sociedades o entida-
des cuya denominacién les conste por notoriedad que coincide con la de
otra entidad preexistente, sea o no de nacionalidad espaifiola.

De todas formas la regulacién de la denominacién social y su relacién
con los signos distintivos es una cuestiéon pendiente de esclarecer. Asi lo ha
considerado también el legislador, que ha introducido una Disposicién Adi-
cional Decimoctava por la que se insta al Gobierno a remitir al Congreso de
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los Diputados un Proyecto de Ley sobre el régimen de las denominaciones
sociales de las entidades juridicas.

En esta materia a muchos se nos ha ocurrido alguna vez la siguiente
pregunta: ; Porqué no se hace una base de datos comin que impida que naz-
ca una sociedad cuyo nombre coincida con una marca, o viceversa? El Se-
fior Benavides (Registrador del Registro Mercantil Central) en su
comparecencia ante la Comisién de Ciencia y Tecnologia del Congreso de
los Diputados exponia los siguientes argumentos en contra de esta opcidn:

a) Cuando en el Registro Mercantil Central se da una denominacién
social esto no obliga al ciudadano beneficiario a constituir la socie-
dad. Es mads, el 50 por ciento de denominaciones sociales otorga-
das no llevan al final a la creacién de una sociedad

b) Cuando el registrador mercantil central otorga mediante la co-
rrespondiente certificacién la denominacién social no se conoce
cudl va a ser el objeto social ni la localizacién geografica de la so-
ciedad, es decir, que ni siquiera sabemos si va a surgir un conflicto.

2.2.2. Marcas de garantia y marcas colectivas

Otra distincién que la Ley contempla en el Titulo VII es la de las mar-
cas colectivas y las marcas de garantia.

Se trata de categorias comunes en el Derecho comparado, aunque en al-
gunos casos el tratamiento es algo diferente, como sucede en Francia, dénde el
Cédigo de la Propiedad Intelectual de 1992 delimita dentro de la categoria ju-
ridica de las marcas colectivas la subcategoria especifica de la «marque co-
llective de certifications.

En el caso de la marca de garantia podemos decir, como su propio nom-
bre indica, que su tnica funcién es la de asegurar cierto estindar de calidad.
Los aspectos fundamentales de su régimen juridico han quedado claramen-
te consignados en la ley:

a) La marca de garantia certifica que los productos o los servicios a
los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en
lo que concierne a su calidad, componentes, origen geografico,
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condiciones técnicas o modo de elaboracién del producto o de
prestacién del servicio (articulo 68.1).

b) Lasolicitud de registro de una marca de garantia debera ir acompa-
fiada de un reglamento de uso en el que se indicardn las personas
autorizadas a utilizar la marca, las caracteristicas comunes de los
productos o servicios que se van a certificar, la manera en que se
verificaran estas caracteristicas, los controles y vigilancia del uso
de la marca que se efectuardn y las responsabilidades en que se
pueda incurrir por el uso inadecuado de la marca (articulo 69.1)

c) Sila marca de garantia consistiera en una indicacién de proceden-
cia geografica, el reglamento de uso deberd prever que cualquier
persona, cuyos productos o servicios provengan de esa zona geo-
grafica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podra
utilizar la marca (articulo 69.3).

La funcién esencial y primordial de la marca colectiva es la de indicar
el origen empresarial de determinados productos o servicios, lo que no
quiere decir que esto no vaya acompafiado de garantizar también un cierto
nivel de calidad. A partir de esta funcién se extraen ya las caracteristicas
esenciales de este tipo de marca:

a) Sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de los
miembros de una asociacién titular de la marca de los productos o
servicios de otras empresas (articulo 62.1)

b) Sélo podrin solicitar marcas colectivas las asociaciones de pro-
ductores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que
tengan capacidad juridica, asi como las personas juridicas de De-
recho Publico (articulo 62.2).

c¢) La solicitud de registro de marca colectiva deberd ir acompafiada
de un reglamento de uso (articulo 63.1).
2.3. Agotamiento comunitario y agotamiento internacional

Una de las novedades que se incorpora es la de «el agotamiento comu-
nitario del derecho de marca». Se trata de una nocién creada por la juris-
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prudencia comunitaria y que en realidad supone una limitacién del derecho
de marca. El principio del agotamiento del derecho de marca fue formulado
por la jurisprudencia alemana a principios del siglo XX en el emblemadtico
caso Kolnisch Wasser resuelto en 1902. Pronto pasé a la jurisprudencia de
otros paises y fue acogido por la del Tribunal de Justicia de las Comunida-
des Europeas en las Sentencias Centrafarm-Sterling Drug (para Patentes) y
Centrafarm Winthrop (para Marcas). De manera similar a lo que sucede con
el agotamiento nacional (contemplado en el art. 32 de 1a Ley 36/88), el co-
munitario implica la imposibilidad para el titular de la marca de prohibir el
uso a terceros de la misma para productos comercializados en el Espacio
Econdmico Europeo por el titular o con su consentimiento.

El art.36 dispone:

«El derecho conferido por el registro de marca no permitird a su ti-
tular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercia-
lizados en el Espacio Econdmico Europeo con dicha marca por el
titular o con su consentimiento.»

No obstante, hay que tener en cuenta que si se aplicase esta doctrina de
manera implacable y sin excepciones, nos podriamos encontrar con supues-
tos en los que el prestigio de la marca podria quedar dafiado. Esta posibili-
dad fue tenida en cuenta tempranamente por el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, que consintié que el titular prohibiese las importa-
ciones de Estados comunitarios y del Espacio Econémico Europeo cuando
probase la modificacién de los productos o de su empaquetado. En la sen-
tencia Hoffmann-La Roche Centrafarm el Tribunal de Justicia consider6
que el titular del derecho de marca podia oponerse en principio a la coloca-
cién de la marca sin su autorizacién en el nuevo envase del producto reen-
vasado. Pero para evitar una excesiva tabicacién del mercado comunitario,
aln en estos casos el importador podria probar que las alteraciones no per-
judican el prestigio de la marca indicando ademds la procedencia de 1a alte-
racién, por ejemplo los datos del reempaquetador (Ballantine). Estas
posibilidades se han tenido en cuenta en el la Ley que en el art.36, apartado
segundo dispone que:

«El apartado I 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 alterado tras su comercializacion.»
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En definitiva, lo que hay que tener en cuenta es que como sefialé el Tri-
bunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la sentencia Parfums
Christian Dior, 1o que el agotamiento pretende evitar es que se permita a
los titulares de una marca compartimentar los mercados nacionales y favo-
recer asi el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir
entre los Estados miembros. Y es importante destacar que no solamente se
agota el derecho a comercializar los productos, sino también el derecho de
utilizar la marca para anunciar la comercializacién ulterior.

En relacién con el agotamiento del derecho de marca, tenemos una intere-
sante sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2001. L.a deman-
dante, Bacardi Espafia, era titular de una licencia exclusiva para la fabricacién y
venta en Espaiia de «Ron Bacard{ Blanco», concedida por Bacardi Limited. La
demanda se interpuso contra dos sociedades anénimas identificadas como im-
portadoras de «Ron Bacardi Blanco» fabricado en Méjico e introducido en el Es-
pacio Econémico Europeo a través de Holanda y contra «cualquier ignorada
persona fisica o juridica, que importe o haya importado Ron Bacardi Blanco de
las caracteristicas del referido en la presente demanda de Méjico o de cualquier
otro lugar». En los hechos de la demanda se alegaba la competencia desleal
que suponia la importacién del ron mejicano a precios inferiores al coste para
la demandante, la pérdida del mercado y dafio a la imagen de marca de la de-
mandante. La decisién del Tribunal Supremo, fundada en abundante jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, es clara: puede
resultar contrario al principio de la libre circulacién de mercancias el derecho del
titular de la marca a oponerse a la importacién a un Estado miembro del pro-
ducto comercializado en otro Estado comunitario; si el titular de la marca pu-
diera prohibir la importacién de productos protegidos, comercializados en otro
Estado miembro por él o con su consentimiento, tendria la posibilidad de com-
partimentar los mercados nacionales, dando lugar con ello a una restriccién en el
comercio entre los Estados miermnbros; la funcion de la marca no se ve en absoluto
amenazada por la libertad de las importaciones, ya que para que la marca pueda
desempefiar su cometido debe constituir la garantia de que todos los productos
designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una Gnica empre-
sa, a la que puede hacerse responsable de su calidad y en el caso de licencia el ce-
dente tiene la posibilidad de controlar la calidad de los productos del
licenciatario incorporando al contrato cldusulas que obliguen al licenciatario a
respetar sus instrucciones y le den la facultad de garantizar su observancia.

Lo que la Ley no contempla, porque como veremos desde la perspecti-
va del Derecho Comunitario no puede hacerlo, es el agotamiento interna-
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cional del Derecho de marca. El reconocimiento del agotamiento interna-
cional implicaria que una vez que el titular ha puesto en circulacién la mar-
ca en cualquier lugar del mundo se agota su derecho de prohibir la
distribucion o comercializacién en otros paises distintos. Es decir, el ti-
tular perderia el control sobre los canales de distribucién de sus produc-
tos. Esto es lo que no permite el Derecho Comunitario. El Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas ha sefialado en reiteradas senten-
cias («Silhouette», «Sebago», «Zino Davidoff», «Levi Strauss») que el
articulo 7 de la Directiva 89/104/CEE lo que establece es el agotamiento
comunitario de la marca, no el internacional, por lo que solamente los pro-
ductos comercializados por el titular o con su consentimiento en el Espacio
Econémico Europeo pueden exportarse a cualquier otro Estado miembro
sin restricciones, dentro del principio de la libre circulacién de mercancias.
A la vez que el articulo 7 impone el agotamiento comunitario del derecho
de marca prohibe a las legislaciones de los Estados miembros acoger el
agotamiento internacional del derecho de marca, ya que de lo contrario se
impediria al titular de la marca ejercer su derecho elemental de controlar y
decidir en exclusiva la primera comercializacién de sus productos en el Es-
pacio Econémico Europeo.

2.4. Acciones por violacion del derecho de marca

Dentro del contenido del derecho de marca se han introducido también al-
gunas novedades importantes en la regulacién de las acciones por violacién del
derecho de marca. La regulacién de las acciones por violacién del derecho de
marca se basa en un principio que inspira toda la ley, el de no amparar al titular
que no utiliza su marca. De acuerdo con el articulo 41.2 , la utilizacién de la
marca se convierte en un requisito imprescindible para que prosperen las ac-
ciones civiles a las que se refiere el mismo precepto. El demandado puede por
via de excepcion alegar la falta de uso efectivo de la marca, en cuyo caso es el
demandante el que debe probar el usoreal y efectivo de aquélla durante los cin-
co afios inmediatamente anteriores. Se trata de una 1dgica inversién de la carga
de la prueba que en definitiva responde a la idea de evitar la «probatio diabdli-
ca» que supondria la necesidad de probar la no utilizacién de la marca. Pero
por via de enmienda se introdujo en el Congreso de los Diputados una posibi-
lidad para el demandado que est4 en sintonia con el propdsito antes menciona-
do de no tutelar la falta de uso efectivo de la marca: el demandado puede
también ejercitar por via de reconvencion la accién de declaracion de cadu-
cidad por falta de uso de la marca del actor.
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En materia de dafios y perjuicios se han introducido asimismo algunas
puntualizaciones. El articulo 43 distingue a los efectos de la satisfaccion de
dafios y perjuicios dos supuestos diferentes:

Cuando el acto de violacién de la marca consista en poner el signo en
los productos o en su presentacién o en comercializar por vez primera los
productos o servicios ilicitamente marcados, los responsables estardn obli-
gados en todo caso a responder de los dafios y perjuicios causados.

La realizacién de cualquier otro acto de violacién de la marca, dara lu-
gar a la indemnizacion de dafios y perjuicios solamente si los responsables
«hubieran sido advertidos fehacientemente por el titular de la marca acer-
ca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su viola-
cion, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su
actuacion hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestion fue-
ra notoria».

La novedad consiste en la diferenciacién de dos supuestos distintos, in-
troduciendo en algunos casos la obligacién de indemnizar aunque no hubie-
se existido requerimiento o no hubiese mediado ni culpa ni negligencia.
Recuérdese el tenor del art.37 de la Ley 36/88:

«Todos aquellos que realicen cualquier acto de violacién de la
marca registrada estardn obligados a indemnizar los dafios y perjui-
cios causados si hubieran sido advertidos fehacientemente por el titu-
lar de la marca acerca de la existencia de ésta, convenientemente
identificada y de su violacién con el requerimiento de que cesen en la
misma, o en su actuacion hubiera mediado culpa o negligencia».

La cuantia de la indemnizacién a satisfacer dependerd de diversas cir-
cunstancias (notoriedad y prestigio de la marca, nimero y clase de licencias
concedidas, circunstancias de la infraccion, gravedad de la lesién, grado de
difusién en el mercado), pero se introduce un minimo, ya que de acuerdo
con el 43.5 el titular de la marca cuya violacién hubiera sido declarada ju-
dicialmente tendra en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho
a percibir en concepto de indemnizacién de dafios y perjuicios el uno por
ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o
servicios ilicitamente marcados. El titular de la marca podré exigir, ademas
una indemnizacién mayor si prueba que la violacién de su marca le ocasio-
né dafios o perjuicios superiores, «de acuerdo con lo dispuesto en los apar-
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tados anteriores». Aqui podriamos preguntarnos si esta disposiciéon no es
contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que exige que el titular
de la marca pruebe los perjuicios que le han sido causados.

También a propésito de la indemnizacién, el tltimo pérrafo del art.43.1
dice asi:

«Fl titular del registro de marca también podrd exigir la indemniza-
cion del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, espe-
cialmente, por una realizacion defectuosa de los productos ilicitamente
marcados o una presentacion inadecuada de aquélla en el mercado.»

Esta disposicién responde a la idea de que el derecho de marca no sola-
mente pueda quedar lesionado cuando aquélla se utiliza sin licencia por quien
no es titular, sino que también puede quedar afectado en el momento de la dis-
tribucién. En este punto ha incidido recientemente el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas sefialando, por ejemplo, que la distribucién en grandes
superficies de venta puede afectar el «aura» de que goza una determinada mar-
ca de perfumes (Yves Saint Laurent). Y en la misma linea en la Sentencia
Christian Dior, el tribunal exige del distribuidor el respeto de ese aura en el
momento de hacer publicidad sobre dicho producto:

«Cuando un comerciante usa una marca para anunciar la comer-
cializacion de productos que llevan dicha marca, es necesario ponde-
rar el legitimo interés del titular de la marca en obtener proteccion
contra los comerciantes que usen su marca con fines publicitarios de
un modo que podria perjudicar la reputacion de la misma y el legitimo
interés del comerciante en poder vender los productos de que se trata
utilizando los métodos publicitarios usuales del ramo |[...]. Podria pro-
ducirse un menoscabo grave al prestigio de la marca cuando el comer-
ciante no hubiera tomado la precaucion de evitar colocar la marca, en
el folleto publicitario que difunde, junto a articulos que entrafien un
riesgo de desvalorizar gravemente la imagen que el titular ha logrado
crear en forno a su marca.»

2.5. Nulidad y caducidad

Algo mds problemadtica parece la regulacion de la nulidad y caducidad
de la marca, ya que en algunos aspectos no responde a la concepcién gene-
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ralizada que en nuestro derecho se tiene de dichas figuras. Tanto la nulidad
absoluta como la relativa han de declararse por sentencia procediéndose a
la cancelacidn del asiento cuando aquélla haya adquirido firmeza. La nuli-
dad absoluta se da en los siguientes casos:

a) Cuando hayan solicitado el registro de la marca personas que no
estdn legitimadas de acuerdo con el art.3

b) Cuando concurra alguna de las prohibiciones absolutas del art.5.

c) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera ac-
tuado de mala fe.

La accidn para pedir la nulidad al amparo de alguna de las causas inme-
diatamente sefialadas es imprescriptible. Pero en el art.51.3 se introducen
una serie de excepciones que ponen en cuestion la idea de la nulidad abso-
luta como una nulidad de origen que no puede subsanarse ni convalidarse,
pero que responden a una doctrina ya muy consolidada en el ambito del De-
recho de Propiedad Industrial: 1a doctrina del secondary meaning.

«La nulidad no podrd ser declarada cuando su causa haya desapa-
recido en el momento de interponer la demanda. En particular, no po-
drd ser declarada la nulidad de una marca, cuando habiéndose
registrado contraviniendo el articulo 5, apartado 1, letras b), ¢) o d),
dicha marca hubiera adquirido después de su registro un cardcter dis-
tintivo para los productos servicios para los cuales esté registrada por
el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consenti-
miento.»

Si bien se mira, el secondary meaning es el supuesto inverso de lo que
se conoce como marca vulgarizada. Estamos ante un supuesto de marca
vulgarizada cuando la marca deviene habitual para designar en el lenguaje
comun productos o servicios genéricos. En estos casos lo que sucede es que
la marca ha sido victima de su propio éxito. Sin embargo el apartado trans-
crito contempla el supuesto de una marca sin capacidad distintiva, pero que
adquiere ésta por el uso que de aquélia se hace. En sintesis la doctrina del
secondary meaning expresa un fenémeno en virtud del cual un signo origi-
nariamente desprovisto de capacidad distintiva se convierte, por causa del
uso, en identificador de productos o servicios. Se trata de una creacién de la
jurisprudencia anglosajona de finales del siglo XIX. Suele considerarse que
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la expresién se utilizé por primera vez en 1872 en el caso Wotherspoon v.
Curie. Por lo que aqui interesa la Ley amplia los supuestos de aplicacién de
esta doctrina, ya que se proyectard en general sobre los supuestos en los que
la marca careciese inicialmente de capacidad distintiva, y no solamente en
los supuestos de marca genérica, como parecia desprenderse del art.47 de la
ley 36/88.

La nulidad relativa se dard cuando la marca incurra en alguna de las
prohibiciones relativas de los arts. 6,7, 8,9 y 10.

Todas las causas de nulidad relativa son reconducibles a la existencia
de derechos anteriores y por lo tanto se puede decir que del art.52.2 se de-
duce que la accién prescribe a los cinco afios:

«El titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una
marca posterior registrada durante un periodo de cinco afios consecu-
tivos con conocimiento de dicho uso no podrd solicitar en lo sucesivo
la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basdn-
dose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para
los cuales se hubiera utilizado la marca posterior [...].»

Hasta aqui la regulacion de la nulidad relativa es muy similar a la de la
ley 32/88. Pero se introduce la necesidad de que el demandante pruebe, en
caso de que asi lo solicitase el demandado por via de excepcidn, que en el
curso de los cinco afios anteriores a la fecha de presentacién de la demanda,
ha hecho un uso efectivo de la marca o que existen causas justificativas de
la falta de uso.

ITII. MARCAS INTERNACIONALES

El Titulo VIII dedicado a las Marcas Internacionales no es mds que la
adaptacién del cominmente denominado «Sistema de Madrid», que se rige
por el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 14
de abril de 1891 y por el Protocolo concerniente a dicho Arreglo que entrd
en vigor el 1 de abril de 1996, administrado por la Oficina Internacional de
la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. La idea de instaurar
un sistema de simplificacién de las formalidades para obtener la proteccién
de una misma marca en diferentes paises encontrd su primer eco oficial en
el Congreso de la Propiedad Industrial celebrado en Paris en 1878, some-
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tiéndose a deliberacién en la Conferencia de revisidén del Convenio de Paris
de 1890/1891 y de la cual sali6 el Arreglo. La primera marca que accedi6 al
registro internacional al amparo del Arreglo fue la marca de la compaiiia
suiza Russ-Suchard, que distingufa chocolates y cacao (1893).

Teniendo en cuenta que en el Titulo VIII nos encontramos sobre todo
con remisiones a los acuerdos internacionales, quizds lo mas conveniente
sea analizar someramente el funcionamiento del Sistema de Madrid.

Una marca podra ser objeto de un registro internacional inicamente si
ya ha sido registrada, o cuando la solicitud internacional se rija exclusiva-
mente por el Protocolo si se ha solicitado el registro en el pais de origen. De
esta forma la marca queda protegida en el pais designado en la solicitud de
registro (que no sea el pafs de origen) siempre que sea parte en el Arreglo o
en el Protocolo. La solicitud de registro internacional debe presentarse por
conducto de la Oficina del pais de origen, ya que la Oficina Internacional
no puede aceptar una solicitud presentada directamente por el titular de la
marca o su mandatario. En todo caso si se retnen los requisitos para proce-
der al registro internacional, éste tendrd la fecha en la que se presentd la so-
licitud ante la Oficina de origen. La Oficina Internacional notifica la
solicitud a los paises en los que se ha solicitado tal proteccién, y éstos tie-
nen el derecho de denegar la proteccidn dentro de los plazos especificados
en el Arreglo o en el Protocolo. Por regla general el plazo de que dispone un
pais para notificar una denegacién es de doce meses. A menos que se noti-
fique tal denegacién a la Oficina Internacional dentro del plazo pertinente,
la proteccién de la marca en cada uno de esos paises serd la misma que la
que hubiera tenido si la administracién de ese pais la hubiera registrado.

IV. MARCAS COMUNITARIAS

La Ley introduce un titulo dedicado a la Marca Comunitaria, que se
rige ademas por lo dispuesto en el Reglamento (CE) ntiim. 40/94 del Conse-
jo, de 20 de diciembre de 1993.

La marca comunitaria también se adquiere por el registro de la misma
(art. 6 Regl.), debiéndose considerar como una marca nacional registrada
para el conjunto del territorio de la Comunidad. Pero a diferencia de lo que
sucede con la marca internacional, la solicitud de marca comunitaria puede
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presentarse, a eleccién del solicitante, tanto ante la Oficina comunitaria
como ante el servicio de la propiedad industrial de un Estado miembro.

En relacidn con la marca comunitaria son dos los aspectos basicos que
la Ley contempla: la reivindicacién de la antigitedad de marcas nacionales
(art. 85) y la transformacién de la marca comunitaria (art. 86).

La reivindicacidn de la antigiiedad de marcas nacionales consiste en lo
siguiente. El titular de una marca anterior registrada en un Estado miembro
o de una marca anterior que haya sido objeto de un registro internacional
con efectos en un Estado miembro, que presente una solicitud de marca
idéntica para registrarla como marca comunitaria para productos o servi-
cios idénticos a aquéllos para los que estd registrada la marca anterior o que
estén incluidos en estos productos o servicios, podra prevalerse, para la
marca comunitaria, de la marca anterior en lo que respecta al Estado miem-
bro en el cual o para el cual esta registrada. El unico efecto de la antigiiedad
es que en caso de que el titular de la marca comunitaria renuncie a la marca
anterior o la deje extinguirse, se considerard que continia disfrutando de los
mismos derechos que tendria si la marca anterior hubiera continuado regis-
trada. Este es el significado del art.85:

«Cuando una marca comunitaria se beneficie de la antigiliedad de
una marca anterior con efectos en Espaiia, se podrd declarar la cadu-
cidad o nulidad de esta marca anterior, aunque la misma ya estuviera
extinguida por la falta de renovacion, renuncia del titular o impago de
las tasas de mantenimiento, en su caso. »

En cuanto al segundo aspecto, el solicitante o el titular de una marca co-
munitaria podré pedir que se transforme su solicitud o su marca comunita-
ria en solicitud de marca nacional si la solicitud de marca comunitaria fuere
desestimada, retirada o tenida por retirada o si la marca comunitaria dejare
de producir efectos, pero no hay transformacién en los supuestos de cadu-
cidad por falta de uso o nulidad. Lo que regula el art. 86 es el procedimiento
de transformacién de la marca comunitaria.

V. NOMBRES COMERCIALES

Dice el art. 87 del texto que «se entiende por nombre comercial todo
signo susceptible de representacion grdfica que identifica a una empresa en
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el trdfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demds empresas que
desarrollan actividades idénticas o similares».

El nombre comercial viene siendo desde hace tiempo una figura con-
trovertida. Segin Ferndndez Novoa se trata de «una de las figuras mds
enigmdticas y, por lo mismo, mds complejas dentro del sector del derecho
de la propiedad industrial que regula los signos distintivos de la empresa y
del empresario».

Probablemente la complejidad en parte se deba a la confusién del nombre
comercial con otros signos diferenciadores del empresario en el trafico, espe-
cialmente con la denominacién social. Recuérdese que durante la vigencia del
Estatuto de la Propiedad Industrial se entendia tanto por la doctrina como por
la jurisprudencia que la distincién entre la denominacién social y el nombre
comercial carecia de fundamento, no admitiéndose la inscripcién en el Regis-
tro de la Propiedad Industrial de nombre distinto a la denominacién social. Sin
embargo la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, diferencié claramen-
te una y otra figura en cuanto a su contenido y funciones.

La denominacién social es el nombre-firma de los comerciantes indi-
viduales y sociales, mientras que el nombre comercial sirve para designar a
la empresa ante los ojos de su clientela. El propio Tribunal Supremo ha insis-
tido en reiteradas ocasiones en esta diferencia. I.a denominacién social se con-
figura como el signo identificador del ente colectivo, como sujeto titular de
derechos y deberes y centro de imputacién de responsabilidad en el trafico ju-
ridico, por lo que su regulacién se encuentra contenida en el Reglamento del
Registro Mercantil. El nombre comercial se concibe como el signo distintivo
de la empresa en el mercado, frente a la competencia y en su aspecto concu-
rrencial, lo que explica que su régimen juridico se regule en la Ley de Mar-
cas. De ello se derivan como ha recalcado el Tribunal Supremo
(recientemente S 10 de diciembre 2001) las sigiuentes consecuencias:

a) No tiene porqué existir identidad entre nombre comercial y deno-
minacién social, pudiendo usarse un nombre diferente a la deno-
minacion;

b) No existe norma que prohiba a una sociedad ostentar licitamente la
titularidad registral de diferentes nombres comerciales;

¢) Es posible la utilizacién de signos o denominaciones de fantasia
como nombre comercial, pudiendo ser sustituido y alterado sin que
ello repercuta necesariamente en la propia razén social, que man-
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tiene su condicidn de principal y generadora de los instrumentos
legales de proteccién a las sociedades.

Aln asi, teniendo en cuenta el error que se suele generar se ha defendi-
do en ocasiones la supresion del nombre comercial. Por ejemplo, ya Alberto
Bercovitz critic que la Ley de Marcas del 88 lo mantuviera.

La Ley no simplemente conserva la figura, sino que incorpora un ele-
mento que puede generar atin mds confusién en el trafico mercantil: se eli-
mina la referencia a la intransmisibilidad del nombre comercial
independientemente de la empresa que contenia el antiguo art.79.

Sin embargo, y probablemente como contrapartida, se introduce el carac-
ter obligatorio del registro del nombre comercial, ya que de acuerdo con el art.
90 «el registro del nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo
a utilizarlo en el trdfico econdmico en los términos previstos en esta ley».

En este punto tenemos que hacer un breve inciso para recordar la fuerte
polémica doctrinal existente en torno al registro del nombre comercial. Desde
un sector doctrinal se mantenia el cardcter potestativo del registro, porque el ti-
tular podia proceder al uso y al gjercicio de la accién de nulidad contra un signo
inscrito confundible, sin perjuicio de que el registro fuese indispensable para
ejercitar las demés acciones de proteccion del derecho. La segunda posicién
doctrinal defendia sin embargo que la declaracién inequivoca del cardcter po-
testativo del registro del art. 78 de la ley 36/88 impedia establecer niveles
de proteccién distintos segin estuviese o no registrado.

Ademés se afiade un catalogo de prohibiciones que en gran medida conec-
ta el régimen del nombre comercial con el de la marca, porque dicho catalogo
comprende la prohibicién de registrar el nombre comercial cuando éste pueda
afectar a algin derecho anterior de los previstos en los arts.6 a 10, es decir,
nombres comerciales anteriores, pero también marcas anteriores.

VI. ROTULO DE ESTABLECIMIENTO

En relacién con el rétulo de establecimiento lo mas significativo es que
se suprime su caricter registral, 1o que no quiere decir que deje de estar pro-
tegido, porque siempre podra enfocarse su defensa por la via de la Ley 3/91,
de 10 de enero, de Competencia Desleal. Pero esta modificacién ha levan-
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tado ya alguna polémica. En el debate de totalidad que tuvo lugar en el Ple-
no del Congreso y en el que se debatia la enmienda a la totalidad presentada
por el Grupo Socialista, se mantuvieron dos posiciones claramente diferen-
ciadas. La primera de ellas, la del grupo enmendante, consideraba que aun-
que el rétulo de establecimiento no es frecuente en el Derecho comparado,
es sin embargo una institucién muy tipica entre nosotros y que por lo mis-
mo hay que mantener. Para la segunda postura, mantenida por mas de un
grupo parlamentario, el rotulo de establecimiento es, literalmente, una «an-
tigualla». Pero ademds se puso de relieve otro problema que el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el debate expuso como sigue:

«Les puedo asegurar que los comerciantes individuales y singula-
res del pequeiio comercio jamds han registrado en Esparia rétulos de
establecimiento, y sin embargo se ha originado una profusa actividad
de defraudacion a estas personas que no tenian registrado su rotulo de
establecimiento por unos cuantos listos que procedian a hacerlo en el
registro y exigian la retirada del rétulo de establecimiento a cambio de
UNna cCompensacion economica.

Por cierto que el del latrocinio o cuarterismo es una lacra muy extendi-
da en el 4mbito de los signos distintivos.

Si interesa insistir en que el rétulo de establecimiento podra protegerse
mediante la aplicacién de la Ley de Competencia Desleal, porque en expresién
de Vicent Chulid «donde no llega la Ley de Marcas llega la Ley de Competen-
cia Desleal>».

En definitiva, la Ley incorpora importantes novedades como la adapta-
cién de nuestra legislacién a los sistemas internacionales de proteccidn de
la marca o la regulacién detallada de los procedimientos. Sin embargo se
echa en falta una mayor consideracién de las nuevas tecnologias. Es verdad
que se modernizan los mecanismos de comunicacidn con la Oficina Espa-
fiola de Patentes y Marcas. Asi la Disposicién Adicional Octava bajo el ti-
tulo Utilizacion de medios electrénicos dispone en su apartado primero:

«Se faculta al Ministerio de Cienciay Tecnologia para que en el plazo
de dos arios determine, en colaboracion con las Comunidades Auténomas
que hayan asumido competencias en la materia, los supuestos en los que
las comunicaciones e intercambio de documentacion entre la Oficina Es-
paiola de Patentes y Marcas, los drganos competentes, en su caso, de
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las Comunidades Autonomas y los usuarios de sus servicios podrdn o,
en su caso, deberdn presentarse o remitirse en soporte electrénico. Las
condiciones generales, requisitos y caracteristicas técnicas de las comu-
nicaciones y de los distintos documentos, serdn fijadas por resolucion del
Director General de la Oficina Espariola de Patentes y Marcas».

Pero de otro lado quizds hubiese sido una buena oportunidad para regu-
lar mediante ley una cuestién de tanta trascendencia como la de los nom-
bres de dominio, nuevos elementos de la cofradia de los signos distintivos,
y con los que de momento solamente se ha atrevido una Orden Ministerial:
la Orden del Ministerio de Fomento, de 21 de marzo de 2000, por la que se
regula el sistema de asignacion de nombres de dominio en Internet bajo el
c6digo de pais correspondiente a Espafia (.es). Las razones por las que con-
sideramos conveniente la inclusidn de este aspecto en el texto, son muy sin-
téticamente las siguientes:

1. De alguna manera un nombre de dominio es también un signo distin-
tivo, ya que sirve precisamente para distinguir e identificar equipos y
servicios conectados a la red.

2. Atendiendo precisamente a esta realidad, en el Anexo de la Orden
Ministerial de 21 de marzo de 2000 se establecen las normas para
la asignacién de nombres de dominio regulares, entre las cuales
nos encontramos no pocas referencias a otros signos distintivos e
incluso una regulacién paralela, fundamentalmente en materia de
prohibiciones. Por ejemplo, el punto 3.3 del Anexo prohibe entre
otros supuestos la asignacién de un nombre de dominio regular
que se componga exclusivamente de un topénimo, de un genérico,
que se asocie de forma piiblica y notoria a otra organizacién, acré-
nimo o marca distintos de los del solicitante del dominio o que se
componga, exclusivamente, de nombres propios o apellidos, salvo
cuando se corresponda literalmente con una marca o nombre co-
mercial registrado en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas a
nombre de la organizacién solicitante del dominio. De igual modo
podria tenerse en cuenta el punto 3.4.1 del referido Anexo que dis-
pone lo siguiente:

«S6lo se podrdn asignar como nombres de dominio regulares los
siguientes:
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a) El nombre completo de la organizacion, tal y como aparece en su
escritura o documento de constitucion

b) Un acrénimo del nombre completo de la organizacion lo mds cua-
lificado posible, de forma que sea directay facilmente asociable al
nombre oficial de la organizacion

¢) Unaovarias denominaciones comerciales o marcas legalmente re-
gistradas en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. No se ad-
mitirdn rotulos de establecimiento dado su cardcter local.

Las personas fisicas sélo podrdn recibir la asignacion de nombres
de dominio previstos en el apartado (c), esto es, las denominaciones
comerciales o marcas registradas de las que sean titulares».

No se puede obviar la nueva dimensién que Internet ha dado a los sig-
nos disintivos. Obviamente es imposible que el legislador nacional de solu-
cién a todas las interrogantes que genera un mercado mas amplio que
nunca, porque abarca todo el mundo, y a la vez mds cercano que nunca, por-
que se maneja cémodamente desde casa. Pero si que se deberia haber apro-
vechado esta oportunidad para acometer una regulacién global de los
problemas mas importantes que los signos distintivos nos ofrecen, y ello
implica incluir la regulacién de los nombres de dominio. Aunque el legisla-
dor no se haya inclinado por esta opcién, por 1o menos se introdujo en el
Congreso de los Diputados en fase de Comisién una Disposicién Adicional
Decimosexta bajo la ribrica «Proyecto de Ley de nombres de dominio en la
red»:

«El Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas
que fueren necesarios, remitird al Congreso de los Diputados un pro-
yecto de Ley sobre los nombres incluidos en el dominio en la red de
pais de primer nivel «es». La regulacion se inspirard, entre otros en los
criterios aplicados a los signos distintivos protegidos por la legislacion
de propiedad industrial».

Ahora solamente queda esperar a que esta disposicién se haga realidad
para contar lo més pronto posible con un verdadero sistema legislativo de
propiedad industrial.
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