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ABREVIATURAS

RMUE- Reglamento de Marcas de la Union europea.

TDRA- Trademark Dilution Revision Act.

TJUE- Tribunal de Justicia de la Unién Europea.

EUIPO- Oficina de propiedad intelectual de la Union Europea.

OEPM- Oficina Espaiola de Patentes y Marcas.

OMPI- Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.

UE- Unién Europea.

LM- Ley de Marcas.

CP- Cdédigo Penal.

LCD- Ley de Competencia Desleal.

LPAC: Ley de Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

LRIJSP: Ley de Régimen Juridico de Sector Publico.

P- P4gina / PP- Paginas.

BOPI- Boletin Oficial de Propiedad Industrial.
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I. INTRODUCCION

1. CUESTION TRATADA EN EL TRABAJO.

En el presente trabajo se pretende analizar los motivos por los que la marca que goza de
renombre puede suftir el llamado riesgo de dilucion y los medios de proteccion contra
este. Para ello se atendera a comprender que tipos de marcas gozan de la proteccion
reforzada que supone la posicion de renombre!, los motivos por los que sufren el riesgo
de dilucién y las formas de protegerse de este por medio de distintas normas, como Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante LM) o Ley de Competencia Desleal.
Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante LCD). Asi como las

actuaciones de las que dispone el titular de la marca para protegerse.

El objeto de empleo de la marca es diferenciar los productos y servicios en el mercado,
pero no todas lo hacen en el mismo grado®. La marca cumple diferentes funciones en el
mercado, siendo de mayor importancia la funciéon de comunicacion. La jurisprudencia
otorgada por la Sentencia TJUE, 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L’Oréal S.A/
Bellure), dispone que esta funcion puede ser cumplida directamente por el signo o que
dicha funciéon de comunicacion se establezca en funcion de las actividades de publicidad

que hayan sido realizadas.?

! Directrices relativas al examen de las marcas de la UE, EUIPO, Parte C, Oposicion, Seccion 5, Marcas
renombradas articulo 8 apartado 5 RMUE, 2016, pp- 17-27. Criterios para determinar la marca de
renombre: elemento cuantitativo, la cuota de mercado, la intensidad de uso, la extension geografica de uso,
la duracion del uso, actividades promocionales y otros factores como los antecedentes del ejercicio
satisfactorio de los derechos, nimeros de registros, certificaciones y distinciones o valor asociado de la
marca.

2 FERNANDEZ-NOVOA, C. Estudios sobre la proteccién de la marca renombrada. Marcial Pons,
Madrid, 2014, pp 52- 55. La funcioén principal u originaria de la marca es diferenciar los productos en el
trafico juridico a través de un signo distintivo. La incorporacioén de la marca al trafico juridico es lo que
desencadena las funciones ulteriores de la marca: la funcién de comunicacion, la funcion indicadora de
calidad y funcién especifica de goodwill o reputacion de la marca.

3 FERNANDEZ-NOVOA, C. Estudios sobre la proteccién de la marca renombrada. Marcial Pons,
Madrid, 2014, p-53. En materia de funcion de comunicacion destaca «La marca puede transmitir a los
consumidores informaciones de distinto indole acerca del producto que designa. Puede tratarse de
informaciones transmitidas directamente por el signo que constituye la marca (...) o, mas a menudo, de
informaciones acumuladas sobre la marca como consecuencia las actividades de promocion y publicidad
desarrolladas por el titular. Esta capacidad informativa de la marca es merecedora de proteccion incluso
cuando su uso por un tercero no puede generar confusion en cuanto a la procedencia de los productos o
servicios» Sentencia TJUE, 18 de junio de 2009, asunto C-487/07. L’Oréal S.A/ Bellure
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Cuanto mayor es el uso de la marca, més probable es que sea conocida por el publico.
Para que la marca sea de renombre es necesario que coincida el elemento cuantitativo, y
que por ello sea conocida por el ptblico en general y el elemento cualitativo®, que hace
referencia a la buena reputacion de la marca o goodwill, que se asocia a la calidad de sus

productos o servicios®.

La sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 1999 (General Motors / Yplon; sobre la
marca «Chevy»), es pionera en materia de la marca de renombre, concluyendo el tribunal
que para denominar de esta forma a una marca es necesario que concluya el elemento
cuantitativo, obviando el elemento cualitativo. Esta decision produjo numerosas criticas

por la doctrina, que consideraba necesario el elemento cualitativo.

La marca de renombre goza de una proteccion especial que supera el principio de
especialidad y que prohibe el registro de una marca idéntica o similar para identificar los
productos que a pesar de ser distintos a los que identifica la marca de renombre, pueda
conllevar un riesgo de asociacion entre el publico o que perjudique la reputacion de la
marca. En caso contrario, la marca correria el riesgo de dilucion, ya que podria establecer
asociacion del signo distintivo con el producto o servicio equivocado y provocar que se
vea mermado su caracter distintivo. De este modo el piblico en general dejaria de asociar
la marca renombrada (altamente conocida y asociada a un estandar de calidad) con el
producto que se encarga de diferenciar en el mercado. En este supuesto, la marca dejaria

de cumplir su funcion principal®.

Sin embargo, la proteccion del principio de especialidad en las marcas renombradas no
es absoluto y podria ocurrir que se utilizase dicha marca de manera excepcional por justa

causa.

4 CERNADAS LAZARE, M. La dilucién de la marca de renombre, Marcial Pons, Ediciones Juridicas y
Sociales S.A, 2019, p.134.

5 FERNANDEZ NOVOA. C. Tratado sobre derecho de marcas, 2° edic, Marcial Pons, Madrid, 2004, pp
72y 73.

6 FERNANDEZ-NOVOA, C. Estudios sobre la proteccién de la marca renombrada. Marcial Pons,
Madrid, 2014, pp 52- 55. La funcién principal u originaria de la marca es diferenciar los productos en el
trafico juridico a través de un signo distintivo. La incorporacion de la marca al trafico juridico es lo que
desencadena las funciones ulteriores de la marca: la funcién de comunicacion, la funcion indicadora de
calidad y funcion especifica de goodwill o reputacion de la marca.
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La proteccion de la marca no funciona por el mero hecho de tratarse de una marca de
renombre, sino que debe de producirse alguna de las cuatro infracciones para que se de
dicha proteccion: (i) cuando el uso de un signo idéntico o similar por un tercero pueda
indicar una conexion entre estos productos y servicios diferentes de los originales y los
del titular de la marca renombrada; (ii) cuando el uso de un signo idéntico o similar por
un tercero pueda implicar un aprovechamiento indebido del prestigio y renombre de la
marca; (iil) cuando el uso de un signo idéntico o similar pueda implicar el menoscabo del
renombre de la marca; y (iv) cuando el uso de un signo idéntico o similar por un tercero
pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del caracter distintivo de

la marca renombrada’.

2. RAZON DE ELECCION DEL TEMA Y JUSTIFICACION DEL INTERES.

El motivo de elegir este tema para la exposicion de mi trabajo es el interés que tenia en
el derecho marcario y la propiedad industrial. Dentro de esta tematica, la dilucion de la
marca de renombre me pareci6 un tema de actualidad y controvertido, debido a las tiltimas
modificaciones de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante LM), en la
que se suprime el concepto de marca notoria. Me preguntaba en que supuestos corria la
marca riesgo de dilucion y que tipo de proteccion podian tener marcas que son referentes,
por ejemplo, Massimo Dutti, Twitter o L’Or¢éal frente a otras marcas que representan

productos o servicios diferentes.

3. METODOLOGIA EMPLEADA.

Para la elaboracion de este trabajo tomaré como referencia el método plural y
multidisciplinar del Derecho como Ciencia y sistema. Este método es el resultado de la
combinacion de otros, de manera que se obtiene una mejor comprension de la norma y de

sus relaciones con el mundo real.

Para ello, primero observaré cual es la realidad juridica que rodea al tema objeto de

estudio. Observar el trafico juridico del mercado y la funcion que cumple la marca de

TTATO PLAZA.A, «Introduccion al régimen juridico de la marca notoria y de la marca renombrada en la
nueva ley espafiola de marcas». Revista de la Asociacion lus Et Veritas, n° 31, 2005
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renombre en ¢l, me hizo reflexionar sobre el riesgo de dilucion que sufren y la proteccion

de la que disfrutan.

La regulacion de la marca renombrada se encuentra en el articulo 8 LM. Esta materia
sufrié una importante modificacion a través de la actualizacion publicada el 27/12/2018
y su entrada en vigor el 14/01/2019. La finalidad de mi estudio es conocer los supuestos
en los que se diluye marca de renombre y las formas de proteccion, sin embargo, para
ello no solo se acudira a la realidad juridica reflejada en la ley, sino que se observara el

comportamiento de las marcas en el trafico juridico.

Para ello se acudira a la jurisprudencia dictada por los tribunales europeos, que aportaran
una vision de derecho comparado, unificando el concepto y proteccion de la marca de
renombre entre los paises miembros. La actuacion de los tribunales fundamental para
comprender la realidad, ya que el marco legal no aporta elementos importantes para
entender la realidad juridica, como es la propia definiciéon de marca de renombre o los
medios de prueba necesarios para justificar que se esta sufriendo un perjuicio a su caracter

distintivo o riesgo de dilucion.

En apoyo de la jurisprudencia, he acudido a textos que reflejan el pensamiento doctrinal

que podia ser en acuerdo o desacuerdo con la jurisprudencia.

Ademas, me he apoyado en guias elaboradas por organismos como la Oficina de
propiedad intelectual de la Unién Europea (en adelante EUIPO) y la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas (en adelante OEPM), para obtener una vision técnica y real de la

materia.

La dilucién del renombre de la marca puede producirse por distintos motivos, pero todos
concluyen en la misma consecuencia: perjuicio al caracter distintivo de la marca que

termina ocasionando una pérdida de exclusividad en el mercado.

Para finalizar el estudio de la dilucion de la marca de renombre, he querido estudiar las
formas de proteccion de la marca de renombre y de ejercicio del derecho del titular de

esta desde una perspectiva interdisciplinar del derecho, estudiando las acciones a ejercitar
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desde OEPM, la Jurisdiccion Contencioso-administrativa, la Jurisdiccion Civil y la

Jurisdiccion Penal.

De esta manera queda centrado el objeto de este trabajo y se procede a su desarrollo.

II. PERJUICIO AL CARACTER DISTINTIVO: LOS MOTIVOS DE DILUCION
DE LA MARCA DE RENOMBRE.

La dilucion se produce por un debilitamiento de la capacidad de atraccion de la marca, lo
cual puede producir que el signo pierda fuerza distintiva y deje de ser evocada a través

del signo en la mente del publico.

La marca puede diluirse porque se utilice su signo distintivo para distinguir productos o
servicios distintos o similares, o porque se haga un uso sin autorizacioén de este. Ello

puede producir un perjuicio en su reputacion®.

1. OBJETO DE PROTECCION.

El mero hecho de que la marca goce de renombre y asi haya sido declarada no otorga
inmediatamente la proteccion mediante el impedimento de registro de todas las marcas
idénticas y similares®. Sin embargo, en el momento que se registra una marca posterior
de estas caracteristicas existe un riesgo de que, mediante el uso de esta, se aproveche de
la reputacion y el nombre de la marca anterior. Para poder reconocer el riesgo, después
de que se haya reconocido el renombre de la marca registrada anteriormente, se procede
a dilucidar si existe el segundo requisito de proteccion, es decir, la existencia de un

perjuicio de la marca anterior sin justa causa.

8 PACON.AM, Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputacion, Derecho PUCP.
‘CERNADAS LAZARE, M., La dilucién de la marca de renombre, Marcial Pons, Madrid, 2019.P. 236.
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Este tipo de perjuicio puede dafiar la funcion de garantia'® y la funcion publicitaria. Estas
funciones atribuyen un mensaje o imagen al signo que le cubre de un valor afiadido frente
al resto de competidores. Este tipo de riesgo puede afectar a la marca: como un perjuicio
al caracter distintivo (en el que se disminuye el atractivo de esta), o prejuicio para el
renombre (devalta su imagen frente al publico), o la ventaja desleal del caracter distintivo
o de renombre (apropiacion indebida de su poder de atraccion o en la explotacion de su

imagen o prestigio)!!.

Este razonamiento ya habia sido llevado a cabo por el profesor FERNANDEZ-NOVOA,
que explicaba que la existencia de una marca posterior que se dedica a una actividad o
sus productos son totalmente distintos a los de la marca anterior, no hay lugar al riesgo
de confusion, pero si que el consumidor evocara la marca anterior!? y ello podra causar

un perjuicio al caracter distintivo y el potencial publicitario de dicha marca'?

2. APRECIACION DEL RIESGO.

Para que se produzca la apreciacion del riesgo es necesario una asociacion por parte del
publico entre la marca anterior y la marca posterior que sea consecuencia de la similitud
entre ellas. Ello tiene dos consecuencias, en primer lugar, en caso de que el perjuicio no
sea provocado por la asociacion entre las marcas no se podra acudir a la proteccion del
articulo 8, apartado 5, del RMUE. En segundo lugar, si no es probable que se produzca

la asociacion entre las marcas, faltara el vinculo!'* necesario. La asociacion por parte del

10 Presumir que todos los productos procedentes de la misma empresa gozan de idéntica calidad
"Directrices relativas al examen de las marcas de la UE, EUIPO, Parte C, Oposicion, Seccién 5, Marcas
renombradas articulo 8 apartado 5 RMUE, 2016, p- 49.

12 CERNADAS LAZARE, M., La dilucién de la marca de renombre, Marcial Pons, Madrid, 2019. P- 173.
En el momento que el consumidor asocia o evoca una marca anterior a través de un signo distintivo anterior
significa que existe un vinculo entre ellas. Sin embargo, no se debe confundir el vinculo con la confusion.
En el caso de la confusion, el proceso mental resultante es el error o equivocacion: el consumidor, ante la
presencia de la marca posterior, piensa erroneamente que los productos o servicios designados por esta
tienen la misma procedencia empresarial que los identificados por la marca anterior o que proceden de
empresas vinculadas econémicamente.

13 FERNANDEZ NOVOA. C., Tratado sobre derecho de marcas, 2° edic, Marcial Pons, Madrid, 2004p
419.

“FERNANDEZ-NOVOA, C. Estudios sobre la proteccién de la marca renombrada. Marcial Pons,
Madrid, 2014, p-91. Para tener en cuenta la existencia del vinculo: «[...]El grado de similitud entre las
marcas en conflicto; [...]JLa naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron
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consumidor no puede dejar lugar a dudas y debe ser fuerte e inequivoca. Por ejemplo, el
caso de Twitter (R 1074/2001-5). La marca Twitter dedicada al sitio web y red social es
conocida por el publico en general, por ello la aparicion de la marca Twitter en prendas
de ropa como gorros, bufandas o jersey provocaban la asociacion inequivoca entre la red
social y las prendas de ropa. Esto proporcionaria a la marca posterior una ventaja
competitiva, ya que esta caracteristica haria los productos mads atractivos para los

consumidores.

Cuanto mayor sea el renombre de la marca anterior mayor puede ser el beneficio que

obtenga la anterior y podra causar un mayor perjuicio’®.

3. TIPOS DE PERJUICIO.

Se pueden producir cuatro tipos de infracciones para poder reconocer que se produce un
debilitamiento del caracter distintivo y al perjuicio de la reputacion de la marca famosa.

Se expondra detalladamente a continuacion cada uno de ellos.

3.1 Aprovechamiento indebido al caracter distintivo o de renombre. Ventaja

desleal.

En este caso se analizardn conjuntamente el aprovechamiento indebido del caracter

distintivo y de renombre.

El supuesto parte de que el registro de una marca que posea un signo similar o idéntico
en un producto o servicio similar o distinto del que esta registrado la marca anterior,

produce que la marca posterior se aproveche de la capacidad de atraccion o de la inversion

respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciacion entre dichos
productos o servicios, asi como el publico relevante.; [...]La intensidad del renombre de la marca anterior.;
La fuerza del caracter distintivo de la marca anterior bien sea intrinseca o adquirida por el uso.; [...]La
existencia de un riesgo de confusion por parte del publico.» Sentencia TIUE, 27 de noviembre de 2008,
asunto C- 252/07. Intel corporation/ CPM United Kingdom. «Eurlex». ECLI:EU:C:2008:655.

15 Directrices relativas al examen de las marcas de la UE, EUIPO, Parte C, Oposicion, Seccion 5, Marcas
renombradas articulo 8 apartado 5 RMUE, 2016, p- 50

10
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publicitaria que haya llevado a cabo el titular de la mara anterior'®. En este caso el titular
de la marca posterior se aprovecha de manera gratuita del fondo de comercio y reputacion
del titular de la marca de renombre, de manera que se produce el denominado
«parasitismo comercial»!’. Cuanto mayor sea el renombre de la marca anterior, mayor
sera su reputacion y fondo de comercio, por lo que el aprovechamiento del titular de la
marca posterior también serd superior. En este caso la funcion del tribunal no es tanto
medir el perjuicio causado en la marca anterior, que podré ser la relaciéon a otra marca
que no tenga sus estdndares de calidad o prestigio, sino la ventaja desleal y el
enriquecimiento injusto obtenido por la marca posterior. Por ello, no es necesario que el
solicitante demuestre que se ha producido un perjuicio en su marca que es anterior, sino
que hay un titular de marca posterior que se esta enriqueciendo y aprovechando de su

prestigio y promocion'®.

En Espafia la OEPM se encargara de valorar si el uso que pueda hacerse de la marca que
se intente registrar es razonablemente adecuado para ocasionar el aprovechamiento
indebido del renombre de la marca anterior. Se trata de valorar la posibilidad de que esto

suceda'®.

Un ejemplo grafico podria ser el caso de «Emidio Tucci», sentencia del Tribunal de
Justicia de 27 de septiembre de 2012, T-373/09. En este caso se enfrentaban dos signos
casi idénticos, tanto en la tipologia de la fuente del signo como en el nombre «Emidio
Tucci» y «Emilio Pucci». El primero distinguia productos textiles (ropa) y el segundo se
destinaba a productos de perfumeria y cosméticos. Por la similitud del propio signo se
declaré que la marca «Emilio Pucci» podia beneficiarse del renombre y prestigio que

tenia la primera marca, relacionada con el lujo y exclusividad?.

Para poder apreciar dicha asociacion que producen el aprovechamiento indebido se

debera atender a las siguientes caracteristicas:

16 BAZ, MA., & DE ELZABURU, A. La proteccion de las marcas notorias y renombradas en el derecho
espariol, Colex, Madrid, 2004, p- 227.

17 Directrices relativas al examen de las marcas de la UE, EUIPO, Parte C, Oposicién, Seccién 5, Marcas
renombradas articulo 8 apartado 5 RMUE, 2016. P-51

18 Guia de examen de prohibiciones relativas de registro. Oficina Espafiola de Patentes y Marcas p-56

Y BAZ, MA., & DE ELZABURU, A. La proteccion de las marcas notorias y renombradas en el derecho
espariol, Colex, Madrid, 2004. P 229.

20 Guia de examen de prohibiciones relativas de registro. Oficina Espafiola de Patentes y Marcas p-57.

11
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- El gran renombre que posea la marca anterior. Cuanto mayor sea el caracter
distintivo de la marca anterior, mayor sera la probabilidad de que se produzca ala
asociacion entre el publico.

- La similitud de los signos en el conflicto es elevada, como en el mencionado caso
de «Emidio Tucci»

- Que exista un nexo especial entre los producto o servicios. Mercados afines, que
puedan similar que lo que se ha producido es una extension de la marca. Este

supuesto es comun en los casos de productos farmacéuticos y cosméticos?!.

En el caso del aprovechamiento indebido del renombre de la marca, el titular de la marca
renombrada debera ejercitar el «ius prohibendi??», poniendo de manifiesto que la marca
posee una imagen positiva y atractiva. Deberd probar que, por ser transferible dicha
imagen positiva a los productos del titular de la marca posterior, existe este riesgo de
aprovechamiento indebido. Debera atender también si existe conexion entre los productos

o servicios de la marca posterior?.

3.2 Perjuicio del caracter distintivo.

Para considerar que se ha producido un perjuicio al caracter distintivo es necesario
apreciar una debilitacion en la marca al no poder identificar los productos o servicios
procedentes de la misma bajo el objetivo con el que se registr6**. Esta situacion esta
motivada por la utilizacion de la marca posterior que da lugar a una dispersion de la
identidad de la marca anterior, que disminuye su caracter exclusivo o tnico?. En este
caso se ha producido un aprovechamiento indebido de la marca de renombre, que consiste

en la progresiva destruccion la fuerza distintiva. 2°

2l Directrices relativas al examen de las marcas de la UE, EUIPO, Parte C, Oposicion, Seccion 5, Marcas
renombradas articulo 8 apartado 5 RMUE, 2016. P-53.

22 FERNANDE MASIA.E, «La proteccion internacional de las marcas notorias y renombradas», en revista
electronica de estudios internacionales, n® 2, 2001. P-13

2 FERNANDEZ-NOVOA, C. Manual de la Propiedad Industrial, 3.* edic., Marcial Pons, Madrid, 2017p-
578.

HBAZ, MA., & DE ELZABURU, A. La proteccion de las marcas notorias y renombradas en el derecho
espariol, Colex, Madrid, 2004 p- 239

25 Directrices relativas al examen de las marcas de la UE, EUIPO, Parte C, Oposicion, Seccion 5, Marcas
renombradas articulo 8 apartado 5 RMUE, 2016. P-58.

26 FERNANDEZ-NOVOA, C. Manual de la Propiedad Industrial, 3.2 edic., Marcial Pons, Madrid, 2017,
p- 579
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El Tribunal de Justicia de la Union europea defini6 por primera vez el perjuicio al caracter
distintivo de la marca a través de la sentencia Intel. En ella expresaba literalmente que
«dicho perjuicio consiste en la debilitacion de la capacidad de dicha marca para identificar
como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registrd y respecto
de los cuales se utilizado, dado que el uso de la marca posterior da lugar a la dispersion
de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del publico. Asi sucede
cuando la marca anterior que generaba una asociacion inmediata con los productos o
servicios para los que se registré deja de tener este efecto» (apartado 76. Sentencia del

Tribunal de Justicia de 27 de Noviembre de 2008 (asunto 252/07) “INTEL”?").

De ello se puede concluir que esta infraccion trata de evitar la dispersion de la identidad
y de la presencia en la mente del publico de la marca de renombre que el uso de un signo

idéntico o similar pueda general.

A) La importancia del caracter distintivo en la marca de renombre.

La proteccion de la marca de renombre no se activa por el mero hecho de serlo, sino que
es necesario que se produzca una infraccion que la perjudique?®. Es 16gico que previo a
sancionar la infraccion cometida el titular de la marca anterior también deba demostrar el

renombre de esta.

Relativo a la infraccion de perjuicio del caracter distintivo, el titular de la marca debera
demostrar que su marca, que pretende que se declare como de renombre y por ello es
merecedora de una proteccion especial, goza de un caracter distintivo superior al resto de
marcas®’. No todas las marcas de renombre gozan del mismo grado de caracter distintivo.
Es evidente que para poder alegar que se ha producido dicha infracciéon la marca anterior
debe tener un caracter distintivo de alto grado, ya que este constituye el bien juridico

protegido por la infraccion?°.

27 FERNANDEZ-NOVOA, C. Estudios sobre la proteccion de la marca renombrada. Marcial Pons, Madrid,
2014, p-97.

28 CERNADAS LAZARE, M., La dilucion de la marca de renombre, Marcial Pons, Madrid, 2019, pp-244
y 245. El perjuicio causado al renombre, el perjuicio causado al caracter distintivo, el aprovechamiento
indebido del renombre o el aprovechamiento indebido de la marca de renombre..

2 Directrices relativas al examen de las marcas de la UE, EUIPO, Parte C, Oposicion, Seccion 5, Marcas
renombradas articulo 8 apartado 5 RMUE, 2016, p-58.

30CERNADAS LAZARE, M., La dilucion de la marca de renombre, Marcial Pons, Madrid, 2019, pp- 245-
246

13



La dilucion de la Marca de Renombre Angela Tabuenca Crespo

B) La prueba del perjuicio del caracter distintivo.

Seglin la normativa espafola, para que la marca goce de la proteccion especifica del
articulo 8 y 34 de la LM, es preciso como ya se ha expuesto, que el caracter distintivo sea

superior?!,

La prueba del perjuicio del caracter distintivo corresponde al propietario de la marca
anterior que quiere demostrar dicho perjuicio. Tras ser esto probado, la carga de la prueba
se invierte y serd el titular de la marca posterior quien tendrd que demostrar que sus actos
han sido acordes a una justa causa. El medio de prueba no esta regulado ni en el
Reglamento ni en la Directiva europea, por lo que se acudird a la jurisprudencia del

Tribunal de Justicia para conocer que medios de prueba se han declarados validos®2.

La proteccion de la marca de renombre puede darse en dos momentos: cuando exista la
posibilidad de que entre en el mercado un signo idéntico o similar a la marca de renombre

y cuando la marca posterior ya estd en el mercado.

En el momento de registro el titular de la marca anterior puede plantear la oposicion® al
registro. En este momento el titular de la marca de renombre no puede pretender
demostrar el dano real que haya ocasionado el uso de la marca posterior, ya que eso
implicaria que el titular de la marca posterior hubiera hecho uso de ella antes de
registrarla. Sin embargo, si que puede demostrar el dafio probable que le causara. Para
ello el titular de la marca anterior debera demostrar que no se trata de un posible dafo

hipotético.

En el momento que la marca posterior ya esta en el mercado, el titular de la marca anterior
podré ejercitar el «ius prohibendi», para impedir que se utilice una marca idéntica o

similar. En principio, para poder ejercer este tipo de proteccion se deberia esperar a que

31 FERNANDEZ-NOVOA, C. Manual de la Propiedad Industrial, 3.2 edic., Marcial Pons, Madrid, 2017,p-
579

32 Directrices relativas al examen de las marcas de la UE, EUIPO, Parte C, Oposicion, Seccion 5, Marcas
renombradas articulo 8 apartado 5 RMUE, 2016, pp- 68- 71

33 Articulo 6.2 a), b) y ¢) y 7.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, Ley de Marcas. Para que la marca
anterior pueda oponerse como una de renombre ante la inscripcion de la posterior es necesario que este
previamente registrada.
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efectivamente se produzca un dafio real en la marca anterior, lo que puede desvirtuar la

funcion de proteccion ya que en este caso la marca anterior ya ha sido perjudicada.

Sin embargo, la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unidon Europea ya permitié la
posibilidad en el caso Intel y unifica los criterios de proteccion en el momento de
oposicion al registro y en uso. De esta manera si el titular de la marca anterior demuestra
que el dafio que se puede producir una vez se ha registrado la marca, pero todavia no ha
sufrido un grave dafio o perjuicio en su funcion distintiva no solo es hipotético, sino que

también probable, podra ser objeto de esta proteccion’®.

Otro modo que se baraja para probar el perjuicio al caracter distintivo en el caso Intel es
la modificacion del comportamiento econdmico del consumidor. Este es un elemento de
prueba subjetivo ya que depende del comportamiento del consumidor, y ademas agrava
la carga de la prueba al titular de la marca de renombre debido a la dificultad de

demostracion?.

3.3 Perjuicio del renombre.

Para que se de el perjuicio del renombre, es necesario que el consumidor informado con
normalidad y perspicaz asocie la marca posterior con la anterior y que ademas de dicha
asociacion se produzca un deterioro o una devaluacion de su renombre o prestigio
conseguido a base de promocion®S. Esta figura es también conocida como «dilucion por

deterioro de la imagen» o «deterioro de la imagen»

Este deterioro puede producirse porque la marca posterior se asocie a un elemento que
provoque efectos negativos sobre la marca anterior o porque se asocie a elementos que
puedan resultar ofensivos®’. Por ejemplo, que se utilice la marca en un contexto
degradante, obsceno o inapropiado. O que la imagen de la marca anterior es incompatible

con la imagen que se habia creado a través de mecanismos de promocién. Un ejemplo

3% CERNADAS LAZARE, M., La dilucion de la marca de renombre, Marcial Pons, Madrid, 2019, pp-
248-253

35 Directrices relativas al examen de las marcas de la UE, EUIPO, Parte C, Oposicion, Seccion 5, Marcas
renombra}das articulo 8 apartado 5 RMUE, 2016, p-60.

3SFERNANDEZ-NOVOA, C. Manual de la Propiedad Industrial, 3.* edic., Marcial Pons, Madrid, 2017,
p- 578

37 Guia de examen de prohibiciones relativas de registro. Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, p- 60
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grafico podria ser que un tercero utilizase una marca de ginebra renombrada para designar
un detergente, lo cual tendria repercusiones negativas para la marca renombrada que la

haria menos atractiva al consumidor?8.

Este riesgo debe ser previsible y no podra ser meramente hipotético, por lo que el titular
de la marca anterior debera alegar que corre el riesgo de que se produzca este tipo de

perjuicio®.

Para poder apreciar este tipo de menoscabo, no bastara la asociacion de las marcas
anterior y posterior por parte del publico, sino que es fundamental que los productos o
servicios de la marca posterior generen una efecto negativo o perjudicial sobre la anterior.
Por ejemplo, si una marca que se relaciona con los caracteres de salud, dinamismo o
deporte se utiliza para nombra una marca de tabaco, la connotacion de la marca posterior

sera de contraste negativo en comparacion a la primera*’.

4. EXCEPCION DE JUSTA CAUSA.

Cualquiera de las infracciones mencionadas con anterioridad que pongan en riesgo la
marca de renombre estaran prohibidas salvo que haya una justa causa que las justifique.
Esta prueba corresponde aportar al titular de la marca posterior después de que el titular
de la marca de renombre ya haya demostrado que efectivamente se produce una
infraccion que le perjudica. Como regla general, se presume que no existe justa causa que
permita este tipo de infracciones*!.

La jurisprudencia ha establecido que puede apreciarse justa causa y no se le puede pedir

que se abstenga de utilizar la marca cuando, por ejemplo, se trate de uso genérico del

38 Directrices relativas al examen de las marcas de la UE, EUIPO, Parte C, Oposicion, Seccion 5, Marcas
renombradas articulo 8 apartado 5 RMUE, 2016, p- 63

3 FERNANDE MASIA.E, «La proteccion internacional de las marcas notorias y renombradas», en revista
electronica de estudios internacionales, n° 2, 2001, pp. 12-18

“ODirectrices relativas al examen de las marcas de la UE, EUIPO, Parte C, Oposicion, Seccién 5, Marcas
renombradas articulo 8 apartado 5 RMUE, 2016, Pp 63-64.

4! Guia de examen de prohibiciones relativas de registro. Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, p- 61.
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signo para designar productos y servicios a través de elementos verbales o elementos

figurativo-genéricos*.

5. LA DILUCION DE LA MARCA DE RENOMBRE.

5.1 Riesgo de dilucion.

El riesgo de dilucion supone que una marca de renombre conocida por el publico en
general y prestigiosa en cuanto a la calidad de sus productos o servicios, vea en peligro
su caracter distintivo frente a una marca posterior que emplea un signo idéntico o similar

para identificar otro tipo de producto o servicio.

Es importante destacar, que la proteccion frente al riesgo de dilucion no se produce con
la mera prohibicion relativa de utilizacion de la marca anterior con el objetivo de un
aprovechamiento de la fama ajena, sino que ha de permitir a terceros objetar la utilizacion

de la marca con relacion a cualquier tipo de producto.

Ello se basa en el presupuesto extraordinario que indica que cualquier empleo de una
marca similar o idéntica por un tercero que tiene un amplio conocimiento por el publico
y unos altos estandares de calidad. Por ello, cualquier empleo de la marca por un tercero

es capaz de socavar esa conexion Unica entre el signo y el producto que identifica*3.

El estudio de la dilucién se centra en analizar como las acciones de la marca pueden en
mayor o menor medida diluir las creencias y actitudes asociadas a la marca. En relacion
al aspecto juridico, se centra en medir los efectos negativos sobre el la marca que se

originan del uso no autorizado de una marca renombrada por un tercero.

La dilucion se puede manifestar de dos maneras diferentes, o bien reduciendo el nivel de
preferencia y actitudes a la hora de evaluar la marca (dilucion de tipicidad), o bien

reduciendo el nivel de unicidad, especificidad y evocacion de la marca (dilucion de

42 Directrices relativas al examen de las marcas de la UE, EUIPO, Parte C, Oposicion, Seccion 5, Marcas
renombradas articulo 8 apartado 5 RMUE, 2016, pp- 72-73.

4 MONTEAGUDO. M. La proteccién de la marca renombrada, Civitas, Madrid, 1995, Madrid, pp 275-
278
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valoracion). Las metodologias para medir la dilucion de tipicidad se centran en estudios
sobre las medidas de valoracion de los tributos de la marca. Las medidas de dilucion de
la tipicidad analizan medidas de reconocimiento y memoria, como el andlisis de la
evocacion simbolica de la marca al ser expuesta al consumidor, y analisis de

posicionamiento y preferencia de las marcas*.

5.2 Proteccion otorgada frente a la dilucion.

La proteccion contra la dilucion supone la tutela especifica a la accede una marca de
renombre que tiene una importante presencia en el mercado debido a sus actividades de
promocion y la excepcionalidad. Ello debe ser protegido frente a terceros que quieran
danar dicha posicion. Como anteriormente se ha destacado, la utilizacion de un signo
idéntico o similar a la marca por el tercero dafia la vinculacion exclusiva que el trafico
establece entre el concreto signo de alto renombre y los productos o servicios que se

distinguieron con este en el primer momento.

La ventaja que obtiene el tercero es aprovecharse del efecto publicitario conseguido por
la marca renombrada a costa de perjudicar su cardcter exclusivo. Esta pérdida de

exclusividad en el mercado es el fundamento de que se produzca la dilucion.

La intencion es reservar este tipo de proteccion a los signos distintivos que cumplan con
las caracteristicas para ser nombrada marca de renombre establecida por la jurisprudencia
europea (conocimiento por la mayoria del piblico en general y alto grado de calidad en
sus productos o servicios). Sin embargo, este tipo de proteccion tiene que ser excepcional
a aquellas marcas que tengan un mayor grado de las caracteristicas ya mencionadas, de
manera que no cualquier tipo de marca pueda optar a este tipo de proteccion ya que la

debilitaria.

Es importante aclarar que la protecciéon de la marca renombrada tiene un cardcter
mayormente preventivo. Si la fundamentacion para solicitar este tipo de proteccion es

que la utilizacion de un signo distintivo similar o idéntico al que yo poseo puede

# CERVINO, ] Y BAENA,V. «Nuevas dimensiones y probleméticas en el &mbito de la creacion y gestion
de marcas». Cuadernos de Estudios empresariales, vol.24, 2014, P-29
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perjudicar mi posicion de exclusividad en el mercado, se podria alegar que el uso de una
sola marca similar o idéntica no afecta a su renombre, en cambio si se permite que existan
muchas marcas similares o idénticas para designar productos, aunque sean diferentes, se
correra el riesgo de dilucion. Por ello el cardcter de la proteccion es preventivo, porque

trata de actuar previamente a que se produzca un dafio real en la marca®.

A) La mala fe como elemento determinante.

La mala fe esta presente en practicamente todas las acciones de defensa que nos presenta
la ley espafiola. Por supuesto, aparece regulada en el Coédigo Civil para determinar la
intencionalidad de quien act@ia. En materia de derecho marcario, también puede ser

determinante para establecer un dafio o perjuicio a la marca renombrada.

En el sistema de registro de la marca renombrada, se prevé que la inscripcion de las
marcas tenga lugar mediante un procedimiento en el que la OEPM lleve a cabo un examen
con intencion de determinar si la solicitud de inscripcion cumple con los requisitos
correspondientes, ha sido presentada por un legitimado para ser titular de la marca y no
incurre en ninguna causa de ilicitud ni en ninguna prohibicion absoluta. Si ello es asi, se
abre el plazo de oposicion a terceros que se pueden fundamentar en prohibiciones

relativas o absolutas.

Nuestra Ley de Marcas no prevé expresamente la posibilidad de denegar el registro por
causa de mala fe, sin embargo, deberiamos considerar que la misma se encuentra reflejada
en los preceptos, ya que la Directiva de marcas de la UE en el articulo 4.2 si que valora
la posibilidad de que se podra solicitar la nulidad del registro cuando el solicitante lo haya

efectuado de mala fe.

Si se demuestra en el procedimiento de oposicion que la inscripcion de la marca se hace
con mala fe para tener un aprovechamiento indebido de la marca del titular anterior, se
podria entender que incurriria en la prohibicién que dispone la prohibicion de los signos
contrarios a la ley, al orden publico o a las buenas costumbres (Articulo 5.1.f) LM). La

mala fe deberia imponerse como obstaculo absoluto al registro, por encima del principio

4 MONTEAGUDO. M. La proteccién de la marca renombrada, Civitas, Madrid, 1995, Madrid, pp 281-
283.
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de especialidad. Es decir, no se considera necesario el riesgo de confusion en el

consumidor para apreciar que el registro se ha llevado a cabo con mala fe.

Por todo ello podemos considerar la mala fe en el registro como motivo que fundamente
la oposicion del titular de la marca anterior. Se podria justificar que existe la mala fe en
el registro de una marca idéntica o similar a una ya registrada cuando no existe justa causa

que la justifique.

Es posible que la mala fe no haya sido apreciada en el momento de registro, bien por que
el tercero interesado no la opuso o bien porque no fue declarada de oficio. De esta forma

hay una resolucion administrativa que permite el registro de esta marca posterior.

Ante esta situacion se puede plantear la cancelacion del registro basdndose en la mala fe.
La Ley de Marcas dispone la posibilidad de declarar la nulidad de un registro cuando el
mismo se haya producido con mala fe (articulo 51.2.b LM). La nulidad del registro debe
de ser promovida ante los tribunales de la jurisdiccion civil, dicha accién carece de

prescripcion (articulo 51.2 LM)*,

B) Proteccion contra marcas que distingan productos o servicios no

competitivos.

El riesgo de debilitamiento o dilucion de la fuera distintiva de la marca renombrada es
consecuencia de la utilizacion mas o menos generalizada de este tipo de marcas para
designar productos distintos de los que designa la marca renombrada, ello genera el
desvanecimiento del caracter distintivo y del potencial publicitario de la marca victima
del comportamiento del tercero, por ello el perjuicio de la marca renombrada se basa en
la destruccion progresiva de su fuerza distintiva que ocurrird si de repente hay muchas

marcas similares o idénticas.

4 BAZ, MA., & DE ELZABURU, A. La proteccion de las marcas notorias y renombradas en el derecho
espariol, Colex, Madrid, 2004, pp- 151-181.
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Actualmente el articulo 8 LM otorga proteccion sobre la marca renombrada, ya que
dispone que el propietario de esta podra perseguir al tercero que se aprovecha de esta y

provoquen este tipo de debilitamiento®’.

Esta proteccion se basa en la superacion del principio de especialidad*® de las marcas.
Las marcas que no gozan de renombre son protegidas segun el principio de especialidad.
En cambio, las marcas que si gozan de dicho renombre, lo superan y son protegidas
mediante la prohibicion o impedimento de inscripcion de signos distintivos idénticos o

similares para identificar productos distintos de los que representa la marca de renombre.

C) La proteccion de la marca renombrada en la Ley de Competencia

Desleal

La proteccion de la marca que goza de renombre en la Ley de Competencia Desleal tiene
como objetivo proteger la reputacion de la marca que pretende ser aprovechada por un
tercero por su importancia y buen nombre en el mercado. El objetivo del tercero es

aprovecharse de la utilidad econdomica del signo renombrado.

El articulo 12 LCD dispone la tutela frente al aprovechamiento de la reputacion ajena y
establece que se reputa desleal el aprovechamiento indebido en beneficio propio o ajeno
de las ventajas de reputacion industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el
mercado. Particularmente, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos [...].

La deslealtad de las conductas parasitarias, no se encuentra en la valia del propio signo,
sino en el aprovechamiento indebido del mercado que por su reputacion y calidad le
corresponderia a el titular de la marca anterior, que ha ganado con esfuerzo y eficiencia

su posicion en el mercado.

Para poder apreciar deslealtad en la conducta se requiere la apropiacion de la reputacion

ajena. Pero no todas las marcas tienen ni el mismo grado de renombre, ni por lo tanto, el

47TBAZ, MA., & DE ELZABURU, A. La proteccion de las marcas notorias y renombradas en el derecho
espariol, Colex, Madrid, 2004, pp 237-239.

48 BROSETA PONT, M y MARTINEZ SANZA, F., Manual de Derecho Mercantil, Tecnos, 26 edic,
Volumen I, Madrid, 2019, pp- 264.
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mismo grado de reputacion en el mercado. Para poder considerar que se ha producido un
aprovechamiento de la reputacion ajena susceptible de ser calificado en el articulo 12, es

necesario tener en cuenta los siguientes aspectos.

En primer lugar, se puede considerar que, a mayor implantacion de la marca en el
mercado, mas tentador es aprovecharse de su reputacion y por ello, mayor es el riesgo.
Esta caracteristica esta directamente asociada al nivel de renombre que atesore la marca.
La relacion entre el grado de renombre de la marca, su duracion y su reputacion en el
mercado suponen el fundamento de que existan conductas por terceros con intencion de
aprovecharse indebidamente de esta. Todo ello hace referencia al prestigio de la marca
asociados al signo y al valor comercial de su imagen. Estas consideraciones junto con la
relacion que establecen los consumidores entre el signo distintivo y la calidad del
producto o servicio, la incidencia de los elementos psicolédgicos fruto de la publicidad y
promocion realizada por la marca anterior y la originalidad y atractivo del signo, son
presupuestos decisivos para apreciar que existe una conducta desleal del competidor

titular de la marca posterior.

Junto a estos elementos de proteccion, se puede tener en cuenta como elemento adicional
contra las conductas desleales, el esfuerzo e inversiones realizadas por el titular de la
marca anterior para propiciar su prestigio y reputacion en el trafico. Por ello, a mayor
grado de dedicacion y esfuerzo en el fomento del renombre de la marca, mas justificada

sera la proteccion del titular de la marca frente a conductas desleales.

Para que se produzca un aprovechamiento de la reputacion ajena, no es necesario que los
productos y servicios sean idénticos o similares, sino que el titular de la marca posterior
se puede aprovechar de la imagen y reputacion del signo para identificar otro tipo de
productos o servicios. Si mayor es el renombre de la marca, mas posibilidades tiene el
tercero titular de la marca posterior de aprovecharse de su reputacion aun para identificar
productos distintos a la marca anterior. La reputacion de la marca se basa en los elementos
objetivos, compuestos por el elemento de calidad de los productos y servicios; como
subjetivos, que son referentes a la imagen del signo. Cuando lo determinante es la imagen
del signo para poder establecer si existe un aprovechamiento de la reputacion ajena o no,
la distancia competitiva entre los productos o servicios originarios y aquellos a los que el

tercero recurre a la marca renombrada puede ser mayor. Esto ocurre, por ejemplo, con los
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productos de lujo, ya que el consumidor adopta la decision principalmente en funcion de

lo que representa el signo distintivo.

Se debe tener en cuenta que la utilizacion por un tercero de la marca de renombre afecta
también a la posible explotacion de esta que quisiera hacer su titular. En principio, para
que se produzca el aprovechamiento de la reputacion ajena, es necesario que los productos
o servicios que distingan la marca anterior y de renombre y la marca posterior sean
similares. A no ser que el titular de la marca posterior quiera hacerse valer de la imagen
del signo renombrada para entrar en un mercado distinto. Este supuesto es frecuente en
los casos de merchandising ya que los consumidores adquieren productos que pueden
llevar impreso el signo de la marca de renombre, aunque sepan que ese producto no esta

comercializado por la misma.

No toda conducta que conlleve el aprovechamiento de la reputacion ajena podra ser
calificada como desleal. Solo se reputardn como desleal aquellas en las que el autor no
pueda justificar su conducta. Asi se deduce cuando la LCD hace referencia al concepto
«aprovechamiento indebido». Esto otorga la posibilidad al tercero de justificar su
conducta y demostrar que existe un interés legitimo que ampara que se haya beneficiado
de la reputacion ajena. Por ejemplo, que la marca posterior que es idéntica o similar a la
anterior renombrada o que la marca suponga el nombre y apellidos del titular de la marca
posterior®.

Puede darse también, en materia de la LDC que se produzca una degradacion del
renombre de la marca (articulo 9) o que se produzca un efecto de desacreditacién por
supuestos venta a bajo coste, cuando tenga por objeto desacreditar un producto ajeno

(articulo 17.2.b)).

5.3 Actos de defensa contra la dilucidon de la marca renombrada.

4 MONTEAGUDO. M. La proteccién de la marca renombrada, Civitas, Madrid, 1995, Madrid, pp 252-
261.
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Se pueden realizar acciones para la proteccion de la marca renombrada, o bien previo al
registro o cuando la marca posterior que vulnera la de renombre ya ha entrado a formar

parte del trafico juridico.

Puede tratarse de acciones encaminadas a evitar que una solicitud de inscripcion sea
reconocida por la OEPM mediante la oposicion al registro, o recurso en via administrativa
ante la Jurisdiccidon contencioso-administrativa contra la concesion del registro realizado

por la OEPM a pesar de haber manifestado el riesgo de dilucion en la oposicion al registro.

Pueden tratarse de acciones para impugnar el registro obtenido por un tercero, en la
mayoria de los casos por no haberse realizado la oposicion al registro por parte del titular

de la marca renombrada, o para recuperar la propiedad de registro ajeno.

En su defecto se pueden poner en marcha acciones tendentes a evitar o hacer cesar el uso
de marcas iguales o semejantes a la marca anterior de renombre y a corregir las
consecuencias provocadas por dicho uso, incluyendo las posibles medidas cautelares

adoptadas y la indemnizacion de los dafios y perjuicios™.

A) Acciones del titular de derecho sobre la marca renombrada.

En primer lugar, la OEPM examinara si el registro de la marca es susceptible de incurrir
en alguna prohibicion absoluta o relativa de registro. Las solicitudes de inscripcion
pueden ser objeto de oposicion de terceros. Segun el articulo 19.1 LM cualquier persona
que se considere perjudicada podra presentar en el plazo de dos meses oposicion a la
marca que se pretende registrar, a contar desde la fecha de publicacion de la solicitud en

el BOPL

En el escrito de oposicion habrd de aportarse prueba suficiente para invocar dicha

proteccion.

S0BAZ, MA., & DE ELZABURU, A. La proteccion de las marcas notorias y renombradas en el derecho
espariol, Colex, Madrid, 2004, p- 243
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La oposicion puede fundarse o bien en el &mbito concreto de una marca no registrada que
a fecha de presentacion de registro de la marca objeto de oposicion sea ampliamente

conocida en el sentido del articulo 8 LM.

La diferencia entre la oposicion de registro de una marca que no goza de renombre y otra
que si, radica en el principio de especialidad. Una vez se haya ejercitado la accion
administrativa que impugna el registro, se notificara al titular de la solicitud, que podra
contestar a ella con las alegaciones que considere necesarias para defenderse. La OEPM
dictard la correspondiente resolucion, que denegard o aceptara la solicitud de registro
segun considere o no suficientes los motivos alegados por las partes. El recurso contra
dicha resolucién se hace de nuevo ante la OEPM, que revisara en ese caso su decision
inicial. Si la resolucion de la OEPM vuelve a ser no satisfactoria para alguna de las dos
partes, podran interponer recurso esta vez por via jurisdiccional ante los Tribunales
contencioso-administrativos!. Contra la concesion de una marca podra interponerse el
correspondiente recurso administrativo de alzada y en su caso, recurso extraordinario de

revision.

Segtin el articulo 27.3 LM, la OEPM no puede ejercer de oficio o a instancia de parte, la
potestad revisora prevista en la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico de
Sector Publico (en adelante LRJISP) y la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas (en adelante LPAC), si esta se
basa en alguno de los motivos de prohibicion absolutos o relativos (articulo 51 y 52 LM).
Sin embargo, con anterioridad a la modificacion del afio 2018, era necesario acudir a la
jurisdiccion civil para declarar la nulidad del registro de la marca que incurriese en alguna
de estas prohibiciones>?. Actualmente y tras la modificacion, el procedimiento de nulidad

puede ser llevado a cabo por la OEPM cuando la parte interesada asi lo solicite™?.

La accion de nulidad de la marca posterior que pone en riesgo de dilucion a la marca

anterior se puede proceder si por los motivos que en su caso fueran, no se hubiera

SLBAZ, MA., & DE ELZABURU, A. La proteccion de las marcas notorias y renombradas en el derecho
espaiiol, Colex, Madrid, 2004, pp 245-249.

2 CERVINO, ] Y BAENA,V. «Nuevas dimensiones y problematicas en el &mbito de la creacion y gestion
de marcas». Cuadernos de Estudios empresariales, vol.24, 2014.

53 https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/modificacion-de-la-ley-de-marcas-un-nuevo-marco-juridico-
mas-europeo
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presentado oposicion al registro de dicha marca, o en su caso, no hubiera obtenido un

resultado satisfactorio de la misma en via administrativa.

Por la via civil, el titular de la marca de renombre que haya sido lesionada podra invocar:
«(1) la cesacion de los actos que violen su derecho; (ii) la indemnizacion por los dafios y
perjuicios sufridos; (iii) la adopcidon de medidas necesarias para evitar el dafio que se esta
causando [...]; (iv) la destruccién [...] de los productos ilicitamente identificados con la
marca que estén en posesion del infractor [...]; (v) la atribucién en propiedad de los
productos, materiales y medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado
anterior cuando sea posible; y finalmente (vi) la publicacion de la sentencia a costa del
condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas». (Articulo 41

LM).

En otros casos, se produce la utilizaciéon de la marca de renombre por un tercero en el
mercado sin su consentimiento, mediante la reproduccion, falsificacion o imitacion, de
manera que se cree confusion entre los consumidores. En materia de la marca de
renombre, el «ius prohibendi» confiere al titular de la marca la proteccion de su marca de
renombre frente a cualquiera de estos actos, que no solo crean riesgo de confusion, sino
que ademads produce un riesgo a su caracter distintivo en el mercado y se aprovechen

indebidamente de su reputacion y medios publicitarios o de promocion.

Ademas de las acciones civiles, la Ley de Marcas posibilita en el articulo 40 el ejercicio
ante los 6rganos jurisdiccionales penales las acciones que corresponda contra quienes
lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguarda. De esta forma
se remite al Cdodigo Penal, articulo 274, que impone «una pena de seis mese a dos afios
de prision o multa de seis a veinticuatro meses a quien con fines industriales o comerciales
y sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado (en este
caso la marca), reproduzca, imite modifique o de cualquier otro modo utilice el signo
distintivo idéntico o confundible con aquel, para distinguir los mismos o similares

productos para los que el derecho de la propiedad se encuentra registrado»>*.

5% En materia de proteccion de la marca renombrada, se recuerda que la misma supera el principio de
especialidad. Es decir, tiene la proteccion del principio de especialidad mas la proteccion reforzada que se
otorga por el caracter de la marca. Por ello, el titular de la marca registrada podra optar a la tutela penal
cuando la marca posterior sirva para distinguir productos y servicios idénticos o similares.
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Estos condicionantes establecidos por el CP son los que se contemplan para poder
estimarse que se ha producido un delito. El rigor de este articulo tiene como objeto no
elevar a la categoria de delitos conductas que solo podrian ser consideradas ilicitas en el
ambito civil.

La interpretacion que se ha hecho de alguno de los requisitos mas importantes es la

siguiente:

En primer lugar, solo serd sancionable la utilizacion de un signo que sea igual o semejante
al protegido, con motivo fundamental de que pueda causar confusion en el consumidor.
Sin embargo, la jurisprudencia no entendia que se cumplia dicho requisito de confusion
cuando grupos de mafias profesionales de pirateria de la propiedad intelectual e industrial
para la comercializacién callejera de productos falsificados. La jurisprudencia, en
sentencias muy excepcionales, hace referencia a que con motivo del precio, lugar donde
se vende y calidad el consumidor no es victima de confusion ni es engafiado ya que es
conocedor de que no son productos legitimos.

La mayoria de las sentencias al respecto, son conscientes de que a pesar de que el articulo
274 del CP no recoge la estafa de hacer pasar por autentico lo que no es y el consumidor
que compra este tipo de productos es conocedor de ello. A pesar de esto, se defrauda la
propiedad industrial de las empresas titulares de la marca y el producto, y aquellos que se

dedican a este tipo de mercado son plenamente conscientes de ello.

Solo es delictiva la conducta que se realice con finalidad industrial o comercial, es decir,
que pretenda aprovecharse de la marca con otra idéntica o similar con un producto de

menor calidad que el comercializa la marca anterior.
La marca protegida por la jurisdiccion penal debe estar registrada conforme a la Ley de

Marcas. Por otro lado, el autor que comete es conocedor de que la marca se encuentra

registrada.
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Por supuesto, debe concurrir como uno de los requisitos fundamentales de cualquier
conducta que pueda ser calificada como delictiva, el dolo o la mala fe. Sentido consciente

y voluntario de aprovecharse de la marca anterior™>.

Por todos estos dafios la ley de marcas introduce una serie de medidas indemnizatorias
para resarcir el dafio sufrido por el titular de la marca de renombres, reguladas en el
articulo 43 LM, En primer lugar, hay que destacar que la indemnizacion de dafios y
perjuicios no solo atiende a las pérdidas reales sufridas, sino que también tienen en cuenta
aquellos beneficios que el titular de la marca de renombre haya dejado de tener. El titular
de la marca también podra exigir indemnizacion por el perjuicio causado a su reputacion

y prestigio de la marca.

Para fijar la indemnizacion por dafos y perjuicios se tendrd en cuenta las consecuencias
econdmicas negativas y aquellos beneficios que el titular de la marca haya dejado de
ingresar por este hecho, ademas podra reclamar los objetivos que haya tenido el titular de

la marca posterior a su costa como consecuencia de la violacion.

En cuanto a los dafios morales, a efectos de cuantificar la indemnizacion se tendra en
cuenta el renombre y prestigio de la marca. Por ello, aunque dos marcas gocen de
renombre si el conocimiento y reputacion de una es mayor que el de la otra se apreciara
que tiene un mayor grado de renombre y por ello tendrd derecho a una indemnizacion

mayor en cuanto a los perjuicios morales se refiere.

Ademas de todo ello, el titular de la marca renombrada que ha sufrido dicha violacién
tendré derecho, sin necesidad de prueba, a percibir en concepto de indemnizacion el 1 por
ciento de la cifra de negocios obtenido®” por el titular de la marca posterior que ha
perjudicado su carécter distintivo. El titular de la marca de renombre podra exigir mas si

prueba que la violacion de su marca ocasiono6 dafios y perjuicios superiores a los que son

3 BAZ, MA., & DE ELZABURU, A. La proteccién de las marcas notorias y renombradas en el derecho
espariol, Colex, Madrid, 2004, pp- 181-203.

¢ CERVINO, ] Y BAENA,V. «Nuevas dimensiones y problematicas en el &mbito de la creacion y gestion
de marcas». Cuadernos de Estudios empresariales, vol.24, 2014.

STBAZ, MA., & DE ELZABURU, A. La proteccién de las marcas notorias y renombradas en el derecho
espariol, Colex, Madrid, 2004, p 269.
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resarcidos con el 1 por ciento, de acuerdo con los apartados anteriores (Articulo 43.5

LM).

El titular de la marca renombrada anterior podra solicitar medidas cautelares antes de
ejercitar la accion principal tendente a que el comportamiento lesivo deje de ocurrir.
Podra solicitarla también en el mismo momento de interponer demanda de cesacion o

después de obtenida una sentencia favorable.

En caso de que las medidas cautelares sean solicitadas previamente a iniciar la accion
principal, el titular de la marca anterior dispone de 2 meses a partir de que se aprueben

las medidas, para interponer la demanda de cesacion.

Las medidas cautelares también pueden ser solicitadas por el titular de la marca anterior
después de tener una sentencia favorable y que el titular de la marca posterior plantee

recurso de apelacion en desacuerdo de lo que ha dictado el Tribunal en primera instancia.

También, se podra solicitar como medidas cautelares cualquiera que asegure debidamente
el cumplimiento de lo dispuesto en el fallo. La ley enumera: las que supongan la cesacion
inmediata de los actos que violen el derecho de marca, la retencion y deposito de los
objetos producidos o importados con violacion de la marca y de los medios destinados
por el demandado a la produccion o a la realizacion de la actividad constitutiva de
violacién, la prestacion de fianza que garantice la eventual indemnizacion de datos y
perjuicios y las anotaciones pertinentes para dejar constancia en las bases de datos de la

OEPM3,

III. CONCLUSIONES

Como se ha reflejado a lo largo de este trabajo, la dilucion de la marca de renombre es

una cuestion controvertida que ha sido objeto de estudio a lo largo de los afios.

8 BAZ, MA., & DE ELZABURU, A. La proteccion de las marcas notorias y renombradas en el derecho
espariol, Colex, Madrid, 2004, pp- 271 a 273.
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Para que se produzca este riesgo de dilucion es necesario que un tercero titular de una
marca posterior pretenda registrar o haya registrado un signo distintivo idéntico o similar
al de la marca de renombre. Al ser la marca anterior calificada como una de renombre, es
indiferente si el uso de los productos o servicios designados por la marca posterior esta
destinado a identificar productos o servicios similares a los de la marca de renombre o
totalmente diferentes. Esta proteccion especial es otorgada al titular de la marca que podra
ejercitar acciones de «ius prohibendi» contra las marcas que designen productos similares
o idénticos a los de la marca renombrada (principio de especialidad) o superen dicho
principio y se opongan al registro de una marca similar o idéntica que designa productos

que operan en un mercado distinto al suyo.

En cualquiera de los dos casos la marca de renombre sufre una serie de perjuicios. El
perjuicio por un aprovechamiento indebido del cardcter distintivo o de renombre, que
produce una ventaja desleal frente al resto de competidores. Es asi la marca posterior
pretende aprovecharse de la publicidad y promocion de la marca anterior de renombre o

aprovecharse de su estrategia eficiente de posicionamiento en el mercado.

El perjuicio al caracter distintivo de la marca de renombre, que provoca la debilitacion en
la marca al no poder identificar productos o servicios de esta bajo el signo distintivo en
que lo registro. Esto da lugar a la dispersion de la marca anterior y disminuye su caracter

unico.

Finalmente, podemos encontrarnos ante un perjuicio en el propio renombre de la marca,
es decir, se produzca un deterioro o devaluacion del renombre o perjuicio obtenido por la
marca a través de la promocion. En este caso, el titular de la marca renombrada puede
sufrir que su marca sea relacionada con un elemento que provoque efectos negativos en

ella o que incluso pueda resultar ofensivos.

Este tipo de perjuicios pueden ser probable o real, dependiendo el momento en el que el
titular de la marca haga valer su proteccion. En caso de que el titular de la marca
renombrada haga valer su derecho mediante la oposicion al registro, deberd alegar el
riesgo probable de dilucion y del perjuicio del caracter distintivo, de manera que en caso

de que dicha marca posterior fuera efectivamente registrada, el titular de la marca anterior
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dejaria de ser asociado a la exclusividad que rodea su marca, la calidad que le caracteriza
o su reputacion. En caso de que el plazo para oponerse al registro de la marca posterior
haya pasado, no implica que titular de la marca renombrada quede indefenso, sino que
podré plantear la nulidad del registro ante la OEPM o en su caso acudir a la jurisdiccion
ordinaria. Para cualquiera de estos supuestos, el titular de la marca renombrada no debe
esperar a que se produzca un dafo efectivo sobre su signo distintivo. Podra alegar el dafo
probable que se le puede causar en el supuesto de que la marca posterior continuase en el

trafico juridico y comercial.

Es evidente que la entrada de una sola marca posterior idéntica o similar a la de renombre
en el trafico juridico, no podra causarle grandes dafios, salvo en circunstancias
excepcionales. Sin embargo, el objeto de este mecanismo de proteccion es evitar que
puedan introducirse varias marcas idénticas o similares a la que goza de renombre para

evitar la dilucidn de esta entre el resto de las marcas ordinarias.
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