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RESUMEN: El presente trabajo pretende
analizar los distintos grupos de personas
que disponen de legitimaciéon activa
para ejercitar las acciones por violacion
de marca en el ordenamiento juridico
espanol. Concretamente, el titular de la
marca, los licenciados, los titulares de
un derecho real de uso, los titulares pro
indiviso de la marca y las asociaciones
de consumidores y usuarios. El trabajo
concluye con el estudio de la legitima-
cion del solicitante de registro de marca
y la accion de dafios y perjuicios.
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ABSTRACT: The article intends to analyze the
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pacity to bring actions for violation of a trade
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sumers’ unions. The article ends with the
study of the capacity to bring action for dam-
ages of the applicant of a trade mark.

Descriptors: trade marks, distinctive sign,
violation of a trade mark, legal capacity to
bring actions, licensees.

* Articulo recibido el 10 de enero de 2008 y aceptado para su publicacion el 28
de marzo de 2008. Este trabajo es resultado del Proyecto de Investigacion SEJ
2006-14815 del Ministerio de Educacion y Ciencia Espafol “Sistemas de redes em-
presariales: transparencia, contrataciéon y concurso”.

**  Investigador V Segles en el Departamento de Derecho Mercantil “Manuel Brose-
ta Pont” de la Universitat de Valencia.

Boletin Mexicano de Derecho Comparado,
nueva serie, afio XLI, nam. 123,
septiembre-diciembre de 2008, pp. 1403-1430


www.juridicas.unam.mx

1404 JAUME MARTI MIRAVALLS

SUMARIO: 1. Introduccion. 11. Legitimacion activa para ejercitar las accio-

nes por violacion de marca en el ordenamiento juridico espaniol. 111. El titu-

lar de la marca. INV. Los licenciados de la marca. V. Los titulares de un

derecho real de uso o disfrute de la marca. V1. Los titulares pro indiviso de

la marca. VIL. Las asociaciones de consumidores y usuarios. VIIL. El soli-

cttante de registro de marca y la accion de dafios y perjuicios por violacion
de marca. IX. Bibliografia.

I. INTRODUCCION

En el ordenamiento juridico espafiol, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
de Marcas' constituye el régimen juridico de los signos distintivos, cate-
goria juridica que configura uno de los grandes campos de la propiedad
industrial.?

Tres motivos o razones justificaron la necesidad de reformar la
Ley 32/1988 de marcas:® Primero, dar cumplimiento a la sentencia
del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio, que delimitaba
las competencias que en materia de propiedad industrial correspon-
dian a las comunidades auténomas y al Estado;* segundo, incorporar

I Publicada en el Boletin Oficial del Estado, nim. 249, 8 de diciembre de 2001. So-
bre la misma, véase Fernandez-Novoa, C., Tratado sobre derecho de marcas, Marcial
Pons, 2004; Bercovitz Rodriguez-Cano, A. (dir.), Comentarios a la ley de marcas, Aranza-
di, 2003; Gonzalez-Bueno, C. (coord.), Comentarios a la ley y al reglamento de marcas,
Thomson-Civitas, 2003; Lobato Garcia-Mijan, M., Comentario a la Ley 17/2001 de mar-
cas, Civitas, 2002.

2 La legislacion sobre este tipo de propiedad es competencia exclusiva del Estado,
de conformidad con el articulo 149.1.9 de la Constituciéon Espafiola.

3 Sobre la misma, Ferndndez-Novoa, C., Derecho de marcas, Montecorvo, 1990; .,
Tratado sobre derecho de marcas, Marcial Pons, 2001; Botana Agra, M. J., “Panoramica
de la Ley 32/1988 espanola de marcas”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor,
t. 13, 1989-1990, pp. 13-40; Bercovitz Rodriguez-Cano, A., “Observaciones prelimi-
nares a la Ley de Marcas de 1988 (especialmente desde la perspectiva del derecho
europeo)”, Derecho mercantil de la Comunidad Econdmica Europea: estudios en homenaje a José
Girén Tena, 1991, pp. 157-188.

+ En lo que se refiere a los motivos de caracter constitucional, la Ley plasmé fiel-
mente los criterios jurisprudenciales de delimitacién de competencias, atribuyendo és-
tas a los 6rganos autonémicos o estatales conforme a lo dispuesto en la citada senten-
cia del Tribunal Constitucional. Los puntos de conexién se fijaron de un modo
amplio y flexible, para dar una correcta cobertura a las necesidades de los usuarios
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a la legislacion espafiola de marcas las disposiciones de caracter co-
munitario e internacional a que estaba obligado o se habia compro-
metido el Estado espanol; y, tercero, la conveniencia de introducir en
el ordenamiento juridico espafiol ciertas normas de caracter sustanti-
vo y procedimental que tanto la experiencia obtenida bajo la vigencia
de la Ley anterior, como las practicas seguidas por otras legislaciones
del entorno juridico, aconsejaban.’

En orden a los compromisos adquiridos por el Estado espaiol, la
norma dio cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos nive-
les de armonizaciéon impuestos en el seno de la comunidad europea e
internacional.

La armonizacién comunitaria en materia de marcas ha tenido co-
mo e¢je fundamental la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo,
de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximacion de las legisla-
ciones de los Estados miembros en materia de marcas.®

Transposicién de la misma fueron: un nuevo concepto de marca,
la reformulacién de las causas de denegacion y nulidad del registro, la
extension al ambito comunitario del agotamiento del derecho de
marca, la incorporaciéon de la figura de la prescripcion por toleran-
cia, asi como el reforzamiento de la obligaciéon de uso de la marca y
de las sanciones por su incumplimiento.

Respecto al derecho comunitario de marcas, merece también una
mencion especial el Reglamento (CE) nimero 40/94 del Consejo, de
20 de diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria,” por el que

del sistema de registro, y facilitarles un adecuado acceso a esta especial propiedad
que constituye la proteccion de los signos distintivos.

5> En la misma linea, era necesario adaptar el sistema espanol de registro de mar-
cas a las exigencias de la nueva sociedad de la informacion.

6 Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988 de marcas,
también han sido objeto de una plena transposicién en la actual Ley.

7 Véase Bercovitz Rodriguez-Cano, A., Introduccion a las marcas y otros signos distintivos
en el trdfico econdmico: (segin la legislacion vigente, en particular la nueva Ley de Marcas de 2001
y su Reglamento de 12 junio 2002, y el Reglamento de la marca comunitaria), Aranzadi, 2002;
Casado Cervifio y Llobregat Hurtado (coord.), Comentarios a los reglamentos sobre la marca
comunitaria, Universidad de Alicante, 2000; Morenilla Allard, P., La proteccién jurisdiccio-
nal de la marca, Colex, 1999; Lobato Garcia-Mijan, M., La marca comunitaria: aspectos
procesales y de derecho internacional privado del Reglamento sobre la marca comunitaria, Publica-
ciones del Real Colegio de Espafia, 1997.
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se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el terri-
torio de la comunidad.

Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados
miembros dictar disposiciones de aproximacién de las marcas nacio-
nales a la comunitaria —salvo la obligacién de regular la transforma-
cion de una marca comunitaria en marca nacional—, no lo es menos
que la aproximaciéon era deseable, dado que permite evitar que dos
titulos que producen idénticos efectos en Espana estén sujetos a nor-
mativas totalmente dispares. En este sentido, varias de las normas de
la Ley 17/2001 provienen de dicho Reglamento.

La norma marcaria espanola contiene asimismo las reglas necesa-
rias para adaptar nuestro derecho a los esfuerzos armonizadores rea-
lizados en el seno de la comunidad internacional.

De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplica-
cién en Espafia del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid re-
lativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989,%
el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelec-
tual Relacionados con el Comercio, que forma parte integrante del
Acuerdo por el que se establece la Organizacion Mundial del Comer-
cio, de 15 de abril de 1994, asi como el Tratado sobre el Derecho de
Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994.°

La incorporacion del Protocolo al derecho espaniol ha exigido re-
formar el titulo VIII de la Ley dedicado a las marcas internacionales.
Asi, se admite la posibilidad de que la solicitud se funde no sé6lo en el
registro nacional de marca, sino en su mera solicitud. Al mismo tiem-
po, se aprovecha la oportunidad para colmar ciertas lagunas, entre
las que destaca la ausencia de cobertura legal para el examen nacio-

8 Veéase Casado Cerviflo, A., “El sistema internacional de registro de marcas: el
arreglo de Madrid de 14 de abril de 19817, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor,
t. 13, 1989-1990, pp. 669-674; Elzaburu Mérquez, A. de y Baz, M., “Cien afios de
historia de la protecciéon internacional de las marcas y perspectivas de futuro: del
Arreglo de Madrid de 1891 al Protocolo de Madrid de 1989”, Homenaje a H. Baylos.
Estudios sobre derecho industrial. Coleccion de trabajos sobre propiedad industrial e intelectual y de-
recho de la competencia, 1992, pp. 287-322; Botana Agra, M. J., “El Protocolo de 1989
al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas”, Actas de Derecho
Industrial y Derecho de Autor, t. 16, 1994-1995, pp. 991-1004.

9 Véase Iglesias Prada (dir.), Los derechos de propiedad intelectual en la Organizacion Mun-
dial del Comercio: el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relaciona-
dos con el Comercio, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigacién, 1997.
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nal de una solicitud internacional. Al igual que ocurre con la marca
comunitaria, también aqui se contempla la posibilidad de transforma-
cién en marca nacional.

Menor relevancia presenté la incorporacion de las directrices con-
tenidas en el ADPIC. Es incuestionable el extraordinario efecto que
este Acuerdo ha tenido sobre la regulacion mundial de la propiedad
intelectual —incluidas las marcas—, al adaptarlo a las Gltimas
exigencias del comercio internacional.

Sin embargo, las reglas que en el indicado Acuerdo se dedican a
las marcas ya habian sido parcialmente recogidas en la Ley 32/1988,
al estar esta directamente inspirada en el entonces Proyecto de Pri-
mera Directiva Comunitaria de Armonizacién que, a su vez, influyo
decisivamente en el ADPIC. Por ello, la adecuaciéon a este Acuerdo
solo preciso de unas pocas medidas especificas.

Entre ellas destaca la ampliacion de la legitimacion para poder so-
licitar el registro de una marca en Espaha a los nacionales de los
miembros de la Organizacion Mundial del Comercio; la incorpora-
cion del concepto de causas justificativas de la falta de uso de la mar-
ca; la proteccion reforzada de las marcas notorias registradas; vy, fi-
nalmente, la introducciéon de una nueva prohibicién absoluta de
registro relativa a las falsas indicaciones geograficas de vinos y
bebidas espirituosas, aun cuando no induzcan a error.

Por su parte, entre las modificaciones a que dio lugar la recepciéon
del Tratado sobre Derecho de Marcas, adoptado en el marco de la
Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual,'® destacan la im-
plantacién de la marca multiclase, la consiguiente creaciéon de tasas
por clase, la supresion del deber de declaracion de uso de la marca,
la admision de la division de la solicitud o registro de la marca, la
supresion de la exigencia de titulacién publica como requisito de ins-
cripcion del cambio de titularidad de una marca, si bien se mantiene
el sistema tradicional con caracter optativo; y, por ultimo, la desapa-
ricion de las tasas quinquenales.

10 Este es un tratado sobre formalidades y sobre formularios-tipo que, por medio
de una unificacién de alcance mundial de las solemnidades que han de seguirse en la
solicitud de una marca y en las incidencias que pudieran acontecer durante su exis-
tencia, persigue simplificar y abaratar el registro de marcas en el mundo.
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Ahora bien, como se ha apuntado, no todas las novedades que in-
trodujo la Ley 17/2001 obedecieron a la necesidad de armonizar el
ordenamiento juridico espafiol con los ordenamientos comunitario e
internacional, sino que algunas de las novedades fueron consecuencia
de la experiencia de diez anos de aplicacion de la Ley de Marcas de
1988, y otras fueron importadas de otros ordenamientos cercanos en
los que habian revelado su utilidad.

En este sentido, la Ley 17/2001 atemperd el automatismo formal
del nacimiento del derecho de marca, basado en el caracter constitu-
tivo del registro, con el establecimiento del principio de la buena fe
registral, al prever, como causa auténoma, la nulidad absoluta del re-
gistro de una marca, cuando la solicitud en que se basé dicho
registro hubiera sido presentada de mala fe.

Junto a este principio angular, la Ley ha recogido otros principios
clasicos de caracter registral como los de publicidad, oposicion, prio-
ridad y tracto sucesivo, que presiden y racionalizan cuantas operacio-
nes registrales se realicen respecto de la marca o de su solicitud.

Se reformé el procedimiento de registro, suprimiendo del examen
que ha de efectuar la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
(OEPM) el referido a las prohibiciones relativas, quedando reservado
este examen de oficio sélo para las prohibiciones absolutas.

Las prohibiciones relativas solo son examinadas por la OEPM
cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposicion a
la solicitud de marca presentada a registro, sin perjuicio de que la
OEPM comunique, a efectos informativos, la existencia de la solici-
tud de registro a quienes en una busqueda informatica de anteriori-
dades pudieran gozar de un mejor derecho.

La finalidad de esta novedad procedimental es triple: alinearse con
los sistemas mayoritarios en el entorno europeo y, en particular, con el
sistema de la marca comunitaria; evitar el planteamiento por la ad-
ministraciéon de conflictos artificiales, al senalar de oficio marcas an-
teriores cuando su titular no tiene interés en oponerse a la nueva so-
licitud; y, finalmente, ganar en rapidez y eficacia.

Dentro de la regulacion del procedimiento, se introdujeron otras
importantes novedades como la figura de la restitutio in integrum, que
ya incorpor6 el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, a fin de
evitar que por la inobservancia de un plazo se produzca la pérdida
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de un derecho, si el interesado demuestra haber actuado con la
diligencia debida.

Se contempla, asimismo, la suspension del procedimiento de con-
cesion cuando la oposicion se basa en una mera solicitud de registro
o cuando se hubiera entablado una accién reivindicatoria, de nulidad o
de caducidad contra la marca oponente, asi como en el supuesto de
presentacion de una solicitud de division o a peticidon conjunta de to-
dos los interesados.

Especial mencion debe hacerse del reforzamiento de la protecciéon
de las marcas notorias y renombradas. A estos efectos, se establece,
por primera vez en el ordenamiento espafiol, una definicion legal del
concepto de marca notoria y renombrada, fijando el alcance de su
proteccion.!!

La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del pabli-
co al que se destinan sus productos o servicios y, si estd registrada, se
protege por encima del principio de especialidad segin su grado de
notoriedad y, si no lo esta, se faculta a su titular no sélo a ejercitar la
correspondiente accion de nulidad, como hasta la fecha, sino ademas
a presentar oposicion al registro en la via administrativa.

Cuando la marca es conocida por el publico en general, se consi-
dera que la misma es renombrada, y el alcance de su proteccion se
extiende a cualquier género de productos o servicios.!?

En cuanto al contenido y alcance del derecho de marca, se fortale-
ce la posicion exclusiva del titular de la marca, al ampliar el alcance
del ius prohibendi a los medios de identificacion del producto o servi-
cio, cuando exista la posibilidad de que dichos medios se utilicen pa-
ra realizar actos prohibidos; al extender asimismo ese wus prohibendi a
la utilizacién de la marca en redes de comunicacién telematica; al

I Sobre la marca notoria y renombrada, véase Monteagudo, M., La proteccion de la
marca renombrada, Civitas, 1995; Espina, D., La marca notoria no registrada, Tirant lo
Blanch, 2005; Baz, M. y Elzaburu Marquez, A. de, La proteccién de las marcas notorias y
renombradas en el derecho espaiiol, Colex, 2004; Javier Esteban, L. de, “La proteccién de
la marca notoria y la marca renombrada. Evolucién del tratamiento jurisprudencial”,
Estudios de derecho judicial, nam. 99, 2006, pp. 247-264; Concepcion Rodriguez, J. L.,
“La proteccion de la marca renombrada”, Cuadernos de Derecho Judicial, nam. 9, 2003,
pp. 97-136.

12° La misma protecciéon se otorga al nombre comercial notorio o renombrado regis-
trado.
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instaurar, en ciertos casos, la responsabilidad objetiva del usurpador
de la marca, sin sujecién a la concurrencia de culpa o negligencia; al
considerar indemnizable el dano infligido al prestigio o reputacion de
la marca; y, finalmente, al habilitar al titular para impedir la repro-
duccién de su marca en diccionarios, si ello perjudica su caracter
distintivo.

Se supera la deficiencia técnica de la legislacion anterior, estable-
ciendo el mayor alcance del contenido del derecho de las marcas no-
torias y renombradas registradas y, en cuanto a las acciones que pue-
de ejercitar el titular, se incorpora la de reclamar la destruccion de
los bienes ilicitamente marcados.

Tras la Ley 17/2001, desaparecen formalmente las figuras de la
marca derivada y de la ampliaciéon de marca, en armonia con los sis-
temas mayoritarios de nuestro entorno comunitario, pues la protec-
cién que estas modalidades otorgaban se logra de modo mas simple y
con igual alcance mediante el registro de una nueva marca en la que,
manteniendo el distintivo principal, se incorporen nuevos eclementos
distintivos de caracter accesorio para el caso de las marcas derivadas,
o mediante la solicitud de los nuevos productos o servicios a que se
quiere extender la marca registrada en el caso de la ampliacién de
marca.

Por su parte, la nulidad y la caducidad de la marca se completaron
y sistematizaron. Respecto de la caducidad, la Ley introdujo el prin-
cipio general de que las marcas caducas dejaran de surtir efectos juri-
dicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones
que dieron lugar a la caducidad. En los casos de caducidad por falta
de renovacion, se introdujeron garantias en beneficio de quienes hu-
bieran ejercido una accién reivindicatoria o fueran titulares inscritos
de un embargo o de un derecho de hipoteca sobre la marca.

Se reordend la regulacion de las marcas colectivas y de garantia,
procurando que las diferencias que separan a estas dos modalidades
de marcas aparezcan mas nitidamente definidas, eliminando el confu-
sionismo que siempre habia envuelto a las mismas.

Se incorporo el derecho de toda persona juridica, que no hubiera
registrado como nombre comercial su denominacién o razén social, a
formular la oportuna oposicion al registro de una marca o nombre
comercial posteriormente solicitados o a reclamar ante los tribunales
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la anulacién de los mismos si hubieran sido ya registrados, cuando
dichos signos distintivos se apliquen a productos, servicios o activida-
des 1dénticos o similares a aquellos para lo que se usa dicha denomi-
nacion o razon social, siempre que se pruebe el uso prioritario de es-
ta en todo el territorio nacional y exista riesgo cierto de confusién en
el publico. Se resuelve asi el problema de la equiparaciéon de trato de
los extranjeros que puedan invocar el articulo 8o. del Convenio de Pa-
ris para la Protecciéon de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de
1883 o el principio de reciprocidad, a los que la Ley dispensa la mis-
ma proteccion.

La regulacién del nombre comercial, aproximando este signo dis-
tintivo a las marcas, instaurd el principio de su libre cesion y la apli-
cacion de la Clasificaciéon Internacional de Productos o Servicios al
registro de estos signos.

Finalmente la Ley, alineandose con los sistemas del entorno politi-
co y econdmico espanol, suprimi6 el caracter registral de los rotulos
de establecimiento, dejando la protecciéon de esta modalidad de pro-
piedad industrial a las normas comunes de competencia desleal.!

Por otra parte, la protecciéon antes otorgada por los rotulos de es-
tablecimiento podra hacerse valer a través del registro de una marca
o nombre comercial, pudiendo convivir en diferentes ambitos territo-
riales s1 no existiera oposicion de tercero, como consecuencia del
nuevo procedimiento en que se suprime el examen de oficio de las
anterioridades.

II. LEGITIMACION ACTIVA PARA EJERCITAR LAS ACCIONES
POR VIOLACION DE MARCA EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPANOL

El articulo 40 de la Ley, antesala de la regulacién de las acciones
por violaciéon de marca,'* establece que el titular de una marca regis-

13 Ley 371991, de 10 de enero, de competencia desleal, BOE, nam. 10, 11 de ene-
ro de 1991. Véase, por todos, Massaguer Fuentes, J., Comentario a la Ley de Competencia
Desleal, Civitas, 1999.

14 El capitulo III del titulo V de la Ley, articulos 40 a 45, se encarga de regular las
“acclones por violacion de marca”. En estos preceptos se transponen los articulos 10
y 11.3 de la Directiva 89/104/CEE, incorporandose sustancialmente y ampliando el
contenido de los articulos 35 a 39 de la anterior Ley 32/1988, de 10 noviembre, de
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trada podra ejercitar ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones ci-
viles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho,
y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin
perjuicio de la sumisién a arbitraje, si fuere posible.

El titular de la marca registrada podrda prohibir que los terceros,
sin su consentimiento, utilicen en el trafico econémico: cualquier sig-
no idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos
para los que la marca esté registrada; cualquier signo que por ser
idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los
productos o servicios implique un riesgo de confusion del publico
—ecl riesgo de confusion incluye el riesgo de asociacioén entre el signo
y la marca—; cualquier signo idéntico o semejante para productos o
servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada
la marca, cuando esta sea notoria o renombrada en Espana y con la
utilizacién del signo, realizada sin justa causa, se pueda indicar una
conexion entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en
general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebi-
do o un menoscabo del caracter distintivo o de la notoriedad o re-
nombre de dicha marca registrada —articulo 34.2, LM—.

Cuando se cumplan estas condiciones anteriores podra prohibirse,
en especial: poner el signo en los productos o en su presentacion;
ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines
u ofrecer o prestar servicios con el signo; importar o exportar los
productos con el signo; utilizar el signo en los documentos mercanti-
les y la publicidad; usar el signo en redes de comunicaciéon telemati-
cas y como nombre de dominio; poner el signo en envoltorios, emba-
lajes, etiquetas u otros medios de identificacién u ornamentacién del
producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar,
ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de
esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que di-
chos medios puedan ser utilizados para realizar algiin acto que con-
forme a las letras anteriores estaria prohibido —articulo 34.3—.

marcas. Véase Garcia Luengo, R. B., “Comentario a los articulos 40 y 417, Bercovitz
Rodriguez-Cano, A. (dir.), Comentarios a la Ley de Marcas Aranzadi, 2003, p. 615.
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El apartado primero del articulo 41 enumera ad exemplum'® las po-
sibles acciones civiles que pueden ejercerse: @) La cesacion de los ac-
tos que violen su derecho; ) La indemnizacion de los dafios y perjui-
cios sufridos; ¢) La adopcion de las medidas necesarias para evitar
que prosiga la violacién y, en particular, que se retiren del trafico
economico los productos, embalajes, envoltorios, material publicita-
rio, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la
violacion del derecho de marca; d) La destrucciéon o cesion con fines
humanitarios, si fuere posible, a eleccion del actor, y a costa siempre
del condenado, de los productos ilicitamente identificados con la
marca que estén en posesion del infractor, salvo que la naturaleza del
producto permita la eliminaciéon del signo distintivo sin afectar al pro-
ducto, o la destruccion del producto produzca un perjuicio despro-
porcionado al infractor o al propietario, segin las circunstancias es-
pecificas de cada caso apreciadas por el Tribunal; y ¢) La publicacién
de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notifica-
clones a las personas interesadas.

Como es sabido, la legitimacion activa hace referencia a quién
puede ejercitar alguna de las acciones por violacion de marca en los
procesos de protecciéon del derecho de marcario.

El presente trabajo pretende analizar los distintos grupos de perso-
nas que disponen de legitimacién activa para ejercitar las acciones
por violacién de marca en el ordenamiento juridico espanol.

III. EL TITULAR DE LA MARCA

La Ley 17/2001 de Marcas establece un sistema constitutivo de
adquisicion del derecho sobre el signo, en virtud del cual el derecho
de marca se adquiere por el registro validamente efectuado de con-
formidad con las disposiciones de la Ley. En consecuencia, el titular
registral de la marca, en la mayoria de las ocasiones,'® esta legitima-

15 Garcia Luengo, R. B., “Comentario...”, cit., nota anterior, p. 615.

16 Piénsese que el titular de la marca puede carecer de legitimaciéon en los supues-
tos de agotamiento del derecho de marca y sus limitaciones (articulos 36 y 37). En la
tramitacién parlamentaria de la norma se pretendi6 sustituir la expresion “titular de
la marca” por la de “persona legitimada” (véase enmiendas 93, 94 y 159).
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do para el ejercicio de la accién, siempre que este realice una
efectiva utilizacion de la marca en el trafico.

En este sentido, el apartado segundo del articulo 41 establece que
cuando el titular de una marca, que lleve al menos cinco anos regis-
trada en el momento de presentar la demanda, ejercite frente a un
tercero, por medio de alguna de las acciones previstas en el apartado
1, los derechos conferidos por el articulo 34 —el derecho de exclusi-
vidad de uso en el trafico—, deberd probar, si asi lo solicita el de-
mandado por via de excepcion, que, en el curso de los cinco anos
anteriores a la fecha de presentacion de la demanda, la marca ha si-
do objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios pa-
ra los que esté registrada y en los que se basa la demanda, o que
existen causas justificativas de la falta de uso.!”

El precepto supone la transposicion del articulo 12.3 de la Primera
Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, re-
lativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros
en materia de marcas. No obstante, la jurisprudencia espafiola ya se
habia pronunciado, con anterioridad, en este sentido, entre otras, en
las sentencias del Tribunal Supremo de 30 de enero de 1986 y de 22
de enero de 2000.'®

Junto con el titular registral, también disponen de legitimacién ac-
tiva para ejercitar las acciones por violacion de marca otros grupos
de personas. La doctrina ha clasificado los negocios juridicos sobre la
marca en cuatro bloques:' los que tienen como efecto la transmision
de la propiedad, esto es, la compraventa y/o la donacién; los que
crean un derecho real limitativo del dominio, esto es, el usufructo
y/o la garantia; los que generan una relaciéon de caracter no real si-

17 A estos efectos, la marca se considerara registrada solamente para los productos
o servicios para los que haya sido realmente utilizada. El demandado podra asimismo
ejercitar, por via de reconvencioén, la accion de declaracién de caducidad por falta de
uso de la marca del actor.

18 Concretamente la sentencia de 30 de enero de 1986 establecié que “la innegable
proyeccién sobre el publico consumidor del derecho de exclusiva que ostenta el titu-
lar de la marca, obliga a éste frente a la comunidad social y posibles competidores
(derechos paralelos que protegen intereses convergentes dignos de proteccién) a un
comportamiento debido, a un facere, consistente en el uso obligatorio de la marca re-
gistrada”.

19" Gonzalez-Bueno, C., “Comentario al articulo 48 de la Ley de Marcas”, ud.
(coord.), op. cit., nota 1, p. 468.
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no obligacional, esto es, la licencia; y los que se generan en el seno
de un proceso, esto es, el embargo y/o la adjudicacion directa, entre
otras.

IV. LOS LICENCIADOS DE LA MARCA

La legitimacion activa para ejercitar las acciones por violacion de
marca también puede residir en el licenciado de la marca registra-
da,?’ por efecto del articulo 124?! de la Ley 11/1986, de 20 de mar-
zo, de Patentes, vigente por la remision de la disposicion adicional
primera de la Ley 17/2001. Si bien se trata de un tema que suscita
un buen nimero de cuestiones, pues es necesaria la inscripcion regis-
tral del contrato de licencia de marca para poscer legitimacién acti-
va, y poseen el mismo régimen juridico todos los licenciados —exclu-
sivos 0 no exclusivos—, qué ocurre cuando en un mismo Estado
existan varios licenciados; a quién corresponde la indemnizacién deri-
vada de la infracciéon —al titular de la marca o al licenciado o licen-
ciados afectados—; puede el licenciado exclusivo ejercer las acciones
en defensa de la marca frente al titular de la misma que viole los tér-
minos de la exclusiva; y pueden ser ejercitadas las acciones por el

20 Sobre la naturaleza de la legitimacién de los licenciados, Alcaide Diaz-Llanos,
R., La proteccion jurisdiccional de la marca, Colex, 2003, pp. 153-155. Sobre el contrato
de licencia de marca, véase Roncero Sanchez, A., El contrato de licencia de marca, Civi-
tas, 1999; Ortuno Baeza, La licencia de marca, Marcial Pons, 2000.

21 “]. Salvo pacto en contrario, el concesionario de una licencia exclusiva podra
ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente Ley se reconocen
al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podra
ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva. 2. El licenciado que confor-
me a lo dispuesto en el apartado anterior no esté legitimado para ejercitar las accio-
nes por violaciéon de la patente, podra requerir notarialmente al titular de la misma
para que entable la accion judicial correspondiente. Si el titular se negara o no ejerci-
tara la oportuna accién dentro de un plazo de tres meses, podra el licenciado enta-
blarla en su propio nombre, acompanando el requerimiento efectuado. Con anteriori-
dad al transcurso del plazo mencionado, el licenciado podra pedir al juez la adopcién
de medidas cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evi-
tar un dafio importante, con presentacion del referido requerimiento. 3. El licenciado
que ejercite una accién en virtud de lo dispuesto en alguno de los apartados anterio-
res debera notificarselo al titular de la patente, el cual podra personarse e intervenir
en el procedimiento”.
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concedente frente a cualquier licenciado que viole alguna de las
disposiciones del contrato relativas a la marca.

Que la licencia esté o no registrada para que el licenciado pueda
ejercitar las acciones por violaciéon de marca no es cuestion pacifica
ni doctrinal y jurisprudencialmente.

Un sector entiende que el licenciado tiene legitimacién aunque el
contrato de licencia no se haya inscrito en el registro correspondien-
te.?? LEspecialmente esclarecedora es la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Barcelona de 30 de enero de 2004, que establece:

El caracter de licenciado de las marcas que ostenta Levi-Strauss de
Espana no se discute sino Unicamente si tiene legitimacion para el ejer-
cicio de las acciones de violacion del derecho de marca sin tener inscri-
ta en el Registro de Marcas su licencia de marca. La recurrente estima
que lo establecido en el articulo 43 de la Ley de 1988 lo impide. No
obstante, la recurrente va contra sus propios actos al realizar tal alega-
cion, pues fue ella misma quien le consider6 legitimada dirigiendo su
demanda contra ella. No se sostiene que pueda estar legitimada pasiva-
mente y no activamente. La legitimacion del licenciado en exclusiva re-
sulta de lo establecido en el articulo 124.1 de la Ley de Patentes, que
no condiciona su legitimacion a la inscripcion de su concesion. La ins-
cripcidn registral no tiene eficacia constitutiva del derecho y el princi-
pio de inoponibilidad de lo no inscrito (articulo 43, LM) no puede ser
entendido en términos tan rigurosos como pretende la parte y no es de
aplicaciéon mas que respecto a terceros que tienen su derecho inscrito,
lo que no es el caso.

No obstante, no debe desconocerse la existencia de otra corriente,
tanto jurisprudencial como doctrinal,?® contraria a dicha solucion.
Consideran que, para ejercitar la accion del articulo 124 de la Ley
de Patentes contra terceros, el licenciado deberia hallarse inscrito en
el Registro. Asi, la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre

22 Por todos, Gimeno-Bayén Cobos, R., “Las acciones por violacién del derecho de
marca en la Ley 17/2001”, wd. (coord.), Derecho de marcas: estudios sobre la nueva Ley
1772001 de 7 de diciembre, Marcial Pons, 2003, pp. 158 y 159, para quien la falta de
inscripcion de la licencia no significa que se permita eludir al infractor la reclamacion
por su actuacion.

2 Gonzalez-Bueno, C., “Comentario...”, ¢it., nota 19, p. 491; Bercovitz Rodri-
guez-Cano, A., Introduccién..., at., nota 7, p. 165.
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de 1995 dispuso, para un caso de patentes, que “nadie duda que la
licencia inscrita produce efectos frente a todos, pero la no inscrita so6-
lo produce efectos inter-partes; por eso, el licenciado en exclusiva no
inscrito podra pedir que actte el titular de la patente, pero no actuar
por si mismo frente a tercero con base en la licencia”.

El régimen juridico de la licencia de marca en la legislaciéon espa-
nola aporta una soluciéon singular en relaciéon con otros ordenamien-
tos europeos y con el propio Reglamento de Marca Comunitaria. En
este sentido, ocupa una postura intermedia entre los ordenamientos
que reconocen legitimaciéon tnicamente al licenciado en exclusiva y a
aquellos que otorgan la legitimacién directa a cualquier licenciado,
con independencia de su caracter exclusivo o no.?*

El licenciado exclusivo, salvo pacto en contra, puede —al igual
que el titular de la marca— incoar en su propio nombre todas las ac-
clones que se reconocen al titular frente a los terceros que infrinjan
su derecho —articulo 124.1 de la Ley de Patentes—.

En este sentido, sin perjuicio de la obligaciéon de comunicar al titu-
lar registral de la marca el inicio de un proceso por violaciéon de la
misma, el licenciado exclusivo ostenta capacidad plena para ser titu-
lar de las posibilidades y cargas procesales reconocidas por las leyes,
con la Gnica limitaciéon impuesta por la buena fe como principio ins-
pirador de su actuacién —articulo 247 de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil— al objeto de preservar al signo li-
cenciado de posibles vulneraciones por terceros.?’

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 11 de julio de 2000, pa-
ra un caso de patentes, establecido que:

El motivo tercero del recurso —al amparo del articulo 1692.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil por vulneracién de los articulos 62, 75.3,

24 Roncero Sanchez, A., El contrato..., ci., nota 20, p. 256.

2> Alcaide Diaz-Llanos, R., La proteccion jurisdiccional..., cit., nota 20, p. 157. Entien-
de que la ratio legis del precepto busca conceder a los licenciados exclusivos la posibili-
dad de proteger judicialmente el signo en los supuestos, no poco frecuentes en la
préctica, en los que el titular registral se desvincula de la explotacién y tutela de
la marca, bien porque con el contrato de licencia busca Gnicamente el cobro de una
cuantia dineraria, bien porque son firmas extranjeras sin negocios en Espafa a quien
no perturba la violacién. En idéntico sentido, Lobato Garcia-Mijan, M., Comentario...,
cit., nota 1, p. 784.
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79, apartados 2 y 3, y 124 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes, en lo que afecta a la falta de legitimacion activa de la code-
mandante Frigo, S. A.— se desestima porque esta cuestion fue resuelta
adecuadamente en la instancia, donde se determin6é que Unilever, N.
V. ha ¢jercitado la accién esencial de violacion de las patentes nume-
ros... y..., al infringirse por la demandada el articulo 50 de la Ley, lo
que no se ha cuestionado ni discutido en el debate, y que la interven-
cion de Frigo, S. A. se contrae a su condiciéon de concesionaria de las
patentes de la actora principal, como fue reconocido de adverso, de
manera que la misma es la directa perjudicada por la violaciéon denun-
ciada de los derechos derivados por concesion a la misma, y su partici-
pacion activa en el proceso es admisible de conformidad con el articulo
124.3 in fine de la Ley de Patentes, cuya argumentacién es aceptada
por esta Sala.

Iniciado el procedimiento por el licenciado, y comunicado el con-
cedente en este extremo, el titular de la marca tiene la posibilidad de
personarse e intervenir en el mismo, articulo 124.3 de la Ley de Pa-
tentes.

Qué ocurre cuando en un mismo Estado existan varios licenciados
exclusivos con la facultad de incoar en su propio nombre todas las
acciones que se reconocen al titular frente a los terceros que infrinjan
su derecho. ¢Tienen todos estos licenciados exclusivos el derecho a
perseguir y ejercitar las acciones por violacion de marca frente a los
actos lesivos que se produzcan en cualquier parte del territorio nacio-
nal? Parece que deba distinguirse entre la accion de dafios y perjui-
cios y el resto de acciones tendentes a impedir la violaciéon de la mar-
ca del articulo 41 de la Ley de Marcas —cesacién, remocion,
destruccién, cesion con fines humanitarios y publicacion—.2°

Respecto a las acciones tendentes a impedir que se realice o conti-
nte la violacién de la marca, parece que todo licenciado exclusivo,
con la obligaciéon de informar al concedente y al resto de licenciados,
podria ejercitarlas. Ello con la justificacion de evitar que las actuacio-
nes que violan la marca acaben produciendo dafios o perjuicios en su
concreto territorio. En cambio, respecto a la acciéon de daios y per-

26 Sobre la distincion entre “acciones dirigidas a impedir la violaciéon de la marca”
y “accién para reclamar los dafos y perjuicios causados”, véase Bercovitz Rodri-
guez-Cano, A., Introduccién..., at., nota 7, pp. 155 y ss.
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juicios, la conclusion parece ser distinta. Unicamente el licenciado ex-
clusivo, al que efectivamente se le hayan producido dafios o perjui-
cios, podra ejercitar la acciéon de dafos y perjuicios por violaciéon de

la Ley 17/2001.%7

27 Véase Marti Miravalls, J., “Los presupuestos de la accion de indemnizaciéon por
danos y perjuicios en la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas”, Revista Juridica
de Cataluiia, nam. 3, 2007, pp. 71-94. La existencia de dafo o perjuicio es un requisito
sine quanum para poder ejercer la accién indemnizatoria general. En este sentido se ha
pronunciado, en numerosas ocasiones, el TS en sentencias como la de 2 de diciembre
de 1968, 25 de junio de 1983, 15 de julio de 1992 y/o 18 de abril de 2000. El propio
articulo 1902 Cec. parece que expresamente asi lo requiera al referirse a los danos y
perjuicios “causados”. De ello se deriva que sin dafo o perjuicio no existe “situacion
indemnizable”. Partiendo de esta maxima, la jurisprudencia ha venido a delimitar to-
davia mas el concepto de “danos y perjuicios causados” exigiendo, ademas, la existen-
cia de una relacién causal entre el acto lesivo y el dano o perjuicio sufrido. Entre
otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2003, de la AP de
Burgos de 22 de octubre de 2003, y de la AP de Barcelona de 16 de febrero. Se
plantea la cuestién, dada la redaccion de los articulos 42 y 43, LM, asi como algunos
recientes pronunciamientos judiciales de si es viable en nuestro ordenamiento juridi-
co, con caracter general, la doctrina “ex re ipsa”, que entiende que la realizacion de
cualquier acto contrario a la marca presupone la existencia de un dano indemnizable,
al considerar que de la simple constatacion de la existencia de actos desleales se infie-
re necesariamente la existencia de un perjuicio para el titular del derecho infringido.
Actualmente, con base en una —en nuestra opiniéon— errénea interpretaciéon del vi-
gente articulo 43.5, LM, y de algunos pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre
la doctrina “ex re ipsa” —7 de diciembre de 2001, 10 de octubre de 2001 y 23 de fe-
brero de 1998—, algunas sentencias de audiencias y de primera instancia se estan po-
sicionado en este mismo sentido. A nuestro juicio, como también asi se ha pronuncia-
do el TS en la Sentencia de 3 de marzo de 2004, esta doctrina, con caracter general,
no parece demasiado apropiada ni coherente con nuestro sistema de responsabilidad
civil. En primer lugar, porque obvia el necesario analisis individualizado del derecho
marcario. En segundo lugar, porque colisiona con el caracter extraordinario de la
doctrina “ex re ipsa” —inherente a la misma—, no resultando coherente con ésta su
aplicacion general. En tercer lugar, porque no es cierto que la realizaciéon de cual-
quier acto contrario al derecho exclusivo de marca suponga la necesaria y cierta exis-
tencia de un dano o perjuicio en el sentido apuntado —esto es, no todo comporta-
miento ilicito generara dano o perjuicio—. Y, en cuarto lugar, porque el derecho a la
indemnizacién no es un derecho ilimitado, sino que estd sometido a los limites que
impone nuestro ordenamiento juridico y, en particular, al principio general de la bue-
na proclamado por el articulo 7.1, Cc. En consecuencia, aunque la violacién de una
marca —o de cualquier otro derecho exclusivo de propiedad industrial o intelec-
tual— pueda presuponer la existencia de dafios y perjuicios, y que, por tanto, la ne-
cesidad de prueba, en ocasiones, se pueda satisfacer “ex re ipsa” —esto es, por la apli-
cacion de la légica—, serd necesario acreditar ante el juez la existencia de los indicios
de que se ha sufrido dafio o perjuicio, aunque so6lo sea a través presunciones de su
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Si la licencia no fuera en exclusiva, o lo fuera pero hubiese pacto
en contra, en principio sélo podra ejercitar las acciones por violacion
de la marca el titular o sus causahabientes —articulo 124.2 de la
Ley de Patentes—. Ahora bien, el licenciado podra requerir notarial-
mente al titular, o a sus causahabientes, para que entable la accién
judicial correspondiente, y si este se negara o no ejercitara la oportu-
na accion en el plazo de tres meses, el licenciado quedara legitimado
para entablarla en su propio nombre, siempre que la acompaie del
requerimiento efectuado.?

Ello sin perjuicio de que, como establece el articulo 124.2 i fine
de la Ley de Patentes, con anterioridad a este plazo de los tres me-
ses, el licenciado pueda solicitar al juez la adopcion de las medidas
cautelares cuando la necesidad de las mismas para evitar un dafio
importante asi lo justifique? —siendo necesario también que se
acompane la demanda del escrito de requerimiento efectuado al titu-
lar de la marca—.

Si el licenciado no exclusivo, o el exclusivo con pacto en contra,
requiriesen notarialmente al titular para que entable la accién judi-
cial correspondiente, pero este se negara, o no ejercitara la oportuna
accion en el plazo de tres meses, y el licenciado inicia el proceso, las
consecuencias juridicas para el contrato de licencia parece que varia-
ran dependiendo del contenido de la sentencia judicial.

En este sentido, si el licenciado no obtiene una sentencia favorable
que reconozca la violacion del derecho de marca, de la conducta del
concedente parece que no se deba derivar ninguna consecuencia juri-
dica en relacién al contrato de licencia, ni tampoco de la del propio

producciéon. Y éste, en atencion a las especiales circunstancias del caso, y no de ma-
nera general, deberd considerar si dichos indicios son suficientes como para apreciar
que los danos o perjuicios del lesionado se derivan del ilicito cometido por el infrac-
tor. Ello, ademas, sin obviar que existen supuestos de violaciéon de marca en los que
no es posible concluir, ni siquicra a través de presunciones, que se ha producido un
dano o perjuicio para el titular de la marca.

28 Ello es reflejo del articulo 10, LEC, que establece que “seran considerados partes
legitimas quienes comparezcan y actien en juicio como titulares de la relacion juridi-
ca u objeto litigioso. Se excepttan los casos en que por Ley se atribuya legitimacion a
persona distinta del titular”.

29 Sobre ello, véase Varona Vilar, S., Las medidas cautelares en los procesos sobre propie-
dad wndustrial, Comares, 1995; y Pérez Daudi, V., Las medidas cautelares en el proceso sobre
propiedad industrial, Bosch, 1996.
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licenciado, no pudiendo actuar el titular de la marca contra este ni
por la via del dano o perjuicio a la marca producido por el litigio
ni por la del incumplimiento contractual.

Pero, en cambio, si en el proceso por violacion de marca se estima
la pretension del licenciado, parece que la conducta del concedente
podria ser constitutiva de un incumplimiento de la obligaciéon con-
tractual de garantizar el uso pacifico del bien licenciado, lo que po-
dra dar origen a la resolucién del contrato y a la posible indemniza-
ciéon por danos y perjuicios derivados de la resolucion.®”

Sobre a quién corresponde la indemnizaciéon derivada de la infrac-
cibén, st nada han acordado las partes en el contrato, parece que deba
distinguirse entre la licencia exclusiva y no exclusiva.

Parece que en caso de licencia no exclusiva las consecuencias re-
sarcitorias de la acciéon de indemnizaciéon por violacion de marca de-
ban imputarse al titular del derecho licenciado, quien —en princi-
pio— parece que deberia invertir en el territorio afectado para la
reparaciéon de la imagen del signo danado.

En cambio, si la licencia es exclusiva, parece que la indemnizaciéon
deberia corresponder al licenciado, en tanto que perjudicado directo,
debiendo este también invertir en la reparaciéon de la imagen del sig-
no danado en el territorio concreto de donde se produjo la viola-
cion.’!

En cuanto a si puede el licenciado exclusivo ejercer las acciones en
defensa de la marca frente al titular de la misma que viole los térmi-
nos de la exclusiva, en principio parece que deba negarse esta posibi-
lidad. Ello por cuanto el titular de la marca no puede ser calificado
como “tercero”, que es frente a quienes el articulo 124 de la Ley de
Patentes concede legitimacion al licenciado exclusivo para ejercer las
acciones de defensa de la marca. Por ello parece que deberia acudir-

30 En este sentido, parecen pronunciarse Ruiz Peris, J. 1., “Nulidad, anulabilidad y
resolucion por incumplimiento en el contrato de franquicia”, Nuevas formas contractuales
y el incremento del endeudamiento familiar, Estudios de Derecho Judicial, 2004, p. 311; vy
Lobato Garcia-Mijan, M., Comentario..., ct., nota 1, p. 784.

31 La doctrina ha sefialado que si se trata de un contrato de licencia exclusiva sim-
ple, que no reforzada, en el que no se ha regulado la cuestion, debera analizarse el
caso concreto. Lobato Garcia-Mijan, M., “Comentario...”, cit., nota 1, p. 788.
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se a la via del incumplimiento contractual®? y, probablemente, a la
de la competencia desleal.??

Por su parte, sobre si pueden ser ejercitadas las acciones por el
concedente frente a cualquier licenciado que viole alguna de las dis-
posiciones del contrato relativas a la marca, en este caso la repuesta
parece que deba ser afirmativa. Pero a diferencia de lo que ocurria
con la derogada Ley 32/1988, de 10 de noviembre, cuyo articulo
42.2 no recogia las limitaciones concretas cuya violaciéon permitia al
concedente actuar frente al concedente,’* el actual articulo 48.2 de la
Ley de Marcas viene a establecer que los derechos conferidos por el
registro de la marca, o por su solicitud, podran ser ejercitados por
el concedente frente a cualquier licenciado que viole alguna de las
disposiciones del contrato de licencia de marca relativas a su dura-
cién, a la forma protegida por el registro, a la naturaleza de los pro-
ductos o servicios, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a
la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por
el licenciado.®

Esto supone que el concedente podra ejercitar las acciones por vio-
lacion de marca contra el licenciado, por lo que si este se extralimita,
se le equipara a un mero violador de la marca.’® Ello se produce,
por ejemplo, cuando un licenciado usa la marca que se le ha licen-
ciado para productos o servicios distintos para los que se concedio,
como consecuencia de utilizar productos no autorizados por el titular
de la marca en la prestacion de los servicios, por cambiar el disefio de
la marca, por seguir usandola tras la extinciéon del contrato o por ha-
cerlo fuera del area territorial establecida en el contrato.

32 En este mismo sentido se pronuncian Ruiz Peris, J. I., “Nulidad, anulabilidad...”,
ct., nota 30, p. 312, y Martin Aresti, P., La licencia contractual de patente, Aranzadi,
1997, p. 77.

33 Sobre el encroachment, véase Ruiz Peris, J. 1., Intromision en la clientela ajena y redes de
distribucion (encroachment), Aranzadi, 2007.

3¢ La doctrina entendia que debiamos acudir al articulo 8.2 de la Directiva del
Consejo 89/104/CCE de 21 de diciembre de 1988, sobre aproximacién del derecho
de marcas. En este sentido, Ruiz Peris, J. 1., Los tratos preliminares en el contralo de fran-
quicta, Aranzadi, 2000, p. 71.

35 Esta definicién supone la adaptacion de la norma espafiola a la que se establecia
a nivel comunitario por el articulo 8.2 de la Directiva del Consejo 89/104/CCE.

36 En este sentido, Lobato Garcia-Mijan, M., Comentarwo..., ct., nota 1, p. 790.
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La lista de supuestos que recoge el articulo 48.2 de la Ley de Mar-
cas constituye una lista de numerus apertus y no una lista cerrada. En
un contrato de licencia de marca puede distinguirse entre clausulas
reales y clausulas meramente obligacionales.” La infraccion de clau-
sulas reales por parte del licenciado es lo que el legislador espaifiol
pretende cualificar como supuesto de violacién de marca por parte
del licenciado, en tanto que todas las que expresamente recoge la
Ley retnen esta condicion.

Por ello parece que el incumplimiento de todas aquellas otras clau-
sulas reales recogidas en el contrato de licencia, pero no previstas en
la Ley, como por ejemplo la infraccion del derecho a conceder subli-
cencias cuando lo tenia prohibido, también supondran la posibilidad
de violaciéon de la marca por parte del hipotético sublicenciado, pero
imputable al licenciado, pese a que la norma expresamente no lo
recoja.

Por su parte, en caso de incumplimiento de clausulas meramente
obligacionales, como por ejemplo el pago de los royalties, su incumpli-
miento no legitimard al concedente para ejercitar las acciones por
violacion de marca contra su licenciado, sino que debera actuar por la
via del incumplimiento contractual.

V. LOS TITULARES DE UN DERECHO REAL DE USO
O DISFRUTE DE LA MARCA

También debe reconocerse el derecho a ejercitar las acciones por
violacion de marca al titular de un derecho real de uso o disfrute so-
bre la misma, asi como al cesionario de la misma, en tanto que el ar-
ticulo 46.2 de la Ley de Marcas establece que “la marca y su solici-
tud podran transmitirse, darse en garantia, o ser objeto de derechos
reales, licencias”, incluso en el supuesto de que el negocio juridico
validamente celebrado no se haya inscrito en el registro, como enten-
di6, para un supuesto de cesion a titulo gratuito, la sentencia de la
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de 22 de abril de
2002.

37 Son clausulas meramente obligacionales las relativas al precio o a la forma de
pago, entre otras.
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VI. LOS TITULARES PRO INDIVISO DE LA MARCA

Cuando la marca pertenece pro indiviso a varias personas —ar-
ticulo 46.1, LM—, lo mas relevante, a nuestros efectos, es que cada
uno de los comuneros podra por si mismo ejercitar las acciones nece-
sarias contra los infractores, o los que de alguna manera perjudiquen
su derecho, con la Gnica obligacién de notificar a los demas comune-
ros la accion entablada con el objetivo de que estos tltimos puedan
sumarse a la misma.

Con esta prevision se supera la laguna legal existente en el articulo
41.2 de la Ley de 1988,%® en la cual, aunque se reconocia la existen-
cia de un régimen de copropiedad, nada se disponia sobre cémo se
regia ese condominio, lo suponia, por un lado, que debiamos acabar
acudiendo al régimen de copropiedad de los articulos 392 a 406 del
Coédigo Civil*® —Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de
1997—; y por otro, que el demandado debia defenderse en tantos li-
tigios como coduefios tenia la marca —Sentencia del Tribunal
Supremo de 23 de enero de 1989—.

Como en el ordenamiento juridico espafiol no existe un litisconsor-
clo activo necesario, el actual articulo 46.1 de la Ley de Marcas fa-
culta a los comuneros a actuar de consuno, sin que de ello se derive
obligacién alguna.*

Asi, el Tribunal Supremo ha declarado que cualquier codueno
puede actuar en juicio por si solo, en cuyo caso, los demas solo se
veran afectados por la sentencia que se derive del procedimiento en
aquello en lo que le beneficie, y no en lo que lo perjudique. Doctrina
que ha llevado a declarar al propio Tribunal Supremo, en sentencia
de 23 de enero de 1989, que el comunero que actu6 en solitario y
obtuvo una sentencia desfavorable, puede volver a dirigirse contra el
mismo demandado, con tal de que actiie de comtn acuerdo con otro
comunero que permanecié pasivo en el primer litigio.

38 Veéase Lobato Garcia-Mijan, M., “La comunidad de marca en la Ley de Marcas
de 10 de noviembre de 19887, Revista de Derecho Privado, num. 77, 1993, pp. 787-809.

39 Sobre estas cuestiones puede verse, entre otros, Vazquez Lépinette, T., La cotitu-
laridad de los bienes inmateriales, Tirant lo blanch, 1996.

40 Gonzalez-Bueno, C., “Comentario al articulo 46 de la Ley de Marcas”, ud.
(coord.), op. cit., nota 1, p. 459.
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La consecuencia sera que aquel comunero que consiga una resolu-
ci6on desfavorable, por ejemplo, en relacion con la accidon indemniza-
toria por no haber probado la existencia de daios, todavia puede ser
resarcido econdémicamente por el mismo acto denunciado, en caso
que otro comunero demande al violador en un nuevo procedimiento,
obteniendo este un pronunciamiento favorable al respecto.

Por ello, el demandado por un solo comunero, para evitar la apli-
caciéon de esta doctrina, debera a su vez demandar a los restantes co-
muneros no demandantes en una acciéon negatoria, pidiendo poste-
riormente la acumulacién de acciones, tal y como ocurri6 en la
sentencia del Juzgado de Primera Instancia nimero 8 de Madrid de
23 de diciembre de 1988.#

VII. LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

Como es sabido, la proteccion de los signos distintivos no responde
tan so6lo al interés de su titular, sino también a un interés general de
tutela del consumidor, como expresamente ha reconocido en reitera-
das ocasiones el Tribunal Supremo en sentencias de 2 de junio de
1998, 29 de octubre de 1994, 19 de mayo de 1993, y 30 de enero
de 1986.

En esta tltima se establecié expresamente que:

Hay que dejar sentado que en materia de derecho de marcas conviene
tener presente que aquéllas protegen no solo el interés particular del ti-
tular que las inscribe sino también el interés general de los consumido-
res, que son los auténticos destinatarios y supuestos beneficiarios de las
funciones que la marca cumple en orden a su procedencia, indicacién
de calidades, publicidad y reputacion entre el publico consumidor del
producto diferenciado precisamente a través de la marca.

Se ha planteado la posibilidad de que las asociaciones de consumi-
dores pudieran ejercitar las acciones por violacién de marca de los

41 En este sentido, Lobato Garcia-Mijan, M., Comentarwo..., cit, nota 1, p. 724.
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articulos 40 y siguientes de la Ley de Marcas.*? Se trata de un pro-
blema que ya existia con la anterior legislacion marcaria, y de hecho,
en algin comentario sobre el Proyecto de Ley de Marcas de 1988 se
propugné por la doctrina la inclusién de un precepto que expresa-
mente legitimara a las asociaciones de consumidores y usuarios a
ejercer la acciéon cesatoria.*?

La soluciéon al problema parece desprenderse del articulo 19.2 de
la Ley 3/1991 de 10 de enero de competencia desleal.** El precepto
establece que:

Las acciones contempladas en los nimeros lo. a 4o. del articulo ante-
rior podran ejercitarse ademas por las siguientes entidades:...las asocia-
clones que, segin sus estatutos, tengan por finalidad la proteccion del
consumidor. La legitimacién quedara supeditada en este supuesto a
que el acto de competencia desleal perseguido afecte directamente a los
intereses de los consumidores.®

En este sentido, parece que las asociaciones de consumidores y
usuarios no estan, y no deban estar, legitimadas para ejercitar las ac-
ciones por violacién de marca que establece la legislacién marcaria
en defensa de los intereses generales de los consumidores, pues la
norma no les atribuye dicha competencia; sin perjuicio de que, en
la medida en que los actos que violan la marca constituyen actos de
competencia desleal, estas asociaciones puedan proteger los intereses
de su colectivo por la via de la Ley de Competencia Desleal; y, en
consecuencia, puedan ejercitar la acciéon declarativa de la deslealtad
del acto —si la perturbacion creada por el mismo subsiste—, la ac-
cion de cesacion del acto —o de prohibiciéon del mismo, si todavia
no se ha puesto en practica—, la accién de remocién de los efectos
producidos por el acto, y la acciéon de rectificacion de las informacio-

42 Garcia Luengo, R. B., Comentario..., cit., nota 14, p. 619. Si bien, el autor apunta
que sera problematico sostener la legitimidad en el caso de la accién de danos y per-
Jjuicios.

4 Giner Parreno, C., “La accién cesatoria y la medida cautelar de cesacion en el
derecho de marcas espanol. Reflexiones al hilo de la Ley de Patentes y del Proyecto
de Marcas”, Justicia 88, p. 944.

# Véase Massaguer Fuentes, J., op. ., nota 13.

¥ Sobre la legitimacién de las asociaciones de consumidores en la Ley de Compe-
tencia Desleal, Massaguer Fuentes, J., op. cit., nota 13, pp. 562 y ss.
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nes enganosas, incorrectas o falsas. Mas compleja es la posibilidad de
que las asociaciones puedan solicitar indemnizaciones por dafios y
perjuicios.*6

La jurisprudencia ha tenido ocasién de pronunciarse sobre cllo en
la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 14 de octubre
de 1996, para un supuesto de asociaciéon de libreros, en el que expre-
samente estableci6 que:

En principio, por lo que se refiere a la apreciaciéon de la excepciéon de
falta de legitimacién activa, ha de entenderse que la misma fue correc-
tamente apreciada en cuanto a la accién de resarcimiento de dafos
ejercitada por la sentencia de instancia, ya que de acuerdo con lo dis-
puesto en el articulo 19.2, a) en relacion con el articulo 18 de la Ley
de Competencia Desleal de 10 enero 1991, para ejercitar la accion de
resarcimiento de los dafios y perjuicios ocasionados por el acto de com-
petencia desleal s6lo estd legitimada aquella persona que participe en el
mercado, cuyos intereses econémicos resulten directamente perjudica-
dos o amenazados por el acto de competencia desleal. No siendo el caso
de la Asociacion de Libreros de Cartagena y su Comarca, que teniendo
legitimacién activa para el ejercicio de las acciones contem- pladas en
los nimeros lo. al 4o. del articulo 18 de la mencionada Ley, no la tie-
ne para el ¢jercicio de la acciéon de resarcimiento de danos y perjuicios
ni para la de enriquecimiento injusto.

VIII. EL SOLICITANTE DE REGISTRO DE MARCA Y LA ACCION
DE DANOS Y PERJUICIOS POR VIOLACION DE MARCA

Otro supuesto tradicionalmente conflictivo en el ordenamiento ju-
ridico espanol era si podia el solicitante de un registro de marca cjer-
citar la acciéon de danos y perjuicios por violacion de marca en caso
de que un tercero violase su derecho desde que se publica la solicitud
hasta que se publica la concesion.

La polémica la cerré el articulo 34 de la Ley de 1988, antecedente
del actual articulo 38, el cual establece que la solicitud de registro de

4 Admite la posibilidad de que las asociaciones de consumidores puedan solicitar
indemnizaciones, Gutiérrez de Cabiedes ¢ Hidalgo de Cabiedes, P., La tutela jurisdiccio-
nal de los intereses supraindividuales: colectivos y difusos, Aranzadi, 1999, p. 398.
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marca confiere a su titular, desde la fecha de su publicacion,*” una
proteccion provisional consistente en el derecho a exigir una indem-
nizacién razonable y adecuada a las circunstancias, si un tercero hu-
biera llevado a cabo, entre aquella fecha y la fecha de publicacion de
la concesiéon, un uso de la marca que después de ese periodo queda-
ria prohibido. Ello se debe a que el derecho conferido por el registro
de la marca sélo se podra hacer valer ante terceros a partir de la
publicaciéon de su concesion.

La consecuencia es que el titular de una marca solicitada, pero no
inscrita y publicada, no tiene derecho a ejercitar la accién indemniza-
toria por violacién de marca, sin perjuicio de que pueda tener legiti-
macién activa, si es el caso, para exigir la indemnizaciéon razonable*®
—que es una accion distinta a la anterior—.

IX. BIBLIOGRAFIA

Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, t. 16, 1994-1995.

—, t. 13, 1989-1990.

ALCAIDE Diaz-LraNos, R., La proteccion jurisdiccional de la marca, Colex,
2003.

Baz, M. y E1LzaBURU MARQUEZ, A. de, La proteccion de las marcas
notorias y renombradas en el derecho espaiiol, Colex, 2004.

BercoviTz RODRIGUEZ-CANO, A. (dir.), Comentarios a la ley de marcas,
Aranzadi, 2003.

, “Observaciones preliminares a la Ley de Marcas de 1988
(especialmente desde la perspectiva del derecho europeo)”, Derecho
mercantil de la Comunidad Econdmica Europea: estudios en homenaje a José
Gurén Tena, 1991.

, Introduccion a las marcas y otros signos distintivos en el trdfico
econdmico: (segiin la legislacion vigente, en particular la nueva Ley de Marcas

47 Salvo frente a la persona a quien se hubiera notificado la presentacion y el con-
tenido de ésta, en cuyo caso la proteccion provisional serd aplicable incluso antes de
la publicacién. Se trata de una novedad en el derecho marcario que ya existia en la
Ley de Patentes, articulo 59.2.

¥ Sobre ella, por todos, Lobato Garcia-Mijan, M., Comentario..., cit., nota 1, pp.
608 y ss.



SOBRE LA LEGITIMACION ACTIVA 1429

de 2001, y su Reglamento de 12 junio de 2002, y el Reglamento de la
marca comunitaria), Aranzadi, 2002.

Casapo CERVINO, A. y LLOBREGAT HURTADO (coords.), Comentarios a
los reglamentos sobre la marca comunitaria, Universidad de Alicante,
2000.

CONCEPCION RODRIGUEZ, J. L., “La proteccién de la marca renom-
brada”, Cuadernos de Derecho Judicial, naim. 9, 2003.

ErzaBURU MARQUEZ, A. de y Baz, M., “Cien anos de historia de la
proteccion internacional de las marcas y perspectivas de futuro:
del Arreglo de Madrid de 1891 al Protocolo de Madrid de 19897,
Homengje a H. Baylos. Estudios sobre derecho ndustrial. Coleccion de
trabajos sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia,
1992.

EspINA, D., La marca notoria no registrada, Tirant lo blanch, 2005.

FERNANDEZ-NoOvOA, C., Derecho de marcas, Montecorvo, 1990.

, Tratado sobre derecho de marcas, Marcial Pons, 2004.

—, 2001.

GIMENO-BAYON CoBos, R. (coord.), Derecho de marcas. Estudios sobre la
nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, Marcial Pons, 2003.

GONZALEZ-BUENO, C. (coord.), Comentarios a la Ley y al Reglamento de
Marcas, Thomson-Civitas, 2003.

GUTIERREZ DE CABIEDES E HIDALGO DE CABIEDES, P., La tutela jurisdic-
cional de los intereses supraindividuales colectivos y difusos, Aranzadi,
1999.

IGLESIAS PRADA (dir.), Los derechos de propiedad intelectual en la
Organizacion Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Centro de
Estudios para el Fomento de la Investigacién, 1997.

JAVIER EsTEBAN, L. de, “La proteccién de la marca notoria y la
marca renombrada. Evolucion del tratamiento jurisprudencial”,
Estudios de Derecho fudicial, ndm. 99, 2006.

Losato GARCIiA-MIAN, M., “La comunidad de marca en la Ley de
marcas de 10 de noviembre de 1988, Revista de Derecho Privado,
nam. 77, 1993.

———, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas, 2002.

, La marca comunitaria: aspectos procesales y de derecho internacional

privado del Reglamento sobre la marca comunitaria, Publicaciones del

Real Colegio de Espana, 1997.




1430 JAUME MARTI MIRAVALLS

MARTI MIRAVALLS, J., “Los presupuestos de la accion de indemni-
zaciéon por dafos y perjuicios en la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas”, Revista Juridica de Cataluiia, nim. 3, 2007.

MARTIN ARESTI, P., La licencia contractual de patente, Aranzadi, 1997.

MASSAGUER FUENTES, J., Comentario a la Ley de compelencia desleal,
Civitas, 1999.

MONTEAGUDO, M., La proteccion de la marca renombrada, Civitas, 1995.

MORENILLA ALLARD, P., La proteccion jurisdiccional de la marca, Colex,
1999.

ORTUNO BAEzA, La licencia de marca, Marcial Pons, 2000.

PEREZ DAUDI, V., Las medidas cautelares en el proceso sobre propiedad indus-
trial, Bosch, 1996.

RONCERO SANCHEZ, A., El contrato de licencia de marca, Civitas, 1999.

Ruiz Peris, J. L., Los tratos preliminares en el contrato de franquicia,
Aranzadi, 2000.

, “Nulidad, anulabilidad y resolucién por incumplimiento en
el contrato de franquicia”, Nuevas formas contractuales y el incremento
del endeudamiento familiar, Estudios de Derecho Judicial, 2004.

, Intromision en la clientela ajena y redes de distribucion (encroach-
ment), Aranzadi, 2007.

VARONA VILAR, S., Las medidas cautelares en los procesos sobre propiedad in-
dustrial, Comares, 1995.

VAzQUEz LEPINETTE, T., La cotitularidad de los bienes inmateriales, Tirant
lo blanch, 1996.



