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RESUMEN

El presente articulo estudia algunos de los aspectos mas relevantes de la
recientemente promulgada Ley espafiola de marcas. Partiendo de la ubicacién
de la Ley en un contexto europeo e internacional, aborda temas de importancia
como el concepto de marca, el riesgo de confusion y asociacion o el relevante
y espinoso asunto del agotamiento del derecho de marca. Procura ofrecer las
claves del sistema espafiol de marcas, muy influido por la legislacion y
jurisprudencia de la Union Europea. Concluye con una relacion bibliografica

y de direcciones de Internet de interés para adentrarse en el derecho mercantil
espafiol.
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ABSTRACT

On December 7, 2001 a new Spanish Trademark Act was enacted. One of
the main purposes of the reform is to adapt the Spanish Law to the European
Community Law and the international treaties. The article analyses the most
relevant legal aspects of the Act, like the concept of trade mark, the risk of
confusion and association and the exhaustion of trade marks. It also presents
the key factors of the Spanish Trade Mark Law and includes a selected
bibliography and a list of useful web pages.
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1. INTRODUCCION

Recientemente ha entrado en vigor en Espafia una nueva ley dé qagqascura
satisfacer las modernas necesidades del mercado, incorporar el fruto de afios de
experiencia bajo la ley anterfprespetar la distribucion de competencias entre el
Estado y las comunidades autonomas derivada de la Constitucion espafiola de 1978
y cumplir las obligaciones asumidas por el Estado espafiol a escala comunitaria e
internacional.

En las paginas siguientes trataremos de exponer algunas claves de la nueva
norma, sin animo exhaustivo alguno, sino con el objeto de presentar ciertos puntos

1 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de mar@&astelin Oficial del Estadgeoe) de 8 de diciembre de 2001;
desarrollada por el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecucion de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcasé 13 de julio de 2002).

2 Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de mamasde 12 de noviembre de 1988.
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concretos que pensamos resultan de especial interés para aquellas personas que se
acerquen por vez primera al sistema espafiol de rharcas

2. CONTEXTO INTERNACIONAL

El derecho de marcas no ha quedado al margen del galopante proceso de globalizacion
de los tiempos modernos. Varios tratados internacionales, ya desde el pionero Convenio
de la Union de Paris de 20 de marzo de 1883, han procurado proporcionar un minimo de
proteccion comudn o armonizacion entre los paises signatarios, generalizar una serie de
principios que sean por todos aceptados, o bien simplemente facilitar el registro de las
marcas en varios paises. Ademas del citado Convenio de la Union de Paris, son
especialmente relevantes el Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de
marcas de 14 de abril de 1891 y su Protocolo de 27 de junio de 1989, el Arreglo de Niza
relativo a la clasificacion internacional de productos y servicios para el registro de
marcas, de 15 de junio de 1957, el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercind) de 15 de abril de 1994 y el
Tratado sobre el derecho de marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994.

Los compromisos internacionales han constituido precisamente uno de los
motivos propulsores de la renovacion del derecho espafiol de marcas. Mas de 10
afos desde la promulgacion de una ley empieza a ser un largo trecho en una materia
guebradiza y cambiante como el derecho de marcas, en la que las novedades
normativas y los hallazgos jurisprudenciales exigen una continua adaptacion y
puesta a punto. De ahi la preocupacioén del legislador por respetar las obligaciones
gue se derivan de los instrumentos internacionales que han entrado en vigor en los
Ultimos afios; preocupacion que gueda patente a lo largo de toda la ley y se manifiesta
expresamente en la exposicion de motivos.

Fruto de la adaptacion al panorama internacional es, por ejemplo, la implantacion
de la marca multiclase, propiciada por el Tratado sobre derecho de marcas. Conforme
a la ley anterior (articulo 19) la solicitud de registro de una marca no podia
comprender mas que una sola clase de productos o servicios del nomenclator
internacional establecido en virtud del Arreglo de Niza de junio de 1957. Segun la
nueva ley (articulo 12.2), sin embargo, la solicitud dara lugar al pago de una tasa,
cuya cuantia vendra determinada por el nimero de clases de productos o servicios
del nomenclator internacional establecido en virtud del Arreglo de Niza que se
soliciten. En la misma linea, la disposicidn transitoria séptima precisa que:

3 En el ultimo epigrafe se ofrecen algunas direcciones de Internet Utiles para hacerse con los materiales
legislativos y jurisprudenciales citados en el texto, ofreciéndose a su vez algunas referencias bibliograficas
de utilidad para acercarse al derecho mercantil espafiol.
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“a peticion del interesado en la primera renovacion que se produzca tras la entrada en
vigor de la presente ley, podran unificarse en un Unico registro las marcas concedidas
para diferentes clases bajo la legislacion anterior, siempre que concurra identidad de
titular, de signo y de fecha de presentacion y se abonen las tasas de solicitud de renovacion
suplementarias correspondientes”.

El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, por su parte, ha propiciado
una reforma del titulo dedicado a las marcas internacionales*(\A#d)admite
ahora, por ejemplo, la posibilidad de que la solicitud de registro internacional se
funde no sélo en el registro nacional de la marca, sino también en su mera solicitud
(articulo 81), de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 2 del Protocolo.

Otras novedades, propiciadas en esta ocasion gamelconsisten, sin ir mas
lejos, en la ampliacién de la legitimacion para poder solicitar el registro de una
marca en Espafia a los nacionales de los miembros de la Organizacion Mundial del
Comercio, la proteccién reforzada de las marcas notorias registradas o la
introduccion de una nueva prohibicion absoluta de registro relativa a las falsas
indicaciones geogréficas de vinos y bebidas espirituosas, incluso cuando no induzcan
a error (articulo 5.1 h).

Por ultimo, como broche al sistema, no debe olvidarse que el articulo 3 dispone
gue las personas que pueden obtener el registro de una marca o nombre comercial
segun el apartado primero de dicho artitpladran invocar la aplicacion en su
beneficio de las disposiciones del Convenio de la Unién de Paris y las de cualquier
otro tratado internacional ratificado por Espafia, en cuanto les fuere de aplicacién
directa, en todo lo que les sea mas favorable respecto de lo dispuesto en la ley.

3. CONTEXTO EUROPEO

Hoy en dia los ordenamientos juridicos de los paises de la Europa occidental no
pueden entenderse al margen del fenébmeno de integracion europea. El proceso de
construccién de una Europa unida ha dejado y sigue dejando una profunda huella
en los sistemas legislativos de los estados miembros. Después de todo, la union se
forja a base de normas juridicas.

4 Sobre las marcas internacionak&s Botana Acra, M., La proteccién de las marcas internacionales (con
especial referencia a Espafidylarcial Pons, 1994, y la colaboracién dedlP.aza en la obreEl nuevo
derecho de marca€omares, Granada, 2002, pags. 309-329.

5 Esto es, las personas naturales o juridicas de nacionalidad espafiola y las personas naturales o juridicas
extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en
territorio espafiol o que gocen de los beneficios del Convenio de la Union de Paris, asi como los nacionales de
los miembros de la Organizacion Mundial del Comercio.



CONSIDERACIONES SOBRE LA NUEVA LEY ESPANOLA DE MARCAS 165

En el campo de la propiedad intelectuak arquitectos europeos se han
enfrentado con una tarea ardua donde las haya, debido a que, como es sabido, los
derechos de exclusiva se caracterizan por limitaisgdrohibendal territorio del
pais que los reconoce (principio de territorialidad). La consecuencia es el
fraccionamiento de los mercados y el levantamiento de barreras al comercio entre
los paises de la Union, fendmeno que colisiona frontalmente con la realizacién de
un mercado interior, uno de los caballos de batalla de la construccion europea.

En materia de marcas el problema se ha abordado, legislativamente, desde dos
perspectivas distintas. Por un lado, se han tratado de enervar y pulir las diferencias
existentes entre los estados miembros por medio de una difeqgtieaes una
norma armonizadora que obliga a los estados a adaptar su legislacién interna a las
previsiones en ella contenidas en un plazo determinado. Paralelamente, se ha
aprobado un reglameritque crea una marca comunitaria, es decir, una marca
cuyo derecho de exclusiva se reconoce en los 15 paises de la Union. No se trata,
sin embargo, de un instrumento que haga surgir un haz de marcas nacionales, como
en el caso de la patente eurdpseno de una Unica marca para todo el territorio de
la Unién Europea.

La marca comunitaria no ha sustituido a las marcas nacionales, de tal forma que
estas ultimas pueden seguir registrandose perfectamente. Las relaciones entre ambas
se articulan sobre la base de una serie de printip@dre los que destaca el
principio de unidad de la marca comunitaria, segun el cual la misma producira los
mismos efectos en toda la Comunidad, sélo pudiendo ser registrada, cedida, ser
objeto de renuncia, de resolucién de caducidad o de nulidad, y prohibirse su uso,
para el conjunto de la Comunidad (articulo 1.2 del Reglamento).

La fenomenal relevancia de los instrumentos legislativos no puede hacernos
olvidar la igualmente extraordinaria importancia de la vertiente jurisprudencial. El

6 En el presente trabajo empleamos la expresion propiedad intelectual en el sentido del término anglosajon
intellectual property

7 Primera Directiva 89/104¢e del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los estados miembros en materia de marcas.

8 Reglamentodg) nimero 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca combfdtaria.
w.AA, Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunijtatiad., La Ley, 2000.

9 Todavia no existe una patente comunitaria, al modo de la marca comunitaria, si bien la misma se encuentra ya
en un periodo avanzadisimo de gestacion.

10 Vid. FernAnDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre derecho de marcadarcial Pons, Madrid/Barcelona, 2001, pags.
45 y 46, yEI sistema comunitario de margadontecorvo, Madrid, 1995, pags.34-39, y, resumidamente,
AREAN LALIN, M., “La marca comunitariaRevista General de Derechjanio 1996, pag. 6903y sigs., pag.
6914.
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Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal de Primera
Instancia han venido elaborando, en efecto, una meritoria doctrina no s6lo en materia
marcaria, sino en muy diversos aspectos concernientes a la integracion europea.
La jurisprudencia debceconstituye, en efecto, la argamasa que proporciona solidez

al edificio europeo.

4. EL CONCEPTO DE MARCA

El concepto de marca (articulo 4) ha experimentado, por influencia de la Directiva
(articulo 2), ciertas variaciones:

“todo signo susceptible de representacion grafica que sirva para distinguir en el mercado
los productos o servicios de una empresa de los de otras”.

Al emplear el término “signo” la ley no se refiere a:

“sefial o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta” (acepciénaeet@ra
—o0— “sefial o figura con que se escribe la musica” (acepcidr) 9

porque en otro caso el complemento “susceptible de representacion gréfica” seria
superfluo, innecesario (al ser esas sefiales o figuras esencialmente susceptibles de
representacion gréafica”). Mas bien, “signo” se emplea en el sentido de:

“objeto, fendmeno o accion material que, por naturaleza o convencion, representa o
sustituye a otro” (acepcCionrLeE).

Con mayor claridad lo define el clasico diccionarierM MoLINER'Z:

“cualquier cosa, accidn o suceso que, por una relacion natural o convencional, evoca
otra o la representa”.

En este sentido, pueden constituir un “signo” un olor, un sabor, una sensacion
percibida por el tacto o una forma tridimensional, siempre que evoquen determinados
productos o servicios. Ahora bien, para que “esa cosa” que “evoca” un producto o
un servicio pueda constituir una marca tienen que concurrir dos factores adicionales:
gue sea “susceptible de representacion gréafica” y que “sirva para distinguir en el mercado
los productos o servicios de una empresa de los de otras”.

11 Diccionario de la Real Academia Espafiola de la Len@2aed. (www.rae.es).
12 Diccionario de uso del espafid? ed., Gredos, Madrid, 2001.
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Comenzando por el segundo de los requisitos, pensamos que es suficiente que
el signo posea capacidad distintiva considerado en abstracto, con independencia
de los productos o servicios de que se trate. El examen concreto, esto es, el de la
aptitud diferenciadora del signo en relacion con los especificos productos o servicios,
se realiza en sede de prohibiciones absolutas (articulo 5.1 b: no podran registrarse
como marcas los signos que carezcan de caracter distiitiDesde esta
perspectiva, no parece justo afirmar que el apartado b) del articulo 5.1 resulta
superfluo por estipular ya el apartado a) del mismo articulo que no podran registrarse
como marcas los signos que no puedan constituir marca por no ser conformes al
concepto de marca. No resulta superfluo, en efecto, porque la expresion integrante
del concepto de marca,

“que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de
los de otra”,

no tiene idéntico significado que la prohibicion absoluta de registrar como marcas

los signos que carezcan de caracter distintivo del articulo 5.1 b). La primera se

refiere, como hemos apuntado, a la capacidad distintiva del signo con independencia
de los productos o servicios de que se trate, y la segunda, por el contrario, a la
aptitud diferenciadora del signo en relacién con esos concretos productos o

servicios*.

El requisito de la representacion grafica impone un importante freno a los signos
gue pueden constituir marcas. En virtud de la lista ejemplificativa que contiene el
apartado 2 del articulo 4 resulta claro que pueden constituir marcas, y por lo tanto
son susceptibles de representacion gréfica, las palabras, las imagenes, las figuras,
los simbolos, los dibujos, las letras, las cifras, las formas tridimensionales (entre
las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su
presentacion) y los signos sonoros. Mayor dificultad entrafia la aceptacién de las
marcas gustativas, tactiles y olfativas. El reconocimiento, en especial, de las Ultimas
ha sufrido un duro revés recientemente, al fallarcgt® que en el caso de un signo
olfativo, el requisito de la representacion grafica no se cumple mediante una férmula
guimica, una descripcidn con palabras escritas, el deposito de una muestra del olor
en cuestion ni una combinacion de dichos elementos.

13 Vid, con respecto al derecho alemam®R T., enMiinchener Anwalts Handbuch. Gewerblicher Rechtsschutz
Beck, Munich, 2001, pag. 995; yuklMann/GoTTing, Gewerblicher Rechtsschutz? ed., Beck, Munich,
2002, pag. 271.

14 Sobre esta cuestidrd., in extenspMarco ALcaLA, L.A., “La tipificacion de la falta de caracter distintivo
como motivo de denegacion absoluto en la nueva ley esparfiola de mactas”de derecho industrial y
derecho de aute001, t. XXII, pags. 111-142.

15 sticede 12 de diciembre de 20@&ieckmannC-273/00.
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5. EL NACIMIENTO DEL DERECHO SOBRE LA MARCA!¢
La ley dispone en su articulo 2.1 que:

“El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el
registro validamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente

ley”.

La literalidad del precepto no debe llevarnos a concluir de forma precipitada
gue la ley ha instaurado un sistema de nacimiento del derecho sobre la marca de
puro registro, ya que una interpretacion sistematica pone de manifiesto la gran
importancia que la ley de marcas concede a la marca no registrada “notoriamente
conocida” en el sentido del articulo 6 bis del Convenio de Paris, cuyo titular puede:

1. Oponerse al registro de una marca posterior idéntica o confundible (articulo 6.2 d).

2. Prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el trafico econémico
“cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos” o
“cualquier signo que por ser idéntico 0 semejante a la marcay por ser idénticos
o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusién del pablico”
(articulo 34.5).

3. Ejercitar la accion de nulidad de una marca idéntica o confundible posteriormente
registrada (articulos 52.1 y 59 b de la ley).

A la vista de las consideraciones anteriores puede concluirse, de la mano del
maestro ERNANDEZ-NOvVoAY, que en el contexto de la ley de marcas rige un sistema
mixto de nacimiento del derecho sobre la marca que conjuga armoénicamente el
principio de la inscripcion registral con el principio de la notoriedad del signo.

6. EL RIESGO DE CONFUSION Y EL RIESGO DE ASOCIACION

El ius prohibendiotorgado por el derecho de marca podria ser facilmente burlado
si se limitase su alcance a los supuestos de identidad entre signos. De complexion
raquitica, mal podria satisfacer @& prohibendia funcion esencial de la marca

16 Vid. FernAnDEZ-NOVOA, C., “El nacimiento del derecho sobre la marca en el sistema de la ley de marcas de
2001", Actas de derecho industrial y derecho de al2001, t. XXII, pags. 51-56, pag. 53 y sigs.

17 Cfr. idem. pag. 55.
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de distinguir bienes o servicios de una empresa de los de otra. Por este motivo, la
ley prohibe que se registren o que se usen en el trafico mercantil no sélo los signos
idénticos a una marca anterior que designen productos o servicios idénticos, sino
también los signos que por ser idénticos 0 semejantes a una marca anterior y por
ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, impliquen un
riesgo de confusidn del publico; riesgo de confusién que, como expresamente afirma
la ley, incluye el riesgo de asociacion con la marca anterior. Como se puede observar,
frente al nucleo duro y facilmente determinable de la identidad, el derecho de
exclusiva se desparrama y alcanza tanto mas alla cuanto mas amplia sea la
interpretacion que se lleve a cabo del riesgo de confusion y de asociacion.

El riesgo de confusion puede existir en varios supuéstos

a. cuando los signos en conflicto sean idénticos y designen bienes o servicios
idénticos: existe una presunciiimis et de iuredel riesgo de confusion;

b. cuando se trate de sigridénticospara productos o servicios similares;
c. cuando se trate de sigrsmmejantepara productos o servicios idénticos;
d. cuando se trate de sigremmejantepara productos o servicios similares.

Como se puede apreciar, la ley reclama una doble comparacion: por un lado,
los signos, y por otro, los productos o servicios a los que los signos se aplican. La
exigencia de la semejanza de los signos resulta obvia, pudiendo ser apreciada desde
las perspectivas fonética, grafica o conceptual o segln criterios de otra naturaleza
(los sonidos, por ejempl§) La exigencia de la identidad o semejanza de los
productos o servicios se explica en atencion al principio de especialidad que rige
en el derecho de maréaexpresamente plasmado en la definicion de marca de la
antigua ley de 1988:

“se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el
mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o
similares de otra persona” (articulo 1).

18 Vid. Bercovitz Ropricuez~Cano, A., Introduccion a las marcas y otros signos distintivos en el trafico
econémicpAranzadi, Navarra, 2002, pag. 88y sigs.

19 La nueva ley no alude a los criterios de apreciacion de la identidad o la semejanza, como hacia la de 1988,
que hacia referencia a la identidad o semejanza fonética, grafica o conceptuabNstr.Earinosa F.J.,
“Prohibiciones de registro”, pags. 85-126, pag. 118yen., El nuevo derecho de marc&omares, Granada,

2002.

20 Sin perjuicio de las posibles quiebras del referido principio cuando nos hallemos ante marcas notorias o
renombradas registradas (articulo 8 y 34.2 c).
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El caracter distintivo que posea la marca es fundamental para determinar el
riesgo de confusion. Ebce ha precisado que éste es tanto mas elevado cuanto
mayor resulta ser el caracter distintivo de la marca arftefd@ hecho, las marcas
que tienen un elevado caracter distintivo, bien intrinseco, o bien gracias a lo
conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor proteccién que las marcas
cuyo cardcter distintivo es menor. Puede ser procedente, por esta razén, denegar el
registro de una marca, a pesar de que exista un minimo grado de similitud entre los
productos o servicios designados, cuando las marcas tienen una gran similitud y el
caracter distintivo de la marca anterior y, en particular, su renombre, e¥fatrte
Ticeha apuntado que para evaluar si una marca posee un elevado caracter distintivo,
el drgano jurisdiccional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la
marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada,
atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir
dichos productos o servicios de los de otras empfesas

La ley, ya lo hemos anticipado, indica que el riesgo de confusion incluye el
riesgo de asociacion con la marca anteriorrsEd, en la sentenci&abel’, ha
precisado que este riesgo de asociacion no es una alternativa al concepto de riesgo
de confusidn, sino que sirve para precisar su alcance. Ademas, desde esta importante
sentencia parece claro que la mera asociacion mental o evocacion de una marca
por otra no es suficiente para apreciar la existencia de un riesgo de asociacion. El
consumidor debe al menos creer que existe una conexion juridica entre los titulares
de ambas marc#s

Resta decir, para concluir, que la figura de consumidor que mangja @hra
apreciar la existencia de riesgo de confusion es la de un consumidor medio y
razonablemente atento y perspicaz. En cualquier caso, habra de tenerse en cuenta
gue el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente
las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la
memoria. Ademas, el nivel de atencion del consumidor medio puede variar en
funcién de la categoria de productos o servicios contentplada

21 srticede 11 de noviembre de 19%abe] C-251/95, ap. 24.

22 sticede 29 de septiembre de 198%non C-39/97, aps. 18 y 19.

23 sticede 22 de junio de 199Bloyd, C-342/97, aps. 22y 23.

24 ST&ede 11 de noviembre de 19%abe] C-251/95, ap. 18.

25 Vid. Loearto, M., Comentario a la Ley 17/2001, de marc@svitas, Madrid, 2002, pag. 289.
26 sticede 22 de junio de 199Bloyd, C-342/97, ap. 26.
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7. MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS

En la ley de marcas de 2001 pueden diferenciarse la marca notoria registrada (8.2
y 34.2 ¢), la marca renombrada registrada (8.3 y 34.2 ¢) y la marca “notoriamente
conocida” en Espafia en el sentido del articulo 6 bis del Convenio de Paris (6.2dy
34.5).

El articulo 8 (narcas y nombres comerciales notorios y renombrados regisjrados
indica que:

“se entendera por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas,
duracién, intensidad o alcance geografico de su uso, valoracion o prestigio alcanzado
en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector
pertinente del publico al que se destinan los productos, servicios o actividades que
distinguen dicha marca o nombre comercial”.

A continuacion precisa que:

“cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el publico en general, se
considerara que los mismos son renombrados”.

La diferencia entre la marca notoria y la renombrada consiste, como se puede
apreciar en sus respectivas definiciones, en que la primera es generalmente conocida
por el sector pertinente del publico al que se destinan los productos o servicios,
mientras que la segunda es conocida por el publico en general.

La diferente amplitud de conocimiento de la marca notoria y la renombrada
deja sentir sus efectos sobre el ambito de proteccién de las mismas. Ambas gozan
de una proteccion reforzada, pero en el caso de la marca renombrada la tutela es
mas acentuada.

La proteccion reforzada viene contemplada en el articulo 8.1:

“No podra registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o
nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios
gue no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser
éstos notorios o renombrados en Esparia, el uso de esa marca pueda indicar una conexion
entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o,
en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento
indebido o un menoscabo del caracter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos
signos anteriores”.
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El apartado 2 matiza el apartado 1 con respecto a las marcas notorias:

“La proteccién otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en
el mismo, alcanzara productos, servicios o actividades de naturaleza tanto mas
diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial
notorios en el sector pertinente del publico o en otros sectores relacidnados

El apartado 3 lo hace con respecto a las marcas renombradas:

“Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el pablico en general, se
considerara que los mismos son renombrados y el alcance de la proteccién se extendera
acualquier género de productos, servicios o actividades

El punto decisivo de la distincién entre marcas notorias y renombradas reside,
en definitiva, en el &mbito menor o mayor de conocimiento de las mismas y la ley,
de forma paralela, otorga una proteccién tanto mas extensa cuanto mayor sea este
ambito de conocimiento.

Frente a las marcas notorias y renombradas registradas, de las que se ocupa el
articulo 8, la ley alude a la marca no registrada “notoriamente conocida” en Espafia
en el sentido del articulo 6 bis del Convenio de Paris. Sefiaa8ER’ que:

“resulta evidente la proximidad existente entre la marca notoriamente conocida en el
sentido del articulo 6 bis del Convenio de la Unién de Paris del articulo 6.2.d) de la ley
de marcas y la marca notoria del articulo 8.2 de la ley de marcas. La Unica diferencia
gue media entre una y otra consiste en la condicién de marca que no es objeto de un
registro ni de una solicitud de registro que define a la primera”.

Pese a que la Unica diferencia es la ausencia de registro en el caso de la marca
notoriamente conocida en el sentido del articulo 6 biswelas consecuencias
juridicas son de gran calado, ya que este tipo de marca no registrada no quiebra el
principio de especialidad, a diferencia de la marca notoria registiddar(iculos
8.4 y 34.5%%. Ademaés, la marca notoria no inscrita protege frente al registro o la
utilizacién de signos idénticos o confundibles (articulos 6 y 34), mientras que en el

27 Cfr. “La proteccion juridica de la marca no inscrita”, pags. 47-69, pag. 58,/an, Derecho de marcas.
Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de dicierBooseh, Barcelona, 2003.

28 La exposicion de motivos refleja con claridad la unidad conceptual entre la marca notoria registrada y la no
registrada, y las consecuencias juridicas del registro en relacién con el principio de especialidad, cuando
indica que “la marca notoria es la conocida por el sector pertinente del publico al que se destinan sus productos
0 servicios y, si esta registrada, se protege por encima del principio de especialidad seguiin su grado de notoriedad
y, si no lo estd, se faculta a su titular no sélo a ejercitar la correspondiente accién de nulidad, como hasta la
fecha, sino ademas a presentar oposicion al registro en la via administrativa”.
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caso de las marcas notorias y renombradas registradas el legislador va mas alla,
como se desprende de los articulos 8.1y 34.2 c), protegiendo a sus titulares también
frente al uso de signos idénticos o semejantes realizado sin justa causa que pueda
implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del caracter distintivo o de
la notoriedad o renombre de la marca notoria o renombrada registrada.

8. EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA

La ley consagra el agotamiento comunitario del derecho de marca, en cumplimiento
de lo establecido por el articul®y de la Directiva. Asi, mientras el articulo 32.1 de
la antigua ley indicaba que:

“el derecho conferido por el registro de la marca no permitira a su titular prohibir a los
terceros el uso de la misma para productosercializados en Espaftan dicha marca
por el titular o con su consentimiento expreso”,

el actual articulo 36 dispone que:

“el derecho conferido por el registro de marca no permitira a su titular prohibir a terceros
el uso de la misma para productos comercializadosEspekio Econémico Europeo
con dicha marca por el titular o con su consentimiento”.

La doctrina del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual significa
gue una vez que los bienes que representan un determinado derecho de propiedad
intelectual han sido situados en uno de los estados miembros del Espacio Econémico
Europeo por la persona a la que éste pertenece o con su consentimiento, se produce
un agotamiento del derecho, porque el titular ya ha sido recompensado o ha tenido
la oportunidad de serlo. Por lo tanto, una vez que los bienes estan fuera de control
del titular del derecho, por haberlos puesto en el mercado él mismo o una persona
con su consentimiento, los derechos de propiedad intelectual no pueden ser utilizados
para controlar lo que les sucéde

29 “Agotamiento del derecho conferido por la matca El derecho conferido por la marca no permitira a su
titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el
titular o con su consentimiento. 2. El apartado 1 no se aplicara 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 comercializadidrtambién el articulo 13 del Reglamento
sobre la marca comunitaria.

30 Vid.Prive, T., “European intellectual propertyEuropean Business Laed. Howells, G., Dartmouth, 1996.,
pag. 107 y Goves, P.,European Community LawCavendish Publishing Limited, 1995, punto 8.5.6).
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El agotamiento del derecho de marca se produce cuando concurren tres requisitos
cumulativamenté: los productos deben ser comercializados por primera vez
(requisito objetivo), por el titular o por un tercero con su consentimiento (requisito
subjetivo) y en el territorio del Espacio Econdmico Europeo (requisito territorial).
Con respecto a este Ultimo requisito es fundamental destacar que en la Unién
Europea rige el llamado principio de agotamiento comunitario del derecho de marca,
no asi el internacional. Elcese ha encargado de poner de manifiesto que el articulo
7.1 de la Directiva sobre marcas:

“se opone a normas hacionales que prevén el agotamiento del derecho conferido para
una marca respecto de productos comercializados fuera del Espacio Econémico Europeo
con dicha marca por el titular o con su consentimiéhto”

El titular de la marca que haya comercializado sus productos fuerz peede
oponerse, por consiguiente, a la comercializacion ekeetle los productos
marcados, salvo que, obviamente, haya otorgado su consentimiento a la
comercializacion en e&ke. Este consentimiento, segin ha constatadaekn la
sentencia Davidoff puede ser tacito, cuando resulte de elementos o de
circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercializacion fuera
del Espacio Econémico Europeo que, apreciados por el juez nacional, revelen con
certeza la renuncia del titular a su derecho de oponerse a la comercializacion en el
Espacio Econémico Europ&o Sin embargo, debe tenerse en cuenta que
corresponde al operador que invoca la existencia de consentimiento aportar la prueba
correspondiente y no al titular de la marca acreditar la falta de consentniento
que un consentimiento tacito para la comercializacion ameedle productos
comercializados fuera de éste no puede resultar de un simple silencio del titular de
la marc&. De igual modo, un consentimiento t4cito no puede resultar de que el
titular de la marca no haya comunicado a todos los compradores sucesivos de
productos comercializados fuera del Espacio Econémico Europeo su oposicién a
la comercializacién en el Espacio Econémico Europeo; ni de que los productos no
lleven indicaciones de la prohibicion de comercializacién en el Espacio Econémico
Europeo; ni, por dltimo, de que el titular de la marca haya transmitido la propiedad
de los productos designados con la marca sin imponer reservas contractuales y de

31 Cfr. Gxsapo Cervifio, A., “El agotamiento del derecho de marca”, pags. 201-280, pag. 2024enDerecho
de marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de dicjddobrh, Barcelona, 2003.

32 sticede 16 de julio de 199&ilhouette C-355/96, ap. 31.
33 sticede 20 de noviembre de 2001, C-414/99 a C-416/99.
34 Ap. 47.

35 Ap. 54.

36 Ap. 55.
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gue, segun la ley aplicable al contrato, el derecho de propiedad transmitido
comprenda, a falta de tales reservas, el derecho de reventa ilimitado o, cuando
menos, el derecho a comercializar posteriormente los productos en el Espacio
Econdomico Europ€a Asimismo, es irrelevante, en relacion con el agotamiento
del derecho exclusivo del titular de la marca, que el operador que importa los
productos designados con la marca no tenga conocimiento de la oposicién del
titular a su comercializacién en el Espacio Econdmico Europeo o0 a su
comercializacion en este mercado por operadores que no sean distribuidores
autorizados, o que los distribuidores y los mayoristas autorizados no hayan impuesto
a sus propios compradores reservas contractuales que reiteren tal oposicion, aunque
hayan sido informados de ella por el titular de la nfarca

9. EL NOMBRE COMERCIAL Y EL ROTULO DE
ESTABLECIMIENTO

La ley de marcas no se limita, a pesar de la rotundidad de su titulo, a regular el

signo distintivo mas caracteristico, esto es, la marca, sino que se ocupa también del
nombre comercial y del rotulo de establecimiento, aunque de este dltimo sélo de

forma tangencial, pues la nueva ley suprime su caracter registral, limitdndose a

establecer un régimen transitorio de los rotulos de establecimiento registrados en
la disposicion transitoria tercera, y regulando en la cuarta la proteccién extrarregistral

de los rétulos de establecimiento definitivamente cancelados.

En la anterior ley de marcas el rotulo de establecimiento, que se definia como:

“el signo o denominacién que sirve para dar a conocer al publico un establecimiento y
para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares” (articulo 82),

accedia al Registro. Sin embargo, en la sentencia del Tribunal Constitucional 103/
1999, de 3 de juni® que delimita las competencias que en materia de propiedad
industrial corresponden a las comunidades autbnomas y al Estadesuérayo

gue la competencia ejecutiva en materia de rotulos de establecimiento corresponde
a las comunidades auténomas que hubieran asumido la competencia ejecutiva en
materia de propiedad industrial (fundamento juridico 12). La consecuencia de la
sentencia podia haber sido la proliferacion de registros de caracter autonémico

37 Aps. 56y 57.

38 Ap. 66.

39 Existen varios comentarios a la senten¥id., por todos, @mez MonTERo, J., “Competencia de las
comunidades autdbnomas en materia de marcas y otros signos distintivos (comentario a la sentencia del Tribunal

Constitucional de 3 de junio de 1999&tas de derecho industrial y derecho de aut®99, t. XX, pags.
489-509.
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para los rétulos de establecimiento, hecho que parece haber influido decisivamente
en la supresion del caracter registral de los rétulos de establecimiento que caracteriza
a la nueva ley de marcés

Asi las cosas, la proteccion del rotulo de establecimiento queda relegada a la
normativa sobre la competencia desleal, particularmente, como indica la disposicién
transitoria tercera, a los articulo€ ¢ 122 de la ley de competencia destgal
aunque, evidentemente, podran entrar en juego otros articulos de la misma,
particularmente la clausula general contenida en el articélea®ando las
circunstancias del caso lo reclamen.

En cuanto al nombre comercial, la ley le otorga una nueva definicion:

“todo signo susceptible de representacion grafica que identifica a una empresa en el
trafico mercantil y que sirve para distinguirla de las demas empresas que desarrollan
actividades idénticas o similares” (articulo 87).

El nombre comercial, como indica el articulo 87.2, puede estar constituido tanto
por los nombres patronimicos, las razones sociales y las denominaciones de las
personas juridicas, como por denominaciones de fantasia, denominaciones alusivas
al objeto de la actividad empresarial, anagramas y logotipos, imagenes, figuras o
dibujos o cualquier combinacién de los signos anteriores. No rige en el derecho
espafol, como se puede observar, el principio de veracidad del nombre comercial,
gue no tiene por qué coincidir necesariamente con el nombre de la persona fisica
empresario o la razén o denominacion social de la persona jéiidica

40 Vid. Gomez MonTERQ, J., “Régimen transitorio de los rétulos de establecimiento”; ponencia presentada en el
“Seminario sobre la nueva ley de marcas”, organizado periay la Escuela de Organizacion Industrial en
Madrid, los dias 17 y 18 de diciembre de 2001, pag. 2 (disponible en http://www.oepm.es/internet/noticias/
primera.htm).

41 “Actos de confusionSe considera desleal todo comportamiento que resulte idoneo para crear confusion con
la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

El riesgo de asociacion por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestacion es suficiente
para fundamentar la deslealtad de una practica”.

42 “Explotacion de la reputacion ajenré&e considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio
0 ajeno, de las ventajas de la reputacion industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.
En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas
acompafiados de la indicacion acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como
<modelo>, <sistema>, <tipo>, <clase> y similares”.

43 Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desteale 11 de enero de 1991.

44 “Clausula generat Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias
de la buena fe”.

45 Cfr. Bercovitz RobricuezCano, A., Introduccién a las marcas y otros signos distintivos en el trafico
econémicpAranzadi, Navarra, 2002, pag. 232.
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Las normas de la ley relativas a las marcas gozan, en relacién con el nombre
comercial, de un caracter supletorio, al considerarlas el articulo 87.3 aplicables al
nombre comercial, salvo disposicion en contrario y en la medida en que no sean
incompatibles con su propia naturaleza. No existe, por otra parte, un equivalente al
articulo 79 de la ley de 1988, que permitia transmitir el nombre comercial
Unicamente con la totalidad de la empresa.

Voces autorizaddShan cuestionado la pervivencia de la proteccion registral de
los nombres comerciales, que tenia sentido cuando sélo estaba previsto el registro
de marcas de fabrica, es decir, de marcas aplicables a los productos. Hoy en dia,
admitidas las marcas de servicios, la actividad de cualquier empresario puede
protegerse con suficientes garantias por medio de marcas de este tipo, por lo que
bien pudiera suprimirse la proteccion registral para los nombres comerciales, del
mismo modo que se ha hecho con respecto a los rotulos de establecimiento.

10. DENOMINACION SOCIAL Y SIGNOS DISTINTIVOS

La denominacion social es el nombre que identifica a una sociedad. Permite
distinguirla de las demés personas juridicas e identificarla en el tréfico juridico
como titular de derechos y obligaciones. Para que pueda cumplir adecuadamente
su funcion la legislacion prohibe que las denominaciones sociales de dos sociedades
diferentes sean idénticas, si bien la identidad no se entiende de manera totalmente
inflexible y comprende también las variaciones minffhass denominaciones
sociales se inscriben en el Registro Mercantil Central.

La marcay el nombre comercial distinguen productos o servicios en el mercado
de una empresa de los de otra o identifican una empresa en el trafico mercantil
distinguiéndola de las demas. En este caso, para que desarrollen de forma adecuada
su funcién, es necesario impedir el registro (en la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas) no solo de los signos idénticos, sino también de aquellos que puedan
inducir a confusion.

La existencia de dos registros distintos y de criterios de identidad/confusion
diferentes para las denominaciones sociales y los nhombres comerciales han
provocado ciertas disfunciones y dificultades que reclamaban la intervencion del

46 Vid. idem, pag. 24 y Mssacuer J., “La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas: principios y clave”,
pags. 1-63, pag. 6, em.aa., El nuevo derecho de marc&Bomares, Granada, 2002.

47 Articulos 407 y 408 del Reglamento del Registro Mercantil (Real Decreto 1784/1996, de 19 glexjdéo.
31 de julio de 1996).
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legislador. La necesidad de una regulacién adecuada era tanto mas urgente en cuanto
las denominaciones sociales han rebasado su genuina funcién de identificacion de
las personas juridicas en el tréfico juridico, siendo utilizados como identificadores
de un operador en el mercado, o de la actividad, los productos o los servicios de tal
operadof?.

La ley de marcas ha tratado de mitigar los conflictos, al disponer en su disposicion
adicional decimocuarta que:

“los 6rganos registrales competentes para el otorgamiento o verificacion de
denominaciones de personas juridicas denegaran el nombre o razén 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”.

La prevision del legislador es realmente de sentido comudn cuando se trate de
una marca renombrada, pero suscita mayores reparos en relacion con las marcas
notorias, como se ha encargado de subrayar un registrador mercantil:

“A la inexistencia de un registro oficial de marcas y nombres comerciales notorios a los
gue pueda dirigirse una consulta previa, se une el desconocimiento del Registro Mercantil
Central en la fase de peticion del nombre social, del futuro objeto o actividad social de
la entidad cuya constitucién se pretende, por lo que dificilmente pueden entrar en juego
los principios recogidos en el articulo 34 de la nueva ley de marcas, tendentes a conferir
a sus titulares un derecho exclusivo tal, que impida la confusién, el uso o
aprovechamiento indebidos por terceros, de signos idénticos o semejarniesjo@tas

0 servicios idénticos o semejarités

La proteccion de la marca frente a la denominacion social se refuerza en la
disposicién adicional decimoséptima de la ley, que prevé la disolucion de pleno
derecho de la sociedad cuando la sentencia por violacién del derecho de marca
impusiera el cambio de denominacién social y éste no se efectuara en el plazo de
un afio. En estos casos, el registrador mercantil procedera de oficio a practicar la
cancelacion.

48 Vid. MassaGuUER J., “La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas: principios y claves”, pags. 1-63, pag. 6,
enwv.AA., El nuevo derecho de marga@omares, Granada, 2002, pag. 13.

49 Cfr. Benavipes DeL Rey, J.L., (Registrador mercantil central), “Marcas y denominaciones sociales”, ponencia
presentada en el “Seminario sobre la nueva ley de marcas”, organizadepoyl Escuela de Organizacion
Industrial en Madrid, los dias 17 y 18 de diciembre de 2001, pag. 5 (disponible en http://www.oepm.es/
internet/noticias/primera.htm).
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No son so6lo las marcas las que reciben proteccién frente a las denominaciones
sociales, sino que éstas también resultan tuteladas, al prohibirse en el articulo 9
gue se registre como marca, sin la debida autorizacién, la denominacion social de
una persona juridica que antes de la fecha de presentacion o prioridad de la marca
solicitada identifique en el trafico econdmico a una persona distinta del solicitante
si, por ser idéntica 0 semejante a la denominacion social y por ser idéntico o similar
su ambito de aplicacion, existe un riesgo de confusion en el publico. Ahora bien, el
titular de la denominacién social habra de probar su uso o conocimiento notorio en
el conjunto del territorio nacional. SegunrGia VipAL®, de la diccion literal del
precepto se colige que el adjetivo “notorio” se refiere sélo al conocimiento (de lo
contrario deberia hablarse de “uso 0 conocimiento notorios”), por lo que el uso no
ha de ser necesariamente notorio. En definitiva, habra que probar el uso en el
conjunto del territorio nacional o, alternativamente, el conocimiento notorio en el
conjunto del territorio nacional.

Por ultimo, y como clausula de cierra del sistema, la ley insta al gobierno a
remitir al Congreso de los diputados, en el plazo oportuno y tras los estudios y
consultas que fueren necesarios, un proyecto de ley sobre el régimen de las
denominaciones sociales de las entidades juridicas (disposicion adicional
decimoctava).

11. OTROS ASPECTOS RELEVANTES

No quisiéramos finalizar esta colaboracion sin sefialar, siquiera de forma sucinta,
otros aspectos relevantes de la nueva ley de marcas:

1. La Directiva* ha influido determinantemente en la incorporacion de la figura
de la prescripcion por tolerangig en el reforzamiento de la obligacion de uso
de la marca y de las sanciones por su incumplinfiento

50 Vid.“La denominacién social en la ley de marcas de 208dtgs de derecho industrial y derecho de autor
2001, t. XXII, pags. 57-77, pag. 61.

51 Articulos 9, 10, 11 y 12Vid también los articulos 15, 50 y 53 del Reglamento.

52 El articulo 52.2 manifiesta que “el titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca
posterior registrada durante un periodo de cinco afios consecutivos con conocimiento de dicho uso no podra
solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basandose en dicho
derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior,
salvo que la solicitud de ésta se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la accion seré imprescriptible. En
el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca posterior no podra oponerse al uso del
derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior”.

53 La obligacion de uso de la marca se refleja en el articulo 39 de la ley, que afirma que “si en el plazo de cinco
afos contados desde la fecha de publicacién de su concesion, la marca no hubiera sido objeto de un uso
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2. La ley establece el principio de la buena fe registral, disponiendo la nulidad
absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud en la que se baso dicho
registro hubiera sido presentada de mala fe (articulo 5%.1 b)

3. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas no realiza un examen de oficio de las
prohibiciones relativas del registro de marca (si el de las prohibiciones absolutas),
pero debe comunicar la publicacion de la solicitud, a efectos simplemente
informativos, a los titulares de los signos anteriores registrados o solicitados
que hubieran sido detectados como consecuencia de una basqueda informatica
realizada por la oficina (articulo 18.4).

4. Constituye una novedad de la ley de 2001 la incorporacion de la figura de la
“restitutio in integrurh®s, que logra “evitar que por la inobservancia de un plazo
se produzca la pérdida de un derecho, si el interesado demuestra haber actuado
con la diligencia debid&®.

5. Enlalinea de adaptacion del derecho de marcas a los nuevos tiempos, el articulo 34
prohibe utilizar en redes de comunicacion telematica o como nombre de dominio:

» cualquier signo idéntico a la marca registrada para productos o servicios
idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

» cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca registrada 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
entre el signo y la marca;

efectivo y real en Espafia para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera
sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco afios, la marca quedard sometida a las sanciones
previstas en la presente ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso”. El articulo 55 indica
en su letra c) que se declarara la caducidad de la marca y se procedera a cancelar el registro cuando no hubiera
sido usada conforme al articulo 39 de la ley.

54 Elarticulo 3.2 de la Directiva indica que cualquier Estado miembro podra prever que el registro de una marca
sea denegado o, si estéa registrada, que pueda declararse su nulidad, cuando la solicitud de registro de la marca
haya sido hecha de mala fe por el solicitante.

El articulo 51.1 dekmc establece que se declarara la nulidad de una marca comunitaria cuando al presentar
la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

55 El articulo 25 apunta que “el solicitante o el titular de una marca o cualquier otra parte en un procedimiento
ante laoepm que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera
podido respetar un plazo con respecto a dicha oficina, sera, previa solicitud, restablecido en sus derechos si la
imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta ley o de su
Reglamento, la pérdida de un derecho”. La disposicién adicional séptima extiende el restablecimiento de
derechos proclamado por el articulo 25 a las patentes, modelos de utilidad, topografias de los productos
semiconductores y modelos y dibujos industriales y artisticos, en todo aquello que no sea incompatible con
Su propia naturaleza.

56 Cfr. Exposicion de Motivos.
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57

58

59
60

e cualquier signo idéntico o semejante a la marca registrada para productos o
servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la
marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en Espafia y con la utilizacion
del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexion entre dichos
bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso
pueda implica un aprovechamiento indebido o un menoscabo del caracter
distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

El articulo 43 reconoce la importancia de la funcion indicadora de la calidad y
la funcién condensadora dgdodwill que la marca desempéfi@onsiderando
indemnizable el perjuicio causado al prestigio o reputacion de la marca por el
infractor, especialmente, por una realizacién defectuosa de los productos
ilicitamente marcados o0 una presentacion inadecuada de aquélla en el mercado.

El articulo 43.5 permite obtener una indemnizacion sin necesidad de probar los
dafos o perjuicios ocasionados por la violacién (prueba que puede conllevar un
alto grado de dificultad), al establecer que “el titular de la marca cuya violacion
hubiera sido declarada judicialmente tendra, en todo caso y sin necesidad de
prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnizacion de dafos y
perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con
los productos o servicios ilicitamente marcados”.

. Se contempla, en lo concerniente a las acciones que puede ejercer el titular, la

destruccién o cesion con fines humanitarios, si fuere posible, a eleccion del
actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilicitamente identificados
con la marca que estén en posesion del infractor (articulo 41.1 d).

Desaparece la figura de la marca deri¥?agae la ampliacion de marca, “en
armonia con los sistemas mayoritarios de nuestro entorno comupitdrén”
exposicién de motivos declara que “la proteccion que estas modalidades
otorgaban se logra de modo mas simple y con igual alcance mediante el registro
de una nueva marca, en la que manteniendo el distintivo principal, se incorporen
nuevos elementos distintivos de caracter accesorio, para el caso de las marcas
derivadas, o mediante la solicitud de los nuevos productos o servicios a que se
quiere extender la marca registrada, en el caso de la ampliacién de®tarca”

Vid. FernAnDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre derecho de margédarcial Pons, 2001, pag. 56 y sigs., seAv
Latin, M., “En torno a la funcién publicitaria de la marcAttas de derecho industrial y derecho de autor
1982, t. VIII, pags. 57-83.

Sobre la marca derivadag. AReAn LALIN, M., El cambio de forma de la marca. Contribucién al estudio de
la marca derivadaPublicaciones de la Obra Social Caixa Galicia, 1985.

Cfr. Exposicion de Motivos.

Segun el articulo 33, “la marca no se modificara en el registro durante el periodo de vigencia, ni tampoco
cuando se renueve. No obstante, si la marca incluye el nombre y la direccion del titular, toda modificaciéon o
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10.La ley ha prestado atencion a las tecnologias de la Sociedad de la Informacion.
Asi, por ejemplo, se prevé la notificacion por via electréhita puesta a
disposicion del publico d&oletin Oficial de la Propiedad Industriah soporte
informético que haga posible su lectrg se reduce el importe de las tasas de
solicitud de registro, divisién de la solicitud y de renovacién en un 15% cuando
los interesados presenten dichas solicitudes en soporte magnético o por medios
telematico®.

12. ANEXO: DIRECCIONES DE INTERNET
Y REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Algunos enlaces interesantes:

http://www.euiopa.eu.int/: pagina oficial de la Unién Europea.

http://www.cuiia.eu.int/: pagina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con el texto
integro de las sentencias de los Ultimos afios.

http://oami.eu.int/es/: Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (Alicante).

http://www.oepm.es/: Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. Incluye la normativa sobre propiedad
intelectual.

http://www.boees/:Botelin Oficial del Estad¢Espana).

http://iwww.usces/idius/: Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela.

Algunos manuales para acercarse al derecho Mercantil espafiol:

BroseTa PonT, MANUEL (actualizado por MRkTiNez Sanz, FErRnANDO), Manual de derecho mercantil
(dos tomos), Tecnos, 11 ed., Madrid, 2002.

JMENEZ SANCHEZ, GuiLLERMO (coordinador)Perecho mercanti{dos tomos), Ariel Derecho, 72 ed., 2002.

SancHez CALERO, FERNANDO (revisado con la colaboracion deaN SancHez-CALERO GUILARTE),
Instituciones de derecho mercar{tlios tomos), McGraw Hill, 25 ed., Madrid, 2003.

Uria, Roprico, Derecho mercanti(actualizado por MRia Luisa Araricio), Marcial Pons, 28 ed.,
Madrid/Barcelona, 2002.

VicenT CHULIA, FRaNCIsco, Introduccién al derecho mercantifirant lo Blanch, 15 ed., Valencia, 2002.

supresion de éstos que no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada
originariamente, podra registrarse a instancia del titWat’;.en idéntico sentido, el articulo 48 del Reglamento
de la marca comunitaria.

61 Elapartado tercero del articulo 29 prevé que “cuando el interesado asi lo solicite, las notificaciones se realizaran
mediante publicacion en Bloletin Oficial de la Propiedad Industriainediante telefax, mediante correo
electronico, o por cualquier otro medio técnico del que disponga la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas”.

62 Disposicion adicional sexta.

63 Disposicion adicional octava.



