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RESUMEN: En el presente trabajo se estudian los elementos en comun, las
diferencias y los puntos de contacto entre dos normativas fundamentales para la
vida empresarial: la Ley de Marcas?y la Ley de Competencia Desleal®; con centro
en los signos distintivos de productos o servicios. Para ello, se tiene en cuenta el
vinculo originario que las une y, sobre todo, las particularidades y diferentes

finalidades que contemplan.

A su vez, se observan los principales casos en los cuales el Derecho de Marcas y
el Derecho contra la Competencia Desleal se ven entremezclados (supuestos de
confusion/asociacion y aprovechamiento indebido de la reputacién ajena), y las
soluciones doctrinarias y jurisprudenciales propuestas. De este modo, se arriba a
la extendida teoria de la complementariedad relativa, la cual ha sido puesta en tela
de juicio por diversos autores (especialmente a partir de la adopcion de la
Directiva 2005/29/CE).

El objetivo de este trabajo final de master consiste en lograr una interpretacion
clara y armonica de los ordenamientos examinados, a fin de facilitar el
planteamiento y la resolucion de los diversos conflictos tedrico-practicos que se

derivan de la compleja relacion entre las normas en cuestion.

Palabras clave: Ley de Marcas (LM), Ley de Competencia Desleal (LCD),
finalidades, confusidn, asociacion, aprovechamiento indebido de la reputacién
ajena, soluciones doctrinarias y jurisprudenciales, complementariedad relativa,

interpretacion.

2 Ley 17/2001, de 7 de diciembre (en adelante, LM).
3 Ley 3/1991, de 10 de enero (LCD).



ABSTRACT: In the following research, we examine the common elements, the
differences and the points of contacts within two fundamental regulations for the
business life: the Trademark Law and the Unfair Competition Law; with a focus
on the distinctive trades of products or services. In which, we take into account
the original bond that unites them and, above all, the peculiarities and the different

purposes they contemplate.

At the same time, we can observe that the main cases in which the Trademark
Law and the Unfair Competition Law are blended (cases of confusion/association
and improper leveraging of others' reputation), and the doctrinal and
jurisprudential solutions proposed. Thus, we arrive at the widely held theory of
relative complementarity, which has been brought into question by several

authors (especially following the adoption of the Directive 2005/29/CE).

The objective of this master's thesis is to achieve a clear and harmonious
interpretation of the legal regulations examined, in order to facilitate the approach
and the resolution of the various theoretical-practical conflicts that arise from the

complex relationship between the regulations in question.

Keywords: Trademark Law (TL), Unfair Competition Law (UCL), purposes,
confusion, association, improper leveraging of others' reputation, doctrinal and

jurisprudential solutions, relative complementarity, interpretation.
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I. INTRODUCCION, PROPOSITO Y METODOLOGIA
1. Planteamiento del eje tematico

En el ambito mercantil y consumerista es habitual el empleo de signos
distintivos para identificar el origen empresarial de los bienes o servicios
ofrecidos y comercializados, esto es, el uso de marcas*. Para la proteccion de tales
signos, la legislacién concede un derecho subjetivo de propiedad que, como regla,
se adquiere por el registro “validamente efectuado de conformidad con las
disposiciones de la presente Ley” (art. 2, LM) y que otorga a su titular la facultad
de explotar de manera exclusiva el objeto -inmaterial- que tutela. Para
salvaguardar este derecho exclusivo, la LM prevé (en su art. 41) una serie de
acciones civiles (de cesacion, indemnizacion de dafios y perjuicios, remocion,
publicacion de la sentencia, etc.) que podra ejercitar el titular de una marca ante

la violacion de su derecho.

Ahora bien, el uso indebido, en el trafico econdmico, de una marca (en los
términos del art. 34, ibid., es decir, sin el consentimiento de su titular y
cumpliéndose las condiciones enunciadas en el apartado 2.°) puede afectar,
ademas de al mentado derecho de propiedad del titular de la marca, el correcto
funcionamiento del mercado, ya que, por ejemplo, es susceptible de provocar
confusién entre los consumidores y, de esta manera, atentar contra la leal
competencia que debe regir en él. En este sentido, cuando dicha afectacion se
Ileva a cabo con fines concurrenciales -esto es, pretendiendo promover o asegurar
la difusion en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero (conf. el art.
2.2 de la LCD)-, nos encontramos ante a un acto de competencia que puede llegar

a ser calificado de desleal.

4 Instrumentos regulados -en Espaiia-, principalmente, por la Ley 17/2001, ley que tiene por
objeto el régimen de los signos distintivos: categoria juridica que configura uno de los grandes
campos de la propiedad industrial.



Frente a tal escenario, surge la duda de qué normativa corresponde aplicar,
si laLM, la LCD o ambas. Para intentar dar una respuesta a este interrogante y a
los problemas que se derivan del uso indiscriminado de estas leyes es que surge -
entre otras posibles soluciones- la famosa doctrina de la complementariedad

relativa.

2. Descripcion de la problematica

El quid de la cuestion reside en el hecho de que el recurso irrestricto a la
LCD podria llevar a desdibujar los especificos requisitos de proteccion que exigen
las concretas leyes de tutela de los derechos de exclusiva (por ej., la LM) y llegar
a crear nuevos derechos de exclusiva o sancionar lo que esta admitido por
aquellas, desnaturalizandose los fines previstos por cada ordenamiento. En este
sentido, la jurisprudencia ha tenido ocasion de afirmar en numerosas ocasiones
que la LM protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza
real (aunque especial), eficaz erga omnes y concedido por su registro (a salvo las
particularidades de la proteccion reconocida a la marca notoria). Por el contrario,
la LCD no tiene como fin, al menos directamente, proteger al titular de la marca,
pues, como sefiala en su exposicion de motivos, no pretende resolver conflictos
entre competidores, sino ser un instrumento de ordenacion de conductas en el
mercado. Los destinatarios de su proteccion no son los titulares de los signos ni
los empresarios, sino todos los que participan en el mercado, incluso los

consumidores y el mercado mismo.®

A su vez, se ha puesto de manifiesto que, no obstante esa diversidad de

fines, es claro que entre las dos leyes existe una reciproca tension, dado que, por

> SAP de Barcelona (Seccion 15.2) de 4 junio 1998 (AC\1998\1182, Ponente: José Ramodn
Ferrandiz Gabriel).



un lado, la utilizacion publica (es decir, aquella que trasciende la esfera puramente
privada) de un signo distintivo constituye una actuacion en el mercado y suele
tener un fin concurrencial®; y, por otro lado, el riesgo de confusién del consumidor
constituye, a la vez, el nucleo de la infraccion del derecho sobre la marca y de
varios ilicitos concurrenciales (arts. 6, 11.2 y 12 de la LCD). Es decir, [e]l uso de
los signos distintivos se incardina dentro del ambito de aplicacion de unay otra
norma’, lo que motiva la consideracion de ambos ordenamientos a la hora de

abordar los conflictos derivados de la utilizacion de tales signos.

Esto se comprende mejor al considerar que la proteccion contra la
competencia desleal surge historicamente como una expansion de la proteccién a
las distintas modalidades de la propiedad industrial, especialmente de las marcas.
Como recuerda el Prof. CARBAJO CASCON: [L]a consagracion de la libertad
de empresa y el consiguiente derecho a competir a finales del siglo XVI11I trajeron
consigo los primeros casos de competencia ilicita entre comerciantes,
consistentes generalmente en actos de confusion, denigracion, engafio, imitacion
0 aprovechamiento de la reputacion, en muchas ocasiones empleando para ello
signos distintivos como las marcas, nombres comerciales o rétulos de

establecimiento.

La frecuente vinculacion de estos actos de competencia desleal al uso de
instituciones propias de la propiedad industrial, fundamentalmente marcas y
otros signos distintivos, provoco la inclusion de un precepto dedicado a la
competencia desleal en el Convenio de la Union de Paris para Proteccion de la

Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, cuyo art. art. [sic] 10bis obligaba

® En este sentido, el Prof. Dr. MONTEAGUDO MONEDERO (1993) tiene dicho que “es
indiscutible que cada utilizacion de un signo distintivo constituye una actuacion competitiva,
sujeta a las normas reguladoras de la competencia”. Podria decirse que existe una
concurrencialidad intrinseca en el uso de las marcas registradas u otros signos semejantes.

" Casado Navarro, 2019.



a los Estados firmantes a “asegurar a los nacionales de los paises de la Union
una proteccion eficaz contra la competencia desleal”’; considerando a tales fines
que “constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario
a los usos deshonestos en materia industrial o comercial” (...) Esa intima
relacion continda en la actualidad, tanto en el terreno legislativo como en el

jurisprudencial®.

El TS da cuenta de ello en su sentencia nro. 586/2012, de 17 de octubre:
“Es cierto que los actos tipificados como ilicitos por la legislacion sobre la
competencia desleal y por la relativa a las marcas pueden tener similares
componentes. También lo es que el derecho sobre la competencia desleal se ha
servido de conceptos elaborados en el ambito de las marcas -en particular, el
riesgo de confusion, en sus distintas manifestaciones, o las conductas de
aprovechamiento de la reputacion ajena-. Igualmente, las acciones concedidas al

perjudicado por unas y otras normas tienen, en ciertos casos, similar contenido”.

Ademas, como bien expone en su tesis doctoral el Prof. CASADO
NAVARRQO?, tanto la LM como la LCD estan presididas por objetivos de politica
legislativa parcialmente coincidentes, como el aseguramiento y la transparencia
de los mercados. De ahi que -como mas adelante se vera- la razén determinante
de la infraccion de los derechos sobre signos distintivos estén construidos, en

muchas ocasiones, sobre unos criterios sustantivos comunes?®,

Ahora bien, no debe perderse de vista que los derechos de propiedad
industrial son derechos absolutos que otorgan un poder de exclusién a su titular
dentro de los margenes o contornos del alcance del derecho preestablecidos por

el legislador, de modo que quien viola un derecho exclusivo comete un acto ilicito

8 Carbajo Cascon, 2022. )
® Docentes e investigador en el Area de Derecho Mercantil de la Universidad de Cérdoba.
10 casado Navarro, 2019.
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“per se”, sin necesidad de que tenga que concurrir ni demostrarse ninguna otra
circunstancia adicional. Por el contrario, la competencia desleal no otorga
derechos absolutos, sino que reprime comportamientos incorrectos en el mercado,
contrarios a la buena fe objetiva, que, por las circunstancias en que se producen,
pueden alterar el orden concurrencial en perjuicio de los intereses de
competidores, consumidores o del propio interés general en el funcionamiento

correcto del mercado en términos de eficiencia o competencia por méritos.

A partir de las mentadas relaciones y diferencias entre estos dos grupos
normativos, se genera una cuestion tedrica con gran trascendencia practica, ya que
en las demandas se suele acumular -muchas veces de manera indiscriminada y
discrecional- reclamaciones por violacion del derecho de marcas y del derecho
contra la competencia desleal. Esto se debe -en parte- a que, pese a existir una
confirmacion de la coexistencia normativa hecha por el legislador comunitario,
quien reconoce cierto solapamiento entre el Derecho de marcas y las disposiciones
en materia de competencia desleal [vide considerando 40 de la Directiva (UE)
2015/2436], no se ofrecen criterios que faciliten la coordinacion entre ambas

disciplinas.

Frente a ello, la doctrina ha propuesto diversas soluciones para articular la
relacion entre el Derecho marcario y la normativa represora de la competencia
desleal, pudiendo diferenciarse fundamentalmente tres: la que, apoyada en el
principio de especialidad, niega la posibilidad de aplicar ambas normativas de
forma concurrente (tesis de la consuncion); la que entiende que, en determinados
supuestos, puede tener lugar una aplicaciébn cumulativa (tesis de la

complementariedad relativa); y la que defiende la aplicacion concurrente de

11



ambas normativas, ya sea de forma aislada o acumulada (tesis de la

acumulacion)*?.

Puesto que la tesis de la consuncién (segun la cual la norma que regule el
supuesto de forma mas intensa sera la que prevalezca, excluyendo por completo
la aplicacion de otro ordenamiento) ha sido contundentemente descartada por el
Alto Tribunal espafiol*?, creemos conveniente centrarnos en las restantes dos

teorias:

a) Aplicacion del principio de especialidad legislativa y la

complementariedad relativa

Por un lado, la doctrina de la complementariedad relativa, o lo que los
alemanes han denominado la “Vorrangthese”®3, afirma que, en su especifico
campo de aplicacion, el derecho de la propiedad industrial establece una
regulacion cerrada o exhaustiva que excluye la aplicacion del derecho contra la
competencia desleal. Segun aquella teoria, este Gltimo ordenamiento solo se
aplicaria en algunas circunstancias, de forma subsidiaria, en supuestos no
comprendidos en el ambito de -en nuestro caso- el derecho marcario. De tal modo,
la LCD actuaria residualmente: o bien cuando no exista un derecho de exclusiva

por no ser registrable el signo o por estar incurso en una prohibicidn, o bien porque

11 Casado Navarro, 2020.

12 En este sentido, el Supremo ha afirmado de forma reiterada que la relacién entre laLM y la
LCD no puede “guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la
aplicacion de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido
en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los
mecanismos de defensa de su exclusiva” [SSTS (Sala 1.%) 1107/2014, de 11 de marzo;
4245/2015, de 2 de septiembre; 541/2017, de 15 de febrero; y 3278/2017, de 15 de septiembre].
13 Doctrina alemana de la primacia del Derecho de la propiedad industrial y del Derecho de
autor sobre el Derecho contra la competencia desleal. Su origen se halla en la sentencia MAC
Dog (sentencia de 30 de abril de 1998), en la que el BGH sostiene que la Ley de Marcas pone
a disposicion del actor una regulacion completa y cerrada que impide la invocacion concurrente
de la Ley contra la Competencia Desleal (UWG), que queda relegada a una aplicacion
complementaria en aquellos casos no comprendidos en el &mbito de aplicacion de la Ley de
Marcas.

12



la proteccion legal que le corresponda no le venga proporcionada por la normativa
marcaria, sino por la de la competencia desleal'*. Acorde a ello, el Tribunal
Supremo ha sefialado que la LCD no duplica la proteccion juridica que otorga la
normativa de propiedad industrial, sino que tiene caracter complementario, de
modo que se aplica cuando no existen derechos de exclusiva 0 mas alla de los
lindes objetivos y del contenido del correspondiente derecho de exclusiva [STS
de 20 de mayo de 2008 (RJ\2008\3158, Ponente: Vicente Luis Montes Penades,
FJ 1), STS de 15 de diciembre de 2008 (RJ\2009\153, Ponente: Jesus Corbal

Fernandez, FJ 4), etc.]®.

La complementariedad relativa surgié como una doctrina superadora del
principio simplista de especialidad legislativa, que niega absolutamente la
aplicacion de la LCD cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de
los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los

mecanismos de defensa de su exclusiva.

b) Cuestionamientos y nueva postura: igualdad legislativa. ¢ El fin de la
primacia?

Esta teoria -ahora brevemente formulada, pero que sera tratada con mayor
profundidad a lo largo del presente trabajo- fue colocada en tela de juicio tras la
promulgacion de la Directiva 2005/29/CE*® (sobre préacticas comerciales
desleales), lo que ha dado lugar a una segunda solucién, que parte del

cuestionamiento de la Vorrangthese en su pais de origen, precisamente porque la

14 Alvarez Vega, 2018.

15> Garcia Pérez, 2012.

16 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las
practicas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el
mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE,
98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) N.°
2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las practicas comerciales
desleales»).
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mentada directiva parece, a juicio de destacados juristas (Kohler, Fetzer, Hacker,
entre otros), desechar la prevalencia del derecho de marcas sobre el derecho contra

la competencia desleal.

Este cuestionamiento se basa principalmente en dos articulos puntuales de
la Directiva 2005/29/CE: el art. 6.2, letra “a”, y el 11. La primera de las normas
reza: “Acciones engafiosas (...) 2. También se considerara engafiosa toda practica
comercial que, en su contexto factico, y teniendo en cuenta todas sus
caracteristicas y circunstancias, haga o pueda hacer que el consumidor medio
tome una decision sobre una transaccion que de otro modo no hubiera tomado, y
que suponga: a) cualquier operacion de comercializacidn de un producto, incluida
la publicidad comparativa, que cree confusion con cualesquiera productos,
marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un
competidor; (...)” -el destacado nos pertenece-; en tanto que el art. 11 obliga a los
Estados miembros a "incluir disposiciones legales en virtud de las cuales las
personas o las organizaciones que tengan, con arreglo a la legislacion nacional,
un interés legitimo en combatir las practicas comerciales desleales, incluidos los
competidores!’, puedan: a) proceder judicialmente contra tales practicas
comerciales desleales, y/o b) someter las practicas comerciales desleales a un
organo administrativo competente, bien para que se pronuncie sobre las
reclamaciones, bien para que entable las acciones judiciales pertinentes"
(exigencia acorde a lo dispuesto en el considerando vigesimoprimero de la

Directiva en cuestion).

Partiendo de esta normativa, uno de los tratadistas alemanes sobre el
derecho contra la competencia desleal mas prestigiosos, Helmut Kohler, ha
apuntado que la Vorrangthese no es compatible con la Directiva sobre las

17 Se afade este énfasis para poner de relieve que la legitimacion no se limita a los
consumidores.

14



practicas comerciales desleales!®, ya que atentaria contra la misma el privar de
legitimacion al titular de una marca, alegando que la unica ley aplicable es la
LM19

En contra de ello, podria argumentarse que el art. 3.4 de la Directiva sobre
practicas comerciales desleales establece que [e]n caso de conflicto entre las
disposiciones de la presente Directiva y otras normas comunitarias que regulen
aspectos concretos de las practicas comerciales desleales, estas ultimas
prevaleceran y seran aplicables a esos aspectos concretos. No obstante, como
comenta el Prof. GARCIA PEREZ, el mismo Kéhler va mas all4 y compara este
precepto con el articulo 17.2 del Reglamento sobre la marca comunitaria?®, segtn
el cual no se excluye que se ejerzan acciones relativas a una marca de la Union
sobre la base del Derecho de los Estados miembros relativo, en particular, a la

responsabilidad civil y a la competencia desleal.

También podria pensarse que el deber impuesto por el art. 11 de la Directiva
2005/29/CE se veria cumplimentado (en lo que atafie a la legitimacion de los
competidores) mediante la propia normativa de los derechos exclusivos -en
nuestro caso, la LM-; ya que, dada la consideracion de aspectos concurrenciales
por parte de las normas del Derecho Industrial, estas se convertirian en “medios
adecuados y eficaces para luchar contra las practicas comerciales desleales”. De
esta forma pareceria respetarse lo ordenado por la Directiva y conservarse sin
mayores cuestionamientos la doctrina de la complementariedad relativa. Empero,
como bien advierte GARCIA PEREZ, no es posible sostener que combatir de esta

forma -a través del ejercicio de las acciones de la Ley de Marcas- las practicas

18 KOHLER, “Das Verhiltnis des Wettbewerbsrechts zum Recht des geistigen Eigentums. Zur
Notwendigkeit einer Neubestimmung auf Grund der Richtlinie (ber unlautere
Geschiftspraktiken”, GRUR 7/2007, pags. 548 y ss., pags. 550 y 551 (conf. Garcia Pérez, 2012).
19 Garcia Pérez, 2012.

20 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017
sobre la marca de la Union Europea.
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comerciales desleales signifique cumplir con la manda citada, porque el art. 11 de
la Directiva sostiene que “[lJos Estados miembros velaran por que existan medios
adecuados Yy eficaces para luchar contra las practicas comerciales desleales, con
miras al cumplimiento de las disposiciones de la presente Directica en interés de
los consumidores (...)"2. Asi, puesto que la normativa del Derecho Industrial
tiene por objeto la tutela de un interés diverso al de la LCD (esto es, el de los
titulares de la propiedad industrial, frente al interés en el correcto funcionamiento

del mercado, propio de la LCD), subsistiria la incompatibilidad alegada.

Ademas, debe tenerse en cuenta que la propia Directiva, en su considerando
noveno, sefala que las normas en materia de derechos de propiedad intelectual
del Derecho nacional y comunitario no se ven afectados por ella, lo que significa
que las normas europeas referentes a la competencia desleal y a la propiedad
industrial se encuentran en igualdad de condiciones, sin primar una sobre la otra.
Asimismo, el considerando 40 de la Directiva (UE) 2015/2436 (relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas)
establece que “La presente Directiva no debe excluir la aplicacion a las marcas
de disposiciones del Derecho de los Estados miembros ajenas al Derecho de
marcas, como las disposiciones en materia de competencia desleal,

responsabilidad civil o proteccion de los consumidores” (la cursiva es nuestra).

Como conclusién de lo enunciado, se puede esgrimir que no existe en el
derecho de la UE una primacia de las leyes de propiedad industrial sobre aquellas
de competencia desleal y que cualquier sujeto que acredite un interés legitimo en
el ejercicio de acciones de la LCD podria ampararse en esta, aun los propios
titulares de las marcas involucradas. De este modo, se abre paso a la denominada

“tesis de la acumulacion™.

21 Garcia Pérez, 2012.
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Segun esta tesis, entre el Derecho marcario y la normativa represora de la
competencia desleal no existe una relacion de prevalencia que obligue a desplazar
la proteccion otorgada por la segunda cuando el supuesto de hecho quede
comprendido dentro del ambito de aplicacion del primero. Antes bien, la
normativa de proteccion de la propiedad industrial y de represion de la
competencia desleal gozan de independencia e igualdad de rango. Estos sectores
normativos han de situarse en paralelo. De modo que resulta perfectamente
posible que el titular de un signo distintivo ejercite acciones de competencia
desleal con fundamento en la confusion de los consumidores, ya sea de forma
aislada, ya sea de forma acumulada con las acciones de violacion de su derecho
sobre el signo distintivo. Acogida de forma asilada por las Audiencias
Provinciales?, es la solucion que se adopta en algunos ordenamientos del entorno,

como el italiano o el portugués.?

Sin embargo, resoluciones posteriores a la incorporacion de la Directiva al
derecho espafiol (incluso del Tribunal Supremo) continlan amparando la doctrina
de la complementariedad relativa. Asi, en la sentencia num. 450/2015 (de 2
septiembre; RJ\2015\4745), el Supremo -en lo que estrictamente aqui interesa-
expuso lo siguiente: La jurisprudencia sobre la relacion entre las normas que
regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia
desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa (
Sentencias 586/2012, de 17 de octubre , y 95/2014, de 11 de marzo ) (...) nO
procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas
plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas -el destacado

nos pertenece- (en relacion con los mismos hechos y los mismos aspectos o

22 SSAP BI 2323/1999, de 1 de julio; BU 878/2001, de 19 de junio; V 335/2004, de 28 de enero;
M 4374/2004, de 25 de marzo; GR 2565/2006, de 18 de septiembre; y M 15246/2006, de 27 de
noviembre.

23 Casado Navarro, 2020.
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dimensiones de esos hechos). De ahi que haya que comprobar si la conducta
presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los
considerados para establecer y delimitar el alcance de la proteccion juridica
conferida por la normativa marcaria (...); argumentos que fueron reiterados en

la aln mas reciente Sentencia 451/2019 (de 18 de julio).

En este sentido, el Prof. MASSAGUER FUENTES?*, apoyandose en el
mencionado considerando noveno de la Directiva 2005/29/CE, sostiene que la
incorporacion al ambito de las préacticas comerciales desleales de actos que
constituyen infracciones de los derechos subjetivos que conceden a sus titulares
las marcas, “no impone un vuelco en la relacion de complementariedad relativa
entre los sistemas de proteccion juridica de marcas y de represion de la
competencia desleal”. A su entender, la proteccion que deriva de considerar
aquellos actos como practicas engafiosas por confusion esta dirigida a terceros no
titulares de signos distintivos, personas ajenas al amparo del sistema marcario,
pero que poseen intereses expuestos al riesgo del error generado por la indebida
utilizacion de los signos (registrados y no registrados), como sucede en el caso de
los consumidores; en tanto que los titulares de tales signos deberan recurrir -como

regla- a dicho sistema de marcas.®

En fin, se insiste en la existencia de un ambito reservado al Derecho

marcario, que debe ser atendido mediante el uso exclusivo de sus normas.

3. Metodologia

Enunciado el tema a abordar y planteados los conflictos suscitados en torno

al mismo, se procede a efectuar un estudio de los aspectos generales y

24 Catedratico de Derecho Mercantil de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor del Instituto
de Empresa.
25 Massaguer Fuentes, 2006.
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fundamentos de las materias involucradas (el Derecho Industrial y el Derecho
contra la Competencia Desleal), para luego proseguir con cuestiones mas
puntuales y controvertidas, haciendo hincapié en aquellas que mayor litigiosidad

generan?,

Una vez recabada y examinada la informacién tedrica, se analizan las
diversas maneras en las que los tribunales locales e internacional han resuelto los
problemas planteados y los distintos argumentos invocados. Posteriormente, se
realiza una observacién de las criticas doctrinales efectuadas para, finalmente,
proponer una solucion armonizadora. Asimismo, con el objetivo de facilitar la
comprension de ideas un tanto abstractas, tedricas o conceptuales, y centrarse en
aspectos mas préacticos, concretos o realistas, a lo largo del trabajo se incluyen

diversos casos y ejemplos (reales o hipotéticos).

A estos efectos metodologicos, nos parece conveniente llevar a cabo una
breve resefia historica-jurisprudencial con vistas a intentar explicar la

consolidacién de la doctrina de la complementariedad relativa en Espaia.

4. Breve resefia histérica-jurisprudencial

La Seccion 15.2 de la Audiencia Provincial de Barcelona desarrollo
tempranamente la teoria de la primacia de las leyes de tutela de la propiedad
industrial sobre la LCD, la que luego fue acogida por varias Audiencias
Provinciales: SAP de Madrid (Seccion 28.%) de 18 de febrero de 2013 (caso
Corporacion Europea), SAP de La Corufia (Seccion 4.%) de 8 de marzo de 2013
(caso Casa Grande de Nadela), SAP de Alicante de 5 de julio de 2013 (caso Kraft
c. Gullon), SAP de Barcelona de 24 de julio de 2013 (caso Fundacion Gala Dali),

26 El presente trabajo parte de la seleccion una problematica juridica con una importante
incidencia préactica, acorde al perfil de la maestria elegido: perfil profesional.
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SAP de Murcia (Seccion 4.2) de 2 de marzo de 2017 (caso Destilerias Vega Alta),

entre otras?’.

Conforme expone el Prof. GARCIA PEREZ, en la sentencia de 4 de junio
de 199828 se dirimia un litigio en el que el demandante habia invocado, para la
defensa de sus marcas, tanto normas de la LM como la LCD. La Sala de la AP se
planted expresamente “la cuestion de determinar si concurren unas y otras y cual
ha de ser el régimen de esa concurrencia”. Tras una serie de consideraciones
preliminares, la Sala sefiald que si la proteccion de los derechos exclusivos de
propiedad industrial y la proteccion del mercado y de todos los que participan en
él frente a la competencia desleal forman, en expresion que ha hecho fortuna, dos
circulos concéntricos?® (mas reducido y fuerte el primero, de proteccion de
derechos absolutos), es a la LM a la que corresponde evidentemente determinar
el régimen juridico de los signos registrados. Segin la Audiencia, “la Ley de
Marcas es, al fin, la Ley especial en esa materia y la que regula la misma a la luz
de dos principios esenciales: el de la necesidad de registro (con algunas
excepciones que contemplan los arts. 3.2, 3.3y 34); y el de la especialidad, por el
que se supedita la proteccién a la identidad o semejanza de los signos, unida a la

de los productos o servicios designados -art. 31-, con la excepcion de la marca

27 Alvarez Vega, 2018.

28 SAP de Barcelona (Seccion 15.2) de 4 junio 1998 (AC\1998\1182, Ponente: José Ramoén
Ferrandiz Gabriel). Hay sentencias incluso anteriores. En la sentencia de 31 enero 1996 (AC
1996\31, ponente: Francisco Javier Béjar Garcia, FJ 3), la Audiencia Provincial de Barcelona
sefiala que ““(...) se produce un concurso de normas entre las de la Ley de Competencia Desleal
y la Ley de Marcas, que ha de ser resuelto a favor de las segundas, en aplicacion del criterio de
consuncién, por lo que no se ha de examinar en sede de competencia desleal si ha existido
imitacion confusional de marcas registradas, que, aisladamente considerada, como lo ha de ser,
por no haberse acreditado la concurrencia de otros actos del mismo caracter, no es susceptible
de dar base factica a accion fundada en la Ley de Competencia Desleal”. Otras sentencias
tempranas son las de 27 de mayo de 1999 (Id Cendoj 08019370151999100205, Ponente: José
Ramon Ferrandiz Gabriel, FJ 5), y 11 de julio de 2000 (Id Cendoj 08019370152000100488,
Ponente: José Ramén Ferrandiz Gabriel, FJ 6).

29 La expresion es de BERCOVITZ. vid. "La formacion del Derecho de la Competencia”, Actas
de Derecho Industrial, Tomo 2, 1975, pags. 61-82.
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renombrada o reputada, al efecto de la accion de nulidad -arts. 13, ¢) y 48-”. De
manera coherente con lo expuesto, la Sala considera aplicable al caso el Derecho

marcario.

En otro caso, resuelto por la AP de Barcelona mediante auto de 21
noviembre de 2001 (AC 2004\287, Ponente: José Ramon Ferrandiz Gabriel, FFJJ
8y 9), el demandante habia invocado la LMy la LCD de manera indiscriminada.
La Sala considera que “(...) no es la voluntad de las partes litigantes, sino la
materia objeto del conflicto, lo que ha de determinar la aplicacion de una u otra
norma. Es mas, ldgico resulta entender que si la Ley que establece el régimen
juridico de los signos es la de marcas (RCL 1988, 2267), es ella la que debera ser
aplicada cuando los titulares del derecho subjetivo sobre las mismas reclamen la
tutela judicial como tales. Incluso, asi habra de ser con caracter exclusivo, pues es
a ella, no a la Ley de Competencia Desleal (RCL 1991, 71) a la que corresponde
determinar cuando y cémo la marca, el nombre comercial y el rétulo merecen ser
protegidos. En consecuencia, el que el titular de un signo invoque, al buscar su
proteccion, a la vez la Ley de Marcas y la de Competencia Desleal, no habra de
impedir dar al conflicto el tratamiento que corresponda segun la primera. Y si solo
invocara la segunda, tampoco debe haber inconveniente, en tanto no sufra la
congruencia por alteracion de la causa petendi, en aplicar la de Marcas, segun la
regla iura novit curia”. En definitiva, la invocacion de la Ley de Competencia
Desleal cuando lo que se persigue es exclusivamente proteger una marca, y a pesar
de que el comportamiento ciertamente tuviera encaje en uno de los tipos de la Ley
de Competencia Desleal, “resulta estéril”.

En el auto mencionado, la Audiencia otorga primacia a la LM, aunque no
cierra del todo la puerta a la aplicacién complementaria de la LCD en ciertas
ocasiones: Por ultimo, como una consecuencia de los principios en que se inspira

(registro, especialidad,...), la Ley de Marcas (RCL 1988, 2267), al regular los
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signos, deja flancos sin proteccion que son verdaderamente importantes para un
orden concurrencial transparente y para mantener unas ofertas claras en el
mercado. Y esos flancos, en la medida en que sea necesario para la defensa de
un correcto orden concurrencial, quedan para la Ley de Competencia Desleal (
RCL 1991, 71) , la cual no puede detener su accion protectora del mercado s6lo
porgue la lesién a las reglas del mismo se produzca con o contra signos.

La Ley otorga, al fin, un amparo indirecto y complementario alli en donde
no alcance la Ley de Marcas, siempre sea preciso para un correcto
funcionamiento concurrencial del mercado y no resulte incompatible con las
normas que integran el especifico régimen juridico de los signos.

En otra sentencia, la Audiencia Provincial matiza algo mas esta relacion de
complementariedad con la LM y postula que la aplicacion de la LCD quedaria
limitada a aquellos casos en los que “no sea aplicable al supuesto la Ley de Marcas
ni se dé un resultado rechazable a la luz de los principios a los que esta Gltima
condiciona la proteccion (SAP Barcelona de 17 junio 1999 (AC 1999\6982,
Ponente: José Ramdn Ferrandiz Gabriel, FJ 4).%

La jurisprudencia desarrollada por la Audiencia Provincial de Barcelona ha
sido adoptada por el Tribunal Supremo, se supone que en buena medida debido a
la incorporacién al alto tribunal del magistrado de la Seccion 15.2 José Ramén
Ferrandiz Gabriel®!. Al igual que la Audiencia Provincial de Barcelona, el
Tribunal Supremo establece la primacia de la legislacion sobre la propiedad
industrial, sin descartar que la LCD pueda proyectar una proteccion
complementaria sobre situaciones que, en todo o en parte, no la obtengan con la

legislacion especial reguladora de un especifico titulo de propiedad industrial.

%0 Garcia Pérez, 2012.

31 Ejs.: STS de 13 de junio de 2006 (RJ\2006\4607, Ponente: José Ramon Ferrandiz Gabriel, FJ
5), STS de 4 de septiembre de 2006 (RJ\2006\8547, Ponente: José Ramodn Ferrandiz Gabriel,
FJ5).
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Tal como ensefia la Prof2 ALVAREZ VEGA®, la doctrina de la
complementariedad relativa ha sido abordada por el TS en diversas ocasiones,
pero mas recientemente ha referido las condiciones de ejercicio las acciones
marcarias y de competencia desleal en distintos casos que vendrian a marcar la
delimitacién entre ambas: STS de 17 de octubre de 2012 (caso Queso Chirveches),
STS de 11 de marzo de 2014 (caso Bacardi), STS de 2 de septiembre de 2015 (en
el ya mencionado caso Kraft c. Gullon) y STS de 15 de febrero de 2017 (caso
Orona c. Citylift).33

32 profesora Titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Oviedo.

3 Vid. Alvarez Vega, M. . (2018). A vueltas con la complementariedad relativa o la
coexistencia de la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal. Derecho de la competencia.
Desafios y cuestiones de actualidad (pp. 215-232). Espafia: Marcial Pons.
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I.  CONFUSION MARCARIA Y CONFUSION DESLEAL.
SEMEJANZAS, DIFERENCIAS Y RELACIONES

1. ldeas preliminares

Como hemos dicho, existen conductas que, por comprender el empleo de
signos distintivos con fines concurrenciales, resultan subsumibles tanto en la
legislacién marcaria como en el Derecho contra la Competencia Desleal. Estos
supuestos son, en su mayoria, casos de aprovechamiento del esfuerzo ajeno,
especialmente, mediante practicas de confusion (o asociacion) en la que se

emplean signos distintivos idénticos o similares.

Sucede que la nocidn de riesgo de confusion esta presente tanto en la LM
[principalmente en sus arts. 6, 7, 9.1.d (prohibiciones relativas de registro) y
34.1.b (ius prohibendi del titular de una marca)] como en la LCD [arts. 6 (actos
de confusion), 20 y 25 (practicas engafiosas por confusion)]. Esto se justifica por
la necesidad de conferir proteccion a todos los instrumentos de identificacion -y
no solo a las marcas-, inclusive a los empleados para diferenciar actividades y
establecimientos. Es que, si bien los signos recogidos en la LM pueden
beneficiarse de la concesion de derechos de exclusiva, existen otros instrumentos
-también aptos para la identificacion/distincion- que son social y juridicamente
relevantes y, por lo tanto, merecedores de proteccion (por ej., los elementos
configurativos de los productos o del establecimiento, componentes que
determinan su presentacion global: colores, olores, formas, etc.). Pero, sobre todo,
la inclusion del riesgo de confusion en la LCD esta orientada a la defensa de
diversos intereses, no circunscribiéndose a los titulares de las marcas o nombres
comerciales, y a la tutela de situaciones en las que el principio de especialidad

marcario se ve sobrepasado.

No obstante, como vimos, la coexistencia de estas dos regulaciones supone

algunos problemas tedrico-préacticos, entre los que cabe destacar el posible
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menoscabo del sistema registral instaurado por la LM (producto de la aplicacion
irrestricta de la LCD) y la perturbacion de las facultades dispositivas del titular de
la marca, causada por el accionar de terceros (en virtud de la amplia legitimacion
contenida en la legislacion concurrencial); problemas que seran tratados mas

adelante.

En cuanto a como deben interpretarse los riesgos de confusién y asociacion,
puesto que no se encuentran legalmente definidos (son conceptos juridicos
indeterminados), su apreciacion queda en manos de la doctrina y jurisprudencia.
Asi, la Prof.2 CURTO POLO3* diferencia entre riesgo de confusion en sentido
estricto y en sentido amplio. A su vez, dentro del riesgo de confusién en sentido
estricto, distingue aquel riesgo vinculado a un error inmediato o directo del
relacionado a un error indirecto o mediato. Ademas, expresa que la doctrina
relativa al riesgo de confusion inicialmente se desarroll6 en el ambito del derecho

marcario y de alli fue extrapolada al derecho de la competencia desleal.

Explica que el riesgo de confusion en sentido estricto puede consistir en un
error inmediato o directo sobre la procedencia empresarial de los productos o
servicios cuando el consumidor confunde los signos distintivos, de forman que
considera que son uno mismo procedente de una determinada empresa; o puede
consistir en un error indirecto o mediato, cuando el consumidor, aun
distinguiendo los signos, considera que las prestaciones proceden de una misma
empresa, puesto que aquellos presentan un elemento comun y es frecuente que un
mismo empresario utilice signos semejantes para identificar diversos articulos de
su gama de produccién. Finalmente, afirma que por riesgo de confusidn en sentido
amplio se entiende el que se produce cuando el consumidor, aun distinguiendo los

signos en cuestion e identificando la prestacion como procedente de distintos

3 Catedratica de Derecho Mercantil (Universidad Nacional de Educacion a Distancia y
Universidad de Salamanca); especialista en Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual.
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fabricantes, considera que entre las empresas involucradas existen relaciones

econdémicas u organicas®.

Por su parte, el maestro BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO -en el ambito
del Derecho contra la competencia desleal-® ensefia que la confusion propiamente
dicha consiste en la creacion de una situacion en la que el cliente potencial no esta
en condiciones de distinguir las prestaciones que le ofrecen las distintitas
empresas 0 no estd en condiciones de distinguir a estas mismas; es decir, se le
induce a adquirir las prestaciones de una empresa creyendo que son de otra o se
le induce a creer que dos empresas distintas son la misma. El riesgo de
asociacion®’, por otra parte, es entendido como la posible creacion en la clientela
de la idea de que existe un vinculo entre dos empresas, de tal forma que se

considera que forman parte de un mismo grupo®e,

En sentido coincidente, la jurisprudencia alemana distingue distintas
categorias de riesgo de confusién. Diferencia el riesgo de confusion en sentido

estricto y en sentido amplio. A su vez, a la confusion en sentido estricto la

% Curto Polo, 2011.

% Bercovitz Rodriguez-Cano, 2015.

37 Figura introducida en el ordenamiento espafiol por la derogada Ley 32/1988, de 10 de
noviembre.

En su favor se argumenta que, si mediante la prohibicion de la confusion se protege la funcion
indicadora de la procedencia empresarial, tendra acomodo en ella cualquier relacion entre
signos que enturbie la representacion de origen (Monteagudo Monedero, 1993).

3 Supuesto que ha sido criticado por algunos autores (por ej., Storkebaum, R., y Kraft, A.)
argumentando que referirse a las representaciones del consumidor sobre eventuales relaciones
econdmicas y organizativas entre los titulares de los signos distintivos no es mas que una
suposicion. Asimismo, se ha expresado que la gran mayoria del pablico desconoce las
relaciones entre las empresas y que, aun cuando dispusiera de tal informacion tampoco se
ocuparia con mayores reflexiones.

En la préctica, no obstante, son escasos los supuestos de asociacion, estrictamente dependientes
de la efectividad del riesgo de confusién y especialmente condicionados, por ello, a la presencia
de circunstancias muy especificas, como un elevadisimo grado de implantacion en el mercado
y reconocimiento por parte de los consumidores de todos sus segmentos y la posibilidad
efectiva, considerados los sectores de la economia involucrados, de extension a otros campos
de actividad (Monteagudo Monedero, 1993).
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desglosa en riesgo de confusion inmediato y mediato. Sostiene que, en el riesgo
de confusion en sentido estricto, la confusion se proyecta sobre la identidad de la
empresa titular: cuando la distincién entre los signos resulte compleja, esto es,
cuando a juicio del trafico se trate de un mismo signo, se estara en presencia de
un riesgo de confusion inmediato (confusion entre los propios signos); en tanto
que el riesgo de confusién mediato tendra lugar en aquellos casos en que los
signos no resulten entre si confundibles, pero, a juicio de los consumidores, y con
base en las caracteristicas comunes de los signos confrontados, pueda
desprenderse la idea de que uno es derivacion del otro y que ambos poseen un
origen empresarial comun. Se decretard, en cambio, la presencia de un riesgo de
confusién en sentido amplio en aquellos supuestos en que el trafico aprecie que
se trata de empresas titulares diferentes, pero, debido a la similitud entre los
signos, se considere, erroneamente, que entre ambos titulares median conexiones
econdémicas u organizativas®.

Si bien esta categorizacion fue elaborada para el derecho de marcas, el autor
precedentemente citado sostiene que, en el marco de la LCD, [a]rgumentos
literales y teleologicos exigen conferir al concepto de confusion el contenido mas
amplio posible, lo que permitiria extrapolar al &mbito de la competencia desleal

los conceptos descriptos.

Antes de continuar, conviene hacer una aclaracion. Puesto que el presente
trabajo se centra en la regulacion de los signos distintivos asociados a productos
y servicios, no se abordara de manera especifica la confusion en relacion a las
propias empresas, sin perjuicio de gue muchas de las conclusiones a las que se
arribe puedan ser extendidas al campo de los nombres comerciales. Dicho esto,
veamos las particularidades de aquella figura en ambos ordenamientos (LM y
LCD).

39 Monteagudo Monedero, 1993.
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2. Directrices para evaluar la confusion

El primer paso para dilucidar los margenes de aplicacion y la
compatibilidad de los preceptos bajo examen es precisar el alcance del citado
“riesgo de confusion”. A tal fin, resulta necesario indagar, en primer lugar, cuales
son las funciones que esta llamado a cumplir el control de confusién en cada
cuerpo normativo. Para ello es necesario tener en cuenta que tales funciones no
pueden determinarse in abstracto, sino que debe partirse de que dicho control se
ubica en dos conjuntos normativos distintos, con propositos e intereses

subyacentes también diferenciados.

Luego, es menester establecer una serie de reglas que tomen en cuenta las
particularidades de cada ordenamiento y sirvan de guia para el juzgamiento de las
diversas conductas. De lo contrario, podrian desatenderse aspectos relevantes y

obtenerse conclusiones irrazonables o contradictorias.

a) Criterios para la determinacion del riesgo de confusion en el Derecho

contra la competencia desleal

En un sistema de economia de mercado, con el fin de coadyuvar al
mantenimiento de la necesaria transparencia’®®, la competencia precisa de
instrumentos que identifiquen a las empresas y diferencien su actividad y
resultados de los de otros competidores. Solo asi sera posible un correcto
funcionamiento del mercado, esto es, un funcionamiento basado en el esfuerzo

del propio empresario y en la calidad y ventajas de las prestaciones que ofrece.

Por ende, un funcionamiento adecuado del orden concurrencial reclama la

existencia de signos distintivos y la defensa de su funcién identificativa, tanto en

40" Condicion indispensable en el modelo de competencia perfecta, que se traduce en el
conocimiento completo que poseen los participes del mercado sobre sus oferentes.
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interés del competidor como (y especialmente) en interés de los consumidores.
Asi pues, la confusion/asociacion, en tanto interfiere con dicha funcién, constituye

una conducta contraria al correcto funcionamiento mencionado.

Independientemente de que son varios los intereses que confluyen en la
pretendida correccion del mercado, el juicio de deslealtad en los actos de
confusion (y asociacién) se asienta en la repercusién que el suministro de
informacion no correspondiente con la realidad tiene en los consumidores*, esto
es, en la posibilidad de que los usuarios experimenten falsas representaciones en
cuanto al origen empresarial de los productos y servicios que se ofrecen en el

trafico econdmico*,

A partir de ello, el Prof. MONTEAGUDO MONEDERO ha desarrollado
una serie de pautas que permiten fijar los cauces en que la confusion puede resultar
factible; criterios que, dada su generalidad y pragmatismo, se mantienen vigentes.

\Veamos:

En primer lugar, cabe considerar la similitud entre los signos empleados,
analizada en conexion con el resto de elementos que, en cada caso, puedan
coadyuvar a la identificacion de las prestaciones (la presentacién global, los
canales de distribucion empleados o incluso el precio, etc.). Este conjunto de
elementos concomitantes puede reforzar, debilitar o incluso eliminar el riesgo de

confusion desleal.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta la implantacion del signo en el

mercado. Asi, signos no utilizados en el trafico -0 muy escasamente usados- no

41 Asi cabe deducirlo del propio tenor del articulo 6 de la LCD, en el que se menciona
expresamente el riesgo de asociacién de los consumidores -el destacado nos pertenece-
(Monteagudo Monedero, 1993).

42 El Prof. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO hace notar que la confusion, a diferencia del
engafio (arts. 5y 7, LCD), no se trata de un posible error sobre las caracteristicas de la prestacion
que se ofrece, sino -en lo que aqui respecta- su procedencia (Bercovitz Rodriguez-Cano, 2018).
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podran generar nunca un riesgo de confusion.

En los supuestos en que el grado de implantacion supere ligeramente el
umbral del grado minimo requerido, la coincidencia entre los signos habra de
rayar la identidad. Por el contrario, la mayor diferenciacién entre los signos podra
verse compensada por el amplio grado de implantacion a efectos de considerar la

existencia de una efectiva confusion.

En tercer término, es importante la atencion que presta el consumidor medio
al reconocer las prestaciones presentadas con los medios de identificacion ajenos.
Debe primar una valoracion sintética (consideracion solo de la imagen que el
consumidor retiene en su mente del medio de identificacion original) sobre una
valoracion analitica (examen detallado, minucioso y simultaneo de los medios de

identificacion involucrados).

Por ultimo, MONTEAGUDO MONEDERO destaca que el ilicito de
deslealtad no se encuentra constrefiido por la identidad o similitud de las
prestaciones -superacion del principio de especialidad-. De este modo, el titular
del signo notorio podra alegar que, al contemplar un signo idéntico unido a
productos no similares, los consumidores pueden creer que el titular ha
diversificado sus actividades empresariales, extendiéndolas al sector del mercado
en el que se integran tales productos, o ha patrocinado o autorizado el uso de la
misma por virtud de una licencia colateral. Estas alegaciones generales habran de
apoyarse en indicios razonables, es decir, junto al factor basico de la notoriedad
tendrdn que concurrir circunstancias ulteriores que permitan pronosticar, con

relativa certeza, el riesgo de confusion de los consumidores.*?

A su vez, BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO*, tras afirmar que no es
preciso que exista una voluntad deliberada de crear la confusion para que la

43 Monteagudo Monedero, 1993.
44 Bercovitz Rodriguez-Cano, 2015.
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competencia desleal exista®®, afirma la necesidad de considerar las peculiares
caracteristicas de los clientes potenciales entre los que la confusién puede

producirse®®.

Asimismo, otra pauta indicada por el citado jurista se centra en la idea de
que este riesgo es tanto mas bajo cuanto menor fuerza distintiva tiene el signo con

el que se pretende la supuesta confusion.
b) Semejanza y confusion en el Derecho marcario

En el &mbito de la propiedad industrial, la finalidad primaria de prohibir la
confusion (o asociacion) entre signos distintivos es la proteccion de los intereses
de sus titulares, por lo que el andlisis de las practicas contrarias a tales intereses
debe partir de considerar las especificas caracteristicas de sus derechos y las
atribuciones que los mismos otorgan.

En base a ello, el Tribunal Supremo ha manifestado que, para evaluar la
semejanza entre dos marcas -presupuesto del riesgo de confusién-, lacomparacion
debe efectuarse en un triple plano: grafico, fonético y conceptual (conf. STICE
de 11 de noviembre de 1997, caso Sabel). No obstante, aclara que los criterios
para determinarla semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo,

pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas

% En este sentido, en la obra referenciada, el autor expone: “lo que la normativa sobre
competencia desleal reprime es la conducta incorrecta, porque distorsiona el mercado. Por
tanto, para la prohibicion de la conducta incorrecta no es requisito necesario ni la mala fe de su
autor ni el hecho de que se pruebe gque esa conducta ha causado un perjuicio cierto. Estos datos
seran normalmente relevantes para la eventual accién de indemnizacion de dafios y perjuicios,
pero no para la cesacion”.

Se distingue asi la violacion de la buena fe objetiva, presupuesto de deslealtad de caracter
general, y la mala fe subjetiva, la que tendra relevancia para la cesacién solo cuando sea
requisito necesario de la incorrecion de la conducta.

4 En tal sentido, CURTO POLO expresa: “(...) serd preciso tener en cuenta el caracter
profesional de los destinatarios de las prestaciones, de forma que ello obligard a ser
especialmente riguroso en la apreciacion de la existencia de un riesgo de confusion ( SAP
Alicante de 24 julio 2000 , en relacion con el conflicto de los signos SGM y SDM para suelas
de calzado de cuero )” (Curto Polo, 2011).
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denominativas complejas, o graficas o mixtas. Resumidamente, la jurisprudencia

comunitaria y espafiola ha establecido las siguientes reglas*’:

“a) Las marcas denominativas simples deben compararse entre si conforme
al criterio de la visidn de conjunto, es decir, sobre la totalidad de los elementos
integrantes de cada denominacion y sin descomponer su unidad ( STJCE de 20 de
septiembre de 2001, C-383/99 , Baby-Dry ). Tesis matizada por la STJCE de 12
de febrero de 2004, C-363/99, (asunto Postkaantoor ), al afirmar que para estimar
perceptible una diferencia, la combinacién de elementos descriptivos debe crear
"una impresion suficientemente distante de la producida por la mera union de
dichos elementos”. Criterio de la impresion suficientemente distante reiterado en
la STJCE de 12 de febrero de 2004 (misma fecha que la Gltima citada), en el
asunto C-265/00 , Campina Melkunie (marca Biomild ).

b) Las marcas denominativas complejas o0 compuestas también deben ser
comparadas conforme a la pautade la vision de conjunto, sin desintegrar los
vocablos que las componen. Una marca compuesta que incorpora una marca
anterior debe considerarse similar a ésta cuando el elemento dominante de la
marca compuesta es idéntico o semejante al signo constitutivo de la marca anterior
( STIJCE de 9 de marzo de 2006, caso Matratzen). Incluso en el caso de que el
elemento constitutivo de la marca anterior no sea el dominante de la marca
posterior, puede haber semejanza si ocupa en la misma una posicion distintiva y
autonoma ( STJCE de 6 de octubre de 2005, caso Thomson Life ).

c) Las marcas graficas se rigen también por el criterio de la vision de

conjunto, en su faceta de impacto visual global que las marcas producen en los

47 Vale sefalar que aqui se observa un mayor aporte jurisprudencial. Esto se debe, justamente,
a la trascendencia de la doctrina de la complementariedad relativa, la cual ha llevado a una
prolongada exclusion de la legislacion contra la competencia desleal (aplicandose, en su lugar,
el Derecho marcario).
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consumidores. Aungue sea posible mostrar ciertas diferencias entre las marcas
puramente graficas confrontadas, éstas han de considerarse semejantes cuando
suscitan una idéntica o parecida impresion visual en la mente de los consumidores
('sentencia de esta Sala 355/2012, de20 de enero de 2013 ).

d) Las marcas figurativas deben compararse en un doble plano: el grafico y
el conceptual. Cuando la comparacién grafica no sea suficiente, habra que recurrir
al criterio conceptual, es decir, habra que determinar si los signos que desde un
punto de vista meramente grafico son distintos, evocan un concepto concreto o
equivalente ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabe I). No obstante, el
TJCE matiza que la dimension conceptual de una marca figurativa ha de tomarse
en consideracion cuando la marca es fuerte (notoria o intrinsecamente distintiva),

pero no cuando su distintividad es débil o normal.

e) En la comparacion entre marcas graficas y denominativas habra
semejanza cuando la marca denominativa constituya la denominacion evidente,
espontanea y completa del concepto evocado por la marca figurativa ( sentencia
de esta Sala 1084/2008, de 28 de noviembre ).

f) En la comparacion entre marcas mixtas, como regla general debe primar
el elemento denominativo y solo de manera excepcional sera relevante el
elemento grafico o figurativo; lo que ocurrird cuando el componente
denominativo sea una palabra genérica o descriptiva, o cuando el componente
denominativo del signo forme parte de un numero relativamente alto de marcas
pertenecientes a terceros ( STJCE de 12 de junio de 2007,asunto C-334/05 P,
Limoncello della Costa Amalfitana ).

g) En el caso de marcas tridimensionales, la comparacion ha de ser

eminentemente visual ( sentencias de esta Sala 95/2014, de 11 de marzo , y
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34/2016, de 2 de febrero )%,

Asimismo, el Supremo (con numerosas referencias a resoluciones del
Tribunal de Justicia de la Union Europea) se ha encargado de compendiar las

directrices para apreciar la existencia de riesgo de confusion®®:

“11) "La determinacion concreta del riesgo de confusion debe efectuarse en
consideracién a la impresion de conjunto de los signos en liza producida en el
consumidor medio de la categoria de productos, normalmente informado y
razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud
grafica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes”
[ Sentencia num. 777/2010, de 9 de diciembre (RJ 2010, 1414), con cita de
las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (TJCE 1997, 232) ( C-251/95), Sabel
c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97), Lloyd c. Klijsen ; y de
las Sentencias de esta Sala nums. 427/2008, de 28 de mayo (RJ 2008,
3178), 838/2008, de 6 de octubre (RJ 2008, 6176) , 225/2009, de 30 de marzo
, 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 (RJ 2009,
453), 72/2010, de 4 de marzo (RJ 2010, 1454) y 364/2010, de 2 de junio].

iii) De este modo, "el riesgo de confusion debe ser investigado globalmente,
teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes”
[ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre (RJ 2010, 1414) , con cita de
las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (TJCE 1997, 232) ( C-251/95), Sabel
c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97), Lloyd c. Klijsen ; y de 22 de junio
de 2.000 (C-425/98), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala nims.
225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de
2010 (RJ 2009, 453), 72/2010, de 4 de marzo (RJ 2010, 1454) y 364/2010, de

48 Vid. STS nim. 1903/2016, de 9 de mayo (ponente: Pedro José Vela Torres).
49 Conf. STS nro. 95/2014, de 11 de marzo, STS 382/2016, de 19 de mayo, STS 151/2017, de
2 de marzo, y STS 240/2017, de 17 abril.
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2 de junio (RJ 2010, 2664) ]. Depende, "en particular, del conocimiento de la
marca en el mercado, de la asociacion que puede hacerse de ella con el signo
utilizado (...), del grado de similitud entre la marcay el signo y entre los productos
0 servicios designados™ [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95 ), Sabel

c. Puma].

iv) En la valoracion global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel
de compensacion, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre
la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios
designados: " asi, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios
designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las
marcas, y a la inversa" (STJUE de 29 de septiembre de 1998 (TJCE 1998,
220) (C-39/97 ), Canon c. Metro).

V) A los efectos de esta apreciacion global, se supone que el consumidor
medio de la categoria de productos considerada es un consumidor normalmente
informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en
cuenta la circunstancia de que 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. Procede, igualmente, tomar en
consideracion el hecho de que el nivel de atencion del consumidor medio puede
variar en funcion de la categoria de productos o servicios contemplada [ STIUE
de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

vi) Pero, esta exigencia "de una vision de conjunto, fundada singularmente
en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar
sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analitico y comparativo de los
elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta

importancia en relacion con las circunstancias del caso, pues pueden existir
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elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepcion del consumidor
conformando la impresion comercial. Lo que se prohibe es la desintegracion
artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre
sus componentes parciales" ( Sentencia nim. 777/2010, de 9 de diciembre (RJ
2011, 1414) ).

A su vez, en la sentencia nro. 2923/2019 (de fecha 30 de septiembre de
2019), el Supremo pone de manifiesto que la escasa fuerza distintiva del elemento
denominativo de una marca aleja el riesgo de confusién. Alli, el TS destaca el
papel que juega la distintividad en el riesgo de confusién vy, citando al TJUE
(sentencia de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07, caso “Intel”), expresa
que “a efectos de apreciar la existencia de un vinculo entre las marcas en conflicto,
procede tener en cuenta la fuerza del caréacter distintivo de la marca anterior”;
ademas, expone: cuanto menos distintividad tiene el elemento similar, mas aptitud

diferenciadora tendréan los demas elementos que diferencien uno y otro signo.>

De igual modo, vale sefialar la influencia que aqui tiene la clasificacion o
categoria de los productos o servicios en cuestion: en atencion a la clase de objetos
involucrados, se caracterizo de “genérico” y poco distintivo un término (aromas)
que, en otras circunstancias, esto es, en relacion a otros bienes o servicios, podria

haber resultado trascendental®!. En este sentido, en la citada sentencia 2923/2019,

%0 Con estos argumentos se desestimé el recurso de casacion interpuesto por “Aromas Selective
SL”, una empresa que tenia registrada la marca “aromas” para servicios y productos de
perfumeria y que habia demandado (accidn declarativa de infraccion de marcas, de cesacion y
de indemnizacion) a “Perfumes y Aromas Artesanales SL” por el empleo de la denominacion
"aromas artesanales”, también para productos y servicios relacionados con la perfumeria.

%1 Esto también se advierte en la STS 1905/2016 (de 29 de abril), en la cual el Supremo
manifiesta: “Existe una clara semejanza entre los signos pues, respecto de estos servicios a los
que se aplica para identificar su origen empresarial, coinciden en el Unico elemento que tiene
caracter distintivo, «Francachela». En la marca meramente denominativa «Bar Restaurante
Bodegdn Francachela», los términos Bar, Restaurante y Bodegdn carecen de distintividad
cuando la marca se aplica a la identificacion de servicios de restauracion. La distintividad de
esta marca denominativa se concentra en el término «Francachela». Y en el sigho empleado por
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se expuso que la comparacion entre dos marcas requiere el analisis de los dos
elementos que las conforman, es decir, sus signos constitutivos y el ambito
aplicativo al que estan destinadas. El principio de especialidad impone, de esta
manera, que el titular de una marca dispone de un ius prohibendi en relacién con

productos o servicios idénticos o similares a los registrados.

Corresponde precisar que, si bien entre las directrices que postula el
Tribunal Supremo se menciona la necesidad de tener en cuenta “todos los factores
del supuesto concreto” y la importancia del conocimiento de la marca en el
mercado (vid. supra, punto “iii”’), lo que significaria considerar elementos que
rebasan los aspectos netamente registrales de la LM y apartarse del caracter
normativo de la confusion marcaria, equiparando practicamente por completo el
riesgo de confusién marcario con el desleal; ello debe interpretarse de manera
contextualizada. Asi, las manifestaciones del tribunal se comprenden si se tiene
en cuenta que el TJUE (citado por el TS) adopta un concepto amplio de confusidn,
comprensivo del riesgo de asociacion®?, el cual -como veremos- comparte el
caracter factico de la confusion desleal. Por lo tanto, ante supuestos de confusion
marcaria propiamente dichos, corresponde sostener la valoracion en abstracto del

riesgo.

En apoyo de lo antedicho, se transcriben estas consideraciones de la STS
1905/2016: “Resulta irrelevante la circunstancia de que los servicios a los que se
aplica la marca registrada se presten en una localidad de la peninsula y los

servicios a los que aplica la demandada los signos controvertidos se presten en

la demandada, para la prestacion se servicios de catering y organizacion de eventos,
«Francachela Catering & Service», también destaca la concentracion de la fuerza distintiva en
el término «Francachela»”.

52 Asi lo expone en las sentencias mencionadas, Sabel ¢. Puma, de 22 de junio de 1999, y Lloyd
c. Klijsen, de 22 de junio de 2000 (apartados 18 y 17, respectivamente): “el concepto de riesgo
de asociacion no es una alternativa al concepto de riesgo de confusion, sino que sirve para
precisar el alcance de éste”.
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Canarias. El juicio de confusion marcaria no tiene en cuenta el riesgo efectivo, en
atencion al lugar geografico donde se usan la marca y el signo controvertido, o
los canales de distribucién de los productos. La proteccion del registro de marca
se extiende a todo el territorio nacional, y consiguientemente el ius prohibendi
alcanza a dicho territorio, al margen de la extensidn del uso que se haga de la

marca, siempre y cuando se cumpla con la exigencia del art. 39 LM”.

3. Conclusiones sobre la confusion marcaria y desleal

De lo expuesto se advierte que, aun bajo la influencia de finalidades
diferentes, el contenido del riesgo de confusion en ambos ordenamientos
(Derecho marcario y Derecho contra la competencia desleal) es coincidente®, Asi,
en cualquier caso, se observaran distintas categorias de riesgo de confusion y se
considerara a este como comprensivo del riesgo de asociacion. Asimismo, a los
fines de su constatacion, se efectuara -en principio- una valoracion sintética (no
analitica) de los signos, considerando la especial atencion que los consumidores
les prestan y la imagen que retienen en sus mentes; se tendra en cuenta la
particular fuerza distintiva y el hecho de que, a menor distintividad, menor riesgo
de confusion -y, a la inversa, a mayor fuerza distintiva, mayor riesgo de
confusion®-; se partira de una vision o impresién de conjunto de los signos,
teniendo en cuenta el grado de similitud grafico, fonético y conceptual, sin perder
de vista la influencia de los elementos dominantes, pero evitando desintegrar o

descomponer la unidad; etc.

%3 De forma anéloga lo habria interpretado el TJUE en la nombrada sentencia de 12 de junio de
2008 (Caso 02, C-533/06; en particular, el apartado 49).

% Con respecto a esto, puede pensarse que, frente a una elevadisima distintividad, sera poco
probable que un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz corra
riesgo de confundirse; no obstante, el riesgo de provocar una asociacion entre las empresas
aumentara.
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Ahora bien, sin perjuicio de que el riesgo de confusion desleal es
sustancialmente coincidente con el del derecho marcario (en donde también se
recurre a los consumidores para juzgar el eventual riesgo), existe una importante
diferencia -podria decirse, formal- entre ambos: mientras que en la LCD el analisis
de la conducta se centra, fundamentalmente, en la potencialidad de un riesgo
efectivo (o concreto) de error, en el Derecho de marcas® rige cierta abstraccion
que podriamos calificar como “contemplativa”. Sumado a ello, mientras que en
la confusidn desleal se comparan prestaciones empresariales, en la confusién

marcaria se comparan solo ciertos signos distintivos.

Para comprender lo antedicho, debe recordarse y no perderse de vista que
la LM se asienta en el principio de registro, el cual tiene un impacto trascendental
en este aspecto. Sobre ello, el Dr. MONTEAGUDO MONEDERO?®®, al tratar el
caracter normativo o factico del riesgo de confusion y asociacion, manifiesta que
el sistema registral posee multiples finalidades y no pretende Unicamente reducir
el engafio en el mercado, sino que también vela por el desarrollo de los signos
inscritos (aun cuando no hayan sido usados®’) y busca garantizar la seguridad

juridica de los signos prioritarios -sin perjuicio de la justificada cuota de

% Rama del derecho en la cual la valoracion de las conductas esta condicionada por el mayor
grado de asepsia que exige la efectividad de un sistema registral, y el riesgo de confusion no
tiende exclusivamente a la represion de falsas representaciones en el tréafico, sino que ademas
sirve a otros fines de politica juridica (Monteagudo Monedero, 1993).

% Profesor titular de Derecho Mercantil en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

" “Ello supone la creacion de un ambito objetivo de proteccion inviolable por terceros, para
propiciar una introduccion y consolidacion efectiva en el trafico. El ambito objetivo con que se
dota a todo signo inscrito deviene configurado por la identidad o similitud de los productos o
servicios para los que se encuentra registrado y por la identidad o similitud de los signos. Este
ambito puede ser calificado de ficticio por cuanto no es reflejo de la posicion que ostenta el
signo en el mercado, sino que, al margen de su notoriedad e incluso de su efectiva presencia
actual en el mismo, resulta protegido dentro de unos rigurosos limites. En este sentido el signo
inscrito goza de proteccion no solo cuando ha ingresado en el trafico y puede devenir
perjudicado por una confusién actual, sino también en los casos de confusidn potencial, cuando
el signo aun no ha sido introducido, pero la posicion juridica excluyente de su titular lo legitima
para realizarlo en el futuro” (Monteagudo Monedero, 1993).
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inseguridad que acarrea la proteccion de los signos que han alcanzado cierto grado
de notoriedad-. Asimismo, sostiene que estas otras finalidades se verian frustradas
si los derechos del titular de un signo inscrito solamente pudiesen ejercerse ante
la presencia efectiva de una confusién en el mercado; y concluye diciendo que
[s]on estas consideraciones las que configuran la esencia del riesgo de confusion

con parametros abstractos y lo alejan de la efectiva confusion en el trafico®®.

De ello se desprende que, salvo en supuestos en los que se vean
involucradas marcas notorias o renombradas®, la presencia -0 ausencia- en el
trafico de un efectivo riesgo de confusion carecera de importancia para el Derecho
marcario. Al respecto, en la ya aludida sentencia 586/2012, de 17 de octubre, el
Tribunal Supremo manifestd lo siguiente: “En definitiva, la legislacion sobre
marcas, en los sistemas de inscripcidn constitutiva, otorga proteccion al titular del
signo si esta registrado - también con anterioridad a ese momento, pero con un
alcance limitado y provisional - y, en todo caso, con independencia de que el
producto o el servicio marcado se hubieran introducido en el mercado. Ademas
de ello, dicha legislacion da amparo al signo tal como esta registrado - en sus
aspectos sustanciales -, no tal como es usado. (...) Lo expuesto se traduce, en lo
que importa para la decision del recurso, en que el riesgo de confusion en materia
de marcas se determine - como regla - comparando el registro tal como fue
practicado con el uso infractor, pues, como se ha indicado, se protege un derecho
subjetivo nacido de la concesion y en los limites de la misma. Mientras que para
la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal como son usados. Y,
como lo que se protege es el funcionamiento del mercado, impidiendo que se

pueda inducir a error al consumidor, se exige que el del perjudicado tenga una

%8 Monteagudo Monedero, 1993.

% La valoracion de una infraccion en relacion con las marcas renombradas y notorias,
sancionable por la LM, exige tomar en consideracion el uso de los signos en el mercado que ha
determinado la adquisicion de su renombre o notoriedad (Curto Polo, 2011).
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implantacion suficiente para que pueda entenderse que gener0 en los destinatarios

juicios de valor base de la confusidn o el aprovechamiento”.

En este sentido, el juez NINO ESTEBANEZ sostiene que la determinacion
del riesgo de confusion difiere segun el ordenamiento aplicable. Este magistrado
(especialista en materia mercantil) expone que, en el sistema de marcas, el riesgo
de confusion tiene un caracter normativo, lo que significa que su existencia se
determina mediante la mera comparacion entre signos, considerando su similitud
grafica, fonética y conceptual, asi como los limites establecidos por la Ley de
Marcas; mientras que, en el &mbito de la competencia desleal, el riesgo de
confusion tiene un enfoque eminentemente préctico y el examen comparativo
debe tener en cuenta todas las circunstancias concurrentes en la presentacion de
los productos que puedan inducir a confusion al consumidor en cuanto a su origen

empresarial®,

Por otro lado, desde una perspectiva legal, el art. 6.2.a de la Directiva
2005/29/CE es revelador de aquel caracter efectivo que debe poseer el riesgo de
confusion desleal: “se considerara engafiosa toda practica comercial que, en su
contexto factico, y teniendo en cuenta todas sus caracteristicas y
circunstancias, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decision
sobre una transaccion que de otro modo no hubiera tomado, y que suponga: a)
cualquier operacion de comercializacion de un producto, incluida la publicidad
comparativa, que cree confusion con cualesquiera productos, marcas registradas,
nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor” (el destacado

nos pertenece). Norma que, pese a las objeciones®?, fue reproducida en el art. 20

% Nifio Estébanez, R. (2016). JURCOM. Espaiia: Editorial Juridica Sepin [como se citd en
Alvarez Vega (2018, p. 230-231)]. En igual sentido, Curto Polo, M., “Comentario al art. 6 de
la LCD. Actos de confusion.” (2011).

61 Se consideraba que la doble regulacion de los actos de confusion obligaba a hacer un esfuerzo
interpretativo para delimitar su distinto ambito de aplicacion generando no poca inseguridad
juridica, maxime si se tenia en cuenta que la praxis espafiola en relacion con la aplicacion del
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de la LCD.

En conclusion: es imposible juzgar la existencia de un acto de competencia
desleal desligado de las circunstancias concretas, porque son esas circunstancias

las que atribuyen al acto su caracter de deslealtad®.

Con base en lo expuesto, podria entenderse que las caracteristicas propias
del sistema registral importan una presuncién iure et de iure de que el consumidor
medio del mercado pertinente conoce la marca registrada, por lo que -para
determinar el riesgo de confusion- solo restaria evaluar el grado de semejanza®®
entre los signos confrontados, teniendo en consideracion los productos o servicios
con los que se vinculan. No puede perderse de vista esto ultimo, ya que (al igual
que el registro) el principio de especialidad también juega un papel fundamental
en el sistema marcario; tal es asi que, como hemos visto, la propia distintividad
de los signos dependera de la categoria de productos o servicios contemplada
(conf. SSTS num. 2923/2019, de 30 de septiembre, y 1905/2016, de 29 de abril).

La resefiada diferenciacion entre el riesgo de confusion del Derecho
marcario y el del Derecho de la competencia desleal, favorece a los titulares de
marcas registradas, quienes -para demostrar la lesiobn a sus derechos- se
encontraran exentos de acreditar, entre otras cosas, la implantacién de sus signos

en el mercado correspondiente.

Sin embargo, cabe advertir que la distincion sefialada no es trasladable al
riesgo de asociacién. Esto se debe a que, para poder llegar a efectuar la conexion

que supone la asociacién, previamente tiene que producirse una insercion

art. 6 LCD no evidenciaba ninguna deficiencia en la proteccion de los consumidores y usuarios
que hiciera necesaria una especifica regulacion de los mismos (Curto Polo, 2011).

62 Bercovitz Rodriguez-Cano, 2015.

63 En cuanto cualidad de relacion entre dos cosas, que es tomada en cuenta por la ley para
prohibir la utilizacion de una de ellas cuando produce un efecto de confundibilidad, como
sucede con la norma marcaria (STS 240/2017, de 17 abril; R)\2017\1369).
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relevante en el mercado por parte de la empresa titular de la marca afectada, ya
que aquella vinculacion requiere la consideracion -por parte de los consumidores-
de ciertos datos que exceden la informacion pasible de ser obtenida a partir de un
mero andlisis grafico, fonético y conceptual del signo®. De ahi que la asociacion
solo podré producirse en aquellos supuestos en los que el signo infringido posea
una suficiente difusion en el trafico. Por ello, con respecto a este particular
supuesto de confusion, seran aplicables criterios similares a los que rigen en el

ambito de la competencia desleal.

Un desenlace similar se produce en los casos de confusion con marcas
notorias no registradas, puesto que la prueba de la notoriedad (en el sentido del
articulo 6 bis del Convenio de Paris) obliga a un examen factico que se equipara

a la valoracion en concreto del riesgo de confusion desleal.

En estos casos, pese a que -para combatir el riesgo de confusion- al
competidor titular de la marca le resultara, en principio, indiferente el empleo de
uno u otro ordenamiento (LM/LCD); por una cuestion de coherencia, si lo que
pretende es la defensa de su derecho de propiedad, sera recomendable el empleo
de la LM. En tanto que la LCD permanecera disponible para la proteccion de sus
otros intereses y de los intereses de los consumidores (con arreglo a lo dispuesto
en el art. 11 de la Directiva 2005/29/CE). Digo “en principio” ya que, como

veremos mas adelante, también debera tenerse en cuenta la existencia de otras

64 Ello motivé a que parte de la doctrina sostuviera que los casos de confusion en sentido amplio
(lo que nosotros entendemos como “riesgo de asociacién”) no deban ser incardinados en el
derecho de marcas, sino regulados por el derecho contra la competencia desleal, ya que la
esencia de lailicitud del acto residiria en el caracter parasitario de la conducta respecto de signos
ajenos (en este sentido, Tilmann, W., «Zur Reichweite des Schutzes im deutschen und
europaischen Markenrecht», GRUR, 1980, pags. 660 y sigs.; cfr. Monteagudo Monedero,
1993).

A pesar de las criticas, tanto la jurisprudencia comunitaria como la nacional han aceptado la
inclusion del riesgo de confusion en sentido amplio como un supuesto de ilicito marcario [vide
Caso O2 (UK) Limited y otros contra Hutchison 3G UK Limited, Sentencia de 12 junio de
2008, TJCE, apartado 59; y STS 240/2017, de 17 abril, considerando decimotercero)].
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condiciones que requieren ser constatadas para que se entienda configurado un
acto de confusién desleal (por ej., en su caso, la idoneidad de la conducta para
afecta al comportamiento econdmico de los consumidores). Ademaés, hay
particularidades de cada legislacion que pueden influir en la decision del actor;
por ej., aspectos vinculados al instituto de la prescripcion® o ciertas facilidades

en materia de dafos en el derecho marcario, entre otras.

En fin, la diferencia entre el riesgo de confusion marcario y el desleal -
remarcamos: “entre el riesgo”, no entre los ilicitos que lo consideran- radica en la
forma tenida en cuenta para determinarlo (en abstracto cuando se invoque la LM
y facticamente al hacer lo propio con la LCD), méas puntualmente, en el grupo
humano considerado, esto es: la totalidad de los consumidores medios de los
productos o servicios vinculados a los signos confrontados (LM) o los
consumidores medios de un concreto grupo de personas, consideradas junto a sus
particulares circunstancias, ubicadas en un espacio fisico y temporal determinado
(LCD). Pero, una vez hecha esa distincion, las pautas a aplicar para su
determinacion seran las mismas. De modo que no compartimos la interpretacion
considerada en los apartados 64 a 67 de la STJUE de 12 de junio de 2008 (Caso
“02”), no porque pensemos que el resultado es injusto, sino porque estimamos
que los argumentos vertidos van en contra de los principios y valores del sistema
marcario. Entendemos que era factible -y conveniente- alcanzar el mismo
resultado, pero de una manera mas coherente con el ordenamiento. NoS

explicamos:

% La disparidad de plazos entre la normativa de competencia desleal (uno/tres afios, conf. art.
35, LCD) y la del derecho de marcas (cinco afios, art. 45 de la LM) se sustenta en la premisa de
que la infraccion de un derecho de marca conlleva la agresion de un genuino derecho de
propiedad. En virtud de esta razon, se estima pertinente establecer un plazo de prescripcién mas
dilatado para las infracciones vinculadas a marcas que para las conductas desleales (Arroyo
Vendrell, 2012).
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En el caso, el TJUE, luego de efectuar una serie de consideraciones
generales en relacion al riesgo de confusion [en el marco de las hoy derogadas
directivas 89/104/CEE (relativa a la aproximacion de las legislaciones de los
Estados Miembros en materia de marcas) y 84/450/CEE (sobre publicidad
engafiosa y publicidad comparativa)], se manifesto en favor del andlisis que de
dicho riesgo efectuo el organo jurisdiccional remitente. El tribunal comunitario
expuso que este organo “obrd acertadamente al limitar su analisis al contexto en
el que H3G -la demandada- utilizo el signo similar a las marcas -de la actora (02)-
”. Seguidamente, explico que la evaluacion del riesgo de confusion en un supuesto
de utilizacidn sin consentimiento de una marca, difiere de la comprobacion que
debe realizarse al momento de la solicitud de registro. Mientras que en el primer
caso no es preciso averiguar si un uso distinto del mismo signo -que se produjera
en circunstancias diferentes al ya efectuado- podria dar lugar a riesgo de
confusion, en el segundo “procede comprobar si existe riesgo de confusion con la
marca anterior del oponente en todas las circunstancias en que se podria utilizar

la marca solicitada si fuera registrada”.

El TIUE sostiene que ello se debe a que el tercero que utiliza un signo
idéntico o similar a una marca registrada no reivindica ningin derecho de marca
sobre ese signo, sino que lo usa de modo puntual. Por lo que, para apreciar si el
titular de la marca registrada tiene derecho a oponerse a este uso especifico,

procede limitarse a las circunstancias que caracterizan dicha utilizacion.

Sin embargo, hemos visto que el sistema registral no pretende Unicamente
reducir el engafio en el mercado, sino que también sirve a otros fines de politica
juridica: permitir el desarrollo de signos inscritos, asi como garantizar la
seguridad juridica de los signos prioritarios. Por ende, si se autorizase todo uso de
signos distintivos -aun confundibles (de acuerdo al criterio abstracto del derecho

marcario)- que en el caso concreto no acarree un riesgo de confusion efectivo
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(dadas las circunstancias que caracterizan su particular utilizacion), se estaria
obstaculizando un eventual empleo semejante por parte del titular de la marca, so
pena de cometer una practica desleal. Lo cual no parece justo, considerando que

fue quien se preocupd por la inscripcion del signo.

Ejemplo: un tercero usa un signo distintivo similar a una marca registrada
y lo hace en relacién a los mismos productos para los cuales se encuentra inscrita,
pero utiliza aquel signo para comercializar los bienes en un ambito territorial -
cubierto por el derecho industrial en cuestion- en el cual el titular de la marca
nunca ha participado, desconociéndose completamente -por parte de los
consumidores- la existencia de este. Tales circunstancias impiden cualquier riesgo
de confusion efectivo entre los signos, lo que, segun el criterio del TIUE, bastaria
para negar la prohibicion de uso por parte del titular registral. Sin embargo, dicho
titular eventualmente podria tener intenciones de competir en el mismo entorno,
pero, de hacerlo -utilizando su marca-, correria peligro de ser demandado por

ejercer un acto de confusion desleal o aprovechamiento de la reputacion ajena.

Por eso es que, a nuestro entender, para una solucién que respetase aquellas
finalidades suplementarias del sistema registral y resultase acorde con parte
importante de las consideraciones realizadas en la sentencia, habria bastado con
sostener la limitacion del derecho exclusivo del titular de la marca cuando la
publicidad comparativa es licita, con base en lo concluido en los apartados 39 y
40 de la resolucion: “el legislador comunitario consideré que la necesidad de
favorecer la publicidad comparativa implicaba limitar en cierta medida el derecho
conferido por la marca”. De esta manera se habria resuelto la cuestion a partir de
criterios estrictamente legales y, sobre todo, de un modo mas razonable, sin

desvirtuar el principio de registro y los valores del derecho marcario.

47



48



111. ANALISIS SUSTANTIVO DE LA COMPLEMENTARIEDAD
1. Delimitacion normativa

Como puede advertirse (en concordancia con los motivos que
desembocaron en el desarrollo de la teoria de la primacia -de las leyes de tutela
de la propiedad industrial sobre la LCD-), existen ciertas coincidencias entre los
criterios del derecho de la competencia desleal y los del derecho marcario que
dificultan el deslinde de sus respectivos ambitos de actuacién. Sin embargo, una
apreciacion mas detenida de las diversas situaciones y practicas confusionarias
permite determinar otras diferencias que, junto con la descrita distincion relativa
a la valoracion del riesgo de confusidn, esclarecen los contornos de cada

ordenamiento.

a) Ambito objetivo

En primer lugar, por mas que a esta altura parezca una obviedad, vale
remarcar que la proteccion brindada por la LCD procede contra “todo
comportamiento que resulte idoneo para crear confusion con la actividad, las
prestaciones o el establecimiento ajenos”; es decir, la confusion desleal puede
referirse tanto a las prestaciones que se ofrecen como a la empresa que las ofrece,
y -en lo que aqui interesa- puede originarse por cualquier medio que tenga la
capacidad de inducir a error a los destinatarios de las practicas controvertidas
(utilizacion de signos distintivos, forma de presentacion de los productos o
servicios, publicidad, etc.). Por lo tanto, el ambito de aplicacion objetivo de la
LCD es claramente mas amplio que el de la LM, la cual se circunscribe a las
marcas y los nombres comerciales y a la utilizacién indebida de signos distintivos

idénticos o similares, en los términos del art. 34, ibid.

A este respecto, puesto que el ordenamiento marcario se basa en el principio

de registro, cuando la confusion se presenta entre signos no inscritos -salvo que
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alguno de ellos pueda ser calificado de notorio y resultar subsumido en el art. 34.7
de la LM-, para su proteccion necesariamente debera recurrirse a la LCD, lo que
implicara acreditar la implantacion en el trafico del signo defendido, asi como una
coincidencia espacial en su &mbito de utilizacion. Sentadas estas premisas, la
colision habréa de resolverse considerando los criterios de enjuiciamiento expuesto

anteriormente y de acuerdo con el principio de prioridad de uso®®.

Un supuesto comun en el cual resulta 1til esta “complementariedad” de la
LCD es el de las denominaciones sociales utilizadas con fines distintivos (y no
meramente a efectos juridicos) por parte de sus titulares. Si bien la LM otorga al
titular de tal denominacion social la facultad de oponerse al registro posterior del
signo como marca 0 nombre comercial, nada se dice acerca de acciones
encaminadas a impedir el uso de tales signos, las cuales necesariamente habran
de ser buscadas en las normas represoras de la competencia desleal. Importante
sera también la labor complementaria de la LCD en relacion con la proteccion de
la llamada marca del agente, asi como de marcas que hayan sido registradas en
fraude de los derechos de un tercero o en infraccion de una obligacion legal o
contractual, dado que el derecho de marcas confiere a los perjudicados recursos
mucho mas limitados que los que tienen a su disposicion a través del derecho de

la competencia desleal.®’

Por otra parte, en lo atinente al titular de una marca, puesto que en el

derecho contra la competencia desleal no impera el principio de especialidad®, la

% Monteagudo Monedero, 1993.

87 Curto Polo, 2011.

68 Sin perjuicio de que la identidad o similitud entre los productos o servicios sea considerada
como un elemento concomitante mas a la hora de evaluar la efectiva confusion en el mercado.
En este sentido, se ha dicho: “Aunque el principio de especialidad se revela inadecuado, por
escaso, para acotar las fronteras del riesgo de confusion del articulo 6 LCD, tampoco puede
sefialarse, arbitrariamente, que los supuestos de confusion relevantes pueden acontecer pese a
la elevada lejania competitiva de los productos o servicios a los que se aplican los signos
confrontados” (Monteagudo Monedero, 1993).
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LCD sera el instrumento idoneo para proteger su signo frente a otro (confundible)
que es utilizado en relacion a productos o servicios diferentes. Ello al margen de
la proteccion especial que la LM confiere a las marcas “de renombre” inscritas
(conf. art. 34.2.c), en cuyo caso sera factible -para el titular de dicha marca-
recurrir a este ordenamiento a los fines de defender una eventual lesion de su

derecho exclusivo®.

b) Ambito subjetivo

A su vez, como hemos advertido, el ambito subjetivo también difiere
considerablemente, acorde a los diversos intereses comprendidos en cada
ordenamiento: mientras que la LM busca salvaguardar el interés del titular de la
marca, la LCD considera este, pero, ademas, tutela los intereses privados de
competidores y consumidores, e incluso el interés publico del Estado “al
mantenimiento de un orden concurrencial debidamente saneado” (conf. el
Predmbulo de la Ley 3/1991); lo que deriva en una amplia legitimacion para

accionar.

Por otro lado, en lo que respecta a la LCD, cuando se trate de un acto de
confusién desleal en relacion con consumidores y usuarios, exceptuando las
practicas subsumibles en el art. 2579, debera demostrarse la aptitud de la practica
confusionaria para afecta al comportamiento econdmico de estos (conf. art. 20,
ibid.).

% En este contexto, al igual que con el riesgo de asociacion, una adecuada y razonable
coordinacion de las normativas supone el empleo de la LM (nos remitimos a las consideraciones
efectuadas en el punto 3 del capitulo I1).

0 Supuestos que son, en todo caso y en cualquier circunstancia, practicas comerciales desleales
(conf. art. 19.2, LCD), es decir, consideradas prohibidas per se.

La regulacion de estas conductas supone la adaptacion de nuestro ordenamiento al Anexo | de
la Directiva 2005/29/CE (inc. 13).
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Al respecto, el Prof. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO expone que -en
estos casos- “los actos de competencia desleal no solo exigen actuaciones
incorrectas o contrarias a la buena fe, sino que ademas aparece otro requisito
importante que es que la actuacion se considera desleal si hace o puede hacer que
los consumidores tomen una decision sobre una transaccion que de otra mantera

no se hubiera concluido”.

Si bien se trata méas de un presupuesto del ilicito desleal que de un elemento
conformador del &mbito de aplicacidn de la ley, es un factor de tinte subjetivo que

debe ser considerado a la hora de accionar.

2. Solapamientos e interferencias

Hasta aqui se observan ambitos de aplicacion bien distinguidos. Sin
embargo, problemas e interrogantes se originan cuando en un acto de confusion
se ven involucrados signos distintivos registrados -0 marcas no registradas, pero
notoriamente conocidas- utilizados para productos o servicios idénticos o
similares (con la excepcién hecha de las marcas registradas que gocen de

renombre en Espafia).

Estos supuestos suelen evidenciar los desdibujados limites entre el Derecho
marcario y el de la competencia desleal. Frente a tales circunstancias se presentan

dos inconvenientes:

Por un lado, en relacion a los titulares de marcas, se postula que una
aplicacion indiscriminada de la LCD pueda vaciar de significado la regulacion
dispuesta por la LM. Al efecto, se manifiesta que, existiendo tal alternativa de
proteccion en favor del “titular” de un signo, el ordenamiento marcario perderia
relevancia, ya que se podria recurrir indistintamente a la LM y a la LCD. No

obstante, como hemos visto, el apego de la confusion desleal a las circunstancias
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facticas impone un complejo examen casuistico; a diferencia del derecho de
marcas, donde prima el valor seguridad juridica y rige una valoracion en abstracto
del riesgo de confusidn, cuyo atractivo para el empresario ya ha sido expuesto.
Por ende, estimamos que no habria motivos reales por los cuales temer la

inutilizacion del Derecho de marcas.

El verdadero problema se halla en la posible afectacion de las atribuciones
del derecho subjetivo disefiado por la LM, como consecuencia de la aplicacion -a
veces arbitraria- de la LCD. Como bien expone MONTEAGUDO MONEDERO,
la facultad conferida por la LCD a los diversos agentes econdmicos -acorde a la
multiplicidad de intereses que pretende tutelar- para interponer acciones contra
situaciones de confusion en el mercado, aun en contra de las intenciones del titular
de la marca, podria enturbiar las facultades de este’*. Por gj., de este modo seria
posible privar de eficacia a los acuerdos de delimitacion’® o neutralizar el
consentimiento prestado por el titular de una marca al titular de otro signo para

que lo registre [pese a incurrir en una prohibicion relativa (vide. art. 52.3, LM)].

Con la intencion de restarle trascendencia a esta problematica, se ha
indicado que, si la confusion no importa una efectiva variacion de calidad entre
los productos o servicios, no existirian razones validas para estimar una pretension

fundada en la deslealtad de la conducta’. De esta manera, se reducirian

1 Monteagudo Monedero, 1993.

72 «“[C]ontratos en los que se resuelve de forma duradera un conflicto juridico ineludible entre
los signos pertenecientes a titulares independientes, acotando y fijando los distintos &mbitos de
proteccion de cada uno. Los contratos de esta indole tienen una gran importancia practica. Los
motivos que llevan a su conclusion son, para el titular prioritario, salvaguardar un signo
distintivo y evitar los costes de oposiciones o eventuales acciones en defensa de su derecho; y
para el titular ulterior, lograr el registro evitando oposiciones de anteriores titulares registrales
y, por tanto, introducir el signo en el mercado conforme a una previa planificacion sin
modificaciones provocadas por la conducta defensiva del titular prioritario” (Monteagudo
Monedero, 1993).

3 Schricker sefiala que el origen empresarial de los productos o servicios resultara interesante
para el consumidor Unicamente en cuanto remision indirecta a la calidad de éstos (Schricker,
G., «Schutz des Allgemeininteresses im Markenrecht und Koexistenz verwechselbarer Marken
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considerablemente las acciones basadas en la LCD vy, por consiguiente, los

supuestos de interferencia con la normativa marcaria.

Sin embargo, esta argumentacidn no luce del todo convincente, puesto que,
independientemente de que la determinacion de la calidad en muchos casos seria
una tarea sumamente dificultosa, debe tenerse presente que el consumidor puede
detentar otros intereses que merecen ser igualmente considerados a la hora de
juzgar su legitimacion [por ej., motivos de salud relacionados con los ingredientes
o componentes de “x” producto, que varian con respecto a los de otros bienes, sin

que ello modifique la calidad (objetivamente considerada)].

Empero, por otro lado, una postura amplia en cuanto a la admisibilidad de
los reclamos efectuados significa un mayor riesgo de intrusion en los derechos de
los titulares de las marcas involucradas. Si los consumidores (0, en su caso, los
competidores) pudiesen indiscriminadamente invocar la confusion entre signos
con una fuente de procedencia diversa, un universo de relaciones negociales
estaria a su merced, ya que podrian atentar contra, por ej., relaciones productor-
distribuidor, licenciante y licenciatario, etc. Todo ello sugiere una mayor cautela
en el juzgamiento de la confusion desleal cuando existan signos distintivos

comprometidos.

En primer lugar, es dable afirmar que, aun cuando no se acepte la
proposicion antedicha (relativa a la variacion de calidad como fundamento de la
infraccion desleal); el &mbito de colision o encuentro entre la confusién marcaria
y la desleal resulta mas reducido de lo que, a primera vista, cabria pensar. Esto se
debe a que los propios presupuestos que configuran la confusion desleal -

exigencias en torno a la implantacion y enjuiciamiento factico que resulten en un

verschiedener Inhaber», GRUR, 1967', pags. 634 y sigs.; como se citd en Monteagudo
Monedero, 1993).
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riesgo de confusion efectivo- operan como verdaderos filtros de una aplicacion

indiscriminada de la LCD.

Ahora bien, cuando se presenta un caso en el que acontecen tales
presupuestos, de decidirse accionar, podrian verse afectados los intereses del

titular de la marca. No obstante, vale efectuar algunas aclaraciones:

Supdngase que el propietario de una marca, por algun motivo particular,
decide tolerar el empleo de su signo por parte de otro competidor. En tal caso, aun
ante la disconformidad del titular original, es claro que los terceros legitimados
por la LCD podran demandar en contra del acto confusionario resultante. Y es que
“no cabra encontrar ningin interés preeminente del titular a la tolerancia que
pueda oponerse al interés de los consumidores o de la colectividad a evitar

situaciones relevantes de confusion en el mercado” ",

Mas controvertida resulta la posible afectacion de la facultad dispositiva
que tiene el titular de una marca con respecto a la misma [facultad reconocida
expresamente por la LM (art. 46 y ss.)]. Y es que aqui si existe un interés digno
de proteccion. No obstante, como advierte el autor citado, la aplicacion del art. 6
-0 20- de la LCD carecera de relevancia practica, puesto que verdaderamente no

existe una confusion o riesgo de confusion como tal.

Se llega a esta conclusion partiendo de la idea de que la esencia de las
marcas consiste en distinguir unos productos de otros. Asimismo, se sostiene que
el origen comercial es el factor mas apto para lograr la diferenciacion de bienes 'y
servicios. Por ende, la funcién indicadora de la procedencia empresarial es la

funcion primordial de la marca, en contra de la cual opera el riesgo de confusion™.

4 Monteagudo Monedero, 1993.

> En este sentido, el TJUE ha manifestado que “[1]a funcion esencial de la marca consiste en
garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio
gue con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusion posible dicho producto o servicio
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Entonces, si dicho origen no se ve amenazado, la funcion de la marca no resulta

afectada y no hay razén para aducir confusion.

A esto alude MONTEAGUDO MONEDERO, quien afirma que el titular
registral respondera por los productos o servicios dotados de marca, aun cuando
la concreta fuente de procedencia de estos varie, por lo que no existe una
verdadera mutacion del origen. Sostiene que en la marca repercutiran las
consecuencias econdémicas del empeoramiento o cambio del goodwill asociado al
signo y, por ende, revertiran en su titular -asi como revertiran los beneficios de su
mejora-, teniendo este la carga de conservar su valor. Concluye diciendo que la
funcion indicadora del origen supone meramente una conexion entre los
productos y servicios ofrecidos y su titular registral que decidira de forma
autonoma el empleo del signo en el trafico; pero no garantiza a los consumidores,

en todo caso, la representacion de una determinada fuente de procedencia.’®

Asi, en contra de los actos que supongan una alteracion autorizada de la
fuente de procedencia material del producto o servicio al cual se refiera el signo
(por €j., un supuesto de licencia de marca), no podréa alegarse riesgo de confusion.
Esto se debe a que, aun cuando el producto o servicio sea elaborado por una
entidad diferente al titular registral de la marca, el origen empresarial sera el
mismo, ya que ese titular seguira siendo la fuente responsable del nivel cualitativo

de los productos o servicios.

Al respecto, el TJUE tiene dicho que “para que la marca pueda desempefiar
su funcion de elemento esencial del sistema de competencia no falseado (...) debe

constituir la garantia de que todos los productos o servicios designados con ella

de los que tienen otra procedencia” (sentencia de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04,
apartado 24; en la misma linea, sentencia de 12 de junio de 2008, O2, C-533/06, apartado 57).
6 Monteagudo Monedero, 1993.
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han sido fabricados bajo el control de una Unica empresa, a la que puede hacerse

responsable de su calidad”’’.

Pese a no especificar el control al que se refiere, dado que -en virtud del art.
125 del TRLGDCU- el consumidor o usuario podra reclamar al productor por la
falta de conformidad del bien, y puesto que serd considerado “productor”
cualquier persona que indique en el bien (“ya sea en el envase, el envoltorio o
cualquier otro elemento de proteccion o presentacion’) o servicio su nombre,
marca u otro signo distintivo (conf. art. 5, ibid.); puede considerarse al titular de
la marca como responsable de la calidad de los productos fabricados por un
licenciatario de su signo y, por consiguiente, puede concluirse que el origen
empresarial es unico. A ello se suma el argumento expuesto por Monteagudo

Monedero referido al goodwill (valores empresariales) asociado al signo.

En estos casos de alteracion de la fuente de procedencia, la cuestion mas
relevante radicara en las diferencias de calidad -objetivamente constatables- entre
los productos o servicios dotados de la misma marca. Asunto este que, conforme
lo expuesto, no tiene cabida en el &mbito objetivo de la confusion desleal, sino -a

lo sumo- en el art. 7 del mismo cuerpo normativo, en cuanto acto de engafio’®,

Por altimo, existen supuestos excepcionales en los que la superacion del
conflicto entre los ordenamientos en pugna no puede resolverse mas que optando
por una norma, observandose una incongruencia sistematica. Esto sucede, por €j.,
ante los mencionados acuerdos de delimitacion’. Si bien resulta razonable que

estos se celebren cuando ambas partes no teman una afectacion de su posicion en

" STJUE de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, apartado 28.

8 Monteagudo Monedero, 1993.

9 Adviértase que, al contrario del supuesto anterior (licencia), aqui si existiria riesgo de
confusion, ya que se ven involucradas marcas independientes -aunque idénticas o similares- v,
por lo tanto, el origen empresarial de los productos o servicios es diferente, es decir, estos
provienen de fuentes completamente distintas.
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el mercado, por lo que comdnmente no producirdn un riesgo de confusién
efectivo; puede ocurrir que no se logre eliminar por completo este riesgo. Frente
a tal circunstancia, quienes posean un interés legitimo conforme a la LCD podran

accionar y, eventualmente, perturbaran los derechos de los contratantes.

En presencia de estos supuestos, en los cuales no es factible una solucién
armonica que contemple y conserve los diversos intereses en juego, no cabe otra
alternativa que optar por primar el interés colectivo de los consumidores y el
interés publico del Estado (por sobre el interés privado de los titulares de los
signos distintivos). Es que, luego de efectuar un juicio de ponderacién entre los
valores que subyacen a cada normativa, se llega a la conclusion de que el interés

de la colectividad resulta prioritario.

Debe remarcarse que se tratan de casos extraordinarios, por lo que puede
sostenerse la afirmacion anteriormente referida: el ambito de colisidon o encuentro
entre la confusion marcaria y la desleal resulta mas reducido de lo que, a primera

vista, cabria pensar.

3. Un segundo punto de encuentro: parasitismo

Analizados los casos de confusion, veamos ahora otro supuesto que genera
importantes complicaciones en lo concerniente a la relacion entre el derecho
marcario y el derecho contra la competencia desleal: el “parasitismo” o “free-

riding”.
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Esta figura, prevista tanto en la LM (art. 34.2.¢%) como en la LCD (art.
128%), consiste -en lo que aqui interesa, es decir, con respecto al uso de marcas- en
la obtencion de un provecho indebido del caracter distintivo o de la
notoriedad/renombre de una marca, mediante su evocacion®?. En el marco del
derecho contra la competencia desleal, se trata de otro de los frecuentes casos en
los que un competidor pretende aprovecharse del esfuerzo ajeno, con la
particularidad de que ese aprovechamiento se concreta a través de la explotacion

de la reputacion de otro competidor.

El Prof. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO explica que “[e]sta
explotacién de la reputacion ajena se produce ciertamente en los casos de
confusion o de riesgo de asociacion. Pero lo que caracteriza al supuesto autbnomo
de aprovechamiento de la reputacion ajena consiste en que no se crea un riesgo
de confusion, ni tampoco un riesgo de asociacion, pero si que se utiliza la
referencia al producto o servicio ajeno, especialmente al signo distintivo que lo

caracteriza, para promocionar el producto propio”®3,

La complejidad en la coexistencia de este concepto en ambas normativas se
advierte de los propios términos del TJUE, el cual manifesto que “(...) cuando un
tercero pretenda aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de un

signo similar a ésta para beneficiarse de su poder de atraccion, de su reputacion

8 Norma que trasladé a la legislacion espafiola lo dispuesto en el articulo 5.2 de la Directiva
89/104 en materia de marcas (actual articulo 10, apartado 2, letra “c”, de la Directiva
2015/2436).

81 «“Articulo 12. Explotacion de la reputacion ajena. Se considera desleal el aprovechamiento
indebido, en beneficio propio o 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 acompafados de la indicacion acerca de la verdadera procedencia del producto o
de expresiones tales como «modelosy, «sistemay, «tipo», «clase» y similares”.

82 Conf. SSTJUE 2011\284, de 22 septiembre de 2011 (Caso “Interflora”, apartado 74), y
2009\191, de 18 junio de 2009 (Caso “L’Oréal”, apartado 41).

8 Bercovitz Rodriguez-Cano, 2015.
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y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la
marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio
compensacion econdmica alguna y sin hacer ningan tipo de esfuerzo a estos
efectos, debe considerarse que la ventaja obtenida del caracter distintivo o del

renombre de dicha marca mediante tal uso es desleal’’8.

a) Consideraciones previas

Antes de ingresar al estudio comparativo del parasitismo en cada

ordenamiento, considero conveniente efectuar algunas aclaraciones:

En primer lugar, conviene sefialar que la tutela contra el free-riding
establecida en la LM resultara procedente en favor de una marca cuando esta se
encuentre registrada y “goce de renombre en Espafia®® (conforme surge de lo
dispuesto en el mentado art. 34). En consecuencia, el encuentro normativo ahora
analizado -entre la LM y el art. 12 de la LCD- se producira solo con respecto a

esta clase de signos distintivos.

Por otra parte, la infraccion regulada en el art. 34.2.c de la LM se diferencia
en gran medida de la prevista en el art. 34.2.b, ibid. Asi, en tanto que esta se cifie
al principio de especialidad, aquella lo trasciende. Ademas, la norma de la letra
“c” tipifica consecuencias mediatas del uso ilegitimo de un signo, esto es, el

menoscabo o el aprovechamiento (sin justa causa) del caracter distintivo o del

8 STJUE de 18 de junio de 2009, Caso “L'Oreal”, apartado 49.

8 Esta conceptualizacion ha sido traspuesta al derecho nacional mediante el Real Decreto-ley
23/2018, de 21 de diciembre; dejandose atras la tradicional distincion entre marca notoria y
renombrada.

A estos efectos, ha de tenerse en cuenta que, de acuerdo a la jurisprudencia mas extendida, para
que una marca goce de renombre ha de ser conocida “por una parte significativa del publico
interesado en los productos o servicios” (conf. la exposicion de motivos Il del Real Decreto-ley
mencionado).
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renombre de la marca; mientras que el apartado “2.b” prevé una consecuencia

inmediata de tal uso: el riesgo de confusion (en sentido amplio).

Ello provoca que el &mbito de proteccion de las marcas registradas que
gocen de renombre en Espafia se vea ampliado, puesto que sus titulares, ademas
de poder ampararse en el art. 34.2.b (para combatir actos de confusién),
dispondran de aquella otra norma, la cual motiva un analisis comparativo entre
signos incluso cuando son empleados en productos o servicios disimiles, y castiga
cualquier conducta de caracter parasitario o perjudicial para dicho caracter
distintivo o dicho renombre, aunque no suponga una confusion o riesgo de

confusion®®,

Esto no significa que el mentado art. 34.2.c excluya todos los casos de
confusidn, sino que estos, en principio, se veran comprendidos en el 34.2.b y solo
cuando nos encontremos frente a una marca de renombre y otra utilizada en
productos o servicios diferentes, aplicaremos el inciso “c” (siempre y cuando se
advierta aquel perjuicio o aprovechamiento y no haya una justa causa de por
medio). Carece de sentido invocar el art. 34.2.c para oponerse a un supuesto de

confusion marcaria subsumible en el apartado “b” de dicho art. 34, ya que ello

8 “En la sentencia dictada en el Asunto C-408/01 (TJCE 2003, 361) Adidas-Salomon AG c.
Fitnessworld Trading Ltd [2003] de 23 de octubre de 2003, el Tribunal de Justicia reconocia la
existencia de una proteccion especifica de la marca renombrada, méas alla de la proteccién
general reconocida a los signos registrados. Dicha proteccion requiere, en primer lugar, de que
el publico pertinente establezca un vinculo entre el signo y la marca. Al respecto, y frente al
riesgo de confusién o de asociacion, el Tribunal precisaba que la proteccion no esta supeditada
a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista,
para el publico pertinente, un riesgo de confusidn entre ambos. Basta que el grado de similitud
entre el signo y la marca de renombre tenga por efecto que el publico pertinente establezca un
vinculo entre el signo y la marca. Por tanto, como sefiala la doctrina, la existencia de un vinculo
mental entre las marcas no presupone la existencia de un riesgo de confusion y el hecho de que
una marca posterior evoque la marca anterior renombrada equivale a la existencia de un vinculo
mental entre las marcas (Ferndndez-Novoa, Carlos. Estudios sobre la proteccion de la marca
renombrada. Marcial Pons; 2014, pag. 91). En definitiva, la proteccion va mas alla del riesgo
de confusion o de asociacion” (JMerc Alicante, num. 1, sentencia num. 72/2022 de 2 julio. AC
2022\2228).
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supondria un mayor e innecesario esfuerzo probatorio, dados los particulares

presupuestos que configuran la infraccidn prevista en aquel inc. “c”.%’

Por otra parte, vale aclarar que, a los fines del presente trabajo, resulta
pertinente analizar solo uno de los diversos escenarios que se establecen en el art.
34.2.c de la LM. Esto se debe a que, aun cuando las infracciones en él previstas
son de tres tipos: el perjuicio causado al caracter distintivo de la marca anterior
(“dilucion”, “menoscabo” o “difuminacion”), el perjuicio causado al renombre de
la marca anterior (“degradacion”) y la ventaja desleal que se obtenga del caracter
distintivo o del renombre de dicha marca (“parasitismo” o “free-riding”); solo este
ultimo supuesto es considerado un caso de explotacion de la reputacion ajena, en
los terminos del art. 12 de la LCD. Ello sin perjuicio de que las restantes dos
situaciones puedan resultar calificadas de desleales en virtud de otros preceptos
de la mentada normativa y, por consiguiente, presenten inconvenientes similares
a los que ahora se plantean (a los cuales, estimo, seria factible hacerles extensivas

las consideraciones que a continuacion se expondran).

87 Con respecto esto Gltimo, cabe sefialar que, a la par del renombre en Espaiia, debe demostrarse
una consecuencia concreta: la obtencion de una ventaja o la causacion de un menoscabo al
caracter distintivo o al renombre de la marca registrada.

En este sentido, la jurisprudencia ha sostenido que “no basta con la evocacion de la marca
anterior ( la existencia de dicho vinculo no basta, por si mismo, para apreciar la existencia de
una de las infracciones -ap. 32-), sino que es preciso que se cumpla alguno de los siguientes
tres elementos del tipo con caracter alternativo (dice el TJUE que basta que concurra uno solo
de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable dicho precepto -ap. 28-):

a) que se cause un perjuicio al caracter distintivo de la marca anterior (dilucion de la marca,
cuando se ha producido o existe riesgo de producirse una alteracion de comportamiento
econdmico del consumidor medios de los productos o servicios para los que esta registrada la
marca renombrada).

b) que se cause un perjuicio al renombre de la marca anterior (tarnishment)

C) que se obtenga una ventaja desleal del caracter distintivo o del renombre de dicha marca
( parasitismo o freeriding)” (JMerc Alicante, num. 1, sentencia num. 72/2022 de 2 julio. AC
2022\2228).
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b) En busqueda de compatibilidad: soluciones propuestas

Dicho ello, cabe preguntarse como armonizar la prohibicion de obtencidn
de una ventaja desleal prevista en el art. 34.2.c de la LM, y el aprovechamiento

indebido de la reputacion ajena establecido en el art. 12, LCD.

Parte de la doctrina (Monteagudo Monedero, Alvarez Vega, Arroyo
Aparicio, entre otros) sostiene que la distincion parte del modo en el que se
utilizan los signos en cuestion. En este sentido, si se emplean con una funcién
identificatoria de productos o servicios, sera aplicable la LM; pero si su uso
excede tal funcion, deberemos recurrir a la LCD (aqui se puede observar un

supuesto de operatividad de la teoria de la complementariedad relativa).

Asimismo, la jurisprudencia, tanto espafiola® como comunitaria®®, se ha
inclinado por darle una interpretacion mas restrictiva al requisito de la utilizacion
en el trafico econdmico de un signo idéntico o similar a la marca, y ha entendido
que prescindir del uso a titulo de marca como presupuesto de la proyeccion
marcaria significaria una lectura excesivamente amplia de este requisito. Con base
en ello se ha sostenido que el caracter ornamental o decorativo que se pueda hacer
de una marca renombrada es un ejemplo claro de supuesto que ha de caer dentro
de la orbita del derecho contra la competencia desleal®. La Prof.2 ALVAREZ
VEGA pone como ejemplo el aprovechamiento indebido de una marca
renombrada de bolsos por parte de un juguetero que reproduce mufiecas con todos

los accesorios a la moda®™.

8 Por ej., STS de 15 de febrero de 2017 (caso Orona Vs. Citylift).

8 En este sentido, en la STJUE de 11 de septiembre de 2007 se afirma que el uso de un signo
con una finalidad diferente de la de distinguir los productos o servicios queda fuera del ius
prohibendi reconocido al titular de la marca (conf. Alvarez Vega, 2018).

%Vid. ARROYO APARICIO, A., Comentarios a la Ley de Competencia Desleal [como se citd
en Alvarez Vega (2018, p. 230)].

91 Alvarez Vega, 2018.
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Vale sefialar que tal interpretacion no pretende oponerse a la propension de
reconocimiento de las diversas funciones de la marca (indicadora de calidad,
garantia, condensadora del goodwill o buena reputacién empresarial, publicitaria),
sino poner de relieve que su principal funcion es la identificativa-informativa del

origen empresarial.

Una répida lectura de aquel razonamiento (segun el cual la distincion parte
del modo en el que se utilizan los signos en cuestion) podria llevarnos a pensar
que se presenta nuevamente el debate provocado por la Directiva 2005/29/CE
(descripto en el capitulo introductorio), esto es, la discusion referente a la
incompatibilidad entre la doctrina de la complementariedad relativa y la
legislacion supranacional. Ello ocurriria en aquellos casos en los cuales los signos
se emplearan con una funcion identificatoria, puesto que, ante tales supuestos, el
citado razonamiento indica la exclusiva aplicacion de la LM; en tanto que la
directiva en cuestion expresamente impone reconocerles a los competidores (en
estos casos, tambien titulares de marcas de renombre) legitimacidn para accionar
con base en el derecho contra la competencia desleal. Empero, cabe advertir que,
frente a estos supuestos de parasitismo, por no tratarse de actos de competencia
desleal en relacion con consumidores y usuarios, resulta objetivamente

inaplicable aquella disposicion.

Sin perjuicio de ello, aun cuando -mediante una interpretacion literal del
art. 33 de la LCD- se alegue que los competidores afectados se encuentran
legitimados para accionar con base en tal normativa, desconociéndose la
tradicional complementariedad relativa; estimamos que no se produciria el
vaciamiento de significado de la LM que la doctrina teme (como consecuencia de
una apelacion indiscriminada a la LCD).

Esto se debe a que, incluso cuando ante un caso de free-riding pueda

resultar indiferente recurrir a una u otra normativa, ya que las circunstancias a
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demostrar y los criterios a considerar son equivalentes®?, una gran parte de las
infracciones marcarias -como vimos al tratar el riesgo de confusion- continta
comportando un menor esfuerzo acreditativo para el titular del derecho de
exclusiva y, por ende, una ventaja asociada a la utilizacion de la LM (en lugar de
la LCD), lo que lleva a mantener su uso para la defensa de las marcas. Asimismo,
existen otros aspectos propios de la legislacién marcaria que resultan beneficiosos

para quien base su reclamo en dicha normativa (v. gr., el plazo de prescripcion).

A mas de ello, como se vera en el siguiente capitulo, pese a que en ciertos
casos puedan invocarse normas coincidentes de uno u otro ordenamiento (LM y
LCD), existen reglas que limitan tal actuacion y evitan un ejercicio arbitrario del

derecho.

%2 Como se ha expresado con anterioridad, la principal razén de esto se encuentra en el hecho
de que la acreditacion del renombre elimina el caréacter abstracto que caracteriza al juicio de
semejanza marcario (similarmente a lo que ocurre entre el riesgo de asociacion en laLM y la
confusion desleal).
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IV. ASPECTOS PROCESALES

Sin perjuicio de que el presente trabajo esta orientado al tratamiento de
aspectos sustantivos o materiales del derecho mercantil, existen algunas

cuestiones formales que, por su trascendencia, merecen ser mencionadas.

No debe olvidarse gque, para la consecucidn de los fines que con el derecho
sustancial se pretenden, resulta fundamental el adecuado funcionamiento de la
dimension procesal. Esta exigencia se fundamenta en la necesidad de lograr de
manera efectiva los objetivos politico-legislativos relacionados con la proteccion

juridica de los diversos intereses que cada ordenamiento busca salvaguardar.

En este sentido, a los fines de garantizar la reduccién de costes de
transaccion derivada del uso de signos para la presentacion de productos y
servicios en el mercado, asi como para promover inversiones en la mejora de
calidad de estos y preservar la imagen asociada a tales signos, es crucial contar
con una regulacion solida e integral. Esto se logra, principalmente, a través del
sistema marcario disefiado por el legislador. Pero la proteccién que dicho sistema
otorga debe ser respaldada por una tutela judicial vigorosa que salvaguarde la
situacion juridica de exclusividad brindada por el derecho de marcas. De esta
manera, se fomenta un entorno propicio para las inversiones y la construccion de

una reputacion firme basada en los signos distintivos.

Por su parte, como hemos mencionado en el capitulo Il, una defensa
efectiva frente a los actos de competencia desleal propicia la transparencia y el
correcto funcionamiento del mercado. Lo cual solo es posible mediante la
consideracién de los intereses de sus diversos participantes y el reconocimiento

de mecanismos de proteccion idoneos.
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1. Instrumentos disponibles

Para la consecucion de sus respectivos fines, la LMy la LCD establecen un
abanico de herramientas con el objetivo de combatir aquellas conductas que
lesionen o puedan lesionar los derechos contemplados por dichas normativas.
Entre ese elenco de instrumentos legales se destacan las acciones civiles que
puede ejercitar el titular de una marca, previstas en el art. 41 de la LM, y las

acciones contra los actos de competencia desleal, del art. 32 de la LCD.

Estas ultimas se encuentran dirigidas basicamente a conseguir tres
finalidades: a) Impedir que comience o hacer que cese la actuacion que constituye
competencia desleal; b) remover los efectos de la competencia desleal ya

realizada, y c) resarcir los dafios y perjuicios causados.*

Para ello, el mentado art. 32, en su primer apartado, prevé que “[c]ontra los
actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilicita®, podran ejercitarse

las siguientes acciones:

1.2 Acciodn declarativa de deslealtad.

%3 Bercovitz Rodriguez-Cano, 2018.

% Antes de la promulgacion de la LCD de 2009, se presentaba un problema debido a la
superposicién normativa entre la LCD de 1991 y la LGP. Ambas leyes regulaban supuestos de
competencia desleal similares, pero establecian procedimientos judiciales con requisitos
diversos. Esto generaba debates doctrinales y cuestionamientos en la jurisprudencia acerca de
la forma de aplicar las acciones contempladas en ambos ordenamientos.

La LCD 2009 abordd esta problematica y suprimi6 del texto de la LGP los supuestos especificos
de publicidad que coincidian con los de competencia desleal incluidos en la LCD. En
consecuencia, se elimind la duplicidad de supuestos de competencia desleal, preservando
unicamente la normativa que prohibe la publicidad ilicita y excluyendo los casos tipicos de
competencia desleal.

Ademas, después de la modificacion del afio 2009, ha desaparecido la regulacion de las acciones
ejercitables de la LGP (Bercovitz Rodriguez-Cano, 2018), disponiéndose que “[1]as acciones
frente a la publicidad ilicita seran las establecidas con caracter general para las acciones
derivadas de la competencia desleal por el capitulo 1V de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de
Competencia Desleal” (art. 6.1, LGP).

68



2.2 Accion de cesacion de la conducta desleal o de prohibicion de su
reiteracion futura. Asimismo, podra ejercerse la accion de prohibicion, si la

conducta todavia no se ha puesto en practica.
3.2 Accion de remocion de los efectos producidos por la conducta desleal.

4.2 Accion de rectificacion de las informaciones engafiosas, incorrectas o

falsas.

5.2 Accion de resarcimiento de los dafios y perjuicios ocasionados por la

conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente.

6.2 Accion de enriguecimiento injusto, que solo procedera cuando la
conducta desleal lesione una posicidn juridica amparada por un derecho de

exclusiva u otra de analogo contenido econdmico”.

Por su parte, en relacion a las sentencias estimatorias de las acciones
previstas en el apartado anterior, nimeros 1.2 a 4.2, el inciso segundo dispone que
“el tribunal, si lo estima procedente, y con cargo al demandado, podra acordar la

publicacion total o parcial de la sentencia (...)”.

Con similar sentido, las acciones ejercitables por violacion del derecho de
marca son: 1. Accion de cesacion; 2. Accion de indemnizacion de dafios y
perjuicios; 3. Accion de remocion®; 4. Accién de destruccion® o cesién con fines
humanitarios (si fuere posible, a eleccion del actor, y a costa siempre del

condenado), y 5. Accion de difusion.®’

% [Q]ue se retiren del trafico economico los productos, embalajes, envoltorios, material
publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violacién del
derecho de marca (art. 41.1.c, LM).

% De los medios principalmente destinados a cometer la infraccion y/o de los productos
ilicitamente identificados con la marca que estén en posesion del infractor.

% El Dr. MASSAGUER (2020) bien sefiala que “el régimen sustantivo de las acciones de
defensa de los derechos de propiedad industrial coincide en lo esencial, como resultado
primeramente de la traslacion, en no pocos aspectos literal [sic], de las disposiciones de la Ley
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A la par de estas acciones de infraccion, existen acciones civiles de
naturaleza general que encuentran un espacio propio para su aplicacion, como
sucede con la accion de responsabilidad extracontractual®®. También se

contemplan acciones de nulidad y caducidad (arts. 51 y ss., LM).

A su vez, en el ambito de la marca se autoriza a “exigir las medidas
necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumision a arbitraje,
si fuere posible” (conf. art. 40, LM). Por ende, el catdlogo de acciones de defensa

de marcas es abierto.

Ademas, se prevén acciones no civiles, como son las de naturaleza penal,
en los casos en los que la conducta lesiva de la marca o el acto de competencia
desleal constituyan un delito, o las denominadas medidas en frontera (especiales

remedios de naturaleza administrativa).

Por otro lado, las comunmente llamadas “diligencias preliminares” y las
medidas cautelares revisten, igualmente, un papel trascendental en la proteccion

de los derechos e intereses considerados por cada ordenamiento®.

de Patentes de 1986 a las leyes de marcas y disefio industrial y, mas adelante, de la
incorporacion uniforme de la Directiva 2004/48/CE a nuestro ordenamiento por medio de la
Ley 19/2006. Sin perjuicio de ello, las distintas leyes acogen algunas especialidades propias de
la naturaleza del objeto en cada caso protegido o debidas a consideraciones de oportunidad no
necesariamente justificadas”.

% Por ej.: “para complementar la defensa de los derechos de propiedad industrial frente a las
actividades de quienes, sin cometer ellos mismos conductas infractoras, facilitan que las lleven
a cabo terceros con los que, como es el caso de sus clientes, tienen relacion por razén de su
actividad tipica u obtienen ventajas econdmicas de la infraccién que cometen esos terceros
(...)” (Massaguer, 2020).

% En este sentido, el preambulo de la LCD -haciendo referencia al texto originario de la Ley
3/1991- dispone: “El Capitulo IV alberga algunas especialidades procesales que se ha creido
oportuno introducir al objeto de conseguir, sin merma de las debidas garantias, un mayor rigor,
y una mayor eficacia y celeridad en las causas de competencia desleal. Desde esta perspectiva
resultan particularmente elocuentes los articulos 24 y 25. El primero de ellos prevé un generoso
catalogo de diligencias preliminares, encaminado a facilitar al posible demandante la obtencion
de la informacion necesaria para preparar el juicio. La experiencia demuestra que sin
instrumentos de este tipo, a través de los cuales se asegure el acceso al &mbito interno de la
empresa que presumiblemente ha cometido una practica desleal, las acciones de competencia
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No obstante, reitero, mas alla de su mencion, no se pretende efectuar un
analisis del conjunto de instrumentos que cada régimen prevé (lo cual excederia
con creces el objeto de este trabajo), sino simplemente sefialar ciertos aspectos
formales que tienen una especial relevancia en la problematica planteada
(derivada de la coexistencia entre la LM y la LCD) y que resultan Gtiles para

proponer una solucién.

2. Acumulacion de acciones
a) Libertad restringida

Como se puede advertir, los principales medios de defensa de los
ordenamientos considerados (esto es, las acciones de infraccion o por violacion
mencionadas) son, a grandes rasgos, coincidentes!?®. Ello provoca que, con
frecuencia, se invoquen ambas normativas frente a un mismo supuesto y para

alcanzar un mismo fin practico, es decir, orientadas hacia un objetivo idéntico.

Tambien puede ocurrir que el titular de una marca fundamente su reclamo
solo en la LCD, aun cuando -como hemos visto- le resultare conveniente basar su
demanda en la legislacion marcaria; o bien que invoque la LM, pero con caracter

subsidiario.

En principio, nada de esto es ilicito. Asi lo ha entendido el Tribunal

desleal se hallan, con frecuencia, condenadas al fracaso. El segundo de los preceptos
mencionados, el articulo 25, regula las medidas cautelares, otra de las piezas clave para una
eficaz defensa del interesado contra los actos de competencia desleal”. Si bien la normativa ha
experimentado diversas modificaciones, derogandose el mentado art. 25 (mediante la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, y con una finalidad de simplificacion procedimental) y
desplazandose la regulacién de las diligencias preliminares al art. 34 (ibid.), con ello se quiere
demostrar la importancia que tienen estos instrumentos procesales.

100 Asi 1o ha entendido el Tribunal Supremo en la ya citada sentencia nim. 586/2012, de 17 de
octubre: “Igualmente, las acciones concedidas al perjudicado por unas y otras normas tienen,
en ciertos casos, similar contenido”.
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Supremo en la Sentencia nro. 450/2015, de 2 de septiembre, con cita de la
Sentencia 586/2012, de 17 de octubre: (e)n definitiva, la procedencia de aplicar
una u otra legislacion, o ambas a la vez, dependera de la pretensién de la parte
actora y de cual sea su fundamento factico, asi como de que se demuestre la
concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de
darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas

0 ambas a la vez.

Con ello se quiere poner de resalto el caracter dispositivo y el principio de
libertad que predominan en la materia. Asimismo, cabe sefialar que, siempre y
cuando se respete la pretensién de la parte actora, el rgano judicial competente
podréa aplicar la norma pertinente, conforme al conocido adagio iura novit curia

(“el juez conoce el derecho)!L,

Lo que no puede admitirse es un doble juzgamiento (de los mismos hechos),
sustentado en los mismos parametros, pero con resultados diferentes'®, Esto que
parece obvio, hemos visto que no lo es tanto cuando dicho juzgamiento se apoya

en dos normativas distintas, pero con elementos en comun.

Ademas, debe considerarse la preclusion de la alegacion de hechos y
fundamentos juridicos regulada en el art. 400.1 de la LEC, el cual dispone que

“[c]uando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en

101 Al respecto, la AP de Barcelona, en el mencionado auto de 21 de noviembre de 2001,
dispuso: “el que el titular de un signo invoque, al buscar su proteccion, a la vez la Ley de Marcas
y la de Competencia Desleal, no habra de impedir dar al conflicto el tratamiento que
corresponda segln la primera. Y si solo invocara la segunda, tampoco debe haber
inconveniente, en tanto no sufra la congruencia por alteracion de la causa petendi, en aplicar la
de Marcas, segun la regla iura novit curia”. Sin perjuicio de que tal afirmacion se encuentra
orientada a aplicar la doctrina de la complementariedad relativa, resulta reveladora de la
mentada potestad del juzgador.

102 En este sentido, el Supremo ha sostenido que, si determinadas conductas “ya han sido
enjuiciadas, con suerte dispar, desde la perspectiva marcaria, no es posible efectuar, sobre la
base de los mismos hechos, un nuevo analisis desde la perspectiva de la normativa represiva de
la competencia desleal” (STS num. 450/2015, de 2 de septiembre).
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distintos fundamentos o titulos juridicos, habran de aducirse en ella cuantos
resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerla, sin que sea

admisible reservar su alegacidon para un proceso ulterior”.

Ahora bien, no por ello se debe prohibir que quienes resulten legitimados
en virtud de ambas normativas invoquen la que prefieran y consideren
conveniente (como parece ocurrir con la teoria de la complementariedad relativa);
ya que, aungue -como se dijo- las acciones previstas por cada ordenamiento sean
similares, contemplan particularidades que pueden resultar mas o menos
atractivas y coherentes con el objeto pretendido, segun el caso (por ej., en relacion

a la prescripcion o indemnizacion de dafos).

Apoya lo antedicho el hecho de que, ante determinados supuestos, el titular
de una marca se puede ver motivado a ampararse en el derecho contra la
competencia desleal, pese a que, en principio, luzca ventajoso recurrir a la LM.
Esto ocurre cuando, por €j., el uso indebido de la marca por si solo no provoca
riesgo de confusion (conforme los criterios expuestos en el capitulo 1), pero la
combinacion de ese signo distintivo con otros elementos circunstanciales puede
calificarse como acto de confusion desleal o explotacion de la reputacién ajena,

de acuerdo a la LCD.

Podria argumentarse que este tipo de supuestos ya se encuentran cubiertos
con base en la doctrina de la complementariedad relativa, puesto que las
soluciones proporcionadas por la normativa marcaria serian insuficientes o el acto
de confusion presentaria una faceta de desvalor distinta de la que se protege por
el Derecho de los signos distintivos (lo cual autoriza el empleo de la normativa
represora de la competencia desleal). Sin embargo, estimamos que se mostraria
igualmente factible la tutela de estas situaciones partiendo de una postura menos
agresiva para con la libertad [valor superior del ordenamiento juridico (art. 1 de

la CE)], como resulta ser la solucion brindada por la tesis de la acumulacion
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(mencionada en el capitulo 1).

Se ha alegado que la duplicidad de acciones y de sanciones, derivada del
sostenimiento de esta tesis, atentaria contra los principios de seguridad juridica y
de economia procesal'®®; no obstante, la seguridad juridica se ve vulnerada desde
el mismo momento en el que no existe una clara coordinacion sistematica prevista
por el legislador; ademas, con las pautas adecuadas, creemos que seria posible una
prolija aplicacion de aquella tesis. En cuanto al principio de economia procesal,
al margen de que posee una jerarquia axioldgica inferior al de libertad,
entendemos que se ve afectado tanto al intentar evitar un doble juzgamiento
contrario a derecho (riesgo propio de la tesis de la acumulacién) como al buscar
desentrafiar la existencia de un ambito no cubierto por el Derecho marcario

(presupuesto de procedencia de la doctrina de la complementariedad relativa).

Los mismos argumentos y contraargumentos son atendibles cuando los
destinatarios de la conducta enjuiciada pertenecen a un grupo especifico de
usuarios particularmente vulnerables [por padecer estos ultimos una dolencia
fisica o un trastorno mental o por su edad o su credulidad (conf. art. 5.3, Directiva
2005/29/CE)]. En estos casos, tanto la legislacién nacional como comunitaria e
internacional prescriben el reconocimiento de una proteccion singular, a fin de
impedir la explotacion de consumidores cuyas caracteristicas los hacen
especialmente vulnerables. Asi, el art. 4.3 de la LCD dispone: “Las practicas
comerciales que, dirigidas a los consumidores o usuarios en general, Unicamente
sean susceptibles de distorsionar de forma significativa, en un sentido que el
empresario o0 profesional pueda prever razonablemente, el comportamiento
econdmico de un grupo claramente identificable de consumidores o usuarios
especialmente vulnerables a tales practicas o al bien o servicio al que se refieran,

por presentar una discapacidad, por tener afectada su capacidad de comprension

103 Casado Navarro, 2019.
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0 por su edad o su credulidad, se evaluaran desde la perspectiva del miembro

medio de ese grupo. (...)” (énfasis anadido).

De esta manera, se demuestra que el caracter factico que rige los juicios de
deslealtad no opera solamente como una carga probatoria adicional del ilicito,
sino que tiene su razon de ser y debe ser considerado en cada caso en concreto;
consideracién que podria verse frustrada si se parte de una idea que tiende a
rechazar el recurso a la LCD cuando se ven comprometidos signos distintivos

amparados por el Derecho industrial.

b) Resolucion litigiosa. Ausencia de especialidad normativa

Cabe analizar qué ocurre ante la estimacion o el rechazo de un reclamo
fundado en una de las normativas (LM o LCD) cuando en la demanda se

acumularon pretensiones basadas en ambas.

En primer lugar, debe distinguirse si esas pretensiones se fundan en el
mismo o en diversos hechos. En este Gltimo supuesto, correspondera ingresar al
tratamiento del fondo de la cuestion y efectuar un examen de subsuncién con cada
norma invocada. Lo mismo ocurrira si se tratase del mismo hecho, pero las
pretensiones variaren o poseyeran alcances diversos'®, o versaren sobre distintos

aspectos de aquel'®. Ello se debe a que, en dichos casos, no existe un verdadero

104 Sin perjuicio de la complicacion argumentativa que ello significaria, estimamos que seria
factible, por ej., pedir la declaracion de deslealtad de una conducta, conforme al art. 32.1.1 de
la LCD, y la indemnizacion de los dafios sufridos o la atribucion en propiedad de los bienes
embargados, con arreglo al ordenamiento marcario (arts. 41.1.b y 41.1.e, LM). Asimismo,
aunque carezca de sentido, entiendo que no habria impedimento legal alguno para que se
reclame el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por la conducta desleal (art. 32.1.5,
LCD) y se solicite el importe minimo previsto en el art. 43.5 de la LM; siempre y cuando se
fundamenten correctamente las demandas, se acrediten todos los presupuestos pertinentes y se
respete el principio de reparacion integral del dafio.

105 por ej., cuando se alega un riesgo de confusion marcario entre los signos involucrados v,
ademas, se demanda por explotacion de la reputacion ajena (conf. art. 12, LCD), en funcion de
que la conducta no se limité al uso indebido de la marca, sino que también implico el
aprovechamiento de otros elementos del competidor.
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solapamiento entre las leyes.

Otra cosa es que el hecho sea uno y el objeto pretendido sea el mismo, pero
el reclamo se intente justificar mediante normas -de ambos ordenamientos- que
traten aspectos idénticos. Aca, de estimarse o rechazarse la pretension por
aplicacion de una normativa, debe descartarse el juzgamiento a partir de la otra,
mas no porque aquella desplace a esta, sino porque el conflicto ya estaria resuelto

y el caso se volveria abstracto (moot case).

Aqui es donde, a mi criterio, yerra la teoria de la complementariedad
relativa. Segun esta, la LCD no duplica la proteccién juridica que otorga la
normativa de propiedad industrial, sino que se aplica cuando no existen derechos
de exclusiva 0 mas alla de los lindes objetivos y del contenido del correspondiente

derecho de exclusiva.

Cierto es que no existe tal duplicacion, pero ello no se debe a que la LCD
estd destinada a complementar la LM, sino a que estas legislaciones tienen
particularidades y, sobre todo, finalidades diferentes (pese a que, en ciertos casos,
sus respuestas puedan resultar coincidentes). Es decir, por mas que las soluciones
de cada ley resulten equiparables, no hay duplicacion!® porque ello implicaria
efectuar las mismas consideraciones en ambos casos, lo cual es imposible, atento
la diversidad de fines mencionada. Por lo tanto, el caracter complementario de
aquella no es mas que una ficcion dirigida a facilitar las decisiones judiciales. La
verdad es que no existe un motivo juridicamente valido para negar el recurso a
una normativa que el mismo ordenamiento pone a disposicion -con razones

suficientes- de los competidores titulares de marcas (entre otros legitimados).

Casos de este estilo, junto con aquellos supuestos en los cuales se invoca la LCD para superar
la barrera del principio de especialidad (cuando la marca no es renombrada), son habituales y
en ellos se suele aplicar la doctrina de la complementariedad relativa.

106 «“Accion y efecto de duplicar”; duplicar: repetir exactamente algo, hacer una copia de ello
[Segun la Real Academia Espafiola (RAE)].
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Esto se consigue entender al comprenderse que, entre las leyes analizadas,
no rige el principio de especialidad normativa, segun el cual la norma especial

prevalece frente a la general (lex specialis derogat legi generali).

Esta regla, calificada como un principio general del derecho (junto con el
principio de jerarquia y el de temporalidad o cronologia de las normas), es un
criterio tradicional de solucién de antinomias®’ y se trata del substrato de la

doctrina de la complementariedad relativa®°®.

Sin  embargo, del estudio desarrollado se advierte que las
incompatibilidades entre la LM y la LCD se circunscriben a un muy reducido
grupo de supuestos (véase el punto 2 del capitulo 111 del presente trabajo). Sucede
que, en aquellas circunstancias en las que suele existir un “encuentro” entre los
ordenamientos -por ser factible el empleo de ambos-, no se observan

consecuencias discordantes.

Ello se debe a que, en los pocos casos en los cuales existe una efectiva
coincidencia en cuanto al &mbito de aplicacion de tales normativas (por ej., en los
supuestos de parasitismo), las soluciones ofrecidas por cada una de ellas resultan,
en lineas generales, coincidentes. Lo cual, a su vez, permite disipar el alegado
temor a que la aplicacion de la LCD pueda llevar a un resultado inaceptable a la

luz de los principios de la LM.

107 Contradicciones normativas que se producen cuando, ante unas mismas condiciones facticas,
se imputan consecuencias juridicas que no pueden observarse simultaneamente.

108 En este sentido lo ha entendido la doctrina y la jurisprudencia. Asi, la Prof.2 ALVAREZ
VEGA (2013) considera a la complementariedad relativa como una vertiente mas moderna,
evolucionada o integradora del principio de especialidad. A su vez, en varias sentencias se ha
interpretado que la relacion entre el derecho industrial y concurrencial se rige por una aplicacion
“menos pura” -mas flexible- de este principio (SAP de Barcelona de 24 de abril de 2002, de 16
mayo de 2002, de 19 de junio de 2002, de 7 de junio de 2005, etc.).

No obstante, a mi entender, la doctrina de la complementariedad relativa se trata de una
aplicacion lisa y llana de aquel principio, aunque adecuadamente interpretado, esto es,
estimando que la norma general seguira incluso siendo aplicable al supuesto regulado por la
norma especial, en todos aquellos aspectos no previstos por la norma especial (asi lo expresa,
por ejemplo, la STS de 27 de octubre de 1979 [Tardio Pato, 2003]).
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Por otra parte, se considera que la norma especial prevalece sobre la general
porgue la norma especifica es méas apta para regular lo especifico; y se destaca
que dicha regla es la que mejor responde a la voluntad del legislador, porque si el
mismo legislador dicta dos normas, una general y otra especial'®, y un mismo
supuesto de la vida real cae hipotéticamente entre ambas, es porque el legislador
quiso dar preferente aplicacion a la ley especial, pues de otro modo no tendria

sentido su promulgacion.t

No obstante, debe remarcarse que, en lo que aqui respecta, la voluntad del
legislador ha sido otra. Esta se ha encontrado dirigida a conformar regulaciones
que brinden tutelas adecuadas para la consecucién de los objetivos que con cada
texto normativo se pretenden, los cuales son distintos: mientras que la LM busca
proteger ciertos derechos subjetivos de propiedad industrial, la LCD -como sefiala
su exposicion de motivos- tiende a ser un instrumento de ordenacion de conductas
en el mercado, siendo los destinatarios de su proteccion, en consecuencia, todos

los que participan en él.

Estas diferentes finalidades sugieren que la intencion del legislador no es
establecer una preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de
cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad*'!. A su
vez, cabe considerar las argumentaciones expuestas en el capitulo introductorio
que hacen referencia a la inexistencia, en el derecho de la UE, de una primacia de

las leyes de propiedad industrial sobre las de competencia desleal.**2

109 Se ha afirmado que la norma que representa el género y la que regula la especie poseen
elementos comunes, pero la norma especial afiade un dato ulterior a la que representa el género
[conf. IRTI, N., La edad de la descodificacion, J. M. Bosch Editor, Barcelona, 1992, p. 45
(como se citd en Tardio Pato, 2003)]. Sin embargo, pese a que suele tratarse a la LM como ley
especial, hemos visto que es la LCD la que incorpora aspectos adicionales a ser considerados.
110 vid. Tardio Pato, 2003.

111 Tardio Pato, 2003.

112 En relacion a ello, GARCIA PEREZ pone de manifiesto que el principio de especialidad
tiene dos manifestaciones: “En el caso de la especialidad formal, la norma especial contiene
todos los elementos de la general y, ademas, al menos otro adicional. En el caso de la
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3. Observaciones sobre la aplicacién desmedida del derecho contra la
competencia desleal

a) Presentacion de la problematica

En la practica judicial se esta evidenciando una situacion preocupante: la
monopolizacion de signos (o conjuntos de signos) y actividades a través del
ejercicio de acciones basadas en la LCD; lo cual, de acuerdo a lo expuesto, no se

corresponde con los fines de dicha normativa.

Si bien -estrictamente hablando- esta conducta no comporta un supuesto de
complementariedad relativa, se trata de un fenémeno cada vez mas comun y que,
sin una adecuada interpretacion del ordenamiento, puede acarrear resultados
indeseados. Por lo tanto, estimamos conveniente efectuar una breve reflexion al

respecto.

Hemos visto que una de las particularidades de la LCD es su amplio &mbito
de actuacion, el cual no se circunscribe a los conflictos con marcas u otros
derechos de propiedad industrial, sino que abarca -basicamente- todo
comportamiento concurrencial desleal, es decir, contrario a las exigencias de la

buena fe objetiva que debe imperar en el mercado. Esto se advierte tanto en los

especialidad 'en cuanto al contenido' o 'subsidariedad’, por el contrario, las caracteristicas no
coinciden, pero de su finalidad resulta que una de las normas desplaza a la otra”. Asimismo,
manifiesta que [e]n estos casos sera muy relevante estudiar el objetivo y finalidad de las
normas Yy los valores que las subyacen. Habra que determinar si la regulacién contenida en
una de las normas se ha concebido como una regulacion completa, en cuyo caso desplazaria a
la otra norma (en otro caso fracasaria la finalidad con la que la regulacién completa fue
concebida) (Garcia Pérez, 2012).

En base a lo antedicho, podemos afirmar que entre la LM y la LCD no existe una relacion de
especialidad formal ni se constata un caso de subsidariedad. Esto ultimo se justifica a partir de
la diversidad de fines alegada y del hecho de que la misma Directiva relativa a la aproximacion
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas [Directiva (UE) 2015/2436],
en su considerando 40, admite la aplicacion de las disposiciones en materia de competencia
desleal. Podria argumentarse que se refiere a una aplicacion, justamente, complementaria; sin
embargo, en funcion de todo lo manifestado, del principio general de legalidad y del respeto a
la voluntad del legislador, donde la ley no distingue, no debemos distinguir.
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arts. 6 y 20 (actos de confusion) como en el art. 12 (explotacion de la reputacion
ajena); ambos supuestos contemplan aquellos derechos, pero no se limitan a ellos,

sino que los mismos son previstos como modalidades de actos desleales.

El problema o cuestionamiento se presenta cuando, aprovechandose de esa
amplitud regulatoria, se admite la absoluta prohibicion de ciertas conductas
concurrenciales, otorgadndoles una especie de derecho exclusivo a sus ejecutores,
equiparandolos a titulares de derechos de exclusiva. De esta forma, sin una
interpretacion razonable de la normativa contra los actos desleal en el mercado,

podria llegarse a perjudicar la competencia, aun mas de lo que se la defiende.

b) Posibles soluciones

Con ello no se quiere decir que deban tolerarse los comportamientos
desleales, sino que los actos alli realizados tienen que ser juzgados de manera
minuciosa y conforme a los criterios propios de la legislacion concurrencial (por
ej., considerando el caracter factico del riesgo de confusion). Asimismo, es
menester apreciar la entidad de los diversos elementos que forman parte de la
practica controvertida; debe tenerse especialmente en cuenta el grado de
distintividad de cada uno de ellos, asi como el sector al cual la actividad
pertenezca (existen ambitos en donde ciertos elementos son mas comunes que en

otros).

En este sentido, en un famoso caso de “look-alike**3, el Tribunal Supremo,
pese a reconocer una semejanza en gran parte de los elementos que configuraban
la conducta enjuiciada, declard la prevalencia de determinados signos distintivos:
“La configuracion de ambos envases es semejante, por el tamario, los colores

empleados (un fondo con idénticas tonalidades de azul), la composicién de las

113 Practica en la que una empresa comercializa sus productos bajo una apariencia que se
aproxima excesivamente a la forma que un competidor utiliza para poner los suyos en el
mercado.
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iméagenes (galletas negras en el aire saltando en el interior de un vaso de leche,
destacadas con un halo de luz blanca) y la disposicion de las denominaciones
encima de las imagenes, ligeramente inclinadas y con el mismo tipo de letra. Pero
esta semejanza no es suficiente para que se genere riesgo de confusion, aunque
sea en su vertiente de asociacion, porque el paquete de Kraft incluye la
denominacién Oreo con una grafia y unas dimensiones que acaparan la
distintividad del paquete, y el paquete de la demandada no contiene esta
denominacion sino otra que no guarda nada de relacion con Oreo. El resultado es
que, aunque la forma de presentacion del producto Morenazos guarde muchas
semejanzas con la del producto de Oreo, el empleo de marcas distintas, en este
caso, impide que se genere riesgo de confusion al consumidor que acude a

comprar estos productos en los lineales de un supermercado”!4,

De esta manera, el Supremo puso de manifiesto la existencia de cierta
jerarquia entre los componentes de las practicas competitivas, jerarquia
determinada por la distintividad que tales componentes poseen (la cual, a su vez,
dependera del contexto en el que se lleven a cabo las practicas en cuestion). Como
se desprende de las “pautas para determinar el riesgo de confusidén” (analizadas
en el capitulo 1, punto ii, del presente trabajo), se trata de consideraciones

afirmadas por la doctrina y sostenidas por la jurisprudencia.

Con lo antedicho queremos poner de relieve que, aun cuando resulte
tentador proscribir conductas controvertidas, bajo el argumento de que el progreso
particular debe ser -principalmente- el resultado del esfuerzo personal y no una
consecuencia del aprovechamiento del esfuerzo ajeno (idea acorde al sistema de
economia de mercado vigente), es necesario efectuar una evaluacion meticulosa
y circunstanciada de cada practica. De lo contrario, se corre riesgo no solo de crear

nuevos derechos de exclusiva -por una via que no corresponde-, sino de allanar el

114 vid. STS ntim. 450/2015, de 2 septiembre
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camino para que las grandes empresas'*® monopolicen el mercado.

Esa valoracion de los comportamientos empresariales debe partir del
fundamento ultimo del derecho contra la competencia desleal, esto es, la reaccion
de los consumidores ante el suministro de informacion. Por lo tanto, a la hora de
juzgar una practica discutida, hay que preguntarse si realmente existe la
posibilidad de que aquellos participantes del mercado experimenten falsas
representaciones del trafico econdmico. Esto deberd hacerse, en principio,
considerando el entendimiento del consumidor medio destinatario de cada

practica (con la salvedad hecha de los grupos especialmente vulnerables).

A su vez, la prohibicion resultante -en caso de estimarse la demanda
fundada en la normativa de la LCD- tendra que estar cefiida a la conducta
concretamente juzgada y no extenderse a cualquier uso que se haga de los
elementos que la conformaron, pues ello es lo que caracteriza al derecho contra la
competencia desleal y lo diferencia de la abstraccidn propia del derecho marcario.
Asi, por ej., el cese de comercializacion de determinado producto, debido a que
su particular presentacion en ciertas tiendas produce confusion en los clientes, no
debe implicar la prohibicion de toda comercializacion de ese producto (aun
encontrandose con el mismo envoltorio), puesto que podria ser colocado de tal
manera que permitiese evidenciar su diferenciacion con el producto

competidor!?®,

115 Aquellas que cuentan con los recursos suficientes para implementar camparias comerciales
y publicitarias a gran escala y, de esta manera, conseguir la suficiente implantacion en el
mercado para habilitar el reclamo via LCD.

118 Imaginese una fabrica de quesos crema que vende un producto cuyo envase es similar al de
otra empresa; ambas tienen sus propias marcas, las que son incluidas en los respectivos envases
y que, junto con el resto de los elementos que caracterizan a cada queso, producen cierta
confusion entre los clientes que compran en los supermercados donde aquellos son
comercializados. Tal comportamiento claramente podria resultar calificado como una practica
engafiosa por confusion para los consumidores (art. 20, LCD); sin embargo, no seria del todo
correcto prohibir -asi sin mas- la comercializacion del queso crema de la empresa infractora,
pues es factible que, en algunas tiendas, esta adopte una camparia de marketing que identifique
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Lo antedicho tampoco quiere decir que la condena deba tener un alcance
tan reducido que, frente al cambio méas minimo en el método de comercializacion
empleado por el demandado, se torne ineficaz. Lo que debe evitarse es pecar por
exceso (y por defecto), lo cual no es una tarea sencilla, pero no por ello debe

incurrirse en soluciones simplistas.

a su producto y revele la real fuente de procedencia del mismo (por ej., ofreciéndolo en
determinados sectores y con distintivos particulares, como carteles 0 musica con signos
caracteristicos de la empresa en cuestién); o puede suceder que venda el queso solamente en
tiendas propias, lo que no deje margen de duda respecto a su origen empresarial.
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V. CONCLUSIONES

En los parrafos siguientes intentaremos compendiar los conflictos

analizados y sintetizar las soluciones propuestas:

Claro esta que la LM de modo alguno excluye por completo la aplicacién
de la LCD?. La duda reside en si resulta ajustado a derecho sostener la teoria de
la complementariedad relativa, atento los mencionados cuestionamientos
derivados de la Directiva 2005/29/CE.

Su redaccion motivo estos cuestionamientos; sin embargo, entendemos que
la verdadera razén por la cual esta teoria debe ser reinterpretada radica en la
diferencia de fines que se observa entre el Derecho Industrial y el Derecho contra
la Competencia Desleal, mas que en una incompatibilidad formal con dicha
directiva. Por ende, consideramos que la complementariedad relativa, sin
perjuicio de sus innegables aciertos, es criticable con independencia de la vigencia

de aquella normativa.

La idea de que, frente a un acto desleal con un signo distintivo (regulado
por la LM), debe aplicarse -en principio- la legislacion del derecho industrial y
solo eventualmente, con caracter complementario, la LCD, es una falacia (esto es,
un razonamiento incorrecto, pero con apariencia de razonamiento correcto). Si
ambas normas tuviesen finalidades semejantes, podria aceptarse que la
especialidad del ordenamiento marcario suponga la voluntad legislativa de

sancionar una normativa que regule de manera acabada ciertos signos y, por ende,

117 En palabras del Dr. MASSAGUER FUENTES: “queda descartada de plano la solucion mas
simplista que comportaria un formal principio de especialidad, segun el cual la proteccion
juridica mediante propiedad industrial e incluso su aplicacion al caso excluiria de forma
absoluta que la explotacion de signos distintivos y prestaciones susceptibles de ser protegidas

(y con independencia de que lo estén o no) pudiera tratarse como acto de competencia desleal”
(Massaguer, 2020).
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que se aplique prioritariamente; no obstante, como se ha dicho, la contemplacién

de objetivos -inmediatos-8 diferentes impide tal razonamiento.

En funcion de ello, cabe sostener la posibilidad de resolver un mismo
problema mediante una u otra (o ambas) normativa, segun el caso y lo pretendido
por el actor. Lo que no podra hacerse es someter el mismo hecho a un doble
juzgamiento (sustentado en los mismos criterios) y obtener resultados disimiles.
Es que, pese a la mentada diferencia de objetivos y la existencia de
particularidades propias de cada ley, hay conceptos sustancialmente coincidentes,
es decir, elementos cuyos significados son compartidos (por ej., la idea de
aprovechamiento indebido), sin perjuicio de que la forma de valorarlos difiera
(como ocurre con el riesgo de confusion). Frente a aquellos supuestos que resulten
ser abordados de manera coincidente por ambos ordenamientos, entendemos que
ese doble juzgamiento se evita de un modo mas pragmatico (y no mediante la
invocacion del principio de especialidad que se camufla en la doctrina de la
complementariedad relativa), esto es: manifestando la ausencia de un caso
concreto que sustente el litigio, dada la abstraccion adquirida por el mismo al

haber sido ya resuelto a través de la otra normativa®*®,

118 vale sefialar que es objetable el argumento segln el cual, en Gltima instancia, tanto la LM
como la LCD tienden al mejor funcionamiento del mercado y, por lo tanto, detentan una misma
finalidad; pues, de efectuarse este tipo de interpretacion, podria llegar a alegarse que entre
normas completamente distintas siempre existirad una relacion de género-especie, ya que el fin
ultimo del derecho es la justicia. Asi, resultaria factible que, por ej., una norma del derecho
administrativo desplace a otra del derecho civil o comercial, solo porque aquella regula
pormenorizadamente un supuesto previsto en ambas.

Por ello es que, a la hora de evaluar la aplicacion del principio de especialidad normativa, luce
razonable considerar objetivos inmediatos de cada legislacion. Ademas de que, al final de
cuentas, son estos los tenidos en cuenta por el legislador para disefiar los textos legales.

119 También debe tenerse en cuenta la preclusion de la alegacion de hechos y fundamentos
juridicos establecida en el art. 400.1, LEC, cuyo propdsito es evitar que puedan iniciarse nuevos
procesos solicitando lo mismo con una distinta calificacion juridica mediante el establecimiento
de la carga de alegar todos los hechos y fundamentos juridicos en que pueda fundarse lo que se
pida en la demanda. Ademas, cabe tener presente que, a efectos de litispendencia y cosa
juzgada, quedan comprendidos los hechos y fundamentos que hubieran podido alegarse en un
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Vale aclarar que estas criticas no son por mero capricho, sino que, de seguir
aplicandose la complementariedad relativa tal y como se viene haciendo, podrian
tolerarse injustos desleales por considerarselos inmersos en la legislacion
marcaria y entenderse que no cabe estimar las pretensiones segun esta. Ello
ocurriria, de acuerdo a lo visto, en aquellos casos donde se vean involucrados
grupos de consumidores especialmente vulnerables. Por gj., en tales supuestos, de
aplicarse directamente el criterio de la abstraccion propio de la legislacion
marcaria, se podria concluir que el consumidor medio de los productos o servicios
involucrados no corre riesgo de experimentar confusién alguna; empero, de
actuarse asi, se estarian pasando por alto las particularidades que justifican el trato
diferenciado con respecto a aquellos consumidores, tutelados de manera especial

por el ordenamiento juridico.

Por otra parte, habiéndose comprendido el verdadero alcance de cada
ordenamiento (LM y LCD) y el hecho de que, aun cuando ofrezcan respuestas
(acciones) similares?°, cada uno de ellos comporta singularidades acordes a sus
especificos objetivos; es posible afirmar que no existe un riesgo real de que el
derecho contra la competencia desleal lleve al vaciamiento de significado y al
desuso de la legislacion marcaria, ya que esta posee aspectos que pueden

resultarles de utilidad a los titulares de marcas y que no se encuentran en la LCD.

En cuanto al peligro de que la aplicacion de la LCD provoque resultados
contarios a los lineamientos de la LM, si bien es factible un solapamiento o
interferencia entre estas normativas, no se trata de un motivo valido para rechazar

la invocacion del derecho contra la competencia desleal. Ello en virtud de que el

proceso anterior [BELLIDO PENADES, R., “Aspectos procesales de la ley de competencia
desleal y de la legislacion sobre propiedad industrial”, en Actualidad Civil, nam. 2, 2002, p.
556 y 557; como se citd en Casado Navarro (2019, p. 311)].

120 o que, como vimos, permite disipar el alegado temor a que la aplicacion de la LCD pueda
llevar a un resultado inaceptable a la luz de los principios de la LM.
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ambito de colision o encuentro entre ambas resulta mas reducido de lo imaginado,

conforme hemos concluido en el punto 2 del capitulo 111 del presente trabajo.

Por ultimo, con respecto a la posibilidad de crear nuevos derechos de
exclusiva a partir de una aplicacion desmedida de la normativa contra la
competencia desleal, una evaluacion minuciosa y circunstanciada de las practicas
desleales y los efectivos impactos que estas tienen en sus destinatarios, junto con
el establecimiento de condenas limitadas a las conductas concretamente juzgada,

permiten evitar aquella indeseada consecuencia.
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