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ABSTRACT

Trade marks as monopoly rights represent a limit on free
trade and the provision of services in the European market that
should be tempered by the social function of property.
International trade mark regulations require the obligatory
use of trade marks in order to carry out this social function of
property. The present work deals with the Spanish and European
regulation of the obligatory use of trade marks within the
framework of European common market harmonisation that
began with the promulgation of EC Directive 88/104 of 21
december 1988.

The Directive’s aim is the harmonisation of the basic aspects
of the member states national trade mark legislation as a first
step in achieving a successful common trade mark system by
the promulgation of EC Regulation No. 40/94 of 20 December
1993. This regulation was already planned thirty years before
its promulgation. Both law systems, the common trade mark
system on the one hand and the national on the other, are
effective for the same territory. A uniform foundation is required
to enable both to coexist.

One of the subjects which has been reformed by the EC
Directive concerns the obligatory use of a trade mark as the
main pillar of every modern trade mark system. Not-
withstanding, the new Spanish Trade Mark Law, 32/1988 of 10
November 1988, was promulgated around a month before the
Directive. There are still some aspects in the Spanish trade
mark system which need to be reformed.

This work analyses whether the Spanish law regulates the
institution of trade mark use respecting the provisions of the
Directive. A description is given of the historical evolution of
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this question in Spain. In this context, it should be considered
who has the legal burden of using a trade mark. Article 19. 2 of
the TRIPs Agreement, effective in Spain since January 1995,
presents some dissonance in regard to the Spanish law.

The use of a trade mark in a different form than the one in
which it has been registered, is something that frequently
happens. Here, it should be pondered what the limits are before
cancellation of a trade mark results.

Furthermore, the temporal and territorial frame is to be
considered in which a Trade mark should be used. For the
European Trade mark there are some special provisions on
territoriality in regard to compulsory use.

One of the principle aspects involved in obligatory use
regards the general concept of «real and effective use» of a trade
mark. This concept is explained in terms of each act of trade
that the trade mark owner needs to perform in order to mantain

his right.

Moreover, it is not always possible for an ownertousea trade
mark. European laws provides mechanisms that help trade
mark holders not to be excessively pressured by the legal
burden of using trade marks, so there are some situations in
which the non-activity of an owner is considered justified.
Those situations should be interpreted, on the one hand, in
regard to the aims of the introduction of obligatory use of the
trade mark in the legal system, and on the other, to theinterests
of a trade mark owner and competitors.

Finally, this work outlines the procedure of European trade
mark cancellation within the framework of the EC Regulation.
In addition, there are two different ways under the Spanish
Trade Mark Law for achieving cancellation of an unused trade
mark. The first one is through litigations and the second one is
an official procedure which takes place at the Trade Mark
Office. Both of these are studied in the last chapter.

PROLOGO

El estudio de Concepcién Saiz Garcia sobre El uso obligatorio
de la marca nace en el contexto de un Programa de postgrado,
en el seno del Departamento de Derecho Civil dela Universidad
de Valencia, sobre un replanteamiento de los modelos de atri-
bucién de bienes y recursos, que por otra parte ha dado lugar a
un Programa de Investigacién de la DGICYT.

Entre los bienes que se atribuyen se encuadran los llamados
bienes inmateriales, y entre ellos la marca. Pero en nuestro
sistema ya no hay una atribucién incondicional, acaso porquela
disciplina general de la propiedad, en los términos de tutela
basica que seiiala el art. 33 de la Constitucién, no lo permite.
Este cardinal precepto, que consagra definitivamente en nues-
tro sistemalaidea de estatutos dominicales, es decir de diversos
modos de ser del «terrible derecho», cuya determinacién confia
ala Ley ordinaria, estatal o autonémica, seguin el criterio de la
funcién social, sugiere que en todas y cada una de las relaciones
que seguimos denominando propiedad se combinan y se inter-
fieren las razones individualisticas o egoistas del propietario y
las exigencias o determinaciones de interés general o, incluso,
de lo que pudiéramos denominar interés social.

Las combinaciones, las interacciones si se quiere, entre el
factor individual, que se expresa a través del poder confiado al
libre albedrio en que el derecho subjetivo consiste, y el elemento
deinterés colectivo, son diversas y distintas. La presencia, en el
seno (nell’interno) de un derecho subjetivo, de un elemento de
interés supraindividual, las més de las veces no bien avenido
con el nicleo egoista, no sélo se produce a través de una
comprension del contenido del derecho. No sélo se trata de una
reduccién de facultades, que se podria expresar con la idea de
limites o de limitaciones (conceptos, por otra parte, de tan dificil
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precisi6n), sino que también se manifiesta con la inclusién, en
1a propia «ciudadela» de la relacién juridica (el Kerngehalt) de
verdaderos deberes, ¥, en todo caso, de auténticas cargas.

En la medida en que esta descripcién general de las relacio-
nes de dominio pueda ser aplicada a los property rights 'y a los
bienes inmateriales, la idea de que la conservacién de la
proteccién de una marca 0 signo de identidad del producto
dependadeuna actividad determinada por parte del titularode
persona o entidad que haya obtenido un derecho derivado o
vicarioy actuie, de este modo, en interés del titular, sin perjuicio
del suyo propio, constituye uno de los supuestos caracteristicos
de lo que se ha venido en llamar propiedad activa. Pero esa
actividad, de la que depende en definitiva la conservacion de la
proteccion que el ordenamiento juridico confiere, se inserta en
la relacién a través de una técnica que se ha de perfilar y
precisar, sefialando, de una parte el sentido de la proteccion de
lamarca, y de otracémo actia el uso efectivo y real como soporte
de conservacion del esquema de proteccién. Se habréa de entrar
también en el problema del uso parcial, y en los mecanismos a
través de los cuales se puede realizar el control de la actividad
del titular, concluyendo respecto de la técnica utilizada por el
ordenamiento para producir la caducidad por falta de uso, es
decir, por defecto de actividad.

La autora de este estudio es una joven investigadora, y éste
es el primero de sus libros. Rapidamente observara el lector que
caracterizan a la autora, formada en las Universidades de
Valenciay de Munich, el rigor de los conceptosy la precisién del
lenguaje. El trabajo revela, ademés, un grado de profundidad y
de pericia dificiles de encontrar a su edad. Ha sido llevado a
efecto en los Departamentos de Derecho Civil y Mercantil de
esta Universidad y en el Instituto Max Planck de Miinich
donde, bajo el puntual asesoramientoy supervision del Prof. Dr.
Dr.h.c. mult. Gerhard Schricker, ha podido completar la autora
la informacién bibliografica adecuada.

Me resulta por ello muy grato presentar este estudio al
lector, y més cuando Concepcién Saiz forma parte de una
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promocuj)n que puede ser calificada como «segunda generacién»
de§d.e mi presencia en la Universidad de Valencia como Cat

dratico, pues la direccién del trabajo fue conducida, de moci3 :
totalmente solvente y eficaz, segin estimo y espero q1,1e aprecig

Valencia, abril de 1997

Vicente L. Montés Penadés



I. INTRODUCCION!

La marca es el signo mediante el cual el empresario distin-
gue sus productos o servicios en el mercado de los productos o
servicios de otros empresarios competidores. Ella forma parte
de los llamados bienes inmateriales, cuya propiedad es la que
se ha calificado de especial con base en las caracteristicas del
bien que constituye su objeto. La marca no tiene una existencia
sensible por lo que necesita materializarse en cosas tangibles
para ser percibida por los sentidos. Una de sus caracteristicas
es su susceptibilidad de ser ilimitadamente repetida?2.

Ciertamente la marca es un instrumento al servicio de los
intereses de las empresas. Estas, por medio de las marcas,
refuerzan su posicién en el mercado?. Sin embargo, no son éstos
los tnicos intereses protegidos por el Derecho de marcas, ni
siquiera el principal: las marcas protegen no sélo el interés
particular de las empresas —o de quien inscribe la marca—,
sino también el interés general de los consumidores®.

1 Esta obra ha sido posible gracias a la hospitalidad y medios que me
fueron brindados por el Max-Planck-Institut fir Patent-, Urheber- und
Wettbewerbsrecht de Munich a cuyo Director, el Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
Gerhard Schricker, quien me acogié incondicionalmente entre sus disci-
pulos, le estaré siempre agradecida.

2 FERNANDEZ-NOVOA, 3.2 BCAZ (1968) p4gs. 23 y ss. «Para que los
demds perciban el signo es necesario que éste adquiera forma sensible:
que se materialice en la propia mercancia, en su envoltorio, o bien en las
correspondientes expresiones publicitarias que difunden la marca por
diferentes medios».

3 FERNANDEZ-NOVOA, «Fundamentos del Derecho de Marcas», ed.
Montecorvo, Madrid, 1984.

4 STS, 1.2 de 24 de noviembre de 1978 (6 ADI 1979-80, 344 y ss.); STS, de
30. de octubre de 1986 (ADI 1987-88, 342 y ss.). Tal interés ha quedado
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Cuatro son las funciones que la marca desempeia principal-
mente en la esfera juridica: 1.7) Indicar la procedencia empre-
sarial de los productos o servicios con ella marcados; 2.2) indicar
1a calidad de los productos o servicios; 3.2) condensar el eventual
goodwill delos productos o servicios y 4.%) operar como mediode
publicidad y promocion de los productos o servicios®. Como muy
bien explica OTERO LASTRES?®, a través delaprimera funcién,
el consumidor recibe la seguridad de que todos los productos
diferenciados por esa marca proceden de una misma empresa
aunque no siempre identifiquen a ésta. Mediante la segunda, el

plasmado en el marco del derecho de informacién del consumidor, uno de
sus derechos bésicos como establece el art. 2.1, y que viene regulado en
el art. 13 de la Ley 20/84, de 19 de julio, General para 1a Defensa de los
Consumidores y Usuarios (BOE n.¢ 176, de 24 de julio).

5  Tstas cuatro funciones son reconocidas por la doctrina espafiola mas
autorizada. AREAN LALIN fundamenté, con muy buenos argumentos,
1a tesis de que la marca cumple una funcién publicitaria. («El cambio de
forma de la marca», ed. Montecorvo, Santiago de Compostela, 1985, pags.
16y ss.) Los argumentos por él apuntados han sido acogidos por la mayor
parte de la doctrina. En Derecho comparado, BEIER/KRIEGER (GRUR
Int. 1976, pag. 128) hablan de la funcién publicitaria o «sugestiva» dela
marca y afirman que ésta tiene por objeto llamar la atencién del ptblico
hacia el producto para ofrecérselo. El consumidor que queds satisfecho
una vez con el producto de marca podré, por medio de 1a misma, volver
a encontrar y comprar el producto. De esta manera sirve la marca con su
fuerza publicitaria o de atracci6n para la consecucion, mantenimiento y
ampliacién del grupo de sus consumidores. No obstante, destacan que
esta funcién publicitarianoes estrictamente intrinseca alamarcay esto
lo apoyan en el hecho de que existen muchas marcas que no son
utilizadas e incluso que, aun siéndolo, no poseen esa vis attractiva 0
publicitaria. Esta proviene de otros factores (su aspecto exterior, el
contexto de utilizacién, la publicidad efectuada...) los cuales no tienen
que ver directamente con la marca y, en gltima instancia, no tienen

porqué darse con todas ellas. Afirman no ser ésta 1a funcién principal de
la marca aungue reconocen que ella se constituye en uno de los medios
més importantes de publicidad de los altimos tiempos. ROJO
FERNANDEZ RIO, por el contrario, no reconoce a la marca esta altima
funcién («La responsabilidad civil del fabricante», Bolonia, 1974, pag.

160).
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consumidor debe esperar que todos los productos de una misma
clasg y de las mismas caracteristicas que estén designados con
la misma marca, posean la misma calidad. La tercera funcién
presupone que, en el caso de que los productos o servicios
dotados de una marca alcancen una buena reputacién por sus
caracteristicas, serd la marca la que condense esa buena fama
y,en tox:no aella, seiré cimentando el buen prestigio del titular
de la n}lsr.n,a. Por 1ltimo, la marca actia como instrumento de
p9tenc1a.c1on de la venta de los productos o servicios con ella
dlferenqlados, pues ella ejerce una vis attractiva sobre los
consumidores independientemente de la calidad de los produc-

tos o del goodwill de la empresa. i

‘A través de estas funciones pueden obtener los consumidores
la.lr.lformaci()n necesaria para elegir entre la variedad y multi-
pllClda'd de productos ofertados en el mercado. Porque la marca
no es simplemente un signo, sino que est4 relacionada necesa-
rlamentfe con unos productos o servicios determinados ka los
cuale§ distingue —regla de la especialidad de la marca—. Es la
esencia de la marca, su caracter distintivo, el cual le pe'rmite

disfrutar de la proteccién : SR
que el ordenam
(art. 1 LM). ientojuridico le otorga

Sin embargo, no podemos definir la marca empleando para
ello exclusivamente estos dos factores —signo en relacién a
productos o servicios—. Esto se quedaria en el plano teéricoy no
es en éste donde la marca opera realmente. Para que una marca
tenga tal cardcter es necesario otro elemento, el mercado, donde
los consumidores tendrédn la posibilidad de dar a la m,aréa el
valor que el titular de la misma venia persiguiendo, esto es, que
los consumidores diferencien que los productos, ) serv,igios

s .
Vid. OTERO LASTRES, «Sobre la caducidad de la marca por falta de

uso». Comentario ala STS. 1.2de 30 d
e e e octubre de 1986. La Ley, 1987 (1),
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ofertados bajo la marca en cuestién son los de este empresar197.
Es en el mercado donde la marca cobra vida en cuanto a tal. Sin
el ingrediente psicoldgico, que le afiaden los qonsumldores en
cuanto la unién signo-producto es aprehendida por ellos, la
marca no llega a ser ella en sentido propio®.

Advertimos claramente en lo anteriormente expuesto los
tres escalones del proceso de formacion de 1:’:1 marca. En, un
primer lugar, la creacién del signo, 1.0 f:ual no S}gnlﬁ?a que éste
tenga que ser siempre novedoso u original. Al signo s1‘r{1p1em(in-
te se le exige fuerza distintiva (art. 1 LM) y su conexion con [0S
bienes o servicios que quiere distinguir®. Estos dos primeros
escalones son funcién del empresario: a él competfe crear o elegir
el signo que va a distinguir sus productos o S(—ZiI'V.ICIOS y poner a
éstos en conexién con el signo elegido. Por ultln'lo, un factor
psicolégico, la asociacién por parte de .los consurmdo.res de esa
mareca (signo-producto) a un mismo origen empresarial y a una
calidad determinada.

Prestando atencién solamente a este altimo paso, hemos de
afirmar que paraquela asociacién signo-productq penetreenla
mente de los consumidores, el empresario tendra que poner el
producto de marca en el mercado. Observamos. flue para que
tenga lugar la culminacién del proceso de formaciénde la marca
es necesaria la colaboracién de un agente extex.'no —el pl}bh.co
de los consumidores— dificil, pero no imposible, _de dirigir.
Dependiendo de la utilizacién que de ella haga el titular de la

7 Sin que ello suponga que la identidad de la empresa deba quedar
desvelada. Se trata de conectar los product_os o servicios dotados con un
mismo signo a un mismo origen empresarial. o

8 FERNANDEZ NOVOA, «Fundamentos...» (op. cit. pag. %3). ‘

9 Alolargodel presente trabajo observaremos que la conexién del §;gno cton
el bien o servicio que pretende distinguir reviste caracteres di ereél eles
segin la clase de productos/servicios de que se tra}tg. Partlremqi de la
distincién entre marcas de fabrica y marcas de: servicio. En estas u‘tm;las
es obvio que 1a conexién fisica del signo al servicio deviene impracticable.
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misma, éste puede facilitar y acelerar el proceso asociador que
se desarrolla en la mente de los consumidores en relacién a los
productos de marca, los cuales son por ellos asociados
autométicamente a un determinado origen empresarial, a una
determinada calidad, etc.’’. Es su opinion la que determinara,
en muchas ocasiones, sila marca esta cumpliendo las funciones
para las cuales se hizo nacer, siendo ésta la razén de ser de la
proteccién juridica que el ordenamiento le otorga. Este es
precisamente el fundamento del derecho de marca y la ultima
ratio de lainstitucién del uso obligatorio, la cual es tema central
de este estudio. El ordenamiento juridico no puede influir en la
mente de los consumidores. Sin embargo, si puede y debe
intervenir!!ylo hace precisamente imponiendo la cargalegal de
usar la marca registrada.

Sin embargo, antes de entrar a analizar esta figura, no
podemos olvidar que todo el estudio del Derecho de los signos
distintivos, como el de todos los derechos intelectuales, se
remite necesariamente a la disciplina de la competencia econé-
mica ya que, el derecho exclusivo de utilizacién por sus titulares
se traduce en un conjunto de posibilidades y prohibiciones de
competir'?, Es obvio que el titular de una marca persigue como

10 FERNANDEZ NOVOA, «El uso obligatorio de la marca registrada», 3
ADI 1976, pag. 17. El autor afirma que, para que se consolide definitiva-
mente la marca, el empresario ha de poner de manifiesto ante el ptiblico
la unién entre el signo y la mercancia. La marca ha de hacer acto de
presencia en el mercado, debe ser comunicada al gran piiblico».

11 FERNANDEZ NOVOA, (<El uso obligatorio...» op. cit. pag. 19).

12 H. BAYLOS CORROZA, «Tratado de Derecho Industrial», 1.2 Edicién,
Madrid, 1978, pag. 107; MIRANDA SERRANO y PAGADOR LOPEZ,
«La marca comunitaria. Comentario al Reglamento CE n.? 40/94 del
Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria».
Noticias CEE, 1995, n.? 123, pag. 51; CASADO CERVINO, A., «El
derecho de marca en la Unién Europea: el Reglamento sobre la marca
comunitaria», en «Coleccién de trabajos sobre Propiedad Industrial en
homenaje a Julio Delicado», Grupo Espafiol de 1la AIPPI, Barcelona,
1996, pag. 109; HERAS LORENZO, T., <El agotamiento del derecho de
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fin dltimo comercializar los productos con ella distinguidos.
Para ello, utilizar la marca de una manera ade(?uada, es ciu(;ei
para imponerse en el mercado ante sus competidores y a(rll zde
publico a quien va dirigida. Es dentro de este magco ) ¢
hemos de comprender la regulacion legal del Derechode mailrca

y, en ella, como uno de sus pilares fundamentales, el uso

obligatorio de la marca registrada.

Ahora bien, la regulacién de la ﬁg}lra del uso obhgat(zirlolsz
reflejaba de una manera muy d.1st1nta. en cada uno e 1((),5
ordenamientos nacionales. Las d1ferfen01.as que latian er}d s
sistemas marcarios dentro del territorio .de la Cor(ril.umt zia
Europea en este punto, trataron d'e _ser suavizadas me/ 1?“1 ede
Directiva 88/104/CEE, de 21 de d1c1embre3 con.el fina imo.
armonizar los aspectos béasicos de tales 1eg1s1aC1one’s marcai?];as
en aras de facilitar la libre circulacién de mercancias y 1a1 ibre
prestacién de servicios en el mercado europeo. El.lo seria lespiso
fundamental para conseguir el buen funcionamiento de hlS e-
ma Comunitario de Marcas que se venia gestgndo desdfe acia
mas de treinta afios para convivir con los sistemas v1gentes1
nacionales®. Tal convivencia se debe fundamentalmente a
hecho de que la marca comunitaria no se acomoda a las n.e,cezl‘;
dades de aquellos empresarios que no deseep una proteccmn.
su marca a escala comunitaria. Para ellos sigue siendo precisa

[

marca», ed. Montecorvo, Madrid, 1994;‘ MASSAGUER, J., «Algiltl::i(sj
cuestiones en torno a las relaciones de sistema de marcas co(inurrrl1 o
con los sistemas de marcas nacionales. y con el mstgrcrllad Ied arcas
internacionales», en «Coleccion de trabajos gobre Propie Pz} Bn u;e soria
en homenaje a Julio Delicado», Grupo Espaiiol de la ATPPI, 'taf-(i:a» eI;
1996, pag. 312; GOMEZ SEGADE, J. A, «Marca comunit a co’ord
«Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitim%», ‘ erSi:
CASADO CERVINO, A,y LLOBREG;AST HURTADO, M.2 L., Univ
icante, Alicante, 1996, pag. 18. . y

= }%?%gfhﬁléza;ue con una sola marca se obtuviera una protecc;on t(c:)s:; g
uniforme en los Estados Miembros de la CEE, topaba, entre o.ras1 - dé
con el inconveniente de las diferencias entre las leyes nacionale

marcas.
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la marca nacional y, por tanto, el sistema comunitario de
marcas nace para convivir paralelamente con los sistemas
marcarios nacionales, coincidiendo ambos en un mismo ambito
territorial. Es por ello que, en ocasiones, ambos sistemas
conectan directamente, siendo necesario un sustrato uniforme
que facilite dicha convivencia. Esta base uniforme sobre la que
cobraria vida el RMC, fue proporcionada por la Directiva 88/
104/CEE. Siendo ésta la situacién, la operatividad del principio
del uso obligatorio de la marca registrada se constituye en
piedra angular del complejo sistema dual que se nos presenta
desde la entrada en vigor del Reglamento n. 40/94 del Consejo,
de 20 de diciembre de 1993, sobre marca comunitaria, sistema
en el cual marcas nacionales y comunitarias coexisten con el
mismo valor, siendo ello potencial fuente de conflictos'.

A lo largo del presente trabajo estudiaremos la carga legal
del uso obligatorio en el marco del sistema esparfiol, desglosando
su contenido y analizando la materializacién del mismo por
parte de los titulares de marcas nacionales, si bien, no podemos
desatender el mencionado principio de coexistencia entre nues-
tro sistema marcario y el de la marca comunitaria. Por este
motivo haremos referencia especifica a aquellos aspectos de la
figura de la caducidad de la marca por falta de uso que sean
previstos de manera diferente por este Sistema Comunitario,
aspectos con los que el titular de una marca nacional tendré que
enfrentarse necesariamente cuando una marca comunitaria
entre en conflicto con una marca nacional.

4 HACKBARTH, R., «Grundfragen des Benutzungszwangs im

Gemeinschaftsmarkenrecht», ed. Heymanns, Kéln, 1993, pags. 25y ss.;
MUHLENDAHL, A. V., Koexistenz und Einheitlichkeit im europaischen
Markenrecht», GRUR Int. 1976, pdg. 33; INGERL, <«Die
Gemeischaftsmarke», Jeaner Schriften zum Recht, t. 8, ed. Boorberg,
Stuttgart - Miinchen - Hannover - Berlin - Weimar - Dresden, 1996, pag.
101; GARCIA CRUCES, J. A., «Caducidad por tolerancia», en «Comen-
tarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria», coord. CASADO
CERVINO, A., y LLOBREGAT HURTADO, M.2 L., Universidad de
Alicante, Alicante, 1996, pag. 601.



II. PRECEDENTES LEGISLATIVOS?®

El articulo 109. 3.2 de la antigua ley espafiola de Propiedad
Industrial de 16 de mayo de 1902 establecia ya un plazo de tres
afios durante el cual 1a marca debia ser usada. Si no mediaba el
mencionado uso, caducaba el derecho de marca’®.

También el Estatuto sobre Propiedad Industrial, en su art.
158.5.%, contemplaba la figura del uso obligatorio como causa de
caducidad de la marca registrada. En esta ocasién el plazolegal
era de cinco afios. La falta de uso era excusable si se justificaba
documentalmente fuerza mayor.

Sin embargo, no resultaron ser efectivas tales regulaciones
debido a la carencia de mecanismos procesales adecuados. Asi
lo demuestra la practica inexistencia de precedentes
jurisprudenciales en torno al uso obligatorio. Es més, los pocos
casos, durante la vigencia de la Ley de Propiedad Industrial de
16 demayode 1902y del EPI, en los que el T'S se ha pronunciado
sobre este tema!’, el TS no entra a plantear y a solucionar

15 Sobrelaevolucién de las normas unionistas en materia de uso obligatorio
de la marca registrada, véase: CASADO CERVINO, «La génesis de las
normas unionistas relativas al uso obligatorio de la marca registrada»,
3 ADI 1976, pags. 213-245.

6 Gaceta de Madrid, de 18 de mayo de 1902, pégs. 785 y ss.

17 Durantela vigencia de la Ley de 1902: STS. de 10 de febrero de 1906 (=71
dJ. Ad. 1906, nim. 47, pags 20 y ss.). Durante la vigencia del Estatuto de
la Propiedad Industrial de 1929 podemos mencionar: STS. Sala Tercera
de 3 de octubre de 1975 (= ADI 1977, 195); STS. 3.2, de 18 de febrero de
1978 (ADI 1979-80, 333); STS. 1.2, de 3 de octubre de 1980 (ADI 1981,
410); STS. 1.2, de 22 de septiembre de 1983 (AJ. 1983, nim. 4672); STS.
1.2, de 7 de octubre de 1983 (AJ 1983, niim. 6770) y STS. 1.2, de 30 de
octubre de 1983 (AJ 1983, nim. 4688). Pero la mds significativa es la
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problemas capitales que la institucién plantea porque la articu-
lacién legal es muy defectuosa. AREAN LALIN afirmaba en
1985 que «la carga del uso obligatorio de la marca registrad‘a
constituye en derecho positivo espafiol un mero princip.lo
programético que no se cumple en la préctica de manera seria

y efectivar.

Hasta el 30 de octubre de 1986%, la doctrina més autoriza-
da® y el mismo TS claman proceder a la revision de la hasta
entonces vigente regulacién del Derecho de marcas con base en
las directrices que procedemos a enunciar®:

1.2 Era necesaria la implantacién de la comprobacién ex
officio del uso obligatorio de la marca en el momento de la
renovacién de su registro. Para ello se exigiria al solicitante de
la renovacién que presentara una declaracién en el sentido de
que, en los cinco afios precedentes a la expiracion del reg‘ist'ro,
lamarca habia sido usada en relacién a los productos o servicios
paralos que estuvieraregistrada. En el casode que estonofuese

STS. 1.2, de 30 de octubre de 1986. En esta sentencia el TS da un giro en
torno a la interpretacién y funcionamiento de la figura del uso obligato-
rio, adelant4dndose incluso con su jurisprudencia a lo que dos afios mas
tarde estableceria la LM de 1988. Como novedad, podemos adelantar,
que en esta resolucién el TS instaura la inversién delacargadelaprueba
en punto al uso obligatorio de la marca, inversién que, segin veremos,
era necesaria para lograr un funcionamiento real de esta figura.

18 AREAN LALIN, «El uso obligatorio de la marca registrada». Comentario
ala STS. 1.2 de 30 de octubre de 1986. CJPI num. 4, pags. 29 y ss.

19 FERNANDEZ-NOVOA en 4 ADI (1977) pags. 195y ss., 217 y posterior-
mente en su obra «Fundamentos de Derecho de Marcas», Madrid, 1984,
pégs. 44 ss.; AREAN LALIN, en <El Cambio de Forma...», op. cit., pag.
238.

20  Tstas directrices fueron incorporadas al Anteproyecto de la Ley de

Marcas elaborado en 1980 en el Instituto de Derecho Industrial de la

Universidad de Santiago de Compostela por un grupo de trabajo del que

formaban parte: C. FERNANDEZ-NOVOA, M. AREAN LALIN, J. M.

OTERO LASTRES y M. J. BOTANA AGRA, (10 ADI 1984, pégs. 490y

s8.).
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probado deberia denegarse su renovacién. Si resultara que el
uso sélo fuese probado respecto de una parte de los productos o
servicios para los que la marca figura registrada, entonces
deberia decretarse tinicamente una renovacién parcial (su-
puesto de caducidad parcial).

2.2 Por otra parte debian arbitrarse los mecanismos y cauces
adecuados para que terceros interesados pudieran hacer valer
la falta de uso de la marca registrada. La falta de uso debia
poder ser invocada en el procedimiento de oposicién por parte
del solicitante de la nueva marca y quizds también, en calidad
de excepcién, por el demandado en un proceso de usurpacién.

. g g &
3.2 De extrema importancia era imponer de manera expresa
la carga de probar el uso de sumarca al titular de la marca cuya
caducidad se pide?.

2l Una de las reformas més urgentes que pedia la regulacién de marcas en

materia de uso obligatorio era introducir la inversién de la carga de la
prueba. En la legislacién anterior a la Ley de 1988 pesaba el onus
probandi sobre el demandante de la caducidad de 1a marca. Esto hacia
que sobre él recayeran todas las dificultades que pesan sobre toda prueba
negativa, esto es, lo que ha venido llamandose en Derecho «prueba
diabélica». Este tenia que probar que la marca del oponente no habia sido
usada durante los tdltimos cinco afios. En casos como éste no podemos
olvidar que es en manos del titular de la marca donde reside la prueba
fécil (facturas, catdlogos, etc.). Sostener lo contrario significaria, como
dijo el Profesor M. AREAN LALIN («El uso obligatorio...», op. cit., pag.
186) «desconocer que la base de un justo y razonable juicio ha de
asentarse en una correcta apreciacién de la prueba practicada en su
conjunto, en la que los factores extremos mencionados han de ser
debidamente ponderados». No obstante, como ha sefialado UBERTAZZI,
«Apuntes sobre la carga de uso de la marca comunitaria», en Marca y
Disefio Comunitarios, coord. A. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, ed.
Aranzadi, pags. 127 y 128, el hecho de que la carga de la prueba del uso
de marca ajena recaiga sobre el actor que reclama su caducidad no trae
consigo consecuencias insalvables como probatio diabolica. De un lado,
la prueba negativa puede ser ofrecida de manera especifica: demostran-
do positivamente la ausencia de la marca en los lugares relevantes;
sirviéndose de las presunciones hominis que pueden extraerse de esta
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4.2 Por dltimo deberia indicarse de manera expresa que la
modificacién sustancial de la marca impide a su titular cumplir
con la carga del uso obligatorio y, por lo tanto, es causa de
caducidad.

Todo lo expuesto anteriormente hacia necesaria la elabora-
ci6n de una nueva Ley. Es el 10 de noviembre de 1988 cuando
se promulga la nueva Ley de Marcas, que observaria en gran
parte las reformas propuestas, mencionando ademas en su
Exposicién de Motivos que «el uso obligatorio de la marca
registrada es otro de los temas capitales del derecho de marcas
que inclusojustifican sureforma». Vemos pues la necesidad que
imperaba en nuestro Derecho de actualizar la institucién del
uso obligatorio, y no sé6lo en nuestro ordenamiento, puesto que
también a nivel comunitario la Directiva de 21 de diciembre de
1988, relativa a la aproximacién de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de marcas, se pronuncia al
respecto, sefialando en su Exposicién de Motivos, Considerando
octavo, que: «con el fin de reducir el nimero total de marcas
registradas y protegidas por la Comunidad y, por ende, el
nimero de conflictos entre las mismas, es preciso exigir que las
marcas registradas sean efectivamente usadas so pena de
caducidad...»

Ni la ley de Propiedad Industrial de 1902 ni el EPI se
pronunciaban en cuanto a los actos en que debia concretarse el
uso obligatorio. S6lo hablaba de «falta de uso». Al contrario, la
vigente Ley 32/1988 de Marcas, de 10 de noviembre® dispone lo
siguiente en su articulo 4 parrafo 1.%

«Si en un plazo de cinco afios, contados desde la fecha de
publicacién de su concesion, la marca no hubtera sido objeto de

primera prueba positiva. De otro lado, lo normal es que, cuando el actor
de la caducidad ofrece de forma creible la falta de uso de la marca del
titular demandado, éste se apresure a ofrecer él mismo una prueba

positiva de su uso.
22 Publicada en el B.O.E. nim. 272, de 12 de noviembre de 1988.
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un uso efectivo y real en Espafia para los proéiuctos 0 servicios
para los que fue registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido
durante un plazo ininterrumpido de cinco afios, la marca
quedar_'d sometida a las sanciones previstas en la Ley, a menos
que exista causas justificativas de la falta de uso».

En su parrafo 2.2 sigue:

«qua la aplicacion del apartado 1 también tendrd la consi-
deracién de uso:

a) El empleo de la marca en una forma que difiera en
elementos que no alteren de manera significativa la forma bajo
la cual se halla registrada. t

b) La utilizaciéon de la marca en Espafia con relacién a
productos o servicios destinados exclusivamente a su exporta-
cion». -

Parrafo 3.2

.«La marca se reputard usada por su titular cuando sea
utilizada por un tercero con el consentimiento expreso de aquél».

Parrafo 4.2

‘ «El uso de la marca para un producto o servicio determinado
sirve para acreditar tal uso con respecto a productos o servicios
dela misma clase del nomencldtor internacional o a productos
o servicios similares, o a productos o servicios en relacién con los
cuales la utilizacion de la misma marca por un tercero podria
dar lugar a riesgo de asociacién por los consumidores respecto
del origen de unos y otros».

12330demos observar que tampoco nuestra actual Ley de Mar-
cas® hace una enumeracién de los actos que constituirdn un uso

2 Tal vez hubiese sido preferible haber esperado a la promulgacién de la

Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988. En es i

, . te sentido
FERNAN DEZ NOVOA, «Derecho de Marcas», Ed. Montecorvo, Madrid,
1990; pag. 23; PELLISE PRATS, «Comentarios bésicos a la Ley de
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relevante, sin embargo, si nos da unas pautas a través de las
cuales podremos ir alumbrando qué actos significan «uso» en el
sentido del art. 4 LM. Para ello, como mas adelante veremos,
serd necesario valorar todas las circunstancias que rodean el
caso concreto e interpretarlas en funcién de los criterios esta-
blecidos legal y jurisprudencialmente, tanto nacionales como
extranjeros.

Marcas de 1988», RJC, 1989, pig. 52. En sentido contrario OTERO
LASTRES, «La nueva Ley de Marcas», La Ley 1989 (1) pags. 130 y ss. El
autor apunta como razones que justificaban la elaboracién de la nueva
ley las siguientes: 1.2 Adecuar la legislacién espafiola en esta materia a
las nuevas condiciones en las que se desarrolla en la actualidad la
actividad econémica; 2.21a urgencia de prever una regulacién sustantiva
de cardcter civil acompaiiada de la correspondiente regulacién procesal
y 3.2 incorporarse al movimiento europeo de reforma del derecho de
marcas inspirdndose en los principios acogidos en los trabajos de la CEE,
de manera que una anticipacién a la reforma comunitaria seria positiva
en el sentido de que las minimas variaciones que en su dia tuvieran que
hacerse para la adaptacién comunitaria se harian a partir de una
experiencia de aplicacién de la Ley tanto en su vertiente administrativa
como en la judicial. En contra de este argumento podemos argiiir que el
hecho de que la ley espafiola de 1988 entrase en vigor el 12 de mayo de
1989 hace que sea casi nula la experiencia de la aplicacién de la misma.

III. NATURALEZA JURIDICA

Lafigura del usoobligatorio de la marcaregistradano esmés
que expresion de la moderna concepcién del derecho de propie-
dad, definido a partir del art. 33 CE5%., Por tanto, su contenido
lo integran, no sélo facultades sino también deberes para dar
cumplimiento a su funcién social. Como més adelante veremos,
el uso obligatorio se introdujo en los ordenamientos marcarios
como remedio para evitar la saturacién registral de meros
derechos formales, como lo son las marcas defensivas y de
reserva?. El monopolio sobre un elemento semié6tico no debe
mantenerse tan sélo con el pago de unas tasas. Antes bien, el
derecho de exclusiva presupone el uso de la marca?. Este

24 Sobre el contenido esencial de la propiedad vid. por todos MONTES
PENADES, V. L., «<La propiedad privada en el sistema del Derecho Civil
contempordneo», ed. Civitas, Madrid, 1980. MONTES PENADES, V. L.,
«E1 Derecho real», en Derechos Reales y Derecho Inmobiliario Registral,
coords. ANGEL M. LOPEZ Y LOPEZ y VICENTE L. MONTES
PENADES, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1994, p4g. 31. <En todo caso,
el reconocimiento al derecho a la propiedad privada no implica el respeto
de un determinado sfafus quo, ni por otra parte la atribucién se verifica
en términos de reconocimiento de un poder omnimodo sin frontera,
absolutamente confiado al libre albedrio del titular. El art. 33.2 declara
que las leyes definiran o delimitarén el contenido del poder en que la
propiedad consiste segun el criterio o pardmetro denominado ‘funcién
social’ que implica una atribucién de poderes o facultades dentro de los
limites y bajo la condicién de cumplimiento de ciertos deberes, todos ellos
derivados, en definitiva, de la idea de solidaridad o interés social,
colectivo o general».

25 FRANCESCHELLI se refiere a los Registros de Marcas como «cimiteri
e fantasmi di marchi»: vid. <Markenfriedhofe und -gespenster», GRUR
Int. 1973, pags. 418 y ss.; Riv. dir. ind. 1974-1, pags. 5 y ss.

26 El considerando octavo del Reglamento CE n.2 40/94 del Consejo, de 20
de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DOCE L 11, de 14 de
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derecho de exclusiva no puede ser tutelado indefinidamente sin
que su titular lo utilice segin el fin para el que le ha sido
concedido?”. El legislador, por tanto, ha considerado razonable
un plazo de cinco afios a partir del cual, si el titular del derecho
permanece inactivo, se verd afectado por la sancién de caduci-
dad®.

Por lo que se refiere propiamente a la naturaleza del deber
de uso de las marcas, la figura del uso obligatorio encaja
perfectamente en el concepto juridico de carga™. Enladoctrina

enero de 1994) —en adelante RMC— sefiala que «sélo esta justificado
proteger las marcas comunitarias, y contra éstas, cualquier marca
registrada que sea anterior a ellas, en la medida en que dichas marcas
sean utilizadas efectivamente.

27 (Como ha denunciado la doctrina tanto espafiola como extranjera, hoy en
dia, encontrar signos atractivos inscribibles como marca deviene cada
vez miés dificil. Ello nos lleva a afirmar que nos encontramos ante un bien
escaso.

28 Ahora bien, la caducidad del derecho de marca no opera en el sistema
espafiol automaticamente sino que lo hace de dos maneras diferentes: 1)
A instancia de parte: Tendré, en este caso que ser declarada por los
tribunales ordinarios (Art. 53 LM) a instancia de cualquier persona que
ostente un interés legitimo — o de la propia OEPM (Art. 56 LM)—; 2) De
oficio: El titular de 1a marca no podra renovar su registro a los diez afios
contados desde su registro, puesto que el Art. 7.2 LM exige que se
acompaiie a la solicitud de renovacién del registro una declaracién en
documento publico en la que se exprese que la marca ha sido usada. Sin
embargo, y en cuanto a este segundo apartado se refiere, la efectividad
de este procedimiento es, como veremos més adelante, bastante dudosa.

29 Agiloafirma SCHRICKER, «(Benutzungszwang im Markenrecht», GRUR
Int. 1969, pag. 15. Segtin el autor, la obligacién de usar lamarcanoes una
obligacién sticto sensu sino que se trata mas bien de una carga (eine Last)
que le acarrearia al titular de la marca desventajas juridicas si no
cumpliese con su Obliegenheit (el onus previsto legalmente). Continta
explicando que, en los paises socialistas, st existe propiamente una
obligacién de usar la marca puesto que sus leyes imponen a los empre-
sarios dotar con una marca todos o algunos de sus productos.
FERNANDEZ NOVOA, (op. cit. ADI, 1976, pag. 16) también afirma que

el uso obligatorio es una carga y no una obligacion.
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italiana, CARNELUTTI y BETTI®*® sefialaban que una «obliga-
cién» tiende a resolver un conflicto de intereses entre sujetos
distintos, mientras que una carga cumple la funcién de dirimir
un conflicto que se asienta en los intereses del propio sujeto
sobre el que recae, ya que quien incumple la carga y asume la
responsabilidad es el mismo sujeto (la asi llamada
autorresponsabilidad)®’. En la doctrina alemana, ya apunté
GOLDSCHMIDT?2, que las cargas no constituyen deberes juri-
dicos, ya que nunca son exigibles directamente. Estas implican
la necesidad de adopcién de conductas determinadas para
evitar un perjuicio de su derecho®*. REIMER SCHMIDT?34
situaba al lado de las obligaciones perfectas y.de las incomple-

30 Enciclopedia del Diritto, voz «onere», 0. TOMMASO SCOZZAFAVA,
pégs. 99y ss. CARNELUTTI, concretamente, para diferenciar la catego-
ria juridica de la carga de su contigua, la obligacién, manifestaba lo
siguiente: mientras ésta tltima supone la subordinacién de un interés
del obligado a un interés de otros, la carga suponia la subordinacién de
un interés del gravado a un interés propio. En la doctrina alemana R.
SCHMIDT establece que la relacién que en tales normas se produce
entre el supuesto de hecho y la consecuencia juridica se encuentra
articulada en interés del sujeto activo y del sujeto pasivo: la observancia
del comportamiento redundara exclusivamente en beneficio suyo.

31 CARNELUTTI, «Teoria generale del diritto», Foro italiano Roma, 1946,
pags. 160 y ss. El autor sefiala ademds que, donde a la obligacién
corresponden las dos figuras del acto debido y del acto ilicito, a la carga
lo hace la unica del acto necesario.

32 GOLDSCHMIDT, «ZivilprozeBrecht», 1932, pags. 105 y ss.

3 Como sefiala DIEZ-PICAZO, «El contenido de la relacién obligatoria»,
ADC, vol. XVII, 1964, pags. 349 a 366, pag. 359, en relacion a las cargas
del acreedor, «<no se trata de una conducta debida que otro pueda exigir,
sino de una conducta necesaria sélo como requisito previo o como
presupuesto del acto de ejercicio de una facultad. No se trata de un
«deber» sino de un «tener que» para poder hacer», y apunta el autor en la
notan®12 que en la terminologia alemana, no constituirdn un sollen sino
un miissen.

3 Citado a través de DIEZ-PICAZO, «Fundamentos de Derecho Civil
Patrimonial», IT vol.; Las Relaciones Obligatorias, 4.2 ed. Civitas, Ma-
drid, 1993.
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tas, otras de origen legal o convencional que consistian en la
adopcién de conductas determinadas por parte del sujeto que
poseifan una intensidad menor. En estos supuestos el sujeto
activo, en caso de inobservancia de la conducta prevista, sufre
ciertas desventajas juridicas consistentes en la reduccién o
pérdida del derecho.

El uso efectivo y real de la marca registrada ha de realizarlo
el titular de la misma. La ley de 1988 en su art. 3. 1.2
reemplazando el sistema mixto que consagraba el Estatuto de
la Propiedad Industrial®, no dice que este uso deba ser realiza-

35 Antes de 1966 un importante sector doctrinal (GARRIGUES, «Tratado
de Derecho Mercantil», Tomol, vol. 1.2, Madrid, 1947, ndm. 149, pag. 287;
URIA, Derecho Mercantil, 42 Ed. nim. 51, p4g. 58; VICENTE Y GELLA,
Curso de Derecho Mercantil Comparado, 4.° Ed. nam. 138, pag. 324,
Zaragoza, 1960) defendia el nacimiento registral del derecho de marca.
Lo cierto es que, apoy4dndonos enteramente en las argumentaciones de
FERNANDEZ NOVOA («El nacimiento del derecho de marca», 102
RDM, 1966, 187 y ss.), de la interpretacién conjunta de los Titulos 'y IT
del EPI cabe afirmar: El Titulo III parece proteger tinicamente la marca
registrada (art. 120); las sanciones puramente administrativas que
prevé el mismo son irrisorias, de lo que se entiende inefectivas; el art. 1
EPI admite claramente la posibilidad de que el derecho de marca tenga
su origen en el uso o en el registro pues declara en su parrafo 1.%in fine
que «la ley no crea la propiedad industrial, y su funcién se limita a
reconocer, regular y reglamentar... el derecho que por sf mismos hayan
adquirido los interesados por el hecho de la prioridad de la invencién, del
uso o del registro, segiin los casos. Esta norma se ve reforzada con lo
dispuesto en el art. 14 del mismo cuerpo legal. Este articulo implanta en
su parrafo 1.2 inciso segundo el principio de consolidacién de la marca
registrada: «..El dominio de la marca se consolida a los tres afios de
efectuado su registro y de su explotacién no interrumpida o de su quieta
posesién de buena fe y justo titulo», y con ello declara inimpugnable la
marca que ha sido explotada o poseida de buena fe durante tres afios. No
obstante, este principio otorga necesariamente cierto relieve a la marca
no registrada pero usada. Del precepto citado se infiere que el titular de
la marca registrada puede ver impugnada su marca durante los tres
primeros afios de su registro por el usuario de una marca anterior. Su
marca se tornard sélo inimpugnable a los tres afios de explotar o poseer
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do para que nazca el derecho de marca, sino todo lo contrario: el
derecho de marca, a diferencia del derecho americano, nace con
su inscripcién®® en la OEPM (Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas)®’, aunque combinael principio de lainscripcién registral
con el de la notoriedad?® (art. 3. 2.%). Su no utilizacién en el

pacificamente y de buena fe la marca. Pero en este ultimo paso no
podemos pasar por alto que, en el sistema marcario actual, ya no rige el
principio de consolidacién del derecho de marca. Esta ya no deviene
inimpugnable por el transcurso de tres afios de su posesion pacifica o
explotacién ininterrumpida. Actualmente, la marta goza de una protec-
cién absoluta desde que se inscribe en la OEPM por el mero hecho de su
inscripcién, ahora bien, el titular registral deberda emprender su uso
efectivo y real antes de que transcurran cinco afios desde su inscripcién.
En el sistema de Common law el derecho de marca nace con la adopcién
delamismay usandola sobre los productos o conectandola a los servicios,
indicando con ella la procedencia empresarial de los mismos. La inscrip-
cién registral es simplemente declarativa de un derecho que ya hanacido
(CALLMANN, GRUR Int. 1958, pag. 562). EARL W. KINTNER/JACK
LAHR, lo expresa en su obra «An Intelectual Property Law primer» (2.2
Ed. 1982, New York, pdg. 263) con las siguientes palabras: «Rights in a
trademark or service mark —to own, to protect, license— are acquired
by adopting and using the mark».

Por virtud de lo dispuesto en la disposicién adicional 1.1 de la Ley 21/
1992, de 16 de julio, de Industria, el organismo estatal encargado del
gjercicio de la potestad administrativa, regulado por la Ley 17/1975, de
2 de mayo, pasa a denominarse Oficina Espariola de Patentes y Marcas
(OEPM). Esta nueva denominacién no altera en absoluto el régimen
anterior del organismo (J. A. GOMEZ SEGADE, «Cambios del Derecho
de Patentes Espafiol en 1992», Cuadernos de Jurisprudencia sobre
Propiedad Industrial, CEFI, 1991-92, pag. 744).

La marca notoria difiere de la marca meramente usada. La primera,
aunque ciertamente tiene su origen en el uso, ha logrado gran difusién
y esreconocida en el sector de mercado interesado, jugando en este punto
un papel principal el piiblico de los consumidores, quienes son «un
protagonista activo en el proceso de iniciacién y posterior consolidacién
de la notoriedad de la marca» (FERNANDEZ-NOVOA, RGD, 1969, pag.
175). La Ley de 1988 regula también un sistema mixto en relacién al
nacimiento de 1a marca no registrada, no obstante, instaura en su art. 3
el principio de la notoriedad de la marca no registrada reemplazando el
que consagraba en EPI, el principio del mero uso.
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mercado no tiene relevancia a efectos del nacimiento del dere-
cho de marca. Ahora bien, como el derecho de marca no protege
s6lo los intereses de su titular, sino que existen otros intereses
en juego no menos importantes (vgr. los intereses de los compe-
tidores, los del publico, los consumidores y usuarios, y los del
sistema econémico general) y dignos de proteccidn, la Ley de
Marcas establece la carga de uso de la marca registrada por su
titular, so pena de caducidad, antes de que transcurran cinco
afios desde su registro. Tampoco puede el titular de una marca
registrada paralizar su utilizacién en el mercado durante un
plazo superior a cinco afios, sin que pruebe que existieron
causas justificativas que lo impidieron.

Tratemos de llevar el art. 4 alo que acabamos de explicar. Si
el titular delamarca registrada (primer interés en juego) nousa
la marca durante los cinco afios posteriores a su registro o
durante un periodo superior a cinco afios (presupuesto de hecho
formulado negativamente=requiere la adopcién de una conduc-
ta: usar la marca®) se le aplicardn las sanciones establecidas
por la ley (consecuencia juridica=caduca la marca=pierde su
derecho de marca en observancia de otros intereses dignos de
proteccién: los otros competidores). Como podemos observar, el
uso obligatorio de la marca registrada es lo que en Teoria del
Derecho se denomina «carga». Y dentro de la clasificacién que
de ellas hace CABANILLAS*, més concretamente, se trata de
una carga heterénoma, es decir, una carga que deriva directa-
mente de la ley.

Podriamos argumentar, en contra de la calificacién de la
figura del uso obligatorio, la utilizacién del término «sanciones»

39 Como vamos a ver a lo largo de este trabajo, no ser4 suficiente un mero
uso de la marca registrada para ver satisfecha la carga de uso a la que
nos referimos. Este uso debe observar unos requisitos que, poco a poco,
vamos a ir analizando.

40 CABANILLAS SANCHEZ, «Las cargas del acreedor en Derecho Civil y
Mercantil», ed. Montecorvo, Madrid, 1988, pags. 62y 63.
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por el legislador como consecuencia directa del non usus de la
marca registrada. Sin embargo, ya hemos visto que el término
sancién también estd implicito en el propio concepto de carga.
Estas sanciones no se extienden, empero, méas alld de lo que
constituye el propio contenido del derecho que a su titular
confiere el registro de la marca, es decir, no traspasan a otros
derechos de los que también es titular el propietario de lamarca
y que pertenecen a esferas juridicas diferentes. Para hablar
propiamente de obligacién de uso, el sistema espafiol deberia
regular esta figura tal y como lo hace el sistema de uso obliga-
torio que est4 vigente en los EE.UU.%, esto es, por una parte la
carga deberia ser anudada directamente al propio nacimiento
del derecho de marca y no a su conservacién; yen segundo lugar,
deberia tratarse de una caducidad automatica la consecuencia
directa del transcurso del plazo previsto para el uso sin que éste
haya tenido lugar.

No ocurre ninguna de estas dos cosas en el sistema de uso
obligatorio implantado por el Derecho espaiiol. En él, el titular
de 1a marca goza de una proteccién absoluta durante los cinco
primeros afios desde la publicacién de la concesién de su marca.
Durante este intervalo, nadie podra alegar la falta de uso por
considerarse en mejor derecho puesto que el periodo de tiempo
concedido por la ley para que el titular de una marca emprenda
los actos de uso de la misma no ha transcurrido todavia y, por
consiguiente, estard siempre en mejor derecho que cualquier
otra persona por gozar su marca de prioridad registral. Por otro
lado, el transcurso de estos cinco afios no supone, como decia-
mos, una. caducidad automaética del derecho de marca. La
caducidad del derecho de marca se vincula necesariamente a

4 Vid.la enumeracién que hace von GAMM de los diferentes sistemas que
existen en materia de uso obligatorio en «Gewerblicher Rechtsschutz
und Urheberrecht in Deutschland», Weinheim-VCH, 1991, pags. 802 y
ss.
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una declaracién en este sentido por parte de los tribunales
ordinarios, lo cual lleva consigo la pertinente interposicién de
demanda de caducidad (art. 53. 1 LM). Como consecuencia
directa de lo anterior se desprende, como sigue dictando el
mismo articulo, que si no fuera interpuesta demanda, 1a reanu-
dacién del uso de la misma por su titular supondr4 la recupera-
cién de todos sus derechos y, en caso de que volviera a paralizar-
se el uso de la misma, la reapertura de un nuevo momento para
el cémputo del plazo. Es m4s, aun habiendo sido interpuesta
accién de caducidad por un tercero por no haber sido objeto de
uso sumarca, el titular de la misma puede exculpar este hecho
alegando causasjustificativas a élnoimputables de suinaccién,
evitando de esta manera la caducidad de su derecho.

IV. FINALIDADES ESENCIALES

Las finalidades esenciales que cumple la figura del uso
obligatorio las podemos dividir en dos grupos: Finalidades
consustanciales al derecho de marca y finalidades practicas o
funcionales.

1. FINALIDADES CONSUSTANCIALES

El uso obligatorio de la marca constituye un mecanismo a
través del cual la marca registrada se consolida como bien
inmaterial*?. Ya mencionamos al comienzo de este trabajo que
un signo sélo se constituye en marca cuando la unién entre
signo y producto penetra en la mente de los consumidores*. Es
en ese momento cuando la marca se consolida como bien
inmaterial. Por esto podemos afirmar que el uso obligatorio es
un principio que, ademas de ser hoy principio informador del
Derecho de Marcas*, viene impuesto por la propia esencia de la

42 FERNANDEZ NOVOA, «EI uso obligatorio de la marca registrada»,
Discurso inaugural, leido en la solemne apertura del curso académico
1976-77, Universidad de Santiago de Compostela, pdg. 14; FERNANDEZ
NOVOA, «Fundamentos...», op. cit., pag. 385; FERNANDEZ NOVOA,
«El Sistema Comunitario...», op. cit., pag. 356; STS. Sala Primera, de 30
de octubre de 1986, Fundamento de derecho primero.

43 Ahora bien, no nos estamos refiriendo a la consolidacién del derecho de
marca que establecia el antiguo EPI en cuanto al nacimiento de este
derecho, sino a la consolidacién de la marca como bien inmaterial
susceptible de condensar en él el eventual goodwill de los productos o
servicios de una empresa.

4 Como afirma el Profesor SCHRICKER en contra de CALLMANN (GRUR
Int. 1958, 561): «Der Benutzungszwang bildet eines der groflen, der
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marca. Para que culmine el proceso de formacién de la marca
como bien inmaterial, el titular de la misma tendr4 que haberla
utilizado adecuadamente segin unas pautas establecidas le-
galmente y otras, que tendran que irse estudiando como la
doctrina ha venido haciendo ya muchos afios, conjugando otra
serie de factores como es el marco en el que se desenvuelve el
Derecho de Marcas: el Derecho de mercado®.

2. FINALIDADES PRACTICAS O FUNCIONALES

Conlaimplantacién del uso obligatorio de la marca registra-
da se pretende, en primer lugar, que el registro formal de las
mismas se corresponda en la vida real con las marcas que est4n
siendo efectivamente utilizadas en el mercado. Esta necesaria
actualizacion del registro no es caprichosa. Tanto la doctrina
espafiola como la internacional* ya denunciaron la saturacién

Mehrzahl der Markenrechtssysteme gemeinsamen Grundprinzipien»,

GRUR Int. 1969, op. cit. pag. 15.
4 CURSO OMPI SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA AMERICA
LATINA; «La Propiedad Industrial en el Derecho de la Competencia y del
Mercado», J. L. DIEZ CANSECO, Montevideo, 22 a 26 de abril de 1991.
El ponente define el derecho de mercado como «aquél que retine las
disciplinas juridicas vinculadas con los principios ordenadores de la
actividad mercantil que han sido establecidos para proteger el sistema
econdémico como una abstraccién, a los empresarios en la medida que
actian como competidores y al piblico de los consumidores». Asimismo,
reconoce el doble sustrato que posee la nocién puesto que, de una parte,
repara en la existencia de un conjunto de normas que inciden en los
empresarios y los consumidores, y de otra, parte de las transacciones
econémicas que realizan los consumidores y los empresarios.
La necesidad de liberar el Registro del excesivo niimero de marcas
registradas y no usadas, y las condiciones del mercado internacional
fueron las razones por las que se incluy6 en la Conferencia de 1a Haya de
1925 la obligatoriedad del uso de la marca registrada. Asi, los redactores
del Programa propusieron que se introdujese en el art. 4 del AIMMI un
pérrafo tercero que regulara el uso obligatorio de la marca. También la
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que reina en el mismo en relacién a determinadas clases de
productos. Esta saturacién registral obstaculiza enormemente
las posibilidades de los empresarios, a que sus solicitudes de
nuevas marcas lleguen a buen fin*’. Se hace practicamente

Exposicién de Motivos de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre, de Marcas
asume expresamente esta necesidad: «Asimismo, la necesidad de aproxi-
mar la realidad del Registro a la realidad del mercado para que la marca
cumpla su verdadera funcién hacia necesario modificar... la figura del
uso obligatorio de la marca registrada, que tiene como una de sus
finalidades erradicar del Registro un gran namero de marcas que no
estdn siendo usadas y suponen un serio obstdculo para el acceso al
registro de nuevas marcas que los empresarios necesitan para su
actuacién en el mercado». Enla doctrina espafiola: FERNANDEZ NOVOA,
«Fundamentos...», op. cit., pag. 338; J. M. DEL CORRAL, «Jornadas de
estudio sobre la nueva regulacién legal del Derecho de Marcas» celebra-
das por el Grupo espaiiol de la ATPPI en Madrid, 29, 30 de noviembre de
1988. HERAS LORENZO, T. de las, «<Europa y las Patentes y Marcas»,
ed. Fundacién Universidad-Empresa, Madrid, 1989, pdgs. 108 y ss. En
Alemania, la exposicién de motivos de la Ley de 4 de septiembre de 1967
(Bl f. PMZ, 1967, pag. 248) explicé la doble finalidad de la implantacién
del uso obligatorio: descargar a la Oficina y al Tribunal Federal de
Patentes acortando la duracién del procedimiento de registro de marcas
y ampliar, en beneficio de los nuevos solicitantes, las posibilidades de
registro de sus nuevas marcas. También en la doctrina alemana ya en
1968 denunciaba KRAFT (GRUR. 1968, pag. 123) la sobrecarga de la
Oficina de Patentes y la saturacién registral. También SCHRICKER (op.
cit. pag. 16) alude a esa saturacién registral en los siguientes términos:
«quien busca hoy proteccién para su signo, tropieza con una gran
cantidad de signos registrados frente al suyo. En muchas clases de
productos ha devenido imposible encontrar un hueco para un signo
medianamente aceptable...». En el sistema americano, aunque difiereen
aspectos basicos del nuestro, principalmente en punto al nacimiento del
derecho de marca, ya en 1958 afirmaba CALLMANN (op. cit. pdg. 562)
que los Estados Unidos tenfan mds de 100 afios de experiencia con la
figura del uso obligatorio. En el Merchant, 49 TMR 919 [1959] —citado
a través de SCHRICKER— se menciona la importancia de «talar la
madera muerta y expulsarla del Registro».

47 CASADO CERVINO, «La génesis de las normas unionistas relativas al
uso obligatorio dela marcaregistrada», 3 ADI 1976, pag. 219, declara que
para evitar la multiplicacién excesiva de marcas de defensa y de reserva,
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imposible el registro de nuevos signos en algunos sectores, como
es el farmacéutico, cosméticos, etc. Esto lleva consigo una
flexibilizacion de los criterios de valoracién del riesgo de confu-
sién, moviéndose éste dentro de unas fronteras cada vez mas
reducidas y estrechas y, como consecuencia directa, la marca ve
desfigurada su capacidad distintiva, su naturaleza*. Otra de
las desventajas que trae consigo necesariamente esta satura-
cion registral es la sobrecarga de la OEPM, quien a la solicitud
de una nueva marca tendrd que comprobar que la posible
admisién de la misma no lesione los derechos de un titular
anterior, bien por coincidir exactamente con la marca de éste,
bien por ser semejante a ella. Por ello, y por ser la razén tltima
de la protecciéon que de la marca otorga el ordenamiento juridico
a su titular, es légico pensar que la situacién ideal seria la
concordancia del registro formal y la realidad viva, es decir, que
en el registro constasen sélo aquellas marcas que est4an siendo
efectivamente utilizadas por sus titulares, dejando libre el
camino para los solicitantes de nuevas marcas, de manera que
las marcas registradas respondan a su propio concepto y fina-
lidad.

No obstante, hemos de sefialar que la existencia de esta
cargalegal no es tan sumamente estricta como para no permitir
que, en determinados casos, un titular pueda alegar causas
justificativas que le hagan inimputable un non usus de su
marca. LaLM, ensuart. 53 apartado a), reconoce expresamente
la posibilidad de que el titular de una marca venza a la
caducidad de la misma, probando la existencia de aconteci-
mientos que, no siendo a él imputables, imposibilataron el uso

algunos paises ya habian adoptado en 1921 medidas legislativas dirigi-
das a exigir el uso obligatorio de la marca. Entre ellos: Brasil, Cuba,
Repiiblica Dominicana, Espafia, EEUU, Gran Bretafia, Japén, Marrue-
cos, Paises Bajos y Suiza. :

4 J. M. DEL CORRAL, «Jornadas de estudio...», op. cit., pag. 97.
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de su marca®, Por otra parte, al no operar la caducidad de la
marca registrada automaticamente, la Ley de 1988 concede
efectos sanatorios del non usus al uso realizado después de que
hayan transcurrido los cinco afios siempre que ese usus haya
tenido lugar antes de los tres meses previos al ejercicio de la
acciéon de caducidad y demuestre que ha empezado a usarla de
buena fe.

Por ultimo, la figura del uso obligatorio facilita el buen
funcionamiento del sistema implantado por el Reglamento
sobre Marca Comunitaria®. El principio de coexistencia entre
marcas comunitarias y marcas nacionales que apuntdbamos en
el primer epigrafe de este trabajo, trae consigo una realidad: los
titulares de marcas nacionales anteriores a una marca comuni-
taria pueden plantear oposiciones, en cuanto consideren que la
marca comunitaria es confundible o idéntica a la suya nacional.
El hecho de que tales oposiciones puedan tener por base una
marca que, desde hace tiempo, no opera en el mercado, supon-

4 Como m4s adelante expondremos, la evolucién del contenido de las
«causas justificativas de la falta de uso» es muy considerable. Frente al
problema relativo al derecho del titular de 1a marca a justificar la falta
de uso de la misma se enfrentaban, durante la celebracién de la Confe-
rencia de la Haya de 1925, dos posiciones muy diferenciadas entre las
delegaciones de los paises. La primera, siguiendo un criterio més
restrictivo, proponia que se sustituyese la expresién «circunstancias
especiales del comercio» contenida en el texto presentado por Gran
Bretaiia, por la expresion «fuerza mayor». La segunda, con un criterio
m4s permisivo, proponia la expresién «causas que justifiquen el derecho
de explotacién (Actes-la Haye, Berne, 1926). Finalmente, el texto redac-
tado por la Comisién fue el siguiente: «si en un pais el uso de una marca
registrada es obligatorio, el registro no podra ser anulado sino después
de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su
inaccién».

50 Adoptando la terminologia empleada en el la obra «Comentarios a los
Reglamentos sobre la marca comunitaria», coord. CASADO CERVINO,
A.,yLLOBREGAT HURTADOQO, M.2 L., Universidad de Alicante, Alican-
te, 1996, cada vez que nos refiramos al Reglamento sobre la marca
comunitaria lo haremos mediante las siglas «<RMC».
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dria un freno de gran envergadura al Sistema Comunitario®.
Seria un grave contratiempo a las expectativas de futuro de la
marca comunitaria no imponer al titular de la marca su uso
como condicién indispensable para la conservacién de su dere-
cho. De esta manera opinamos con FERNANDEZ NOVOA®,
que la carga de uso de todas las marcas registradas, tanto
nacionales como comunitarias, no es mas que una condicién
indispensable para la buena operabilidad del sistema dual
marcario que existe en la Comunidad Europea desde la
promulgacién del RMC.

51 Sj bien no podemos dejar de advertir que esto sucederd con muchas
marcas espafiolas. Nuestra Ley, como mds adelante tendremos oportu-
nidad de demostrar, sigue confiriendo al titular de la marca no usada
todas las facultades que son inherentes a este derecho mientras no sea
declarada su caducidad por los tribunales. No obstante, los cauces
procesales que habilita el RMC van resultar beneficiosos a los propésitos
del principio del uso obligatorio, ya que la caducidad de que adolecen
muchas marcas espafiolas podrdn ser alegadas en demandas
reconvencionales entabladas por los solicitantes de marcas europeas.
Asi, el Sistema Comunitario de Marcas se convierte en una nueva via a
través de la cual se hardn efectivos los deseos del legislador espafiol de
1988.

52 (El Sistema Comunitario...», op. cit., pag. 357; CASADO CERVINO, A.,
«Uso de la marca comunitaria», en «Comentarios a los Reglamentos
sobre la marca comunitaria», coord. CASADO CERVINO, A, y
LLOBREGAT HURTADO, M. L., Universidad de Alicante, Alicante,
1996, pag. 206; INGERL, «Die Gemeinschafsmarke», Jeaner Schriften
zum Recht, t. 8, ed. Boorberg, Stuttgart-Miinchen-Hannover-Berlin-
Weimer-Desden, 1996, pag. 101; HERAS LORENZO, T. de las, «Adqui-
sicién del derecho sobre la marca comunitaria. Relevancia del uso de la
misma y consecuencias de la falta de uso», en La marca comunitaria,
Grupo Espaiiol de la ATPPI, 1996, pag. 17.

V. DEFINICION

Partiendo de lo expuesto anteriormente vamos a tratar de
ofrecer una definicién de la figura del uso obligatorio. Creemos
que esta definicién deberd observar todos los factores que
justifican la existencia de la misma. Asi debemos tener en
cuenta:

a) Una justa ponderacién de los intereses del titular de la
marca, el de los competidores, el de los consumidores y usuarios
y el del sistema econémico general revierte en la necesidad de
que el titular de una marca utilice la misma. La decisién de usar
0 no la propia marca es algo que no puede quedar al nico
arbitrio de su titular por el simple hecho de que, paralelamente
a su derecho, coexisten los anteriormente citados intereses que
también deben quedar protegidos?.

b) El uso obligatorio de la marca registrada es, como vimos
en el apartado anterior, un mecanismo que ayuda a la consoli-
dacién de la marca como bien inmaterial, si bien sefialamos
nuevamente que el nacimiento de la misma no queda supedita-
do a esa utilizacion sino que condiciona su conservacién. Esta
consolidacién de la marca como bien inmaterial tendra lugar
cuando la unién del signo y el producto o servicio sea captada

5  El propio tribunal Supremo en sentencia de 30 de octubre de 1986,

afirmaba que «la innegable proyeccién sobre el publico consumidor del
derecho de exclusiva que ostenta el titular de una marca, obliga a éste
frente a la comunidad social y posibles competidores a un comportamiento
debido, a un facere, consistente en el uso obligatorio de la marca» (vid.
OTERO LASTRES, «Sobre la caducidad de 1a marca...», op. cit., pags. 616
v ss.
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por la mente de los consumidores. Ya hemos explicado que para
que esto suceda es necesario que la marca sea utilizada por su
titular dentro de los circuitos comerciales correspondientes.

¢) Con la implantacién del uso obligatorio y la nueva regula-
cién que instaura del mismo la Ley de 1988, se producira la
aproximacion registral a la realidad del mercado.

A partir de lo anteriormente expuesto podriamos dar al
instituto del uso obligatorio de la marca registrada la siguiente
definicion:

«El uso obligatorio de la marca registrada es la carga legal
impuesta al titular de una marca si éste quiere que su interés
siga prevaleciendo frente al de los competidores, en aras de la
proteccién de los consumidores y del sistema econémico general
y que se deriva en tdltima instancia de la propia esencia del
derecho de marca».

VI. CONFIGURACION LEGAL DEL
USO OBLIGATORIO

1. INTRODUCCION

La Ley de Marcas de 1988 ha sido calificada, por contraste
con el EPI, como una ley que goza de una gran precisién
terminolégicay de un granrigor juridico. Sin embargo, reconoce
la doctrina que la misma adolece de «deficiencias e incoheren-
cias menores»®. Pues bien, como podremos observar a lo largo
del presente trabajo, para el anilisis de la figura del uso
obligatorio de la marca registrada nos encontramos ante una
serie de problemas que derivan en gran parte de —en contra de
lo que sostiene la opinién doctrinal mayoritaria sobre la nueva
Ley de marcas®— la imprecisién terminolégica de nuestro
legislador. Esta imprecisién se materializa, entre otras cosas,
en el empleo de una férmula genérica y abierta para calificar el
uso de la marca registrada como lo es la expresién de un «uso
efectivo y real» del art. 4 LM. Quizés se deba, como afirma
CASADO CERVINO, a que la Ley huye del «reglamentarismo
y del intervencionismo administrativo» ya que no entraba
dentro de las pretensiones del legislador regular de manera
poco flexible y minuciosa los problemas que en este dmbito
pudieran plantearse, sino que preferia dejar a lajurisprudencia

5  Vid. FERNANDEZ-NOVOA, «Algunas claves del nuevo Derecho de
Marcas», La Ley 1989 (1), pags. 1082 y ss.

Muchos son los que aplauden la precisién terminolégica y el rigor juridico
de la Ley de 1988. Asi, entre otros, CASADO CERVINO, La Ley 1989-1,
pag. 131.
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la elaboracién de las pautas necesarias para la aplicacién de la
Ley. No criticamos en absoluto la postura adoptada por el
legislador en este sentido puesto que si la ley ha pretendido
observar los distintos intereses en juego, evitando atender
exclusivamente al interés del titular de la marca, es preferible,
en nuestra opinién, que, en materia de uso obligatorio, sean los
Tribunales quienes, tras la justa ponderacién de todos los
intereses que en este punto se contraponen, decidan qué interés
debe prevalecer en el caso concreto que se les plantee: si el
interés del titular de la marca o, por el contrario, el de los
competidores, los consumidores y usuarios, y el de la Economia
General del pais. Es asi que, a lo largo de sus decisiones, irdn
sentdndose las pautas necesarias para la aplicacién del precep-
to que estudiamos. No obstante, no sera tarea exclusiva de la
jurisprudencia la elaboracién de dichas pautas sino que todos
los operadores juridicos deberan colaborar para una correcta
aplicacién de la ley.

Con todo, 1a Ley de Marcas de 1988 es bastante mas exhaus-
tiva en materia, entre otras que no son objeto de este estudio, de
uso obligatorio, de lo que lo fue el EPI en su momento. Veamos
pues cémo debe efectuarse, segtn la ley, este uso de la marca
registrada para que su titular no vea inmerso en causa de
caducidad su derecho exclusivo.

2. REQUISITOS SUBJETIVOS. EL. PROBLEMA
SUSCITADO POR LA ENTRADA EN VIGOR DEL
ACUERDO ADPIC?¢

Aunque por la propia esencia del derecho de marca sabemos
que la carga del uso obligatorio va dirigida al titular de aquélla,

5  Bajo estas siglas se conoce el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPs
—siglas utilizadas en la Ronda Uruguay del GATT: Trade Related

EL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA 55

hemos de afirmar que el art. 4 LM no dice expresamente quién
debe realizar ese uso. Ello lo hace de una forma indirecta
cuando, en su parrafo tercero, equipara el uso efectuado por
tercero con consentimiento expreso del titular de la marca al
uso llevado a cabo por su titular. Es el art. 53 LM el que declara
que, cuando se entable una causa de caducidad por falta de uso
«competerd al titular de la marca demostrar que la misma ha
sido usada con arreglo al art. 4». También podemos verlo a
partir de una interpretacién conjunta del parrafo 3.2 del art. 4
LM en relacién con lo dispuesto en el art. 7.1.2y 2.2 LM que el
sujeto pasivo de la carga legal que nos ocupa es el titular de la

marca. :

El articulo 7.2.° LM subordina la renovacién del registro de
una marca a la presentacién en documento piiblico de la
declaracién de uso de la misma. Si tenemos presente que el
numero 1.°establece quelarenovacién dela marca tendra lugar
previa solicitud del titular o de sus derechohabientes mediando
pagodelatasa de renovacién, podemos afirmar que el titular de
la marca es quien debe acreditar su uso en el momento de la
renovacién del registro®’.

Todo lo anterior nos permite concluir que la ley observa
expresa e indiscutiblemente al titular de la marca registrada
como sujeto pasivo de la carga del uso obligatorio. Esto no

Aspects of Intellectual Property Rights—), publicadoen el B.O.E. de 24 de
enero de 1995.

Ciertamente, la simple obligacién de acreditar el uso en el momento de
la renovaci6én no significa que sea el mismo titular de la marca sobre
quien tenga que recaer forzosamente la carga del uso, es decir, la
necesidad de acreditar este uso al momento de la renovacién registral no
significa de por si, que recaiga sobre el titular la carga del uso de la marca
que pretende renovar. Pero también es cierto que si el titular quiere ver
renovado su derecho, debera preocuparse de poder acreditar dicho uso,
bien realizandolo él mismo, o bien adoptando la posibilidad que le ofrece
el parrafo 3.9, esto es, consintiendo expresamente que otra persona lo
haga por él.

57
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significa que el uso deba ser personalmente realizado por el
titular de 1a marca sino que la ley hace depender de la efectiva
utilizacién de su marca el mantenimiento del derecho que la
misma le confiere, utilizacién que, o bien llevara a cabo él
mismo o bien sera realizada por tercero con su consentimiento.
Lo anterior podemos explicarlo de la siguiente manera: el
titular de la marca es el sujeto pasivo de la carga legal puesto
que a él compete probarlo tanto en el juicio ordinario de menor
cuantia (ex. art. 40 en relacién con el art. 125.1 LP) promovido
por la accién de caducidad por falta de uso, como en el momento
de renovacién de su registro; y sujeto activo de la carga, es decir,
sujetos que podran utilizar la marca a efectos del uso obligato-
rio, serdn, o el titular de la misma o, de manera igualmente
véalida, un tercero con el consentimiento de aquél.

Ahora bien, la ley espaiola se refiere a un consentimiento
«expreso», adjetivo que no utiliza el art. 10. 3 DM. Tampoco
requieren un consentimiento expreso por parte del titular ni el
art. 15. 3 RMC, ni el § 26.2 ni el art. L. 714 - 5 a)’® de las leyes
alemana y francesa respectivamente. Si acudimos al Antepro-
yecto de Ley de Marcas de 1980% vemos que el art. 5 equiparaba
el uso realizado por el licenciatario o por una persona que
tuviera vinculaciones econémicas con el titular al realizado por
el titular mismo. De la misma manera que ha venido entendien-
do la doctrina este precepto®, no es necesario que el consenti-

58 El Code de la propriété intellectuelle dispone en su art. L. 714 - 5 a) <Est
assimilé a un tel usage: a) L'usage fait avecle consentement du propriétaire
de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du
réglement», J.0. de 3 de julio de 1992, p4gs. 8.801 y ss.

59 Redactado por el Instituto de Derecho Industrial de 1a Universidad de
Santiago de Compostela (I.D.1.S.). Publicado en ADI 1984; pdgs. 490-
501. El Anteproyecto de Ley de Marcas de 1980 rezaba en su art. 5 «La
marca se reputard usada por su titular si es usada bajo el control eficaz
del licenciante por un licenciatario o por una persona que tiene vincula-
ciones econémicas con el titular».

60 J.M.DEL CORRAL, «Obligatoriedad del uso de la marca registrada», op.
cit., pag. 98; CASADO CERVINO, «El uso obligatorio de la marca
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miento conste por escrito. La finalidad que pretende el hecho de
exigir el consentimiento del titular no es otra que dejar fuera los
casos de uso de la marca por tercero sin su conocimiento®, y los
casos de usurpacién de derecho de marca. El uso efectuado por
ellos no podra revertir nunca en beneficio de su titular a efectos
de acreditar el uso.

Segin lo anteriormente expuesto deberemos entender la
marca usada por su titular en las siguientes hipétesis: a) que
sea un licenciatario quien la utilice, independientemente de
que el contrato de licencia esté inscrito en el registro o no; b)
cuando con base en cualquier otro contrato un tercero utilice la
marca siempre que el titular haya prestado $u consentimiento
para ello; c) el uso llevado a cabo por una filial con respecto de
una marca propiedad de la sociedad matriz, con el consenti-
miento de ésta’?. En general, recibira la consideracién de uso

registrada», RJC. 1990, pag. 77; HERAS LORENZO, T. de las, «Adqui-
sicién del derecho sobre la marca comunitaria...», op. cit., pag. 17; G.
SCHRICKER, «Die Benutzungszwang im Markenrecht»; op. cit., pags.
23 y 24; W. BOKEL/U. FRITZE, «Bedingungen der Benutzung fiir das
Entstehen und die Aufrechtserhaltung des Rechts an der eingetragenen
Marke». Bericht erstattet im Namen der Deutschen Landesgruppe fiir
die Tagung des Geschiftsfithrenden Ausschusses vom 10. bis 15. April
1988 in Sydney, GRUR Int. 1988; pag. 48, columna derecha.

61 Ahora bien, como sefiala UBERTAZZI, «<Apuntes sobre la carga de uso de
]a marca comunitaria», Mareca y Disefio Comunitarios, Aranzadi, Nava-
rra, 1996, pag. 114, en relacién al art. 10. 3 de la Directiva, la férmula de
este precepto es lo suficientemente amplia como para incluir el supuesto
consistente en que un sujeto no directamente autorizado por el titular de
la marca importe en el Estado productos cubiertos por el agotamiento
comunitario, de manera que desarrolla asi una actividad que esta
legitimada causalmente y en el origen por una autorizacién del titular
del signo. En esta hip6tesis creo que, mientras el titular de la marca
tenga conocimiento de estas operaciones, dicho uso podra, siempre que
reuna las ulteriores caracteristicas que a dicho uso son exigibles, contri-
buir a la conservacién del derecho de marca.

62 BGH GRUR 1979, pags. 707 y ss., <Haller» Sentencia del BGH de 25 de
mayo de 1979.



58 CONCEPCION SAIZ GARCIA

realizado por el titular, la utilizacién de la marca por cualquier
tercero con consentimiento del titular sin necesidad de que éste
conste por escrito®. Segin la doctrina mayoritaria alemana el
contrato debera ser valido. Tampoco surtira efectos el uso de la
marca por tercero, cuando el contrato en el cual éste se consin-
tiera resultara nulo por contravenir el ordenamiento juridico.
Sin embargo, cuando el consentimiento se haya efectuado
validamente y fuera a causa de la utilizacién que de la marca
hace el licenciatario por lo que se contraviene el Derecho de la
competencia, ello no obstante, se deber4 beneficiar a efectos de
acreditar el uso el titular de la marca5.

Ahora bien, todo lo anterior se complica si tenemos presente
el Acuerdo ADPIC®, Este Acuerdo multilateral sobre los Aspec-

63 Por supuesto, para los casos en los que la forma escrita sea requisito de
validez del contrato serd necesaria dicha forma. En los demés casos el
consentimiento del titular no requerird forma escrita.

64 «Doppelkamp», Sentencia de 13 de mayo de 1977 (BGH GRUR 1978,
péags. 46 y ss.,); «<Haller», Sentencia de 25 de mayo de 1979 (BGH GRUR
1979, pags. 707 y ss.).

65 El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPs —siglas utilizadas en la
Ronda Uruguay del GATT: Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights—) forma parte del Acuerdo constitutivo de la Organizacién
Mundial del Comercio (AOMC) celebrado en la Ronda Uruguay el 15 de
diciembre de 1993, que establece un marco institucional comin que
comprende el nuevo acuerdo GATT y todos los deméds Acuerdos y
Arreglos que han sido adoptados bajo la tutela del GATT. Los paises que
quieran formar parte de la OMC deberan aceptar todos los acuerdos
incluidos en ella. Este Acuerdo constitutivo se acepté mediante firma el
15 de abril de 1994 en Marraquech. El Acuerdo sobre la OMC y sus
Anexos han entrado en vigor en Espaiia el 1 de enero de 1995, en virtud
delo dispuesto por el art. XIV. 1 del mismo Acuerdo, sin embargo, ningtin
miembro estaba obligado a aplicar las disposiciones del ADPIC «antes
del transcurso de un periodo general de un afo contado desde la fecha de
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC», esto es, antes del 1 de enero
de 1996, segun establece el art. 65. 1 del ADPIC (BOE de 24 de enero de
1995). Sobre el Acuerdo OMC, GATTy TRIP’s, vid. A. CASADO CERVINO
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tos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio prevé un sistema de minimos vinculante para los
Miembros, llevando consigo la necesaria modificacién de las
legislaciones nacionales que no lleguen a cubrirlos. El art. 19.2
ADPIC prevé, de manera claramente dispar, el uso de la marca
por tercero como relevante para acreditar el uso obligatorio de
la misma. Este prescribe lo siguiente: «Cuando esté controlada
por el titular, se considerard que la utilizacién de una marca de
fdbrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca
a los efectos de mantener el registro»®, Comparando este precep-
to con las previsiones de nuestra ley, observamos que ésta no
establece ninguna obligacién de control de ealidad de los pro-
ductos o servicios para el licenciante. Se deja a la autonomia de
las partes contratantes el regular esta previsién en alguna de
las clausulas de su contrato de licencia. Supliendolalaguna que
observa el art. 42 LM en este sentido acoge la doctrina®” la
previsién del art. 8.2 DM, segun el cual «E! titular de la marca
podrd invocar los derechos conferidos por esta marca frente al
licenciatario que infrinja las disposiciones del contrato de
licencia relativas a su duracion, a la forma protegida por el
registro bajo la que puede utilizarse la marca, a la naturaleza de
los productos o de los servicios para los cuales se otorgue la

y BEGONA CERRO PRADA, «GATT y Propiedad Industrial. La tutela
de los derechos de propiedad industrial y el sistema de resolucién de
conflictos en el acuerdo GATT», 1994 Madrid-Tecnos; MASSAGUER
FUENTES, J., <Los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual ante
el Derecho comunitario: Libre circulacién de mercancias y defensa de la
competencia», IDEI, Madrid, 1995; BOTANA AGRA, M., «Los derechos
de autor y afines en el marco del acuerdo de creacién de la Organizacion
Mundial del Comercio: anotaciones al régimen contenido en la seccién 1
dela parte IT del acuerdo sobre los «xADPIC» 0 <TRIPS», RGD, mayo 1995,
pags. 5289 y ss.

66 A, KUR, «TRIPs und das Markenrecht», GRUR 1994, p4g. 995, afirma
que este articulo se refiere especialmente a los casos de uso de la marca
por grupos de sociedades y a los casos de licencia de marca.

87 Vid. FERNANDEZ NOVOA, «Derecho de marcas», op. cit., §5.04.
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licencia, al territorio en el cual puede ponerse la marca o a la
calidad de los productos fabricados o servicios prestados por el
licenciatario». De esta manera el licenciatario podré ejercitar la
accién de cesacién inherente a la marca registrada cuando el
licenciatario incumpla las estipulaciones contractuales en pun-
to a la naturaleza y calidad de los productos o servicios. Con
todo, la ley espafiola sigue relegando al ambito de la libertad
contractual la carga de controlar la calidad de los productos,
pudiendo verse enormemente comprometida la funcién
indicadora de la calidad®®.

Como anteriormente hizo el Anteproyecto del Instituto de
Derecho Industrial de la Universidad de Santiago, el Acuerdo
ADPIC anuda la carga de control de calidad a la figura del uso
obligatorio. Lo que entonces fue tachado como un sistema
severo debera ser objeto de revisién para armonizar el derecho
interno con las disposiciones de este Acuerdo y quedar final-
mente como en un primer momento se habia previsto.

3. REQUISITOS MATERIALES

Comomuybien explica AREAN LALIN en suobraya citada <El
cambio de forma de la marca», la marca no posee una configura-
cién inmutable sino que es algo vivo que necesita ser atendido
permanentemente y «cuya forma ha de ser modificada o reestruc-
turada al compds de los cambios sociales y econémicos».

Ahora bien, hemos de tener presente que al lado de los
intereses del titular registral coexisten otros intereses no me-
nos dignos de proteccién. Estos intereses y otros factores que
nos disponemos a exponer, hacen que el derecho del titular a
modernizar su marca tenga unos limites®.

68  FERNANDEZ NOVOA, «Derecho de marcas», op. cit., pag. 235.
6 Vid. AREAN LALIN, op. cit., pags. 126 y ss.
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En principio, la marca deber ser usada con la misma forma
en la que consta registrada. Como vamos a ver esto no es
conditio sine qua non para que sea efectivo el uso en aras del
cumplimiento del uso obligatorio ya que el art. 4 parrafo 2, letra
a) admite la posibilidad, igualmente valida, del uso de la marca
en una forma que difiera de manera no significativa de la que
consta registralmente.

3.1. Uso de la marca en forma distinta de la que
consta en el registro

&

Como se exponia anteriormente, el articulo 4 de la Ley de
Marcas espafiola dispone, en su parrafo segundo, dos supuestos
en los que la marca debera reputarse usada en el sentido del uso
obligatorio. El primero, al cual vamos a dedicar nosotros este
apartado, viene recogido bajo la letra a): el empleo de la marca
en una forma que no altere de manera significativa la forma
bajo la cual se halla registrada. Este uso es equiparado por el
legislador a un uso efectivo y real de 1a marca registrada™.

™ Observamos la evolucién sufrida en este punto por nuestro derecho. El
art. 42 del R.D. de 21 de agosto de 1884 (Alcubilla, Apéndice de 1884, pag.
664 sobre marcas de fabrica, de comercio, de agricultura'y de cualquier
otra industria) establecia lo siguiente: «l.os que varien sin la debida
autorizacién en todo o en parte la marca..., perderan el derecho que a ella
tengan». El mencionado articulo se encuentra regulado en el Titulo VII
destinado a las disposiciones penales. Sin embargo, el uso en forma
distinta, bien en todo o en parte, no recibe la sancién de multa. El titular
delamarca viene penalizado conla pérdida de su derecho. Naturalmente
hubiese sido més acertado incluir el supuesto en el Tit. IV que regula las
causas de caducidad de la marca. Todavia m4s estricta se tornala ley en
este punto con el R.D. de 28 de octubre de 1888 dictando las disposiciones
que han de observarse en el Archipiélago para la concesién y disfrute de
las marcas de fébrica y de comercio que reproduce casi practicamente el
anterior, aunque con algunas modificaciones (vid. Alcubilla, Apéndice de
1889, pég. 9). Asi, en el art. 42 establece «Los que varien en todo o en parte
la marca..., perderan el derecho que a ella tengan». Observamos que
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A la vista del art. 4 LM parece admitir el legislador la
posibilidad para el titular de una marca registrada variar
minimamente la forma de la misma en el trafico mercantil
siempre que no altere la forma de la marca inscrita de manera
significativa. Sin embargo, el art. 8 LM en su parrafo 1.° parece
negarlo expresamente. Segin este articulo la marca sélo podra
modificarse, en el caso de que incluya el nombre y la direccién
de su titular, en la medida en que éstos también varien y
siempre que tal variacién no afecte sustancialmente a la iden-
tidad de la marca tal como fue registrada originariamente.

Segtn lo anteriormente expuesto podriamos llegar a la
errénea conclusién de que la legislacién espafiola’™ no permite
operar en la marca durante el periodo de vigencia, ni tampoco
cuando se renueve su registro, ningin otro cambio que no sean
los anteriormente citados™. Sin embargo, afirmar esto signifi-
caria, ademés de desconocer laimportancia econémica que para

antes era posible la variacién de la marca, si bien con autorizacién, pero
ahora rige plenamente y con todos sus efectos el principio de invariabi-
lidad de la marca. Comenta AREAN LALIN («El cambio de forma...», op.
cit., pags. 233 y ss.) que la sancién de caducidad se llevé a efecto en varias
ocasiones. Dice también el autor (pag. 235) que ni la ley de 1902 ni el
antiguo EPI regulaban de manera expresa la incidencia del cambio de
forma sobre el uso obligatorio, sin embargo, parecia latir en la primera
este principio de invariabilidad de la marca registrada (vid. nota 14).

71 La legislacién norteamericana (section 7(d) de la LANHAM ACT) si
admite la modificacién de la forma de la marca registrada siempre que
concurran determinados requisitos (vid. AREAN LALIN, op. cit., pags.
134-141)

72 En el mismo sentido se pronuncia el Reglamento (CE) n.? 40/94 del
Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, (DOCE
L 11/37.2afio 14 de enero de 1994) el cual en su articulo 48 reproduce en
tres parrafos lo dispuesto en 2 por nuestro art. 8 LM, por lo que también
denijega la posibilidad de cualquier modificacién de la marca a no ser que
la misma incluya el nombre y la direccién de su titular y alguna de las
mismas hubiera cambiado y siempre que tal actualizacién delamarcano
afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registra-
da.
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su titular supone la marca la cual, en ocasionés, supera el valor
global de las instalaciones, maquinaria y mobiliario de la
empresa’, olvidar su caracter duradero ya que la misma tiende
a vivir ilimitadamente puesto que la ley no le impone limite
temporal alguno — a diferencia de otras propiedades intelec-
tuales — condicionando su vida inicamente al pago de las tasas
correspondientes, siempre que ésta siga siendo objeto de un uso
efectivo por parte de su titular o de un tercero con su consenti-
miento. Por tanto, como ya dijo AREAN LALIN", la moderniza-
ci6on de la forma de la marca es un fenémeno necesario del
trafico mercantil para que la marca represente idéneamente su
papel de vehiculo de comunicacién entre empresarios y consu-
midores. Por no conocer la ley un mecanismo de actualizacién
de las marcas, es practica frecuente la figura de la marca
derivada™. Sin embargo, ésta sélo es adecuada cuando su
titular tiene la intencién de seguir utilizando ambas marcas —
tanto la principal como la derivada— puesto que si tan sélo
pretende utilizar la versién moderna de la marca tendria que
solicitar nuevoregistro ademds de no poder cumplir con lacarga
de uso para con la principal, la cual caducaria’. Seria conve-

73 AREAN LALIN «El cambio de forma...», op. cit., pag. 3, nota 3.

74 AREAN LALIN «El cambio de forma...», op. cit., pag. 3.

5 En palabras de CASADO CERVINO, «La marca derivada: su regulacién
en la Ley de 1988», RJC 1993, p4g. 660, «El papel que desempeiia la
marca derivada parece evidente. A través de la misma el titular de una
marca goza de un mecanismo de actualizacién y modernizacién que le
podra permitir adaptar un signo antiguo en cuanto a su disefio a las
nuevas tendencias y modas imperantes en el comercio».

76 Lamarca derivada es uno de los mecanismos empleados por el titular de
una marca para conseguir una modernizacién de la misma (AREAN
LALIN «El cambio de forma...», op. cit., pag. 259). Ahora bien, el registro
de la marca derivada ha de apoyarse en el de una marca principal
respecto de la cual difiere en aspectos no sustanciales. Asi lo disponia el
art. 131 EPI y lo sigue disponiendo la actual ley de marcas en su art. 9.
Este mecanismo hace posible que el titular de la marca registrada
disponga no ya de dos marcas auténomas sino de registros separados de
versiones distintas de una misma marca. Sin embargo, la marca regis-
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niente que la legislacién actual admitiera expresamente la
mencionada necesidad de modernizacién de las marcas, sin
necesidad de solicitar nuevo registro™, y no redujese las posibi-

trada est4 concebida para que el titular de la misma la utilice simult4-
neamente con la marca principal y no para encajar en ella la moderniza-
ciéon de su marca principal. Ello no obstante, al no conocer nuestro
derecho un mecanismo a través del cual el titular de una marca pueda
modernizarla, ha venido obligdndole a registrar como marca derivada la
nueva versién de sumarca. Sin embargo, la utilizacién de la nueva forma
no es suficiente para acreditar el uso de la principal quedandola primera
suspendida al transcurso de su plazo —cinco afios— después de los
cuales queda inmersa en causa de caducidad. Ello ademés contraviene
la exigencia legal de la vigencia de la marca principal en el momento de
la inscripeién (Vid. CASADO CERVINO, A., «<La marca derivada...», op.
cit., pag. 664.

7T Si bien entiendo que la modernizacién de la marca —sin variar sus
elementos esenciales— no deberia necesitar de nuevo registro, ello no
obstante, deberia preverse un procedimiento rdpido a través del cual, el
titular de una marca que se quiere modernizar pudiese remitir al
registro la nueva versién de manera que se contrastase con las marcas
existentes para que el grupo examinador pudiera decidir si existe riesgo
de confusion o de asociacion con las demés marcas registradas. Tal como
propone (AREAN LALIN, op. cit., pdg. 242) estimamos que el derecho
espafiol deberia disponer de un mecanismo sencillo a través del cual
fuera posible el cambio de forma de una marca que no altere
sustancialmente la naturaleza de su marca. Este procedimiento, en
contra de lo que el autor opina, deberia publicar en el BOPI la solicitud
de la modificacién de la marca para que terceros pudieran presentar
oposicién. Y retomando las proposiciones del autor, seria conveniente
que, a diferencia del sistema americano, la decisién administrativa sobre
modificacién del registro de marca pudiera ser impugnable ante los
Tribunales ordinarios siguiendo los principios de nuestra Constitucién
(Arts. 24.1, 106.1 y 117.5). Estimo conveniente la publicacién de la
solicitud del cambio de forma puesto que, de lo contrario, aunque la
finalidad de actualizacién registral se viera satisfecha aun sin la publi-
cacién, existiria cierta inseguridad frente a los competidores de que a
alguien le hubiera sido permitido inscribir registralmente la nueva
versién de su marca presentando riesgo de confusién respecto de la suya.
Creemos conveniente que terceros puedan presentar oposicién en ese
momento y no mas tarde cuando los perjuicios puedan haber alcanzado
cotas mas altas.

r
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lidades de su modificacién a los simples casos del cambio de
nombre o domicilio o de ambos cuando éstos formen parte de

ella.

Como posteriores argumentos a favor de la legitima viabili-
dad de operar determinados cambios en la forma de la marca
registrada podemos mencionar lo dispuesto por el art. 5 C) del
CUP™. Este seiiala en su parrafo 2) que «El empleo de la marca
de fabrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que
difiera por elementos que no alteren el cardcter distintivo de la
marca en la forma en que ésta ha sido registrada, en uno de los
paises de la Unién, no ocasionard lainvalidacion del registro ni
disminuird la proteccion concedida a la marca».iEste articulo
revelala posibilidad de usar una marca registrada de una forma
distinta por su propietario, si bien las alteraciones que a ella
se hayan aplicado no deberan afectar de manera alguna al
«caracter distintivo» dela que consta registrada. Esta expresién
no viene a significar propiamente el caracter distintivo en su
acepcién mas general sino el caracter distintivo que lleva
acuiado la forma registrada de la marca, es decir, su objeto®.
Y de gran importancia es también la afirmacién segin la cual,

" Convenio de Paris para la proteccién de 1a Propiedad Industrial de 20 de
marzo de 1883 (Texto de Estocolmo de 14 de julio de 1967); Publicado en
el B.0.E. ntim. 28 de 1 de febrero de 1974. La presente Acta entré en vigor
para Espaifia el 14 de abril de 1972.

" BAUMBACH/HEFERMEHL, WZG Kommentar, 1985; pags. 405 y ss.,
nota 23, sefialan que para el examen de la cuestién de si el uso de una
marca que no coincida totalmente con la registrada goza de la misma
proteccién frente a terceros es aplicable la jurisprudencia del art. 5 C II
del CUP segun la cual no puede limitarse la proteccién si la forma
utilizada sélo varia en determinados elementos del signo sin que esta
variacién influya de alguna manera en la fuerza distintiva de la misma.

80 OTTO-FRIEDRICH von GAMM, «Markenbenutzung und Benut-
zungszwang», Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in
Deutschland, Fetschrift zum hundertjihrigen Bestehen der Deutschen
Vereinigung fiir gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht,
Weinheim-VCH, 1991, p4g. 811.
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esos cambios permitidos legalmente no influirdn de ninguna
manera en el ambito de proteccién concedido a la marca®'.

Sigue rezando el art. 6 bis C 2) que las marcas no podran ser
rehusadas en los demas paises de la Unién por el solo motivo de
que difieran de las marcas protegidas en el pais de origen sélo
en elementos que no alteren el caracter distintivo y no afecten
a la identidad de las marcas, en la forma en que han sido
registradas en el citado pais de origen. Segun éste precepto se
posibilita la inscripcién de marcas de fabrica o de comercio en
los demas paises de la Unién en una forma que difiera de la que
consta inscrita en el pais de origen bajo dos condiciones: que las
variaciones en ella operadas no alteren su caracter distintivoy
que no afecten a la identidad de las marcas.

A la vista de este dltimo parrafo podriamos afirmar que, al
menos a la hora de registrar una marca nacional en otro pais de
la Unién, el titular de la misma podra operar en ella determina-
dos cambios®. Sin embargo, de una interpretaciéon conjunta de
ambos preceptos se infiere que semejantes cambios son opera-
bles igualmente en el pais donde la marca consta registrada
originariamente.

Asi pues, concluimos a la luz del derecho convencional
vigente, de nuestra Ley de Marcas, del interés del titular de la
marca y de la realidad en el mundo econémico®® que las marcas
pueden experimentar variaciones a los largo de su vida. Por

81 Ahora bien, si la nueva versién de la marca constara en el registro, el
ambito de proteccién de la misma tomaria ésta como referencia a la hora
de resolver los conflictos con otros signos en cuanto a su semejanza.

82 Fsos cambios deberdn observar en cualquier caso las condiciones de
invariabilidad del cardcter distintivo de la marca y continuidad de su
identidad.

8  AREAN LALIN, <El cambio de forma...», op. cit., pag. 3. Confirma el
hecho de que las mds variadas marcas experimentan a lo largo de sus
vidas modificaciones en su estructura o configuracion.
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tanto admitimos la posibilidad de modernizar®* la marca regis-
trada.

Paso siguiente sera atender a la cuestion de los limites que
deberan observar esos cambios y los efectos de ello en punto al
cumplimiento de la carga de uso.

3.1.1. Limites al derecho de modernizacion de la
marca registrada

Yahemos visto que unamarcaregistrada alolargode suvida
legal puede experimentar por diferentes razones una serie de
cambios. Estos hacen que la marca utilizada en el trafico
mercantil por su titular difiera en mayor o menor medida de la
forma en la cual consta en el registro. Pues bien, sera a la vista
de esos cambios, y siempre refiriéndonos a la expresién de la
formaregistrada, como deberemos juzgarla aptitud de lamarca
utilizada para cumplir con la carga legal.

No obstante, refiriéndonos solamente a la forma externa de
lamarca utilizada, vemos que el problema radica en determinar
cuando se entendera que la marca usada esta siendo utilizada
en una forma distinta pero que no altera significativamente la
forma en la cual fue registrada. Dicho de otra manera: qué
entiende el legislador por alteraciones no significativas.

Descartamos en primer lugar una interpretacién conjunta
de los arts. 4.2.2a) y 8.1 LM, puesto que el propio tenor del art.
8.1 reconoce abiertamente que el cambio del nombre y domicilio

8¢ Preferimos la expresién «modernizacién» de la marca puesto que, si bien
la expresién modernizar supone intrinsecamente un cambio, ello no
obstante, implica que la marca que subyace no ha perdido su identidad
originaria manteniéndola todavia, mientras que si hablamos de «cam-
bio», esta expresién es mucho mds amplia y engloba cualquier modifica-
cién, tanto superficial como sustancial.
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del titular de la marca registrada puede suponer, en ocasiones,
una alteracién significativa.

Deberemos encontrar otros criterios para determinar el
concepto de «cambio sustancial», los cuales trataremos de
dilucidar a continuacién. Ellos deberan servirnos de apoyo para
la determinacién de la sustancialidad del cambio operado en la
marca registrada. En este sentido nuestro Tribunal Supremo
ha tenido ocasién de pronunciarse acerca de la relevancia del
cambio introducido en una marca derivada respecto .de la
principal en la cual se apoya y ello, porque la marca derivada
debe conservar el elemento distintivo principal de la marca ya
inscrita®. Con todo, vemos necesario hacer antes una puntua-
lizacién y es la siguiente: el tipo de marca de que se trate
condiciona inevitablemente la amplitud o restringibilidad del
cambio en ella operable. Una marca excesivamente simplifica-
da permitird raramente cambios; por contra, una .me.lrf:a com-
pleja en cuya configuracién se plasma una multiplicidad (%e
elementos sera mas facilmente modificable sin que el cambio

sea advertido por el publico.

a) Continuidad de la llamada «commercial impression»

El primer criterio serd pues, como ya apuntdbamos anterlpr-
mente, el cardcter distintivo de la marca o, como lo ha Vegldo
llamando la doctrina americana®, la commercial impression.
Asi, el punto clave estar4 en la continuidad de la commercial

8 CASADO CERVINO, «La marca derivada...», op. cit., pag. 666, cita a
modo ejemplificativo de esta necesidad Sentencias del Tribunal Suprfe-
mo comola de 13 de mayo de 1978 (6 ADI 1979-80, pag., 361),1a Sentencia
de 30 de marzo de 1988 (13 ADI 1989-90, pag. 37). .

86 PATTISHALL & HILLIARD, citado a través de AREAN LALIN (op. qt. ,
pag. 161, nota 7). En la doctrina alemana se emplea' el ‘Eérmmo
«Unterscheidungskraft» (BAUMBACH/HEFERMEHL, op. cit., pag. 405).
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impression entre las versiones antigua y moderna de la marca
correspondiente®. Es decir, que no ser4 considerado significa-
tivo un cambio de forma de la marca que no altere la impresién
comercial de aquella que consta registrada. Pero como sefiala
AREAN LALIN, quien recibe aquélla no es sino el publico.
Tendremos que tomar como referencia para determinar si el
cambio es sustancial el impacto que sufre el piblico ante la
nueva versién y contrastarlo con el que era producido por la
antigua version. A partir de este nuevo criterio podemos afir-
mar que un cambio de la forma registral de la marca serd
admisible siempre que la nueva versién de la marca conserve la
misma identidad en la mente de los consumidores®, es decir, lo
determinante es si el piblico ve la marca registrada y la nueva
version que de ésta es utilizada como una misma y tnica
marca®,

8 AREAN LALIN, «El cambio de forma...», op. cit., pag. 161. El autor
sefiala que lajurisprudencia americana declara que el derecho del titular
de la marca a modificar la forma de la misma se halla limitado por la
exigencia bdsica de que antes y después del cambio de forma se despren-
da de la marca una misma e ininterrumpida impresién comercial.

AREAN LALIN advierte ademds que no ser4 la opinién del pablico en

general la que habr4 de ser tenida en cuenta sino la de los consumidores

interesados en adquirir productos o servicios idénticos o similares a los
distinguidos por la marca como sucede en materia de riesgo de confusién

o de secondary meaning. Habra que prestar especial atencién al compra-

dor medio que es quien ejercita una prudencia razonable en sus actua-

ciones de mercado.

8  GRUR 1975, pag. 138, columna izquierda. Decisién del BGH. Caso KIM-
MOHR. En este caso argumenta el BGH que la cuestién de si es admisible
una alteracién de la marca registrada a través del uso dependers de si el
tréfico ve en ambas la misma y tvinica marca. Afiade que para poder
Jjuzgar la opinién del ptblico en el caso concreto sera de gran utilidad
observar la préctica que viene realizdndose en el sector correspondiente.
Esto es, para diferenciar una modernizacién de la marca como facultad
‘inherente al propio derecho, de otra que deba calificarse de arbitraria v,
por tanto, no protegible, deberd asentarse dicha modificacién en elemen-
tos del signo que no afecten su impresién comercial. Sin embargo, serd
en tltima instancia criterio determinante que, de la imagen global de

88
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b) permanencia de la identidad de la marca

Siguiendo la opinién de MIOSGA®, el siguiente criterio para

enjuiciar si el cambio operado en la marca registrada puede
considerarse insustancial se asienta en la identidad del propio
signo. Asi, mientras el cambio no sea tgl que le haga Perder su
identidad ala marca registrada el cambio no f)bservara releval}-
cia®’. Dicho en otras palabras: no sera considerado un cambio

20

91

signos, el piblico vea en la forma registrada y la efectlvamepte
311ilﬁzzsidag$na sola{) eidéntica marca. SCHULZE ZUR WIESCHE realiza
una puntualizacién en el comentario de esta sentencia y es, preilsameél-
te, que el publico no sabrd en la mayoria de los casos como es la 011';1.1;a1 i
la marca registrada puesto que la tinica que conoce es la que su 1 11)11 la
estd utilizando en el comercio. De ahi que, las mds de las veces, el pa (;co
asocie a una empresa determinada la marca en la forma} en que verda-
deramente se est4 usando, sin tener la pos1b'111dad de, siquiera incons-
cientemente, poder ver en ella la misma 317 :;ismca marca en contraste con
registrada, GRUR 1975, p4gs. y ss. ) '
ll\jlﬂlgggz, %gf «Benutzungszwang fiir Warenzeichen», Munchen, 19d72,
pag. 52. «Abweichungen...sind unschfildlich, wenn dabel der Raum der
leichheit nicht verlassen wird». )
}\;Zf Z(lerll’sriyecto de ley para una reforma del Derecho de marcas ale(rlnein
(GRUR 1993, pags. 599 y ss.) se regulaba en el §22 el ten}a del uso ; ]:1 a
marca. En su parrafo segundo, nimero primero, se ofrema'tres posi1 (les
redacciones del punto de la utilizacién del signo en forrpa d1ferentfe : 3 3
que consta registrada. La primera alternativa subordina la efectivida
del cambio a que éste se asiente inicamente en .elementos d(? la marca
que no afecten a su fuerza distintiva (Unterscheldungskraft),, la segurll-
da, se refiere a cambios que se asienten en elemento§ e_spemﬁcos ela
marca que ademds no alteren su esencia; y por u}tnnp, la %rcteraf
alternativa, parece ofrecer como sinémmps los términos i; nter
scheidungskraft», «das Wesen», «kennzeichnender ‘Chara terz1 y
«Kennzeichnungskraft» para denominar aquello que el 1§1tular no podra
alterar si quiere que la nueva versién de su marca siga siendo a}pta pat;a
acreditar el uso de la marca registrada. Los termu‘los aniierlormenle
extraidos del proyecto de ley aluden a la «fu.erga fllferen01ad(?ra>>, «la
esenciar, «el cardcter distintivo» y «la fuerza d1st1p/t1va» respgctlvamCIen-
te. Ellegislador ha optado finalmente porla expresién «Kennzewhnen en
Charakter», es decir, por el término «caricter distintivo». En la_t exposi-
cién de motivos de la ley del 94 (Bl. f. PMZ 1994 pdg. 77) se especifica que
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como sustancial cuando las diferencias entre las versiones
antigua y moderna sean tan insignificantes que solamente se
aprecien inspeccionando meticulosamente los correspondien-
tes signos®. Esta pauta tiene una ventaja y es la de su facil

92

la expresién «kennzeichnender Charakter» sustituye a la empleada por
la Directiva «Unterscheidungskraft» por haber sido este dltimo concepto
trasladado directamente de la versién alemana del Convenio de Paris,
traduccion que califican de desafortunada. Por esto mismo creen conve-
niente que el términgo «Unterscheidungskraft», empleado enla Directiva,
se lea como «kennzeichnender Charakter» por ser esta expresién mucho
més acertada. Por lo que se deduce que las cuatro expresiones anteriores
no son sinénimas. La legislacién alemana observa pues, como apto para
dar cumplimiento a la carga legal, el uso de la marca en una forma que
difiera de la registrada, siempre y cuando no pierda la marca registrada
a través de la nueva versién su cardcter distintivo.
AREAN LALIN, «El cambio de forma...», op. cit., pag. 166. Ya hemos
dicho que quien recibe Ia impresién comercial es el ptiblico y que para ello
debiamos prestar atencién al comprador medio. También se desprende
deello que aquél, ala hora de elegir los productos o servicios ydecantarse
porlos de una marca determinada, no hard de ésta ni de las concurrentes
un examen detallado de cada uno de los elementos de que ellas ge
componen, sino més bien al contrario: el comprador medio recibird una
impresién global de cada una de las marcas sin fijarse en detalles
secundarios. Normalmente 1a Impresi6n que recibir4 serd la del elemen-
to preponderante del que cada una de ellas se constituya. Este elemento
variar4 segun el tipo de marca que se trate. Por ejemplo, en las marecas
denominativas, a excepcién de las denominaciones caprichosas o de
fantasia, el elemento que més destacard a los ojos del comprador serd
principalmente su significado o la idea que expresan, mas que su
representacién externa. Por ejemplo, en el caso «Cheri» (BGH GRUR
1972, pags. 180 y ss. comentada por Falck) afirma el BGH que 1a marea
registrada «Cheri» habia perdido su particular significado de origen
empresarial a partir de la utilizacién de las palabras «<Mon Cheri» de una
manera conjunta. Ello se debia a que esta tltima habia alcanzado un
grado de notoriedad muy alto (el 92%) y 1a primera, «Cheri» ya no era
entendida por el piblico como un signo distintivo. En el caso IDEE-
Kaffee (GRUR 1985, pags. 47 y ss.) sustenta el BGH la tesis de que para
reconocer la aptitud de un signo denominativo el cual haya sido comple-
mentado con otro elemento en punto al uso obligatorio, es suficiente que
una parte relevante del tréfico vea en la adicién precisamente eso: un
complemento del principal y no un elemento preponderante del mismo.
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apreciacién. Es légico que no sea considerada como sustancial
una variacién de forma que no sea perceptible a simple vista. El
consumidor medio no realiza un examen detallado de todos los
elementos que pueden componer una marca a la hora de elegir
los productos que desea adquirir, sino que, simplemente, se
quedara con la impresién general que la misma desprenda. Por
ello, estos cambios seran practicables, en todo caso, en los
elementos accesorios de la marca puesto que, si tuvieran lugar
en el elemento preponderante, llamarian mucho més la aten-
cién del adquirente de los productos por ella diferenciados. No
obstante, no siempre serdn las alteraciones en los elementos
accesorios irrelevantes. Al igual que el cambio del nombre o la
direccién del titular de la marca podia suponer un cambio
sustancial en la forma del signo, puede suponer la alteracién de
uno de sus accesorios un cambio sustancial de la forma de la

marca registrada®.

En realidad, podriamos decir que la commercial impression
descansa en el juicio realizado desde la perspectiva del consu-

En las marcas graficas, si fuera fundamental el color y en la descripcién
de la marca presentada al momento de su solicitud se limité a un color
o una concreta combinacién de colores, el signo tendra que ser usado
obligatoriamente en ese o esa combinacién de colores para seguir
conservando su identidad (BAUMBACH/HEFERMEHL, op. cit., pag.
411;nota 32). En general, sélo cuando los elementos que van modificando
el signo registrado aparecen como complementos insignificantes e incon-
fundibles puede afirmarse que el signo complementado es como el
registrado (Gaucho-BGH GRUR 1986, pags. 893 y ss.).

98 Vid. STS de 30 de marzo de 1988, 13 ADI 1989-90, p4g. 337, «La figura
que ha quedado descrita nos sitia en el campo de las marcas derivadas.
Este concepto, delimitado en el art. 131 del Estatuto de la Propiedad
Industrial, ofrece como fundamento la presencia de un elemento esen-
cial, caracteristico, permanente que acttia en calidad de distintivo
principal del signo originario. Los demas y, por definicién, posteriores se
obtienen mediante sucesivas variaciones en otros elementos accidenta-
les, secundarios o complementarios, bien del disefio o bien mediante
adicién de algiin vocablo, siempre que éste no constituya una modifica-
cién fundamental a causa de su mayor carga significativa...».
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midor I.nedio94 yelcriterio de laidentidad de la marc.a se efect

a pa}rtlr de una ponderacién objetiva del grafico® en i
consiste la marca, contrastando ambas versiones de la mis .
pue’sto que a partir de dicha comparacién sers més probalkﬁa,
segun el grado de alejamiento entre ambas versiones, que le’
Impresion comercial de la marca registrada se vea alter:aga Elall

P a

¢ criterios a seguir por el juzgador

. La OEPM y en su caso los Tribunales de Justicia. a] observar
si lgs cambios operados a través de la marca usada’ son signifi
cativos o no, debersn aplicar los criterios apuntados cong:ildel:
.rando l.a/marca en su conjunto, es decir, como un todo yaquela
mmpresion comercial de la marca se desprende de ,todos S
elementos configurativos, tanto del elemento principal .
ponderante como de los accesorios®. e

94 ]
Ese es el sentido que le atribuye también el Profesor FERNANDEZ

cl;i(c)i\sli(zﬁazi;)ite}; p:ga ;él se trata del unico requisito que debe dominar la
plitud de la nueva versién de la marca para da imi

toala gilrgg ddel uso obligatorio. Vid. FERNAN DEZpN OVOZCUEIII;I;STG:E?{;
comunitario de marcas», op. cit., p4 o

: ; » Op. cit., pags. 377 y ss. Este exa del si
modificado difiere, por otro lado del si igi Ee

] X , del sistema exigido legal
apartado 2 del art. 9 LM para el exam ST
ad . en delamarca derivad
este ultimo caso sé6lo deben tomar i i6n 125 voriacinn
. ‘ se en consideracién las iaci
introducidas en el distintivo orinci i T
. principal o las relativas a sus el
accesorios. Este criterio ademds ha sido i  Tribason
‘ mantenido por el Tri

fggrem(; eél ;;ratenmas como la de 5 de marzo de 1973 ( IIADI 197411'1 2):11;:1

¥ s8.), e 13 de marzo de 1974 (1 ADI 1974. p4 , .
de 2 de abril de 1990 (AJ 1990 nim. 2685) ‘pegs. D30y s, STS

on esta denominacién no nos estamos r ri
: . efiriendo a las marcas or4
:&xcluswamente smq por el contrario, a la forma externa que prgggrflif:rf
1\?nt(i) las marcas graficas como las denominativas o las mixtas
) e(; 0 st.ante, nuestro TS ha. mantenido distintos criterios a la .hora de
erminar lo que debe considerarse como accidental o complementario

95
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Por otro lado, a la hora de juzgar si la nueva versién de la
marca altera la impresién comercial, deberdn examinar, al
igual que en materia de riesgo de confusién, el aspecto gréfico,
fonético y conceptual del signo objeto de examen. Parece claro
que segun el-tipo de marca que se trate los cambios que en ella
puedan realizarse seran de una manera o de otra®.

De lo anterior se desprende que el cambio de forma de la
marca observa, por un lado, un limite intrinseco como es la
continuidad de la identidad de la marca, para lo cual serdn
aplicables los criterios expuestos anteriormente; y por otro, un
limite extrinseco que se encarnard en el derecho de los compe-
tidores, quienes podrén verse afectados por ese cambio al
acercarse peligrosamente la nueva versién de la marca a la de

ellos.

3.1.2. Repercusiones del cambio de forma en rela-
cion a la carga de uso

La necesidad de que el titular de una marca registrada la
utilice en la misma forma en que ésta fue inscrita se infiere en

vid. CASADO CERVINO, «La marca derivada...», op. cit., pag. 667; Con
todo AREAN LALIN, «El cambio de forma...», op. cit., pag. 163, sefiala
que normalmente una variacién del elemento principal de la marca
alterara significativamente la impresién comercial de la marea, mien-
tras que una variacién de los elementos accesorios serd m4s facil que no
llame excesivamente la atencién del piiblico receptor de la imagen
comercial y por lo tanto serd mas viable para el titular de la marca que
quiera actualizarla. Como sigue diciendo el autor, los elementos acceso-
rios tienen como funcién especifica servir de reclamo en el mercado,
llamando la atencién de los consumidores para que adquieran los
productos o servicios distinguidos por la marca, y no operar como signos
permanentes de indicacién de la procedencia empresarial. o

97 Sobre las pautas sobre el cambio de forma de las marcas denomlnatlve_:ls,
graficas o mixtas vid. AREAN LALIN, «El cambio de forma...», op. cit.,
§§5.3,5.4y5.5; Vid. STS (Sala 3.2) de 14 de marzo de 1988, (13 ADI 1989-
90), pags. 332y ss.
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primerlugar de losintereses protegidos en el sistema registral®,
Este sistema registral Supone, por una parte, una mayor segu-
ridad juridica a favor del titular de una marca cuanto mayor sea
la coincidencia entre la marca que éste estd usando efectiva-

% La actual Ley de Marcas ha implantado en su art. 3 con sus parrafos 1.2
y 2.2 el sistema instaurado por el art. 6 bis CUP. Se trata de un sistema
mixto en punto al nacimiento del derecho de marca. Segiin este sistema
se otorgard proteccién al titular de una marea respecto de ella a partir de
su registro en la OEPM. También asi lo prevé el RMC, el cual en su art.
6 acoge el sistema registral como tnica fuente de adquisicién del derecho
de marca. Sin embargo, la Ley espafiola no desconoce 1a necesidad de
proteger juridicamente la marca notoria y otorga la misma proteccién al
titular de la misma bajo dos condiciones: que la oposicién no se realice
frente a una marca cuya concesién fue publicada hace m4s de cinco afios
—Pues estariamos ante un derecho consolidado— Y que, paralelamente
a la oposicién presentada, solicite el registro de su marca. En cuanto al
sistema de adquisicién instaurado por el RMC, el art. 6 es rotundo en este
punto: «La marca comunitaria se adquiere por el registro». No obstante,
la existencia de marcas anteriores supone un motivo de nulidad relativo
para que la solicitud de la marca comunitaria prospere. Para determinar
qué marcas seran consideradas anteriores, hemos de estar a lo dispuesto
en el apartado 2 del art. 8 RMC, ¥ mas concretamente a la letra ¢) en
cuanto a que ésta se refiere a las marcas notorias, cuyos titulares pueden
en virtud de este articulo formular oposicién frente al registro de la
marca comunitaria solicitada, no estando dicha oposicién subordinada al
registro del signo notorio como lo hace la ley espafiola. Ademas, no
solamente la marca notoriamente conocida se constituye como supuesto
de nulidad relativo, sino que también aquellos signos o marcas no
inscritos cuyos titulares, en virtud de sus legislaciones nacionales,
habfan adquirido sus derecho de uso en un momento anterior a la
solicitud de la marca comunitaria 0, en su caso, a la prioridad que ésta
reivindica, y tales signos no posean alcance tinicamente local, pueden ser
la base de tal oposicién (ex art. 8.4 letras a) y b) del RMC). Pero, en
cualquier caso, el buen fin al que llegara esta oposicién no supondria el
nacimiento comunitario de estos signos, pues el Reglamento requiere
necesariamente su inscripcién registral, no contemplando el RMC nin-
gun otro modo de adquirir tales derechos. Sobre la adquisicién del
derecho sobre la marca comunitaria vid. HERAS LORENZO, T. de las,
«Adquisicién del derecho sobre la marea comunitaria. Relevancia del uso
de la misma y consecuencias de la falta de uso», en La marca comunita-
ria, op. cit., pgs. 11y ss.
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mente en el mercado y la realidad registral de la misma. Y por
otra, del lado de los terceros, porque podran cgnﬁgr ala hora (gige
registrar sus marcas en la publicidad y apariencia registral®.

Alaluzdelas pretensiones de la Ley de marcas de aproximar
la realidad del registro a la realidad del mercado seria légico
pensar que el cambio de forma de la marca es un hecho
claramente contrario a estos propésitos. Esmas, nuestra.ley, en
arasalaclaridady seguridadjuridicas, ha reformado/el §1stema
de nacimiento del derecho sobre la marca otorga1.1d0 tinicamen-
te proteccién alas que constan inscritas en el registro. Tan,lbl.en
sigue esta linea el RMC, que en su art.. 6 egtablece como unica
via de adquisicién de una marca comumtarla‘su corresp0n~d1en-
te registro en la OAMI'®. Con todo, el legislador espgr}ol, a
diferencia del legislador comunitario, hace una excepciéon en
punto al nacimiento de la marca nacional, y la hace a favor' <,ie
la marca notoria. Ahora bien, subordina su eventual proteccién
a la presentacion de la solicitud de registro de su marca en la
OEPM. Lo anterior denota el interés legal d-e.contener en el
registro todas las marcas que estan siendo utlhzadas..],iln este
sentido todavia se presenta més improbable lg proteccién de la
marca que es usada por su titular en forma diferente a la que
consta realmente registrada.

En otro orden de cosas, es obvio que el publico es entrenado
por el uso que de la marca hace su titular para reconocer en lps
productos diferenciados por una marca determn.lada una mis-
ma procedencia empresarial. Un cambio sustan?1al de la forma
de la marca por parte de su titular, sea a través del uso de la

9%  MONTEAGUDO MONEDERO, M., «El riesgo de confusién en Derecho
de Marcasy en Derecho contra la Competencia desleal», ADI, Tomo XV,
1993, pags. 78 y 79. Tras la nueva regulacién de}zl c‘lerecho de marcas se
hace imposible la proteccién de signos que no estan inscritos. Cop’lo sigue
diciendo el autor, éstos s6lo podran beneficiarse de la proteccién legal
cuando la marca devenga notoria para el sector interesado.

100 Oficina de Armonizacién del Mercado Interior.
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misma en el trafico mercantil o bien sea a través de un nuevo
registro'®, podria ocasionarle muchisimos perjuicios econémi-
cos, puesto que podria llevar consigo la pérdida de los clientes

ya ganados para los productos distinguidos con la marca ante-
rior.

No obstante, vemos a lo largo de la historia que los titulares
de marcas han ido variando la forma de las mismas a lolargo de
su vida'®, Esto es asf porque las necesidades econémicas de las
empresas hacen necesaria una modernizacién de sus signos
distintivos para adaptarlos a la evolucién social y alos cambios
sufridos por los métodos comerciales, hecho éste que no podra
dejar de ser observado por el Jjuzgador!, .

Allado de los intereses del titular de la marca nos encontra-
mos con los intereses de los competidores. Estos podran verse
perjudicados en su derecho en el caso de que un titular modifi-
que su marca pudiéndose acercar peligrosamente a la de aqué-
llos'. En este orden de cosas, si no articula nuestro legislador

101 Por supuesto que el cambio que supondria la pérdida de la clientela se

deberé aun cambio de tal envergadura que el consumidor medio no podra
reconocer en la nueva marca la versién anterior. Para este cambio de
forma es 16gico solicitar una nueva marea. Entre otrasrazones, semejan-
te cambio impediria a su titular cumplir con la carga legal del uso
obligatorio de la marca registrada, puesto que lo que est4 usando es otra
que difiere sustancialmente de aquélla. Este no es el caso al que nos
referimos. A nosotros nos interesa saber cudndo una variacién-moderni-
zacion de la marea no es tan esencial que permite a su titular camplir con
la carga legal de uso de la marca registrada.
102 Vid. nota 83.
103 AREAN LALIN, «El cambio de forma...», op. cit., pags. 7y ss., hace un
estudio detallado sobre las causas del cambio de forma de la marca. Al
lado de la evolucién del trafico comercial sitda otra serie de factores que
contribuyen a la modificacién de la forma de la marea. Entre otros cita:
el cambio del titular y la intencién de reflejar un cambio de imagen de la
empresa o de los productos o servicios que venia diferenciando.
Hemos de observar que la marca que ha visto cambiada su forma no es
exactamente la que consta registrada. Al solicitarse la marca se abre un
periodo de dos meses a partir de que dicha solicitud sea publicada en el

104
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i itulares
la posibilidad de modernizar las marcas por sus ;;cr i
mediante un procedimiento adecuado para salvagua:ucede o
estos intereses, se corre el riesgo de qlée, comoyaS e
i s cu
i ada, los competidore nar
materia de marca deriv , los comg : Sk ]
i la inscripcién de la marca p
datan de fecha posterior a i S
i ada, no tengan ningu
oyalamarca derivada,
en cuyo registro se ap . ( BT
proteccién frente al registro de la marca dﬁ)15‘1vada cuya
presenta ciertas semejanzas con las suyas'®.

Tampoco podemos olvidar que el derecho de ina'rc? sre;: agqilte}-’
i i6n de 1a marca notoria (art. 5. 1.
re por el registro con excepeion ' AR RN
i aterial a través de
2.9) y se consolida como bien inm nale P
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isma, condensando en ella el goodwi e

IIE)IS;I)Icl)demos més que afirmar que, el titular de una marca

i icho
Boletin Oficial de la Propiedad Industrial (en adelantg(ﬁ?fgzrfl?d(ii;ado
riodo podré oponerse cualquier tercero que se consi e
o t. 26 LM). Este periodo de oposicién no podra, sin embargo, a g
(?T , de 1;.e una marca cambie de forma puesto que el cam‘.m(()1 de éa ha
ik t y és del uso y extrarregistralmente. Al tercero perjudica (i
aca(:lce 4 ’rzi‘::amente la via del art. 31 LM, es decir, po.dra «eJer_mtar as
acci al(;: 1::1iviles o penales que correspondan contra/qujlene‘s lesmnenesrﬁ
3‘53‘1(_)001;10» cuando terceros utilicen en el trafico econémico, sin su ;33?, ol
t'e iento, una marca idéntica o semejante para dlStl.l'lgllll‘. pro cxia 0
— idénticos o similares, cuando esto pueda inducir a e . ;
ifervml(():;():ule el cambio de forma de la marca registrada puede resultar
te lesivo para los competidores.

105 €7lzadr arer;fréste punt(I)’ la jurisprudencia sentada por igsiztllas 1:]1';11311'38%?
nue.stro Tribunal Supremo en ST de 30 de marzo de i s
90, pags. 337)y ST de 22 de diciembre de 1988 (13 ADI 1989-90, pag t x

,sp ?gE‘n esta tltima se pronuncia el Tribunal en e} ful}ﬁiamgrlli}%Y))
ﬁesre‘c.ho quinto del siguiente mod(.): «..bajo la denomllllalleor}szro Py 1;;
fonética o grafica, coexisten juridicamente otras en (?r - fgl:ndamento
Propiedad Industrial, lo que en modo alguno puede.s(frv/l e

impedir la inscripcién de una Mar.ca, d'ebl 0 Un e
i fonética o grafica conlas demds inscritas, cuanc'lo aso 1
SemeJa}nZ?l continuadora de otra anteriormente regls?rada Fori a
mi dem:ia alflinacién y signos, perteneciendo ambas‘al mismo titu tar,
m;S;ilIie fl?:ndo laoriginaria dela que la solicitada deviene, se encuentra
?rllscrita con prioridad a todas las demads...».
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registrada que la use en el trafico de tal manera que no sea
recognoscible en ella la misma identidad que la que consta
registrada, no estars cimentando en el signo registrado los
valores que la marca, como bien inmaterial, es susceptible de
condensar, sino en otra distinta, la cual, Por no constar en
registro, no gozar4 de la proteccién de la LM10s,

Nos encontramos nuevamente con diferentes intereses que
deberdn ser baremados conjuntamente a la hora de decidir
cuédndo el cambio de la forma en que la marca consta registrada
se encuentra dentro de los limites legales. La pregunta es la
siguiente: jcudndo puede acreditar el titular de una marca el
uso de ésta cuando ha venido uséndola en una forma diferente?

Para responder a la pregunta planteada reconocemos en
primer lugar como insuficiente para cumplir con la carga legal,
la utilizacién de una marca en una forma tan diferente que sea
imposible reconocer en la misma Ia forma bajo la cual consta
registrada. Hemos dicho ya anteriormente que cambios sustan-

106 L.aactualley de marcas ha instaurado, como apuntdbamos anteriormen-
te, un sistema distinto en punto al nacimiento del derecho de marca, y
éste no es otro que el del nacimiento del derecho de marca a través de su
registro. Problemética se presenta, sin embargo, la realidad, pues como
sefiala B. PELLISE PRATS, («Adquisicién, mediante registro, del dere-
cho sobre la marca frente a derechos anteriores extrarregistrales»,
conferencia mantenida en la Jornada sobre Nuevos Desarrollos en
Propiedad Industrial —Barcelona, 15 de junio de 1992—— organizada por
el Grupo Espariol de la AIPPI, Barcelona,1993; pag. 21.) queda expresa-
mente admitida la posibilidad de usos extrarregistrales consolidados o
inatacables en conflicto con una marca registrada. Ello lo afirma en base
a lo dispuesto por el art. 39 LM que prevé un plazo de prescripcién de
cinco afios para las acciones civiles derivadas de la violacién de un
derecho de marca. Por la poca claridad que reina en cuanto al inicio del
cémputo del plazo puesto que la ley dice que los cinco afios empezarén a
contarse desde «el dia que pudieron ejercitarse». Segin esto, considera
el dies a quo aquél en el que los hechos constitutivos de violacién se
producen publicamente, de manera que si los hechos lesivos consiguen

mantenerse durante cinco afios esa marca deviene inatacable por parte
del titular registral afectado.

e — |
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ciales no son admitidos legalmente. La ley sélo acepta como
apto un cambio que no altere de manera significativa la forma
bajo la que consta registrada la marcal®”. Para determinar
cuales son esos cambios no significativos deberemos aplicar los
criterios enunciados en e] apartado anterior!s, De esta manera,
cuando el titular de una marca registrada utilice la misma en
una forma minimamente alterada, tendremos que observar
ante todo que la forma en que la marca est4 siendo usada es

perder la que le otorga el registro de su marca registrada (MIOSGA W.
«Benutzungszwang fiir Warenzeichens, op. cit., pag. 53).

108 Entre los cambios insustanciales podemos citar aquellos que vienen
obligados por el empleo del signo sobre los distintos materiales de
aquellos productos quedistinguen. Vid. BGH, St. de 19 de marzo de 1987

deducirse de 1a jurisprudencia del BGH. En el mismo sentido: BGH caso
«Arthrexforte», St. de 4 de julio de 1980 (GRUR 1981 pégs. 53 y ss.).
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percibida en el tréfico como procedente del mismo origen
empresarial y que distingue la misma clase de productos que la
que esta inscrital®, Adem4s el publico ha de reconocer en ella
una misma y tnica marca en relacién con la que consta en
inscrital®, Y también vimos que esto es indicio de la continui-
dad de su commercial impression.

En segundo lugar, serd también importante que esta peque-
ha alteracién de la marca registrada no desemboque en un
perjuicio para los titulares de otras marcas competidoras.
Observemos el caso de una marca registrada que como tal no
supone riesgo de confusién o asociacion respecto de la de otro

titular. Sin embargo, utilizada en una forma diferente, varia de

tal manera que se acerca a la registrada por otro titular
provocando riesgo de confusién o asociacién en el pablico. En
este caso, por no constar la alteracién en el registro podria
suceder que el titular de la otra marca, por considerarse
perjudicado, demandase al titular de la marca que est4 siendo
utilizada en forma distinta a la registrada®!!,

105 Esto es Ia continuidad de la commercial impression. En palabras de
MIOSGA, «Benutzungszwang...», op. cit., pag. 52; segiin lo dispuesto por
elart. 5 C 2 CUP las alteraciones minimas que se realicen en elementos
de la marca que consta registrada, no tendran relevancia siempre y
cuando a causa de ellas no se vea alterada la fuerza distintiva,

110 J. F.BAUR (GRUR 1983, pdg. 618) afirma ser criterio decisorio elquela
marca usada y la marca registrada sean una y la misma en el trafico.
Caso distinto es, cuando se utiliza una marea secundaria, que normal-
mente aparece sobre el mismo producto con la marca principal, preten-
diendo acreditar con ella el uso de la principal que ha dejado de utilizarse.
En este tltimo caso, dependerd, por un lado, de los usos del sector
econdmico al que pertenecen los productos de marca, y por otro, de que
la misma sea reconocida como mareca, el considerar si el uso de Ia marca
secundaria es suficiente para considerar usada la principal.

11 Por esta razén vemos conveniente que la ley observe un procedimiento a
través del cual sean comunicadas Y contrastadas cualesquiera alteracio-
nes de la forma de la marca registrada por parte del titular, de manera
que los intereses de los competidores también queden protegidos. A la
vez, quedaria el derecho del titular mayormente protegido ante posibles
demandas de terceros. Vid. nota 104.
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En conclusién, cuando el titular de la marca registrada
utilice la misma en una forma distinta, sin que con ello 1a marca
registrada pierda su identidad, es decir, continte en 1a nueva
versi6n suimpresién comercial yno sea confundible aquélia con
la marca de otro competidor, afirmaremos que estd usando la
misma marca y esa nueva version es apta para cumplir con la
carga legal del uso de la marca registrada. El art. 4 LM admite
variaciones no significativas de la marca registrada®2 5 efectos
de cumplir con el uso obligatorio.

12 FERNANDEZ NOVOA «Fundamentos...», op. ciz, Pég. 467; proponia la
regulacién del cambio sustancial de la marca registrada como causa de
caducidad, puesto que rige en el derecho de marecas el principio segiin el
cual ha de existir una sustancial identidad entre e] registro de la marca
¥laforma en que 1a marca esta siendo efectivamente usada en el trafico
econémico. La ultima ratio de este principio no es otra que, una modifi-
cacién sustancial de Ia marca registrada por consecuencia de su uso
origina una nueva marca que no puede beneficiarse de 1a prioridad
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3.2. Ambito espacial de la carga legal de uso de la
marca

3.2.1. En la Ley 32/1988, de 10 de noviembre de
marcas

3.2.1.1. Regla general

El art. 4 LM limita expresamente el ambito territorial en el
cual deberan realizarse los actos de uso efectivo y real de la
marca. Este articulo establece en su parrafo primero la regla
general: la marca —nacional’~ deber4 ser objeto de un uso
efectivo y real en Espafia. El uso de Ia marca est4 concebido, en
principio, en un 4mbito territorial muy concreto: Espafia. Se-
gun este precepto, no quedar4 acreditado el uso efectivo de la
marca si los actos constitutivos del mismo tuvieran lugar en
otro pais. El uso de la marca registrada deber4 tener lugar en
territorio espafiol pues asi se desprende en primera instancia
del principio de territorialidad querige en derecho de marcas!®

por no haber sido objeto de un uso efectivo yreal. El problema que plantea
este caso es que la ley no determina en ningin momento qué debe
entenderse por cambios sustanciales. También en el primer caso, debe-
rdn ser los tribunales quienes decidan si la marca no puede ser conside-
radausadaen términoslegales por haberse utilizado en el trafico con una
forma que difiere sustancialmente de 1 que consta registrada. Podemos
concluir, sin embargo, que tanto por una via como por otra es fundamen-
tal, para que la marca no caduque, que ésta sea utilizada en el tréfico tal
cual fue inscrita por su titular ¥, siéste hubiere operado algin cambio en
ella, que sea, en todo caso, no significativo. La ley deberia prever, en
dltima instancia, un procedimiento rdpido a la hora de solicitar la
renovacién de su registro, a través del cual el comité de examen determi-
nara cuando una modificacién de la marca ha sido sustancial, de forma
que el titular no pudiera renovaria viéndose de esta manera obligado a
inscribir esa nueva marca que difiere sustancialmente de la que poseia
registrada.

113 La WZG alemana de 1968 no mencionaba expresamente que el uso de la
marca debiera tener lugar en territorio alemén. En la Exposicién de
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y expresamente por disponerlo asiel art. 4.1.°LM. Por ello, para
Juzgar el cumplimiento de la carga de uso deberdn ser aprecia-

motivos del proyecto para la reforma de la ley de marcas (y también la
doctrina: SCHRICKER, GRUR Int. 1969, pédg. 24, columna derecha;
MIOSGA, «Benutzungszwang...», op. cit., pag. 47) se establecia que la
necesidad de que el uso de la marca acaeciera en el pais se predicaba per
se del principio de territorialidad que domina el Derecho de Marecas.
Segitin este principio, el uso de la marca debe tener lugar dentro del
ambito de aplicacién de la ley. Sin embargo, en virtud de acuerdos
internacionales, podria acordarse que el uso realizado en el extranjero
fuera considerado como uso en el pais de origen en el sentido del los §§
5y 11 WZG. Asi se estableci6, por ejemplo, en el art. 5 del acuerdo
celebrado entre Suiza y Alemania el 13 de abril de 1892, segun el cual era
considerado como uso en territorio aleméan el que hubiera tenido lugar en
Suiza y viceversa, (Bl. f. PMZ 1967, pég. 265, nim. 4). No obstante, aun
cuando para afirmar esto no era necesario que la ley se pronunciase
expresamente en punto al lugar donde debia tener lugar la utilizacién de
lamarca, lanuevaley alemana de 1994 lo regula expresamente en su §26
y sefiala este paragrafo, en su parrafo 1, que la marca deber ser objeto
de un uso efectivo en el pais: «die Marke muB von ihrem Inhaber (...),im
Inland ernsthaft benutzt worden sein», con lo cual la ley alemana se
adapta a lo dispuesto por la Directiva en general, y en punto al uso
obligatorio a lo dispuesto por su art. 10. La Exposicién de Motivos de la
ley de marcas alemana del 67, afirma que habr4 de tenerse presente lo
establecido en los acuerdos internacionales puesto que, a través de ellos,
lautilizacién de una mareca en el extranjero podrad declararse equivalente
a la efectuada en el pais de origen (Bl f. PMZ 1994, pdg. 76). Tras la
Directiva de 1988, 1a ley alemana acoge por equivalente a la utilizacién
en el interior del pais, la colocacién de la marca en productos que van a
ser destinados exclusivamente a la exportacién. Segtin la opinién de
MIOSGA, el principio de territorialidad que regia el Derecho de Marcas
se suavizaba por diferentes vias: a través de acuerdos bilaterales en los
que se equiparaba el uso realizado en cada uno de los paises al realizado
en el propio respectivamente (vid. sobre el acuerdo Suiza-Alemaniade 13
de abril de 1892, ST del BGH de 26 de Jjunio de 1968; GRUR 1969, p4gs.
48 y s8.); 0 bien a través de acuerdos internacionales; o bien a través de
principios inclusos en Tratados internacionales, como lo es el principio
de trato nacional regulado por el art. 2.1.2 del Convenio de Paris, Pero al
margen de esas excepciones, rige a nivel internacional el principio segin
el cual, el uso de la marca debe tener lugar en el pais del cual se recaba
proteccion.
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dos esencialmente los actos de uso que tengan lugar en Espafia
siendo irrelevantes los efectuados en otros paises!, Ahora
bien, que el uso de la marca tenga lugar en Espafia no significa
que tal uso deba abarcar todo el territorio espafiol. Sera sufi-
ciente cuando la marca se utilice en cualquier parte del mismo,
y dicha utilizacién tengalugar de una manera efectiva yrealls,

3.2.1.2. Excepcién

Allado de la regla general apuntada advertimos que la letra
b) del pérrafo segundo de este mismo articulo establece una
excepcion: «también tendrd lo consideracion de uso la utiliza-
ciondelamarcaen Espafiaenrelaciona productos que van a ser
destinados exclusivamente a Ig exportacién». El legislador ex-
traedelaregla general el supuesto de las marcas de exportacién
extendiendo el concepto de uso efectivo para estos casos. En
ellos, el uso efectivo y real de la marca va a tener lugar
definitivamente en otro pais, reduciéndose al territorio espafiol
el inico acto que se materializa en la colocacién de 1a marca en
los productos o en su presentacién'’é, Con ello concede relevan-

114 SCHRICKER, GRUR Int. 1969, pag. 25, columna izquierda.

15 Eneste caso deberemos tener en cuenta otros factores comolo son la cifra
de ventas alcanzada, siempre en relacién con el tamaiio de la empresa,
ylaindole del producto de que setrate(FERNANDEZ NOVOA: «Derecho
de marcas», op. cit., pag. 252).

116 Asf lo expresa también la Directiva 88/104/CEE, de 21 de diciembre,
relativa a la aproximacién de las legislaciones de los Estados Miembros
enmateria de marcas, la cual establece en su art. 10.2b) «Son igualmente
considerados como uso a los efectos de lo dispuesto en el apartado 1. b)

poner la marca comunitaria en los productos o en su presentacién en el
Estado Miembro de que se trate sélo con fines de exportacién». La nueva
ley de marcas alemana ha acogido lo previsto por la Directiva ¥, en este
punto, reza su § 26 (4) «Serd considerado también uso en el pais la
colocacion de la marca sobre los productos o sobre su presentacién o
empaquetado en el pais cuando los productos vayan.a ser destinados
exclusivamente a la exportaciény. '
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GRUR 1977, pag. 526.
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pais de origen, o bien, considerar como acto de uso relevante la
simple «diferenciacién» —entendida como la aposicién de la
marca a los productos— de los productos en el mismo!®, La via
a través de la cual se intentaba resolver esta problematica era,
mas que extender el concepto del uso obligatorio, entender el
supuesto de las marcas de exportacién como una causa justifi-
cativa del no uso de lamarca'®, La doctrina yjurisprudencia no
eran uniformes en este punto, pero si que coincidian en algo:
consideraban necesario proteger este tipo de marcas en el pais
de origen'? para evitar que cualquier tercero pudiera inscribir
lamisma marca u otra muy parecida en el pais. Y ello porque de
este modo este ultimo podia ejercer su ius prohibend; frente al
mero acto de aposicién de la misma sobre los productos en el
pais por parte del titular de 1a marca de exportacién, aunque no
existiese para el tercero ningun interés en utilizar la marca en
el mercado nacional. Por tanto, vemos c6mo el solicitante de esa

119 KRAFT, GRUR 1968, pag. 124. BAUMBACH/HEFERMEHL,
«Warenzeichengsetz», op. cit., pags. 425 y ss.
As{ se ve a partir de 1986 con el caso «Ola», BGH GRUR 1986, pag. 538,
y més tarde con la resolucién del caso «Silenta» BGH GRUR 1991, pag.
460y ss. El BGH aclara en estas sentencias que la aposicién de la marca
en territorio nacional sobre los productos y el transporte de los mismos
no constituye per se un acto de uso relevante en materia de uso obliga-
torio, sin embargo, no puede exigirsele al titular de la marca otro tipo de
acto de uso de su marca en el pais.
SCHRICKER, (GRUR Int. 1968 pég. 25) opinaba que, en relacién a este
tipo de marcas, no era necesario hacer ninguna excepcién —aunque
éstas son hechas en otros ordenamientos Jjuridicos—, puesto que, en
muchas ocasiones, median en el pais actos susceptibles de ser calificados
como uso relevante. A modo de ejemplo cita el caso en que los productos
sean entregados al exportador. Afirma el autor que estas marcas, aunque
formalmente sélo gozan de proteccién en el extranjero, son tenidas en
cuenta desde diferentes puntos de vista por la ley de marcas alemana y
el Derecho de la Competencia. De cualquier manera, siempre se estara
a tiempo de considerar justificado el no uso de la marca, si de las
circunstancias del caso concreto se desprendiera que, de lo contrario, se
ocasionarian al titular de la marca graves perjuicios.

120

121
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nueva marcanacional confundible oidénticaalade exportacion
podria conseguir que se declarara la caducidad de ésta ultima

en el territorio nacional??.

La doctrina y jurisprudencia alemanas, como excepcién al
principio de territorialidad en materia de uso obligatorio, dife-
renciaba entre marcas que sirven para la exportacion de deter-
minados productos y marcas de exportacion puramente'?®. Para
las primeras, negaba rotundamente que fuera suficiente el
hecho de estar registradas para cumplir la carga de uso, puesto
que si también comercializaban sus productos en el mercado
nacional, asi debian seguir haciéndolo; sin embargo, para las
segundas, las llamadas marcas de exportacién puramente, no
estaba tan claro. Se discutia en torno a si, por una parte, era
suficiente el hecho de dotar con la marca a los productos en el
pais, o si era necesario exigir que los productos, una vez
distinguidos con la marca en el pais, debieran abandonar
efectivamente el &mbito interno de la empresa'. Ambas opcio-
nes parecen ser aceptadas, si bien el hecho de 1a colocacién de
1a marca en relacién con los productos goza de un mayor favor
doctrinal'?. Otros autores son algo més exigentes y, al lado de

122 Decisién del BPatG, de 17 de enero de 1980 GRUR 1980, pags. 922y ss.
En este sentido BAUMBACH/HEFERMEHL, «Warenzeichengesetz»,
op. cit., pag. 426. El autor apunta que, atendiendo a su finalidad, las
marcas de exportacién meramente, no van a ser utilizadas en el pais
donde se registran. Por ello admite como razonable que la colocacién de
la marca en los productos, cuando ésta tiene lugar en territorio nacional,
se reconozea en estos supuestos como acto de uso relevante.

122 Bajo la primera categoria, es decir, las marcas que sirven para la
exportacién de determinados productos, debemos entender las marcas
que sirven para distinguir productos que van a ser comercializados en
ambos mercados: el nacional y el extrajero. La segunda categoria, las
marcas de exportacién puramente, se referird inicamente a las marcas
que distinguirdn productos que son destinados exclusivamente a la
exportacién.

124 KRAFT, GRUR 1968, pag. 124; v. GAMM, GRUR 1977, pags. 517 y ss.

125 KRAFT, GRUR 1968, pag. 123; HEISEKE, WRP 1973, 185; BAUMBACH/
HEFERMEHL, <Warenzeichengesetz», op. cit., pags. 425 y ss. De hecho

——
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siempre que no mediaran todos los actos de utilizacién exclusi-
vamente en el extranjero®. Es decir, siempre que se hayan
realizado también actos de uso en el pais que hagan presumir
la utilizacién de la marca, podran, o mejor dicho, deberdn
igualmente ser tenidos en cuenta los que tuvieran lugar en el

extranjero'®.

129 W. BOKEL & U. FRITZE; Comunicacién del grupo alemén para el
congreso de Sidney organizado porla AIPPI. «Bedingungen der Benutzung
fiir das Entstehen und die Aufrechtserhaltung des Rechts an der
eingetragenen Marke» (92 A) en GRUR Int. 1988, pég. 48, columna
derecha.

130 Sentencia del BGH, de 29 de junio de 1979, Caso «Contiflex», (GRUR

1980, pags. 52 y 53). En este caso el BPatG deniega la prioridad de la

marca del demandado en base a que éste no ha logrado acreditar el uso

delamisma en Alemania. El demandante present6 como pruebas de uso,
correspondencia interna con su cliente holandés, pedidos, catdlogos en
lengua holandesa y factura, constando en todos ellos la marca. Los
productos fueron expedidos ademds sin ser dotados con la marca, con lo
cual la marca no cumple su funcién principal y no diferencia los produc-
tos de ninguna manera de los de sus competidores. Son los actos de
utilizacién en la correspondencia los tinicos que acontecen en territorio
alemén. Finalmente, aplica el principio de territorialidad y considera
que los actos de uso alegados por la demandante no son suficientes para
acreditar el uso. El demandante interpone el correspondiente recurso y
el BGH vuelve a adoptar la misma soluci6n, pero en esta ocasién con otros
argumentos, alolargo de los cuales da porerréneaslas fundamentaciones
que el BPatG hace en base al principio de territorialidad, ya que los actos
de uso efectuados en otro pais son susceptibles de tener relevancia a la
hora de decidir el caso, puesto que «la cuestién planteada en relacién al
concepto de uso sélo puede ser justamente enjuiciada teniendo en cuenta
todas las circunstancias del caso concreto, a las cuales pueden también
pertenecer las que estén relacionadas con un pais extranjero». El BGH
afirma que el BPatG ha pasado por alto el detalle de que las mercancias
fueron efectivamente exportadas a Holanda y que el expeditor, al pasar
el control aduanero, habria debido disponer de una facturay que sélo por
ello, él, sus colaboradores y las personas de la aduana podrian haber
tomado conocimiento de la marca «Contiflex». El Tribunal prosigue
afirmando que es cierto que, en relacién a productos que inicamente son
destinados al mercado de exportacién, puede hablarse de uso bastante y
suficiente aun cuando la marca sélo entra como distintivo del origen
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Toda la problemética que ha girado en torno a las marcas de
e).cportacién ha sido resuelta por la Directiva de 1988, la cual
dice en su art. 10 «Son igualmente considerados como I;SO a los
efectos .de lo dispuesto en el apartado 1.b) poner la marca
comumtaria en los productos o en su presentacion en el Estado
mzembro de que se trate solo con fines de exportacién». La
equlparacién de la colocacién de la marca sobre los produ'ctos
destinados exclusivamente a la exportaciéon ha zanjado el
problema que ha venido discutiéndose anteriormente. Se re-
sume que }a fijacién de la marca sobre los productos eé actf)) de
preparacién para su posterior comercializacién. Por otra parte
la.ﬁ,] acién de la marca sobre los productos es considefada por los,
tribunales como comportamiento apto para violar el derecho de
marca de un tercero®'. El tenor del art. 10.1b) de la Directiva
facilita enormemente, con la equiparacioén entre colocacién de
marca y uso de marca.de exportacién, la labor de nuestros
tribunales. Estos, ya no tendran que considerar si el titular de
la marca ha obrado actos de uso suficientes en el pais de origen
para p(_)steriormente pasar a considerar los operados en el pais
extranjero, decidiendo finalmente si estos actos considerados
en todo su conjunto, han sido suficientes para at’:reditar el uso
de su marca. Bastard con que quede probado el mero hecho de
que el titular ha colocado la marca sobre los productos en

empresarial en los circuitos comerciales alemanes en los actos prepara-
torios de,su exportaci6n, como por ejemplo su almacenamiento y trans-
porte, asi como todos los documentos que a estas actividades acompafian
Y no le parece acertado que el BPatG, al juzgar el caso concreto, ha a.
dejado de observar el intercambio correspondencial que medié eI;treS;a
empresa expprtadora ¥y su cliente holandés, asi como todas las actuacio-
nesquerequiere la propia exportacién de los productos. La ratio decidendi
del BGH fue sustancialmente otra, a saber: que los actos de uso que h l
podido gcreditar la empresa no abandonan en ninglGn momento 21 senf)l
de la} misma, y por ello, la marca no ha cumplido su funcién esencial: 1a
g% gggngulr los productos de la empresa en el mercado. .
, comentari i
po e }? 1;:181‘(1;(’) I()i;;'a5S4T2 .del BGH de 28 de noviembre de 1985. Caso
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territorio nacional para que su marca no incurra en causa de
caducidad.

Sin embargo, teniendo presente la finalidad de.la ﬁg‘gra que
nos ocupa, vemos que esto no tiene del tqdo sentido. S_1 lo que
pretende evitar la figura del uso obligatorio es que los _tltulares
de marcas no las utilicen sélo aparentemente, advertl.r,nos que
seria més correcto —para que las marcas de ggportacmn no se
conviertan en obstdculo para las demads solicitudes naciona-
les— exigir, en primer lugar, que la marca de exportac1(?n fu((eira
fijada en los productos en el pais donde se enc.uentra reglstx(‘ia a.
Y, en segundo lugar, que lamarca fue:se efe.ctlvamente usa alen
el extranjero, y lo fuera segun las exigencias de la ley para las
marcas nacionales!®?,

Generalmente, el titular de una marca de exportacién ten-
dra también su marca registrada en el pais en el que va a
comercializar sus productos'®*. Son muchos los paises que

182 En este sentido vid. RALF HACKBARTH, «Grundfragen <li.f:s

Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht», ed. VVF, Berlin,
; pag. 241.

LK ]%}?1935,1:2 riomento se hace necesario explicar que lzfl/persona que desea
utilizar una marca con los tinicos fines de exportamqn de sus’prod'uctos
o servicios puede optar por las siguientes vias: a) 0 l':nen podra' reglstrali
sumarca en el pais de origen y posteriormente sohcli_:ar suregistroen e
pais donde quiere comercializar sus productos;' b) o bien puede opta.r porl'
la via ofrecida por el Arreglo de Madrid, depositando su marca naciona
en la Oficina Internacional de Ginebra (OMPI) a t‘r/aves de, la Adn}nn;s—
tracién del pais de origen, siendo esta segunda opcién 1? més economlga
para quien desee registrar sumarca en alguno de los paises ﬁrmaptes e
este Convenio. El procedimiento del registro de esfjas marcas se rige 1p((i)r
lo dispuesto en el Arreglo de Madrid relativo al registro 1nternac1ong S ]S
marcas de 14 de abril de 1891, en su revision d(? Estqcolmo de 1967,
de 20 de junio de 1979 ntim. 147, con las mod1ﬁcac19nes aprobadas gor
la Asamblea el 2 de octubre de 1979, en vigor a partlr'del 23 de octubre

de 1983, BOE de 29 de febrero de 1984, ntim. 51, y modificado en all%i_mlos
aspectos por el Protocolo de Madrid, aprobado en la Conferencia 1;) (;—
matica de Madrid celebrada del 12 al 28 de .abr11 de 1989, (}RUR nt.
1989, pags. 333 y ss. Para una aproximacién de las modificaciones
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cuentan con la figura del uso obligatorio de lamarca, de manera
que si el titular de la marca no la utiliza en los términos que la
ley de ese pais prescribe, podra declararse en él Ia caducidad de
sumarca'®. En este supuesto, nos encontramos con una marca

introducidas por el Protocolo de Madrid, vid. MASSAGUER, J., «Las
marcas internacionales», RGD 1992, nam. 570, pégs. 1587 y ss.

No olvidemos que cada pais estd legitimado, con base en el principio de
territorialidad, pararegularla manera en que deberd utilizarse la marea
para que se entienda efectivamente usada (Vid. Art, 108. 2.2 a) RMC).
Desde la adaptacién de los derechos nacionales a lo préscrito por la
Directiva 89/104/CEE, las legislaciones marcarias europeas son bastan-
te uniformes —que era lo que se pretendia—, encontrandose las diferen-
cias més significativas basicamente en aspectos adjetivos. Sin embargo,
no todos los ordenamientos juridicos prevén esta figura de la misma
manera. Existen algunos ordenamientos —los europeos principalmente
y salvo excepciones (art. 5n.23 de Ia Ley Uniforme del Benelux)— seguin
los cuales, el no uso de la marca no lleva consigo la caducidad
automaticamente, sino que en unos casos se declarard a razén de un
procedimiento de oposicién, o bien en un declarativo en el que la falta de
uso se alega por via reconvencional, o bien, como en Espafa, serd
preceptiva la interposicién de demanda declarativa de caducidad sin ser
posible, como m4s adelante veremos, alegarla en via reconvencional.
Pues bien, hasta que esto no suceda, es decir, hasta que aparezca alguien
que solicite o utilice una marca confundible y se abra un procedimiento
de oposicién o un declarativo, podria transcurrir mucho tiempo, pudien-
do suceder que la marea no esté siendo usada y sin que por ello caduque.
Por otro lado, podria ocurrir también que lo que un ordenamiento
considera un uso efectivo no sea suficiente para acreditarlo segun el
ordenamiento espafiol y viceversa. Otro posible supuesto seria, por
ejemplo, que en el pais importador de los productos caduque la marca
automaticamente por el transcurso del plazo legal sin haber sido usada,
como es el caso de EE.UU. Por ultimo, existirdn paises en los cuales no
se prevea la figura del uso obligatorio. Toda esta variedad de situaciones
posibles nos llevan a concluir que no deberia ser suficiente la mera
alegacién de que se trata de una marca de exportacién para evitar la
caducidad de ese signo en el pais exportador cuando un tercero quiera
registrar uno igual o parecido para utilizarlo en Espafia, sino que seria
conveniente que su titular aportara algiin comprobante de que sumarca
estd siendo efectivamente usada en el extranjero cuando no pudiera
probar que su signo fue apuesto a los productos en territorio nacional.
Cuando esto suceda deberan observarse los criterios nacionales a lahora
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que ha caducado en el extranjero y que sigue registrada en
Espafia. No obstante, si tenemos presentes las finalidades que

de determinar si el uso que esta haciendo de su marca su titular en el
extranjero es suficiente para cumplir con la carga legal, es decir, serd en
funcién de los criterios de cada pais como debera juzgarse si la marca
registrada est4 siendo usada en el mismo, y para ello deberan tenerse en
cuenta los actos de uso efectuados en el extrajero. Pensemos en el primer
supuesto: el titular de una marca anterior en Alemania —que esta
registrada en Espana para exportar una serie de productos— plantea
oposicién a la solicitud de una nueva marca por ser confundible con la
suya. El solicitante alega la falta de uso de la marca del oponente en via
de reconvencién y el tribunal declara que efectivamente la marca del
oponente ya no es susceptible de proteccién y declaran su caducidad.
Imaginemos que la decisién se mantiene hasta la dltima instancia
caducando finalmente la marca. En este caso, el titular de esa marca de
exportacién en Espafia seguiria estando protegido en razén de su
inscripcién nacional, pudiéndose declarar tnicamente la caducidad de
su marca al momento de la renovacién de su registro, es decir, cada 10
afios, cuando ha de presentar declaracién fehaciente de que su marca
est4 siendo usada. Lamentablemente, la comprobacién de oficio del uso
efectivo de la marca que pretendié introducir el legislador en nuestro
ordenamiento ha sido més bien una ilusién, puesto que a los efectos de
renovacién de la marca bastara declaracién notarial de uso, sin ser
necesarias ulteriores comprobaciones, para que el mismo quede acredi-
tado. Ademés, segun el art. 18 del Reglamento para la ejecucién de la Ley
32/2988, de 10 de noviembre, de Marcas, aprobado por el RD 645/1990,
de 18 de mayo, la OEPM, al recibir la solicitud de renovacién de registro,
examinara exclusivamente si dicha solicitud observa los requisitos
formales legalmente previstos, dejando por tanto libre de prueba si la
declaracién en documento ptiblico se adectia a la realidad. Por supuesto,
en caso de que ello no fuera cierto, el titular se veria expuesto a las
sanciones penales que se derivan de una declaracién falsa en documento
piiblico (OTERO LASTRES, «La nueva ley de marcas», La Ley 1989 (1)
pdg. 134). Podriamos pensar en estos casos la conveniencia de una
notificacién al registro espafiol de la declaracién de caducidad por parte
del pais destinatario de los productos exportados por el titular de la
marca espafiola. Sin embargo, si nadie ha manifestado en Espafia su
interés por registrar esa marca, aunque ésta haya caducado en el
extranjero, la ausencia de otros intereses mas dignos de proteccién, a
pesar de la concepcién funcional del derecho de marcas, hacen innecesa-
ria dicha notificacién, puesto que si mantenemos nuestra tesis, cuando
un tercero quisiera registrar una marca ante la cual se opusiera eltitular
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cumple la institucién del uso obligatorio®s, mientras no exista
otro interés mas digno de proteccién'®, prevalece el del titular
dfe la marca. Ahora bien, no hemos de olvidar que, debido al
viraje del derecho de marcas hacia una concepcién funcional
una vez transcurrido el plazo legal dentro del cual la marca;
deberd ser usada, si el titular no retomara el uso de su mareca
por un lado, correria el riesgo de que cualquiera que ostente ur;
interés legitimo entablara accién de caducidad contra su marca
(ex art. 53 letra a) en relacién con art. 56 LM); y por otro, a la
hora de renovar su registro, en teoria, no podria presentar
declaracién fehaciente del uso de su marca. Si lo hiciera. sobre
él pesarian las consecuencias legales que se derivan del, delito
de falsedades en documento ptblico. Sin embargo, creemos que
en l.a précti’é{, el titular de la marca de exportacién renovara su
registro con la simple declaracién notarial de uso de su marea.

B) Discordancias entre la ley espafiola y la directiva 8
e y trectiva 88/

Tanto la nueva Ley de Marcas alemana, de octubre de 1994,
como la Ley de Marcas espafiola acogen lo preceptuado por la

d.e la marca de exportacién, éste no podria probar que su marca estd
siendo efectivamente usada. Este s6lo podra hacer constancia de ello
cuando .te‘nga el alcance cuantitativamente necesario en base al criterio
de efectividad, UBERTAZZI, L. C., «Apuntes sobre la carga de uso de la
marca comunitaria. Marca y Disefio Comunitarios», Coord. BERCOVITZ
A'g Aranzadi, Navarra, 1996, pag. 114. ’
Aligerar el Begistro de marcas no utilizadas para proteger los intereses
de otros solicitantes, para quienes, debido a la saturacién registral, es
cada vez méds complicado encontrar distintivos que satisfagan ’sus
necesidades. El uso obligatorio de la marca registrada no es mas que la
expresién de la funcién social de la propiedad (Art. 33.2 CE) en el
ordenamiento marcario.

No olvidemos que cualquier tercero podra solicitar una marea parecida
alasuya,yqueapartir de ese momento sumarca yanogoza de proteccién
legal —a no ser que medien causas justificativas del no uso— vy no podra
oponerse a la inscripeién de la nueva marea.
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letra b) del apartado 2 del art. 10 de la Directiva. Si bien, la
transposicién del precepto a la ley espafiola no ha sido muy
afortunada. Ello se debe, seguramente, a la premura del nues-
tra ley que, como ya mencionamos en otro lugar de este trabajo,
sali6 a la luz un mes antes de que lo hiciera la Directiva.

Eltenor del art. 4.2 LM reza: «Para la aplicacién del aparta-
do I también tendrd la consideracién de uso: b) La utilizacién de
la marca en Esparfia con relacién a productos o servicios desti-
nados exclusivamente a su exportacién». La ley espafiola habla
de «utilizacion de la marca en Espafia». Veamos a continuacién
los problemas que plantean estas seis palabras:

a) Marca comunitaria-marca nacional

En primer lugar, 1a Directiva se refiere en su textoalamarca
comunitaria, especificativo que no incluye la ley espaiiola. Esta
0misién no es un olvido de nuestro legislador, sino mas bien
afiadidura de la traduccién espafiola de la Directiva. Efectiva-
mente, las versiones francesa, inglesa yalemana dela Directiva
no hacen referencia alguna a la marca comunitaria. Con todo,
aun suponiendo que la Directiva hubiese querido referirse a la
marca comunitaria, no por ello dejaria de ser correcta la
preceptuacion esparfiola, puesto que las regulacionesnacionales
tienen un ambito de aplicacién mucho m&s limitado que el
Reglamento sobre la marca comunitaria ¥, por supuesto, obje-
tos de regulacién diferentes: los primeros, las marcas naciona-
les y el segundo, las marcas comunitarias, siendo ambas regu-
laciones perfectamente conciliables!®”.

137 La referencia a la marca comunitaria hecha en la Directiva es libre
afiadidura del traductor. Estas siempre han sido bastante temidas por el
jurista espaiiol. Parece recomendable, una vez m4s, trabajar con cuales-
quiera versiones oficiales o, cuando menos, contrastarla versién espaiio-
la con alguna de ellas. Retomando 1a errata de la versién espafiola y, por

EL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA 97

b) Utilizacién de la marca en Esparia-Aposicién de la
marca en el Estado miembro

La primera disparidad que realmente se produce entre la ley
espafiolaylaDirectivaesla propiadefinicién del acto de uso que

sialgiin autor viese en la afiadidura del calificativo «marca comunitaria»
alguna dificultad de aproximacién, diremos que ello no hubiese alterado
en nada la redaccién de la ley espafiola. Aunque hubiese sido correcta la
referencia en el texto de la Directiva a la marca comunitaria, 1a ley
espafiola no tendria que haber afiadido ese término po# los siguientes
motivos: La promulgacién de la Directiva tiene un fin muy concreto yno
es otro que aproximar las legislaciones de los Estados miembros con
vistas al establecimiento y el funcionamiento del mercado interior,
entendido éste como el mercado comiin europeo, para lo cual considera
suficiente la aproximacién de las disposiciones nacionales que tengan
mayor incidencia sobre el funcionamiento de aquél. Teniendo presentela
vigencia del Reglamento europeo sobre marca comunitaria que aclara,
en su Exposicién de motivos, que el derecho comunitario de marcas no
sustituye a los derechos nacionales, vemos que siguen coexistiendo
marcasnacionales y marcas comunitarias. La Directiva hubiese previsto
la armonizacién en este punto para que la colocacién de la marca
comunitaria se considerase uso efectivo a los solos efectos de que el
titular de la misma pudiera acreditar el uso de ésta en el pais, pero esto
sereferiria exclusivamente a lamarea comunitariayno alanacional. Sin
embargo, seguiria quedando a disposicién de los ordenamientos naciona-
les el establecer en qué condiciones se considerar4 efectivo el uso que de
la marca haga su titular, Y es precisamente por esta razén por lo que el
legislador ha establecido paralamarca nacional que su utilizacién enese
sentido también va a ser considerada uso efectivo en Espafia a los efectos
del art. 4 LM. No olvidemos que la marca comunitaria tiene su propio
cuerpo regulador, el Reglamento, y se regird por lo por él previsto en todo
momento. Y en este sentido, la Directiva estaria dando las pautas a los
Estados miembros para que sus ordenamientos otorgasen la proteccién
por ella prevista para la marca comunitaria. Pero tanto las marcas
nacionales como la comunitaria, son reguladas por cuerpos legales
distintos, que coexisten, si bien con ambitos de aplicacién diferentes
tanto a nivel territorial como en razén a su objeto. Las primeras serdn
reguladas siempre por la legislacién nacional, y se referirdn exclusiva-
mente al Ambito territorial de su pais, la segunda, la marca comunitaria,
se regird por el Reglamento y debera recibir en cada Estado miembro la
proteccién que prevé para ella el derecho comunitario.
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sera equiparado al uso efectivo. La ley espaiiola, en lugar de
asimilar la aposicién de la marca sobre lqs productos al uso
efectivo, ha equiparado a éste «la utilizacién de la marca en
Espaifia», repitiendo nuevamente la re?gla general sentada por
su parrafo 1.2 De una interpretacién literal del precepto llega:
riamos a la errénea e ilégica conclusién de que la marca de](?era
ser usada de un modo efectivo y real, segtn el parrafo .1.—, en
Espafia en relacién con los productos que van a ser destinados
exclusivamente a la exportacién. En primer lugar, porque
productos que exclusivamente van a ser exportados, van a ?,e‘rlo,
valga la redundancia, «exclusivamente», por lo que de~ﬁn1t1va-
mente no van a ser comercializados en el mercado espapol. Y,en
segundo lugar, haciendo esta interpretacién literal y aislada d{el
precepto, llegariamos al sinsentido de aﬁrma? que el uso que la
ley prevé para este tipo de productos —destlpados excluswa_l-
mente a la exportacién— es exactamente el mismo que pI‘eS(':I,‘I-
be para todos los demds. Obviamente, esta interpretacién
careceria de todo sentido, de manera que hemos de entender el
vocablo «utilizacién en Espafia» en armonia con lo preceptuado
por la Directiva, es decir, como colocacién de la marca sobre los
productos en Espafia»'®®. Asi queda salvado un primer proble-
ma: la aposicién en Espafia de lamarca en los productos que van
a ser exportados serd acto de uso suficiente a lo~s efect.os de
acreditar un uso efectivo y real dela marca en Espaiia. E.l titular
de una marca registrada en Espaiia que apliql.le 1a misma en
relacién a los productos para los cuales fue inscrita, podra
acreditar su uso en nuestro pais aunque sus productos. vayana
ser destinados exclusivamente al mercado de exportac1on~y,1}3)90r
lo tanto, no vayan a ser nunca comercializados en Espafia®.

138 En este punto estamos de acuerdo con la opinién de G ROBLES
MORCHON, «Las marcas en el Derecho Espafiol. (Adaptacién al derecho
comunitario)», Ed. Civitas, Madrid, 1995, pag. 176. '

139 A CAS'ADOVCERVINO, («El uso obligatorio de la marca registrf'ac.la»,
RJC. 1990, pag. 76) defiende que el uso delamarcaen Espafiaa lgs.umf:?s
fines de la exportacién es considerado un uso relevante. Esa utilizacién

»
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¢) Aposicién de la marca en los productos o en su presen-

tacion - Utilizar la marca en relacion a productos o
servicios

La dltima disonancia entre Ia letra b) del parrafo 2.2 del art.
4 y el articulo 10. 2 b) de la Directiva se produce en relacién al
tipo de marca. La Directiva hace referencia exclusivamente a
marcas de producto. Si vemos el Reglamento sobre 1a marca
comunitaria observaremos que el art. 15.2 b) habla solamente
de marcas de producto. Asimismo el § 26.4 de la ley de marcas
alemana'® y el art. 42.2 de la Ley italiana!4!, Tampoco la ley
francesa menciona en su art. I, 7 14-5 ¢) la marca de servicio'«.
Tan sélo la ley espafiola se refiere, junto a las marcas de
producto, a las marcas de servicio.

Podriamos pensar que al ampliar la Directiva el concepto de
uso, en relacién a los productos exclusivamente, ésta ha querido
dejar fuera la posibilidad de que sean también los servicios los
que seran objeto de la exportacién, de manera que éstos revier-
tan en la regla general de uso efectivo y real en Espaiia y que,
por consiguiente, la ley espafola deberia adaptarse a lo dis-
puesto por la Directiva en este sentido. Sin embargo, no pensa-

del signo en relacién a esos productos o servicios que van a ser exportados
impedird que la marca caduque.

«Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke aufWaren
oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland...»

Dice este articulo «Ai fini di cui al bresente articolo sono equiparati
all'uso del marchio... nonché | ‘apposizione nello Stato del marchio sui
prodotti o sulle loro confezioni ai fine dell’esportazione di essiy,

Este articulo dispone: «L’appositiondela marque sur des produits ou leur
conditionnement exclusivement en vue de l'exportation». Lo mismo dispo-
nia el anterior art. 27. 1 ¢) de Ia Ley Nr. 91-7 de 4 de enero de 1991,
relativa a las Marcas de Fébrica, de Comercio ¥ Marcas de servicio que
entr6 en vigor el 28 de diciembre de 1991 (J.0. de 6 de enero de 1991), y
que queda derogada segun dispone el art. 5 del Code de la propriété
intellectuelle aprobado por la Ley Nr. 92-597 de 1 de Jjulio de 1992 (J.0.
de 3 de julio de 1992, péags. 8801 y ss.).
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mos que esta inclusién de la marca de servicios por parte del
legislador espaiiol signifique una desarmonizaciénrespectoala
Directiva.

En primer lugar, la asimilacién total de las marcas de
servicio a las marcas de fabrica o comercio es algo que queda
patente en derecho espafiol desde la Orden de 26 de noviembre
de 1966 que autoriza la solicitud y concesi6n de las marcas de
serviciol4. Esta Orden no hacia alusién a que éstas tuvieran
una regulacién especial, por lo que se consideraban sometidas
al régimen general de marcas'. En Alemania se extiende la
aplicacién de 1a entonces vigente ley de marcas a las marcas de
servicio por la ley de 29 de enero de 1979 relativa al registro de
las marcas de servicio. También a nivel internacional se intro-
dujo, en 1958, la marca de servicio en la revisién de Lisboa del
CUP. Como broche de oro para la superacién de la concepcién
material de lamarca'#y consiguiente aceptacién del registrode
marcas para distinguir servicios, el art. 1 dela Directiva 89/104/
CEE prevé su aplicacién para aquéllas.

En segundo lugar, el CUP prevé en su art. 6.% sexies que «Los
paises de la Unién de Paris se comprometen a proteger las
marcas de servicio. No estdn obligados a prever el registro de
estas marcas». Pues bien, el legislador espafiol, participe de la

143 Fgta Orden adoptaba para Espafa la Clasificacién Internacional de
Productos y Servicios que establecia el Convenio de Niza de 15 de junio
de 1957, el cual es ratificado por Espafia el 13 de noviembre de 1958 (BOE
de 17 de abril de 1961).

144 GEORGINA BATLLE: «Consideraciones sobre la marca de servicio»; 6
ADI 1979-80, pag. 65.

145 Egta concepcién no sélo se convertia en un obstdculo para la marca de
servicio, sino que impedia entender como suficientes, entre otros, el uso
de la marca en un escaparate donde se exhiben los productos, los cuales
no van marcados con ella individualmente, o el tradicional caso de los
productos liquidos que se venden a través de aparatos de medicién como
la gasolina (Vid. FERNANDEZ NOVOA: «Fundamentos...», op. cit.,
pags. 427 y ss.).
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tendencia que reina en la doctrina hacia una concepcién mas
espiritualista del uso de la marca'#, ha previsto el registro de
las mismas y, a efectos de su proteccién, extiende la equipara-
cién de uso efectivo y real a su utilizacién con relacién a los
servicios destinados exclusivamente a la exportacién. Esto no
obstaculiza en absoluto la libre prestacién de servicios en el
Mercado Europeo, que es el fin primordial de 1la armonizacién
perseguida por la Directiva.

El hecho de que la Directiva no prevea la utilizacién de la
marca en relacién a los servicios como acreditativo del uso en el
Estado miembro es, en primer lugar, una dificultad
terminolégica. La Directiva no emplea el términd «utilizacién
de la marca», sino «colocacién» y es por ello, por la propia
naturaleza del objeto de la prestacién, que nunca se va a poder
«colocar» una marca sobre los «servicios». Seguramente, el
legislador europeo tampoco pensaba que el titular de una marca
de servicios fuera a destinarlos exclusivamente a la exportacién
y por esto se refirié exclusivamente a los productos!¥’. Otra de
las razones por las cuales creemos que la Directiva no se
pronuncia sobre los servicios en este apartado —en nuestra
opinién la méas probable— es el hecho de que, partiendo de la

146 Vid. FERNANDEZ NOVOA: <Fundamentos...», op. cit.,pags. 426 y ss. El
autor propugna el abandono de la concepcién funcional de la marca, la
cual exige una conexién fisica entre la marca y el producto, en favor de
una concepcién mds espiritualista, la cual es aplicable a ambos tipos de
marca, la de producto y la de servicio.

Tampoco se nos ocurre ningiin caso en el que una persona quiera
registrar una marca para distinguir sus servicios, los cuales sélo vayan
a ser prestados en otro pafs. No podemos imaginar que un despacho de
abogados registre una marca para distinguir sus actividades de las de
otros despachos y que éstos vayan a desarrollar su actividad exclusiva-
mente en el extranjero. Siempre van ha tener lugar en el pais de origen
actividades que van a ser suficientes para acreditar el uso de su marca
en Espafia. Por otro lado, es mas légico que los servicios que ellos presten
en el otro pafs sean desarrollados, por razones principalmente econémi-
cas, por representantes o socios que tengan su sede en el mismo.
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plena aceptacion e integracién de las marcas de servicio tanto
anivel europeo como en los respectivos ordenamientos naciona-
les, el legislador supera el obstédculo que planteaba el hecho de
que las marcas de servicio no pudieran cumplir el requisito de
la conexién fisica. La circunstancia de que la naturaleza inma-
terial del objeto diferenciado a través de estas marcasimpideabd
initio la posibilidad de que servicio y marca entren en el
mercado conectados fisicamente, hace que el concepto de uso
sea interpretado mas flexiblemente en relacién a ellas. De
manera que se considera suficiente para entender usada la
marca de servicio que su titular establezca entre ella y el
servicio prestado una asociacién adecuada, de forma que sea
captada en la mente del publico destinatario de los servicios.
Asi, la presencia de la marca en la correspondencia negocial del
titular de las mismas, en la puerta del establecimiento, las
facturas, 1a simple constancia de la marca en los vehiculos de la
empresa, en los uniformes de los prestadores de los servicios...
ete., son indicios suficientes para probar que la marca ha sido
usada de un modo efectivo y real. Estas son formas adecuadas
para lograr que el pablico asocie la marca y los servicios como
pertenecientes a un empresario determinado. Por tanto, aun
ddndose el caso de que los servicios sean exclusivamente expor-
tados, la marca de servicio debera hacer acto de presencia en el
Estado miembro de que se trate, si bien no sera necesario que
los servicios sean prestados en territorio nacional, por lo que no
constituirdn competencia para otras empresas que, en Espaia,
se dedican a prestar esa misma clase de servicios.

En conclusién, hemos de interpretar el art. 4.2 b) LM de la
siguiente manera: en el caso de marca de productos, se enten-
dera «utilizada la marca» cuando aquélla sea puesta sobre
aquéllos o en sus envoltorios en territorio espaiiol. En el caso de
los servicios, deberemos considerar usada la marca si ésta es
«utilizada» en el sentido anteriormente expuesto con relacién a
ellos. En el primer caso, si el titular consigue probar que su
marca es fijada sobre sus productos en territorio nacional,
quedari automaéticamente acreditado el uso de la misma. El
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problema radica precisamente en la prueba de este hecho. Ello
quedaré en todo caso probado si los productos son fabricados en
Espaiia.

3.2.2. En el Reglamento 40/94, de 20 de diciembre,
sobre marca comunitaria

Como se apuntaba brevemente en el predmbulo de este
trabajo, el Reglamento 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre
la marca comunitaria representa el broche de oro de todos
cuantos proyectos se venian gestando desdet 19588 para la

148 Los trabajos oficiales se emprendieron el 1961 en el «Grupo de Trabajo
sobre las marcas», dirigidos por DE HAAN, presidente de la Oficina de
Patentes Holandesa, que desembocaron en el Anteproyecto de convenio
para un Derecho europeo de marcas en 1964. Dicho Anteproyecto, cuyas
lineas fundamentales pueden verse en BEIER, «Hacia la marca comuni-
taria. Objetivos y fundamentos del Derecho europeo de marcas», Centro
de Estudios Constitucionales, Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense, Madrid, 1983, pags. 175 y 176, fue reelaborado por un
«Grupo de Trabajo» nombrado por 1a Comisién a los efectos, en el seno del
cual se elaboré el Memordandum para la creacién de una marca comuni-
taria de 1976 (Suplemento 8/76 del Boletin de las Comunidades euro-
peas). A este Memorandum sigui6 el Proyecto de Reglamento sobre la
marca comunitaria (DOCE, C 351, de 31 de diciembre de 1980) modifi-
cado posteriormente en 1984 (DOCE, C 230, de 31 de agosto de 1984).
Finalmente, y tras la aparicién de la Directiva sobre la armonizacién de
las legislaciones de marcas 89/104/CEE que, como deciamos, preparé el
terreno legislativo en el cual iba a nacer la marca comunitaria, se
promulgé el Reglamento 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993,
sobrelamarca comunitaria, (MIRANDA SERRANOy PAGADOR LOPEZ,
«La marca comunitaria. Comentario al Reglamento CE n® 40/94 del
Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria»,
Noticias CEE, n.® 123, 1995, pig. 53); GOMEZ SEGADE, J. A., <Marca
comunitaria», en «Comentarios...», op. cit., pag. 19; KLAKA R./ SCHULZ,
A., Die europédische Gemeinschaftsmarke. Uberblick fiir die Praxis»,
Dt. Anwaltverl., Bonn, 1996, pags. 10 y ss. INGERL, «Die
Gemeinschaftsmarke», op. cit., pags. 15 y ss.; UBERTAZZI, L. C,,
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consecucién de un objetivo muy concreto: la creacién de una
marca comunitaria a través de la cual su titular obtuviera una
proteccién uniforme y total en todos los Estados miembros de 1a
Unién Europea. Este cuerpo legal Comunitario, siguiendo la
misma técnica legislativa que inspira a las leyes nacionales de
marcas de los Estados miembros de la Unién, regula con
minuciosidad cu4l va a ser el régimen aplicable a las marcas
comunitarias. Estas marcas, como deciamos, gozan de una
proteccién uniforme y producen sus efectos en todo el territorio
de la Comunidad, siendo por tanto su &mbito territorial mucho
mas amplio que el propio de las leyes nacionales de marcas.

En este orden de cosas, el Reglamento asume parala marca
comunitaria el principio del uso obligatorio en su art. 15, puesto
que la proteccién de las marcas comunitarias —al igual que las
nacionales— sélo est4 justificada en la medida en que dichas
marcas sean utilizadas efectivamente!®®. Para no ser reiterati-
vos, omitiremos en este apartado lo que ya se ha venido diciendo
en los primeros capitulos de este trabajoy pasaremos a estudiar
a continuacién el &mbito espacial de la carga legal del uso de la
marca comunitaria, que ya hemos dicho, opera de manera
uniforme en todo el territorio de la Unién Europea.

3.2.2.1. Regla general

Es el art. 15 RMC el que establece el deber de usar la marca
comunitaria de una manera efectiva dentro de los cinco afios
siguientes a su inscripcién en el registro, y de no suspenderlo
por un plazo ininterrumpido de cinco afios. Pero, a diferencia de
lamarcanacional, la marca comunitaria deberd serusadaenun
marco espacial distinto: en la Comunidad. Es dentro de la

«Spunti sull’onere di usare il marchio comunitario», Riv. Dir. Ind., 1995,
t. I, not. 1, p4gs. 3 y ss.
149 Considerando noveno del RMC,
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Comunidad Europea donde el titular de la marca comunitaria
deberd usarla de una manera efectiva. La determinacién del
lugar dentro de la Comunidad que sea suficiente para cumplir
con la carga legal es, como ya ha sefialado la doctrina mas
autorizada'®, una de las cuestiones m4s trascendentes y deli-
cadas que plantea la interpretacién del art. 15 RMC. -

Con las mismas dificultades, parece ser, tropezaron los
sucesivos Grupos de Trabajo de la Comunidad Europea que se
nombraron para la elaboracién de la marca europea. En un
principio, se estimé un minimo de tres Estados miembros como
el marco territorial adecuado en el que debia usanse la marca de
forma efectiva, incurriendo por el contrario el derecho en causa
de caducidad®®. Si bien, esta determinacién de un nimero de
Estados miembros en los que dicho uso debiera tener lugar, sélo
quedé plasmada en el Anteproyecto de 1964. Los siguientes
trabajos renunciaron a exigir ese minimo espacial sobre la base
de que semejante exigencia era contraria a los principios de
unidad del Mercado Comin y de la libre circulacién de produc-
tos y servicios de marca. Otro argumento de orden practico
apoyaba esta solucién: la exigencia de que la marca comunitaria
debiera ser utilizada en un nimero mfnimo de Estados miem-
bros dificultaria gravemente el mantenimiento de su derecho
por parte de los pequefios y medianos empresarios'®2. En este
sentido, el Anteproyecto de Reglamento de 1980, explicaba en
su exposicién de motivos que el hacer de las fronteras naciona-

150 FERNANDEZ NOVOA, C., «El Sistema Comunitario de Marcas», edito-
rial Montecorvo, Madrid, 1995, pag. 372.

151 Art. 110, parrafos 1y 2 del Anteproyecto de 1964. \

152 Suplement 8/76, nim. 126 (reproducido en GRUR Int. 1976, pags. 481 a
495); HACKBARTH, R., «Grundfragen des Benutzungszwangs im
Gemeinschaftsmarkenrecht», editorial Heymanns, Colonia, 1993, pags.
111 y 112; FERNANDEZ NOVOA, «El Sistema...», op. cit., pag. 37 3,
columna derecha; UBERTAZZI, L. C., «Apuntes sobre la carga de uso de
la marca comunitaria», en Marca y Disefio comunitarios, op. cit., péags.
114 a 120.
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les el criterio para la aplicacién del Reglamento, seria paradé-
Jico puesto que la finalidad ltima de éste es, precisamente,
solucionar los obstdculos que suponen las fronteras naciona-
les'®. Finalmente el Reglamento también se promulgé siguien-
do esta linea y, por ende, no exige tampoco un nimero minimo
de Estados miembros en los cuales la marca comunitaria deba
ser usada.

Todo lo acabado de explicar ha desencadenado diversos
pronunciamientos doctrinales en punto al uso de la marca
comunitaria en uno sélo o en m4is Estados miembros como
requisito espacial para la conservacién de la marca comunita-
ria. Quienes mantienen que el uso de la marca comunitaria
debera tener lugar como minimo en dos Estados, fundamentan
su tesis en el principio de coexistencia de la marca comunitaria
y las marcas nacionales, afirmando que el mantenimiento de
las legislaciones marcarias nacionales en el Mercado Comtn
Europeo supone una diferencia entre el 4mbito de proteccién
otorgado por los ordenamientos nacionales y el comunitario que
s6lo encuentra justificacién en el &mbito territorial de protec-
cién del cual gozan las respectivas marcas!®. Otros autores
sostienen la suficiencia del uso de la marca comunitaria en uno
s6lo de los Estados miembros?ss, Finalmente, dentro de esta

153 Vid. el comentario explicativo del art. 13 del ARMC de 1980 (GRUR Int.
1981, p4g. 89).

154 HEYDT, GRUR Int. 1978, pag. 7; FERNANDEZ NOVOA, «El Sistema
Comunitario...», op. cit., pdgs. 373 y 374.

155 BRUN, RMC 1990, pag. 511, citado a través de HACKBARTH,
«Grundfragen...», op. cit., pég. 113; CASADO CERVINO, A., «Uso de la
marcacomunitaria» en «Comentarios...»,op. cit., pag. 200; MASSAGUER,
J., «Algunas cuestiones en torno a las relaciones del sistema de marcas
comunitario...», op. cit., pag. 820; GIL VEGA, V., <Marca comunitaria:
solicitud y procedimiento de concesién», en «Coleccién de Trabajos sobre
Propiedad Industrial en homenaje a Julio Delicado», Grupo Espafiol de
la ATPPI, Barcelona, 1996, pég. 270; INGERL, Die Gemeinschaftsmarke»,
op. cit., pag. 1038 y ss.; HERAS LORENZO, T. de las, «Adquisicién del
derecho de marca...», op. cit., pag. 20.
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ultima postura, quienes consideran el uso de la marca comuni-
taria como suficiente, en tanto en cuanto, el uso de la marca en
ese Estado miembro se considere efectivo segun la aplicacién de
los criterios nacionales?s,

Siguiendo los argumentos aducidos por UBERTAZZI®’ pen-
samos que, efectivamente, el legislador comunitario no exige
que la marca comunitaria sea usada en més de un Estado dela
Comunidad a los efectos de dar cumplimiento a la carga legal
del uso. No hemos de olvidar que con la creacién de la marca
comunitaria se pretendia hacer de ella una marea mas atracti-
vapara todos los empresarios, ala vez que se daba cumplimien-
to a uno de los principios bésicos del Tratado de Roma, la
creacién de un mercado tinico europeo. Por este motivo es
coherente no imponerles a los empresarios una carga que
dificultaria en no pocos casos la consecucién de tales pretensio-
nes. En ratificacién de este argumento se presenta, tal cual
expone CASADO CERVINO%, 1a declaracién novena, conjunta
del Consejo y de la Comisién, que figura como anexo del
documento 11321/93, de 17 de diciembre de 1993, con base en
el cual se adopté el RMC. En esta declaraciéon expresaban
ambas instituciones que en la interpretacién del art. 15 RCM

15 UBERTAZZI, L.C., «Apuntes sobre la carga de uso de la marca comuni-
taria», en Marca y Disefio comunitarios, op. cit., pags. 114 a 120=Riv. Dir.
Ind. 1995, t.1., pag. 13. Es suficiente el uso de una marea comunitaria en
un sélo Estado de 1a Unién Europea, cuando por el tamafio de 1a empresa
el titular no ha alcanzado comercializar sus productos en otros paises de
la Unién pero puede probar de manera positiva que lo intenté (en este
sentido: HACKBARTH, «Grundfragen...», op. cit., pdg. 114).

157 UBERTAZZI, L.C., «Apuntes sobre la carga de uso de la marca comuni-
taria», op. cit., pags. 114 a 120.

158 CASADO CERVINO, A., «Comentario al Art, 15 del Reglamento sobre
Marca Comunitaria. Uso de la marea comunitaria», en «Comentarios a
los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria», op. cit., pag. 200, <En mi
criterio esta declaracién conjunta recoge el verdadero alcance que el
legislador ha querido dar al articulo que examinamos.
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debia estimarse «que el uso efectivo en un pais constituye unuso
efectivo en la Comunidad».

Ahorabien, el autor apunta dos posiblesinterpretaciones del
art. 108 RMC, ya que una primera lectura del mismo podria
llevarnos a una conclusién distinta de la mencionada. El tenor
del articulo 108. 2 RMC reza: «No habrd transformacion (de la
marca comunitaria en marca nacional): a) cuando el titular de
la marca comunitaria haya sido privado de sus derechos por
falta de uso de esa marca, a no ser que, en el Estado miembro
para el que se solicite la transformacion de la marca comunita-
ria, ésta se haya utilizado en condiciones que constituyan un uso
efectivo en el sentido de la legislacién de dicho estado miembro».

Una primera interpretacién del mismo seria la siguiente: si
el uso de la marca comunitaria no es, a veces, suficiente para
cumplir la carga legal conforme a su Reglamento pero puede
serlo para la conservacién del derecho en un Estado determina-
do, ello es porque la extensién territorial del uso de la marca
comunitaria es mayor que la exigida para la marca nacional.

La segunda interpretacién que de este precepto hace el autor
es la siguiente: que el uso de una marca en una parte del
territorio de un Estado sea suficiente para considerarse efectivo
segun la ley nacional, y sin embargo no lo sea para la marca
comunitaria. Ahora bien, si la utilizacién de la marca en ese
Estado hubiera abarcado m4s parte de su territorio, en ese caso,
también serfa suficiente para entender usada la marca en la
Comunidad.

Esta segunda interpretacién es mas acorde con los funda-
mentos que el Reglamento sobre la Marca comunitaria tiene por
base, mientras que la primera de ellas, esto es, la necesidad de
que la marca comunitaria sea utilizada en al menos dos de los
Estados de la Comunidad para que se considere cumplida la
carga legal del uso, es mds acorde con la propia definicién de
marca comunitaria y con el principio de coexistencia. -

Alaluz dela finalidad perseguida por el propio Reglamento
y dado que la calificacién del uso de la marca como efectivo yreal

—ﬁ-—
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depende de numerosos factores, creemos que deben conjugarse
ambas posturas.

1) En primer lugar, la marca comunitaria se crea paraquesu
titular goce de una proteccién uniforme en todo el territorio de
la Comunidad Europea y ello porque se sobreentiende que su
titular tiene la intencién de utilizarla en mas de uno de los
Estados miembros. En los casos en que el titular de una marca
no posea dicha intencién deberd acudir a la proteccién que le
brinda su legislacién nacional. Ello no supondria limitar sus
expectativas comerciales dentro del Mercado Europeo, puesto
que su marca nacional es anterior a cualquier solicitud de
marca comunitaria que tenga lugar en fecha posterior a su
solicitud de marca nacional (ex art. 8. 2 a)ii) RMC)y, en base a
su prioridad, podra formular oposicién frente a cualquier soli-
citud posterior de marca comunitaria. De este modo, cuando sus
expectativas comerciales dieran un viraje hacia otros mercados
nacionales parte de la Unién, siempre podria optar por reivin-
dicar su prioridad nacional para convertirla en marca comuni-
tarial®,

2) Sin embargo, para aquellos empresarios que, en principio,
quisieran ampliar su mercado en otro pais de la Unién, no
creemos que por el transcurso de los cinco afios sin que hayan
logrado usar su marca en otro Estado miembro, debamos erigir
el requisito espacial de la carga legal como unico criterio para

1589 Ciertamente, este titular correria el riesgo de que el titular de una marca
nacional idéntica o similar para distinguir los mismos productos o
servicios en otro Estado miembro hubiera solicitado una marca comuni-
taria, basando su solicitud en una prioridad nacional anterior a la suya.
En este caso, el titular de la marca nacional que no ha solicitado la marca
comunitaria, no podria oponerse al registro de la marca comunitaria,
pues esta reivindica una prioridad anterior a la suya. Pero este mismo
problema lo encontraria si fuera él quien solicitara la marca pues a tal
solicitud se opondria el titular de la otra marca nacional. En estos
supuestos vemos que la marca comunitaria va a suponer una purga de
las marcas nacionales posteriores idénticas o similares.
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declarar la caducidad de su marca. Como argumenta
HACKBARTH'®, éste siempre podra probar positivamente que
el no uso de la marca en ese otro pais se debié a circunstancias
a élno imputables, sin que por ello deba optar por la conversién
de su marca comunitaria en marca nacional, posibilidad ésta
tultima que le brinda el art. 108 RMC, si concurren una serie de
circunstancias.

Recapitulando: El uso de la marca comunitaria debera ex-
tenderse a mas de un Estado miembro para poder cumplir con
la carga legal del art. 15 RMC, si bien no en todos los casos la
utilizacién de la marca comunitaria en un solo Estado de la
Uni6n sera motivo suficiente para declarar la caducidad de esa
marca, puesto que para ello deberemos atender a todas las
circunstancias que acompaiian al caso concreto. En cualquier
caso, deberd probar el titular de dicha marca que su intencién
inicial de utilizarla en m4s de uno de los mercados nacionales
se vié frustrada por una serie de circunstancias, entre las
cuales, a diferencia de los criterios tan estrictos a tener en
cuenta en sede de causas justificativas de la falta de uso a nivel
nacional'®, habran de tenerse en cuenta los avatares que haya
sufrido dicha empresa.

3.2.2.2. Excepcién

Al igual que sucede con las marcas nacionales, la fijacién de
la marca comunitaria sobre los productos o sobre su presenta-
cién en la Comunidad sélo con fines de exportacion, sera
considerado un uso efectivo en el sentido del art. 15 RMC (ex art.
15. 2. b) RMC).

160 HACKBARTH, «Grundfragen...», op. cit., pag. 114,
181 Vid. Capitulo VIL.
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La tinica diferencia que existe en sede de marca comunitaria
respecto de lo ya indicado en sede de marca nacional radica
nuevamente en el &mbito territorial donde deber4 tener lugar
la aposicién de la marca comunitaria. Por tanto, la aposicién de
la marca comunitaria en cualquier parte del territorio de la
Comunidad Europea, ser4 considerado como uso efectivo de la
misma sin que sea necesario a los efectos, que los productos
dotados con la marca comunitaria, deban hacer acto de presen-
cia en los circuitos comerciales de 1a Comunidad. Por lo dems4s,
me remito a todo lo predicado en esta sede sobre la marca
nacional.

4. REQUISITOS TEMPORALES

4.1. Regla general

Eluso de la marca registrada est4 sometido igualmente a la
observancia de unos requisitos temporales, los cuales vienen
determinados por el parrafo primero del art. 4 LM. Segtin éste,
la marca deberd ser objeto de uso dentro de los cinco afios
siguientes a la publicacién de la concesién de la marca. Y no sélo
eso0, sino que, ademds, una vez haya comenzado el titular a usar
la marca, debera seguir haciéndolo en lo sucesivo puesto que
una interrupcién de la utilizacién de la mareca durante un lapso
de tiempo superior a cinco afios supondrd igualmente el some-
timiento de la marca a las sanciones previstas legalmente.
Vemos pues que el uso llevado a cabo por el titular fuera de estos
términos no serd, en principio, considerado acto de usorelevan-
te y la marca quedara inmersa en causa de caducidad.

4.2. Céomputo del plazo
Ya hemos mencionado que el titular de una marca registra-

da, si no quiere ver caducado su derecho, debe utilizar la marca
en relacién a los productos para los cuales ésta fue registrada

«*
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dentro del plazo establecido legalmente. A diferencia del Esta-
tuto de la Propiedad Industrial de 1929,1a actual Ley de Marcas
sefiala el dies a quo para el computo de esos cinco afios: el dia de
lapublicacién de la concesion, es decir, la marca registrada goza
de una proteccién absoluta frente a terceros durante los cinco
primeros afios a partir de la publicacién de su concesién. Eneste
sentido, nadie podra instar ante los tribunales la accion
declarativa de caducidad de esa marca'®, Ahora bien, esa
proteccién absoluta acaba en el momento en que transcurran
€s0s cinco afios. A partir de ese instante, utilice 0 no su mareca,
podra verse expuesto al ejercicio de una accién de caducidad por
tercero que ostente interés legitimo. Para el segundo supuesto
previsto por el art. 4.1 LM —Ia interrupcién del uso durante un
plazo superior a cinco afios— el plazo, en principio, contaria a
partir del dia en el cual la marca deja de ser utilizada!®?,

162 En el antiguo EPI no eran contemplados los dos supuestos. Este s6lo
disponia en su art. 158 apdo. 5.2 lo siguiente: «Las mareas caducarén...
5.2 por falta de uso de la misma durante cinco afios consecutivos, salvo
caso de fuerza mayor documentalmente justificado». Pensamos que, a
salvo el principio de consolidacién que instauraba el art. 14 del EPL, la
redaccién del articulo 158. 5 EPI englobaba las dos posibilidades previs-
tas por la ley de 1988. Sin embargo, el EPI no fijaba el dies a quo para el
cémputo de esos cinco afios. Quiz4s por ello haya querido el legislador de
1988 adoptar la nueva férmula. Con ella, el titular de una marca
registrada no tendr4 que acreditar el uso de su marca cuando un tercero
quiera registrar una marca igual o similar a la suya para la misma clase
de productos, simplemente porque la fecha de su concesién consta ya en
el Registro y durante los cinco primeros afios nadie va a poder poner en
cuestion el uso de esa mareca.

La Ley de Marcas alemana prevé los mismos plazos, sefialando como dies
@ quo el dia del registro de la marca. Sin embargo, al ser posible en el
sistema alemdn alegar la falta de uso en procedimiento de oposicién en
via de excepcién, cosa que no es posible en derecho espafiol, prevé su § 26.
5 MG que en los casos en que se abra el procedimiento de oposici6n, serd
dies a quo el dia en que concluya el mismo.

163
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4.3. Efecto validatorio de la reanudacion del uso

La determinacién del momento a partir del cual el titular de
la marca debera reemprender su uso, tiene mas importancia
tedrica que practica’®. Tiene importancia teérica porque a
partir del momento en el que el titular retoma el uso efectivo de
su marca empezara a correr un nuevo plazo de cinco afios. Sin
embargo, tendra poca importancia practica porla sencilla razén
de que la caducidad no opera automé&ticamente sino que, a
diferencia de lo que sucede en el sistema de la Ley Uniforme del
Benelux, debe ser declarada por los Tribunales®s, Estos no
estan obligados a declarar una caducidad por falta de uso ya
producida ipso iure, sino que entraran a tomar en consideracién
todas las circunstancias del caso concreto®. Es decir, para que
la marca registrada caduque por falta de uso, debers ser

164 En derecho alem4n esto tiene una importancia superior ya que el titular
de una marca no usada no pueda ejercitar contra terceros las facultades
previstasporlos §§ 14,18y 19 MG, segtin dispone su § 25. El ordenamien-
to marcario alemdn vacia de contenido el derecho que tiene el titular de
una marca que ha superado todos estos plazos legales. Ello no sucede asi
en derecho espafol. El titular de una marca espafiola no usada en los
términos del art. 4 LM, sigue gozando de todas sus facultades frente a
terceros mientras no se logre la declaracién de caducidad de los Tribuna-
les y se practique la correspondiente cancelacién de su inscripcién.

165 La Ley Uniforme del Benelux establece en su art. 5. 3.2 un sistema de
caducidad de la marca que opera ipso iure una vez transcurre el plazode
cinco afios sin que su titular la haya utilizado. Segiin esta concepcién el
titular de la marca no usada no puede subsanar los efectos de la
caducidad retomando el uso posteriormente, FERNANDEZ N OVOA, «El
Sistema Comunitario...», op. cit., pag. 360.

166 Aunque OTERO LASTRES en el comentario de la STS, 1.2, de 30 de
octubre de 1986 (La Ley 1987 (1) pag. 623) se referia ala regulacién que
el EPI hacia del uso obligatorio, esto permanece invariable en la nueva
regulacién. En el caso de que la caducidad por falta de uso operara
automéaticamente por el transcurso de cinco afios consecutivos por no
haber usado su marca o no haberla utilizado de una manera apropiada,
el titular de la misma no tendria opcién ni siquiera de excepcionar causas
justificativas de su inactividad.
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entablada la accién de caducidad, bien por la OEPM, o bien por
cualquier persona que ostente un interés legitimo (art. 56 LM).
En este momento deberd probar el titular que ha utilizado su
marca segin lo previsto en el art. 4 y que, en cualquier caso, aun
habiendo sido suspendido el uso durante mas de cinco ailos, éste
ha sido retomado en un momento anterior a los tres meses
previos al ejercicio de la accion'®.

El titular de la marca que no ha hecho uso de ella durante
mis de cinco afios se encuentra expuesto a que, en cualquier

167 Fgto no sucedia asi durante la vigencia del EPL E1 TS, en Sentencia de
22 de septiembre de 1983, se pronuncié en su Considerando sexto, sobre
la caducidad de la marca «Ideas», distintiva de una publicacién
especificamente dedicada a modas, repitiendo las declaraciones que
habia hecho la Sala de Apelacién, de la siguiente manera: 1I) «<Por otra
parte, aun cuando se estimase que «se reemprendié el uso de la mencio-
nada marca lo cierto es que al haberse producido ya su caducidad por el
no uso desde 1936 a 1968, «no puede hacerse revivir un derecho ya
extinguido, cuando estd prevista la llamada decadencia de derechos, al
no ser puesto en actividad durante el transcurso del tiempo determinado
por la ley...» III) En consecuencia, lo que ha hecho la Sala a quo y no ha
visto 0 no ha querido ver en la entidad recurrente, es aplicar el instituto
de la caducidad, el cual, a diferencia de lo que acontece con la prescrip-
cién y como tiene declarado con cierta reiteracién este Tribunal, operaex

lege y produce efectos fatales, al punto de no faltar dentro de la doctrina
cientifica quienes lleguen a decir que con ella el derecho alafacultad més
que morir no ha llegado a nacer, y esto es precisamente lo que se declara
en la resolucién impugnada, que no pudo resurgir después de 1978 el uso
de la marca en cuestién, dado que se habia extinguido muchos afios
antes». Como vemos, el TS no reconoce los efectos validatorios del uso
fuera del plazo concedido legalmente, puesto que tampoco lo reconocfa el
EPL Sin embargo, es criticable la asimilacién de la instituci6én de la
caducidad civil a la caducidad de la marca por falta de uso, pues el propio
EPI requeria expresamente en su art. 159 que la caducidad por falta de
uso fuera declarada por los Tribunales, en contraposicién a todas las
demads causas de caducidad que enumeraba en su articulo precedente,
casos en los que, ciertamente, preveia una caducidad que «seréd declarada
de oficio automéaticamente por el Registro de la Propiedad industrial».
Vid. critica de 1a misma por BERCOVITZ, A., en CCJC 1983, n? 5, pags.

947 y ss.

——
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imperativo!™. Sin embargo, vamos a ver c6mo la ley espafiola
contradice lo previsto en el art. 12.1 Gltimo inciso DM'7,

1) La Directiva —al igual que el art. 50 RMC'"2— otorga
efectos validatorios al uso iniciado o reanudado en el intervalo
entre la expiracién del periodo sefialado y los tres meses

170 La Directiva dispone, con caricter imperativo para los Estados miem-
bros, ensu art. 12. 1 que «<nadie podrd invocar la caducidad de una marca
si, en el intervalo entre la expiracién del periodo sefialado y la presenta-
ciénde la demanda de caducidad, se hubiereiniciado o reanudado un uso
efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudacién del uso en
un plazo de tres meses anterior a la presentacién de la demanda de
caducidad, plazo que empezard a correr en fecha no anterior a la de
expiracion del periodo ininterrumpido de cinco afios de no utilizacién, no
setomard en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudacion del
uso se hubieren producido después de haberse enterado el titular de que
la demanda de caducidad podria ser presentada».

171 ElReglamento 40/94 prevé este requisito temporal en consonancia con lo

dispuesto por la Directiva, y por tanto, cuanto se diga de ésta sera
igualmente predicable del Reglamento. El art. 50. 1 a) RMC reza: «Se
declarard que los derechos del titular de la marca comunitaria han
caducado... si, dentro de un periodo ininterrumpido de cinco afios, la
marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los
productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existan
causas justificativas de la falta de uso; sin embargo, nadie podrd invocar
la caducidad de una marca comunitaria si, en el intervalo entre la
expiracion del periodo sefialado y la presentacién de la solicitud o de la
demanda de reconvencién (de caducidad), se hubiera iniciado o reanuda-
do un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudacién
del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentacion de la solicitud
o demanda de reconvencién, plazo que empezard en fecha no anterior a la
de expiracion del periodo ininterrumpido de cinco afios de falta de uso, no
setomard en cuenta silos preparativos para el comienzo o la reanudacién
del uso se hubieren producido después de haber conocido el titular que
podia ser presentada la solicitud o la demanda de reconvencién».

172 Vid. Comentario al art. 50 RMC, por GARCIA-CRUCES GONZALEZ. J.
A., «Causas de caducidad», en «Comentarios a los Reglamentos sobre la
marca comunitaria», coord. CASADO CERVINO, A., y LLOBREGAT
HURTADO, M.? L., Universidad de Alicante, Alicante, 1996, pags. 563
a 581.

EL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA 117

anteriores a la presentacién de la demanda de caducidad. Sélo
debera probar el actor 1a mala fe de 1a actuacién del demandado
en el caso de que el uso tenga lugar en los tres meses anteriores
ala presentacién de la demanda. Es decir, que si el actor logra
probar que el titular de la marca la empez6 a utilizar con
conocimiento de que la demanda podria ser presentada, ese uso
no sanara la caducidad de que adolecia su marca no usada o
dejada deutilizar. Sin embargo, siempre que el uso, cumpliendo
los demés requisitos legales, se efectiie con anterioridad a los
tres meses previos a la interposicién de la demanda, evitars la
caducidad de la mareca.

2) El legislador espariol, por contra, establece en primer
lugar una presuncién iuris tantum de mala fe en el
ree{lcauzamiento del uso efectuado entre la expiracién del
per.lodo quinquenal y los tres meses previos al ejercicio del
accion. Por tanto, el titular de la marca podré vencer tal
presuncién siempre que consiga probar que cuando retomé el
uso de su marca no conocia la posibilidad de que un tercero
entablara accién de caducidad. Con ello nos enfrentamos nue-
vamente a las dificultades que lleva consigo la prueba negativa
odiabélica en que consiste la prueba de la buena fe por parte del
!;itglar delamarca. En segundo lugar, se regula una presuncién
turis et de iure de mala fe para el uso iniciado en el intervalo
entre la interposicién de la demanda de caducidad, frente a la
cual no podra alegar nada en contra el titular de la marca que
haya actuado de esa manera. Como observamos, la rigurosidad
d.el legislador espaiiol sobrepasa con mucho las pautas impera-
tivas sentadas por la Directiva en materia de marcas. Por ello
Vemos necesaria una nueva redaccién de este punto que esté en
armonia con lo dispuesto por la Directival™.

3 La WZG alemana ya Previo este efecto sanatorio del inicio del uso de la
marca fuera del plazo legal. Pero para evitar el riesgo de que alguien
utilizara la marca nuevamente con los dnicos fines de no ver caducado su
derecho y que, después de haberlo evitado, el titular dejara de utilizarla

*
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5. REQUISITOS OBJETIVOS

5.1. Uso efectivo y real

Hasta ahora hemos explicado el contexto en el cual ha de
tener lugar el uso de la marca registrada. Hemos dicho que éste
debe observar unos requisitos: a) temporales, es decir, ha de
tener lugar dentro del plazo fijado legalmente; b) espaciales,
puesto que ha de realizarse en Espafia —o en la Comunidad en
el caso de la marca comunitaria—; ¢) subjetivos, ya que sélo
estara autorizado a utilizar la marca su titular registral o un
tercero con su consentimiento; y d) materiales, en el sentido de
que la marca objeto de uso debera tener la misma forma que la
que consta registrada en la OEPM.

Sin embargo, que el uso de lamarca se efectiie en observancia
de todos los requisitos mencionados anteriormente no es sufi-
ciente para que vea el titular cumplida su carga legal. Los
anteriores requisitos son componentes del contexto formal, es
decir, constituyen el marco temporal, espacial y material en el
que debe tener lugar el uso de la marca. Sin embargo, la ley
exige algo m4s para que esa utilizacién de la marca searelevan-

nuevamente, el legislador introducia dos supuestos en los cuales no
produciria efectos este reencauzamiento del uso, a saber: cuando el
titular hubiera sido requerido extrajudicialmente acerca de la interposi-
cién de una demanda de caducidad sobre su marca y en el caso de que le
hubiera sido dada a conocer la existencia de un signo coincidente con el
suyo(§11.5n.21y§5. 7 primero WZG). La nueva Ley de marcas alemana
sustituye, en plena consonancia con la Directiva, la anterior regla y
establece en su § 49.1, tercero, la irrelevancia del uso emprendido dentro
de esos tres meses anteriores a la interposicién de la demanda siempre
que los preparativos de ese uso se hubieran producido después de que el
titular se hubiere enterado de que una demanda de caducidad podria ser
entablada contra su marca. Con lo cual emplea una férmula més amplia,
debiendo probar en su caso, el actor, que el titular tuvo conocimiento de
la futura interposicién de la accién.

—*

EL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA 119

te a efectos de acreditar el uso de la misma en el sentido del art
4 LM. La marca deber4 usarse de una manera «efectiva y real».
Pero el legislador deja abierta a la interpretacién de los tribu-'
nales la concretizacién de este concepto. También el legislador
comunit'ario refuerza el principio del uso obligatorio afiadiéndo-
le un adjetivo: «uso efectivo». Esta ha sido la férmula adoptada
por el art. 15 RMC. Tanto el uso «efectivo» del que habla el
legislador comunitario en la Directiva y en el Reglamento como
e} uso «efectivo y real» que utiliza la ley espafiola vienen a
significar lo mismo. Con ello se trata de evitar que el titular de
lamarcala utilice de manera simbélica o aparente. Es decir, que
la marca sea usada precisamente como marca, esto es, qué sea
utilizada para cumplir la funcién para la cual fue concedido ese
derecho exclusivo, que no es otra que la de diferenciar los
productos o servicios para los cuales fue registrada la marca.

Ya sefial6 FERNANDEZ-NOVOQA!™ que, con la calificacién
que la ley de 1988 hace del uso obligatorio: «uso efectivo yreal
en Espafia», la legislacién espariola sigue una via paralela a la
de otras legislaciones europeas recientes. Asf, la anterior Ley
Erancesa de Marcas de 1964 en su art. 11 establecia la obliga-
cién de usar la marca «de manera publica ¥ no equivoca» (public
etnon équivoque), la Ley de Marcas de 4 de enero de 1991 acogio
el }Zé-I'IIllIIO empleado porla Directiva y hablaba de un uso «serio»
(seqeux), terminologia que mantiene el actual art. L 714-5 del
Cédigo de la Propiedad Intelectual francés. La Ley Uniforme de
Benelux habla en su art. 5 niim. 3.2de la obligacién de realizar
un «uso normal» de la marca'™, La Directiva de 21 de diciembre
de 1988 dispone en su articulo 10. 1.2 que se trate de un «uso
efectivo» por parte de su titular en el Estado Miembro de que se

i;: FERNAN DEZ NOVOA, «Derecho de Marcas», op. cit., pag. 246.
Eenvormige Bgneluxwet op de Merken, Brussel, 19 maart 1962 (Trb. 58)
1z\;)aés lflat;telg‘l]{ gewijzigd bij het Tractatenblad 1993, 13, Verzameliné
ederlandse Wetgeving, Koninklijke Vermande b. v.. Lel
pags. 919 a 930. Vo Lelyetadd, 1994,
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trate. La antigua WZG alemana de 1968, al igual que nuestro
EPI y la Ley italiana de marcas de 1942, no calificaba de
ninguna manera en sus dos paragrafos (§§ 5y 11) como debia ser
el uso, simplemente se limitaba a disponer que la marca fuera
«usada» (benutzt)'’s. Esto queda salvado por la nueva Ley de
Marcas alemana, de 25 de octubre de 19947, la cual recoge en
su § 26 parrafo primero, siguiendo lo dispuesto por la Directiva
de 1988, la expresién «ernsthafte Benutzung», es decir, un uso
serio de la marca registrada'™. También la dltima reforma de
la Ley italiana de 1992 armoniza su terminologia con la del
legislador comunitarioy habla, en suart. 42.1, de «uso effettivo».

En todas las mencionadas legislaciones se deja intenciona-
damente en manos de los tribunales el desarrollo de este

176 La expresion, sin embargo, seria definida por la jurisprudencia y doctri-
naméstempranas, quienes nodejarian que el concepto quedara reducido
a un simple uso del signo (zeichenmiBige Benutzung).

177 Publicada en BGBI. 1994, I, n.2 74, de 28 de octubre de 1994, pags. 3082-
3115. La nueva Ley de Marcas alemana entr6 en vigor el primero de
enerodel afio 1995. Esta MarkenG constituye el articulo 1.°del Gesetz zur
Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/
104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Marken (Marken-
rechtsreformgesetz), de 25 de octubre de 1994.

178  En la anterior WZG alemana de 4 de septiembre 1967 no se expresaba,
al igual que en el EPI espafiol, de qué forma tenia que mediar el uso de
la marca para entenderse cumplida la carga de usarla. Nienel § 5nien
el § 11 se hablaba de una «ernsthafte Benutzung», sin embargo, la
doctrina ya la explicaba empleando ese término. Asi KRAFT (GRUR
1968, pag. 124, columna izquierda) alegaba que a falta de aclaracién
legal del significado del uso, habia de recurrir a la doctrina sentada por
la Oficina de Patentes y a la jurisprudencia de los Tribunales. Remitién-
dose a ellas, afirmaba que «nur eine ernsthafte Benutzung ausreichend
sein kann, daf also eine Scheinbenutzung nicht geniigt», esto es, s6lo serd
véalida una utilizacién efectiva de la marca, no siendo suficiente para
cumplir con la carga legal una utilizacién aparente. BAUMBACH-
HEFERMEHL (Warenzeichengesetz, 12.2 ed., Miinich 1985, pag. 427,
marg. 65) dicen que para que la marca distinga la procedencia empresa-
rial del producto, es decir, cumpla su funcién primordial, debe ser
utilizada efectivamente en el trafico.

EL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA 121

concepto'™. Serdn ellos quienes tendran que decidir en cada
caso si el uso realizado por el titular de una marca fue suficiente
para dar cumplimiento a la carga legal. Para ello tendrén que
ser atendidas todas las circunstancias del caso concreto. Por
esto mismo la doctrina cientifica, tanto nacional como compara-
da, ha venido esforzandose en facilitar la tarea Jjurisprudencial
elaborando las pautas a través de las cuales se pueda juzgar el
caso concreto que se les plantee!s,

Partimos de una premisa que es rotunda: no es suficiente
cualquier uso de la marca registrada para cumplir con la carga
legal. Ellegislador quiere que se trate de un uso efectivo y real.
Se persigue evitar una utilizacién aparente de la marca regis-
trada dirigida simplemente a conservar su derecho formal®s!,
hecho éste que carece de sentido en el marco de una economia
de mercado, ademas de ir contra la naturaleza v la esencia del
derecho de marca.

Elart. 31. 2LM describe una serie de actos de uso de lamarea
ante los cuales podrd oponerse el titular de la marca si éstos son
realizados por terceros que no gocen de su consentimiento, si
bien para ello sera necesario que la semejanza entre los signos

179 Asilo expresa el legislador aleman cuando, en la exposicién de motivos
dfe la Ley de signos distintivos de 1967 (Bl f. PMZ 1967, péags. 265 y ss.)
dice expresamente «Welche Benutzungshandlungen den gesetzlichen’
Tatbestand der Benutzung des Zeichens erfiillen, wird im Entwurf
bewuft offengelassen».

180 FERNANDEZ-NOVOA, denunciando la falta de jurisprudencia espafo-
la en relacion a este punto y la inexistencia de estudios doctrinales en
este tema, se remite a la doctrina y Jurisprudencia alemanas y francesas
y hal. venido desarrollando desde 197 6, los criterios que, hasta ahora,han
venido aplicdndose en estos paises para concretar la forma, el contenido

- y el alcance de este principio legal.

KRAFT (GRUR 1968, pag. 124, columna izquierda); G. BREDOW, «Das
spapische Markenrecht», Ed. VVF, Mrinich, 1993, pig. 210, afirma que
la limitacién de un uso efectivo y real es necesaria para evitar cualquier
uso aparente de la marca carente de relevancia econémica dirigido a
conservar el derecho formal de marca.
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y la similitud de los productos pueda inducir a errores. Se ha
preguntado la doctrina si ellos constituyen expresién del uso a
que se refiere el art. 4 LM. Observemos, en primer lugar, que el
ius prohibendi que frente a ellos tiene el titular de la marca
viene conferido por el propio derecho de marca y, por tanto,
forman parte del contenido del derecho exclusivo que de la
marca ostenta el titular. Ahora bien, no deben considerarse
todos estos actos como reveladores de un uso efectivo y reals2,
El tipo de uso que de la marca debe realizar su titular a los
efectos del art. 4 LM puede afirmarse que es un uso cualificado,
que no agota en absoluto todas las facultades que la concesién
del registro de una marca confiere a su titular. Estamos ante
dos cosas distintas: de un lado, tenemos las actuaciones que
debe observar el titular de una marca para que ésta no incurra
en caducidad por falta de uso; y de otro, ante el conjunto de
facultades que confiere a su titular el registro de su marca,
entre las cuales, obviamente, se incluyen las primeras. El
derecho de exclusién que ostenta el titular de 1a marca registra-
danoselimita alafacultad de prohibir un uso efectivoy real que
esté ejerciendo un tercero sin su consentimiento — bien de una
marcaigual quela suya, o bien de otra muy parecida—, sino que
le habilita para dirigirse contra cualquier suerte de uso que este
tercero realice «cuando ello pueda inducir a error». Estos son
efectivamente actos de uso para los cuales esté facultado el

182 En el mismo sentido que lo hace la ley espariola, el art. 9. 2 RMC, el § 15
del WZG alemén y el actual § 14 (3) del Markenrechtsreformgesetz como
la DM en su art. 5.3, establecen los actos que podran ser prohibidos por
el titular de la marca. El BGH, en su Sentencia de 29 de junio de 1979,
GRUR 1979, pdgs. 707 y ss., sefialaba que no todos ellos son suficientes
para acreditar el uso de la marca en relacién con el uso obligatorio.
También la doctrina alemana afirma que estos actos no son necesaria-
mente constitutivos del cumplimiento del uso obligatorio dela marca: W.
BOKEL, GRUR 1970, p4g. 392; SCHRICKER, GRUR 1969, pags. 14y
ss.; K.BUSSMANN, GRUR 1971, p4g. 393; P. STROBELE, GRUR 1976,
pags. 126 y ss.; R. KNAAK, GRUR 1982, pdgs. 67 y ss. En contra:
SCHULZE zur WIESCHE, NJW 1968, pag. 1810.
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titular de la marca y terceros con su consentimiento 0 sin él,
siempre y cuando, deciamos, ello no induzca a error. Pero no
deja de ser menos cierto que las formas de utilizacién de la
marca a las que puede acceder, en el sentido del art. 31.1 LM,
su titular no constituyen un numerus clausus. Estas Nno son mas
que expresion de la regla general que establece el art. 31.1 LM.

Sin embargo, el uso de una sola de estas facultades de
manera aislada, en muchos casos, no ser4 suficiente ya que la
calificacién de uso relevante a efectos de acreditar el uso
obligatorio depende de muchos factores, entre ellos la clase de
marca de que se trate, las particularidades del ¢aso concreto y,
por supuesto, algunos datos de relevancia econémica. La carga
legal del uso de la marca registrada se ha de entender en un
sentido auténomo’®, El ejercicio de alguna de las facultades
reconocidas legalmente al titular de la marca no presupone que
el titular haya estado dando cumplimiento a la carga legal del
uso. Lo determinante serd juzgar en el caso concreto si del acto
de uso enjuiciado se desprende que la marca estd sirviendo
efectivamente para distinguir sus productos o servicios de los
de sus competidores’®, Pasemos, por lo tanto, a estudiar algu-
nos de los factores que influirdn a la hora de realizar dicho
enjuiciamiento.

Las caracteristicas que deberd observar el uso de la marca
para considerarse relevante en punto al uso obligatorio ven-
drén condicionadas por otros factores, a saber: indole del

183 BGH Trend-Entscheidung von 19.12.1979, GRUR 1980 pég. 290; Orbicin-
Entscheidung, BGH GRUR 1978, pag. 294; Contiflex-Entscheidung,
BGH GRUR 1980, pdg. 52; OTTO-FRIEDRICH von GAMM,
«Markenbenutzungund Benutzungszwang», Gewerblicher Rechtsschutz
und Urheberrecht in Deutschland, Festschrift zum hundertjahrigen
Bestehen der Deutschen Vereinigung fiir gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht. Weinheim-VCH, 1991, p4g. 812.

8¢ OTTO-FRIEDRICH von GAMM, «Markenbenutzung und Benut-
zungszwang», op. cit., pag. 809.
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articulo de marca, extensién del uso de la marca y la duracién
del ejercicio del mismo.

5.2. Actos que constituyen un uso efectivo yrealdela
marca registrada

5.2.1. Utilizacién de la marca como tal

Ya sabemos que la funcién primordial de 1a marca es diferen-
ciar los productos o servicios para los que fue inscrita respecto
de los de sus competidores. La primera cuestién a resolver sers
pues, discernir si la marca es utilizada segun lo dispuesto en el
art. 1 LM, es decir, si ésta se utiliza efectivamente como
distintivo de los productos o servicios para los que fue registra-
da', En este orden de cosas, resuelve el BGH, en el caso
«Contiflex», que son actos de uso de la marca como tal aquéllos
que son aptos para la consecucién de la funcién esencial de la
marca. Asentdndonos en ésta y tomando en consideracién que
la institucién del uso obligatorio se introdujo en los
ordenamientos con el fin de que el registro no fuera saturado
con marcas que no eran utilizadas', afirma la doctrina que el
uso de la marca ser4 relevante si, a través de él, la marca esta
diferenciando efectivamente los productos o servicios de un
empresario con respecto a los de los dem4s?®”. En base a ello, no

185 ST del BGH de 2 de marzo de 1979 «Lamod» (GRUR 1979, p4gs. 551y ss.);
ST del BGH de 25 de mayo de 1979 «Haller» (GRUR 1979, pags. 707); ST
del BGH de 29 de junio de 1979 «Contiflex» (GRUR 1980, pag. 52).

186 Vid. A. CASADO CERVINO, RJC. 1990, pag. 360; HERAS LORENZO,
T. de las, «<Adquisicién del derecho sobre la marca comunitaria», op. cit.,

ag. 16.

i guistién distinta es que el titular esté utilizando la marca de una
manera efectiva pero en relacién a otros productos que no son exacta-
mente aquéllos para los cuales inscribi6 su marca. Tanto la regla de
especialidad ylos supuestos de hecho de los arts. 4,7.2,30y 54 LM exigen
que la marca se utilice para los productos que se registré y, por tanto, el

T*
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podran, por tanto, considerarse relevantes en punto al uso
obligatorio actos como: la mera utilizacién de la grafia de la
marca impresa en libros de consulta, diccionarios, revistas,
manuales docentes, ensayos, etc.®, ya que es mas que obvio que
la funcién que cumple el signo en estos casos nada tiene que ver
con la funcién originaria de la marca. El titular de la marca
tampoco laestard usando en concordancia asufuncién esencial,
cuando se utilice privadamente o en procedimientos adminis-
trativos como en el procedimiento de oposicion's®,

5.2.2. Proximidad fisica marca-producto
5.2.2.1. Ausencia de proximidad fisica

La concepcién funcional del derecho de marca que antigua-
mente era proclamada presuponia, como tinica via idénea para
articular en la mente del ptiblico una asociacion entre la marca
y el producto, la conexién fisica entre ambos. Esta concepcién
funcional tuvo que ser superada cuando se planteé el tema de
aceptar las marcas de servicio, puesto que, por razones obvias,
esta conexién fisica no podia exigirse de ellas. Sin embargo,
siendo la funcién esencial de la marca la de diferenciar produc-
tos o servicios de una persona respecto de productos o servicios
idénticos o similares de otra para facilitar la eleccién del
consumidor a la hora de adquirir los productos, es obvio que
para que ésta distincién sea factible, el signo deber4 ir intima-
mente relacionado al producto o servicio y viceversa puesto que,
de un lado, el signo nace para diferenciar productos o servi-

titular sélo tiene el derecho exclusivo de marca para los productos que se
especificaron en el momento de su inscripcién.

188 W. BOKEL, GRUR 1970, pdg. 393. El autor afirma que en estos casos el
consumidor medio no puede reconocer ningtin origen empresarial.

a8s BAUMBACH/HEFERMEHL, «Warenzeichengesetz», op. cit., marg. 44,
pag. 419.




126 CONCEPCION SAIZ GARCIA

cios™ y, de otro, para que el publico pueda repetir su eleccién
a la hora de adquirir los productos, éstos también deberian
aparecer ante él individualizados por la marca. Esto ser4 dificil
tantosiel producto aparece en el mercado sinir dotado de marca
como si el signo hiciera acto de presencia independientemente,
es decir, sin que a él se pueda asociar ningin tipo de producto.
Este seria el caso de, por ejemplo, la presencia del signo en una
valla publicitaria sin alusién alguna al tipo de productos que
anuncia’®l. Para quela marca cumpla su funcién diferenciadora
debera gozar de cierta conexién espacial con los productos para
los cuales fue registrada. La doctrina mas autorizada aboga por
una concepcién mas permisiva, segun la cual, se considerara
usada lamarca, siempre que su titular establezca por cualquier
medio la debida asociacién entre el signo y el producto?2. Ahora

190 Conellono queremos decir que la conexién fisica deba ser actual, es decir,
que sea necesario que el producto se encuentre actualmente ante el
publico. La conexién fisica a la que nos referimos puede ser a modo
anunciativo. En ella aparece el signo acompariado por un slogan publi-
citario o una representacién grafica que hace claramente alusién a un
producto determinado de manera tal que el consumidor sabe que cuando
se disponga a adquirir ese tipo de productos en el mercado contara con
la presencia de aquellos que van dotados del signo que le ha sido
presentado publicitariamente.

191 Aunque posteriormente trataremos el tema de la utilizacién publicitaria
de la marca, me parece oportuno mencionar en este contexto el ejemplo
del anuncio publicitario en el cual aparece exclusivamente el grafico de
la marea, sin ir acompafiado éste ni siquiera por un slogan que aluda a
la clase de productos que bajo esa marca deberdn ser esperados por el
consumidor. En estos casos, podemos afirmar que el uso de esa marca no
cumple los requisitos exigidos por el art. 4 LM no ya tanto porque no
existe conexién fisica de la marca con el producto sino porque no se esté
realizando un uso de la marca como tal.

192 FERNANDEZ NOVOA, «Fundamentos...», op. cit., pag. 426. Sin embar-
g0, no compartimos la tesis mantenida por el autor en punto a que el uso
de la marca en la documentacién relativa a las ventas sea un uso
relevante de la marca. En nuestra opinién, esto dependera del tipo de
marca y de producto de que se trate. Asi, el titular de una marca de
servicio podra estar utilizando de manera efectiva su marca cuando ésta
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bien, entendemos que la proximidad fisica entre la marca yel
producto serd exigible en mayor o menor medida dependiendo,
en primera instancia, del tipo de marca a que se refiera, es decir,
segun se trate de una marca de fabrica, de comercio o de
servicio. Y, en segunda instancia, influird igualmente la cir-
cunstancia de si la marca coincide con el nombre comercial de
la empresa, el rétulo del establecimiento y la denominacién
sociall®,

En el caso de las marcas de fabrica, para poder acreditar un
uso efectivo y real, deberemos distinguir aquellos casos en que
el fabricante lo es de un producto que serd comercializado tal
cual resulté de su proceso de fabricacién. En estos casos, el
destinatario final de esos productos va a ser el circulo de los
consumidores y, por tanto, el titular deberia establecer una
conexi6n fisica directa (o sobre el mismo producto o sobre su
envase o envoltorio) entre la marca y el producto fabricado,
siempre, claro estd, que la naturaleza de este tltimo lo permi-

conste en los documentos relativos a la prestacién de sus servicios (vgr.
correspondencia comercial, facturas... etc.). Pero entendemos que el
titular de una marca de producto, siempre que la naturaleza del producto
lo permita, tendra que conectar especialmente de alguna manera su
marca con el producto para utilizarla efectivamente. Esta parece ser la
opinién de HERAS LORENZO, T. de las, <Adquisicién del derecho sobre
lamarca comunitaria...», op. cit., pag. 18, cuando se refiere al uso efectivo
exponiendo que éste «requiere que la marca sea usada como tal marca de
acuerdo con su funcién, de modo que no valdria el uso como nombre
comercial, denominacién social o rétulo». No obstante, el autor no hace
distincién alguna entre marcas de producto y marcas de servicio.

En estos casos de coincidencia de la marca con el nombre comercial yel
rétulo de establecimiento, presuponiendo que ellos cumplen las condicio-
nes que exige la ley para poder constituirse en marca, serd muy compli-
cado determinar, cuando ésta no vaya apuesta a los productos, a titulo
de qué se est4 utilizando el signo distintivo. En cualquier caso, y siempre
tomando razén de todas las circunstancias del caso concreto, deberd
resolverse a favor de su titular. Sobre la relacién de la marca de servicio
con otros signos distintivos GEORGINA BATLLE, ADI 1979-80, pags. 55
y ss.

193
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tal®%, Son los consumidores de esos productos los que deben
apreciar el distinto origen empresarial de los productos idénti-
cos que ante ellos se presentan como alternativa para su
eleccién. Estos, normalmente, seran comercializados por em-
presas distintas —o incluso dependientes de la anterior— que
pueden ser titulares de otras marcas, poseeran distinto nombre
comercial, y muy posiblemente otro rétulo de establecimiento.
El fabricante del producto no estara realizando un uso efectivo
yreal de sumarca, puesto que al no dotar los productos con ella,
el adquirente los asociard automatica y exclusivamente con la
empresa que los comercializa'%. En favor de esta tesis, podemos

194 Lafinalidad principal de las marcas consiste en captar clientela para los
productos y los servicios proporcionando a los consumidores el medio
facil de identificar aquello que se proponen adquirir (URIA, R. «Derecho
Mercantil», 23.2 ed., Editorial Marcial Pons, Madrid, 1989, pags. 93-94).
Aun siendo exclusivamente empresas comercializadoras las que com-
pongan el mercado del fabricante, va a ser, en iltima instancia, el ptblico
de los consumidores a través de 1a demanda de esos productos, quien va
a determinar que la empresa comercializadora adquiera del fabricante
mayor o menor niumero de esos productos. Imaginemos que un empresa-
rio registra una marca para el calzado que él mismo fabrica, el uso
normal de esa marca requiere que el calzado venga distinguido con ella
a pesar de que el producto sea puesto en venta por una empresa distinta
puesto que, a pesar de que el comprador mediato de ese producto sean los
distintos establecimientos comerciales, lo que a éstos inclina a adquirir
del fabricante mas o menos zapatos es, en definitiva, la demanda que de
éstos haga el publico. Y ello sé6lo es posible a través del signo distintivo
porque éste es el medio de comunicacién entre el fabricante y consumi-
dor, exista o no entre ellos instancias intermedias.

195 FEn contra de esta tesis podria argumentarse que son las empresas
distribuidoras o comercializadoras de esos productoslas que tendran que
tomar conciencia del origen empresarial de los productos y que, por
tanto, seria suficiente con que en los pedidos y, en general, en toda la
correspondencia mercantil establecida con la empresa fabricante apare-
ciese la marca (ésta es la tesis mantenida por MIOSGA,
«Benutzungszwang...», op. cit., pag. 41). Creemos que por ser en Gltima
instancia los consumidores de esos productos los que los van a adquirir
definitivamente, no ser4 suficiente con que sea ese escalén intermedio
formado por distribuidores y comerciantes los que asocien al producto el

_—ﬁ
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acoger el concepto de fabricante aparente que ofrece la Ley 22/
1994, de 6 de julio, de Responsabilidad por productos defectuo-
sos, la cual en su art. 4.1.d) se refiere a los elementos suscepti-
bles de ser designados de una manera extensiva. Asi, el signo
podra aponerse al «producto, envoltorio, o cualquier otro ele-
mento de proteccién o de presentacién», De la misma manera
que debera revelarse la apariencia de fabricacién, puesto que el
tréfico deberd poder atribuir el signo al producto, debers el
fabricante usar su marca. Si por el contrario la empresa se
dedica a la fabricacién de accesorios de un producto principal,
parece claro que el destinatario final ser4n, no tanto los consu-
midores, sino las empresas que se dedican a la fabricacién del
prod}1cto propiamente. En estos casos sera suficiente que la
asociacién signo-producto se produzea entre las empresas
adquirentes de esos productos paraque pueda afirmarse que de
esa marca se esta realizando un uso efectivo y reall?”,

origen empresarial al que remite su marca. En este sentido se pronuncia
el BGH en la sentencia de 4 de Jjunio de 1985 (OMC-GRUR 1986 pégs
894y ss.): «Als «Verkehr» in diesem Sinne sind die Kreisezu verstel,zen, in'
depen das Zeichen Verwendung finden soll oder Auswirkungen zeitigen
wird. Zu diesen Kreisen gehioren regelmdfig —und Zwarin erster Linie—
dig Endabnehmer der Ware, zu deren Kennzeichnung das angemeldete
Zezchen dienen soll. Endabnehmer sind aber nicht die Handelskreise,
- innerhalb derer allein sich das Zeichen «OMC» durchgesetzt haben soll».
E. (?ERDA ALBERO, «Comentario al art. 4 de 1a Ley de Responsabilidad
civil por productos defectuosos», (pendiente de publicacién ) afirma que
la apariencia de fabricacién se ha de revelar objetivamente de manera
que, segun la impresién general del tréfico, el signo se conecte al
p.roducto, pudiendo suceder la conjuncién signo-producto en su envolto-
r10, envase o cualquier otro elemento de proteccién o de presentacién. E1
autor admite como elementos de presentacién un catélogo o la publici-
dad, pero rechaza la correspondencia inmediata entre el signo y la
fabricacién del producto en el caso de que el signo aparezca en una
factura, certificado de entrega o en documento acreditativo de un
encargo.
Por ejemplo, si una empresa se dedica a la fabricacién de tejidos de la
clase 24, serd suficiente que la asociacién de su marca con el producto se
produzca en el circulo formado por aquellas empresas que se dedican a
la fabricacién de vestidos de la clase 25.

197
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Ademsés, supongamos que el fabricante titular de la marea,
elabora productos de muy diversa naturaleza, {debemos consi-
derar suficiente la correspondencia negocial, facturas... etec.
como acreditativo suficiente del uso de esa marca? En todo caso,
deberia ser tenida en cuenta esta correspondencia positiva-
mente, siempre en observancia de todas las circunstancias del
caso concreto!®®, en el supuesto de que en ella el nombre
comercial o la razén social —que suelen ser los que constan en
los membretes delas cartas— sean distintos alamarcayenesta
correspondencia se haga alusién inequivoca a los articulos
objeto de transaccién bajo esa marca. También, por ejemplo, en
caso de que en la correspondencia comercial el signo particula-
rice un solo tipo de productos y no se utilice de una manera
generalizada para todos los distintos productos de la empresa,
podria ser ponderado ese uso como acto relevante. No obstante,
creemos que estos actos por s mismos no podran ser relevantes
de un uso efectivo en el sentido del art. 4 LM.

En el supuesto de la marca de comercio resulta opcional para
su titular el colocar su marca sobre los productos que ellos
comercializan o distribuyen'®. Ello es porque su naturaleza es
mas semejante a la marca de servicio que a la de producto®®. La
marca de comercio lo que distingue es una actividad que, aun

198 S6lo podra ser tenida en cuenta cuando concurran otras circunstancias
vgr. uso publicitario de la marca en relacién a los productos, que el titular
haya realizado alguna campafa de venta experimental, etc. En cual-
quier caso, no sera suficiente la acreditacién de una correspondencia
esporadica, o unas facturas cuyo importe no se corresponde con el
tamarfio de la empresa ni con la indole del producto de marca.

199 La LM dedica s6lo indirectamente el art. 31.3 a la marca de comercio. En
el mencionado precepto se dispone la prohibicién del comerciante o
distribuidor de suprimir la marca registrada de los productos que ellos
comercializan o distribuyen. Sin embargo, afirma que el titular no podra
impedir que éstos afiadan por separado marcas o signos distintivos
propios.

200  GEORGINA BATLLE, «Consideraciones sobre la marca de servicio»,
ADI 1979-80, pag. 73.
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recayendo sobre objetos materiales, consiste en la intermediacién
del fabricante y el consumidor. De manera contraria a la marea
de fabrica, la marca de comercio no pretende distinguir un
determinado origen empresarial, sino que distingue a un co-
merciante determinado y a la eleccién que hace de los productos
por él comercializados®!. De ello se deduce que debers conside-
rarse suficiente, al igual que para la marca de servicio, otro tipo
de utilizacién, un uso més acorde con la concepcién méas espiri-
tual que propone FERNANDEZ NOVOA, aunque indiscutible-
mente si coloca su marca sobre todos o algunos de los productos
que él comercializa, recibir4 este uso el calificativo de relevan-
te202,

Igualmente no se estara utilizando la marca como tal, en
primer lugar, cuando ésta sea utilizada exclusivamente como
nombre comercial, o como rétulo de establecimiento mercantil,
siempre que sea éste el tinico tipo de conexién de aquélla con los
productos®®,

En la doctrina alemana, SCHULZE zur WIESCHE mante-
nia la suficiencia de la utilizacién de la marca en la puerta del
establecimiento mercantil para acreditar su uso con respecto a
todos los productos que en él se ofrecian al publico. A esta tesis
permisiva le planteamos las objeciones que ya realizé
FERNANDEZ NOVOA siguiendo la postura doctrinal mayori-
taria alemana. Cuando una empresa comercial que ha registra-

201 P.A.DOETSCH, «ZeichenmsBige Benutzung einer Hindlermarke durch

Verwendung allein auf Preisetiketten», GRUR 1989, pag. 486.

Este seria el caso de un supermercado que tiene su rétulo registrado como

marcay la coloca en las etiquetas del precio de todos los productos de una

manera principal que atraiga para si la atencién del adquirente de los
productos.

203 En contra de la tesis mantenida por SCHULZE zur WIESCHE (NJW
1968, pégs. 1810 y ss.); FERNANDEZ NOVOA siguiendo la postura
doctrinal mayoritaria alemana (ADI 1976, pags 45 y ss.). HERAS
LORENZO, T. de las, «Adquisicién del derecho sobre la marca comuni-
taria...», op. cit., pag. 18.

202




132 CONCEPCION SAIZ GARCIA

do sunombre comercial o rétulo como marca de comercio, oferte
una amplia variedad de productos (desde productos carnicos
hasta cosméticos, pasando por prendas de vestir) no pudiendo
adosar su marca a cada uno de esos productos, la sitia en la
entrada de los grandes almacenes. En este supuesto esa empre-
sa no estara cumpliendo la carga de uso con respecto a los
productos que por ella son ofertados. Normalmente, cada uno de
estos productos ira dotado de una marca en particular que sera
diferente a la de la entrada, de manera que ante productos
dotados de marcas distintas, el puiblico le asocia a cada uno de
los productos el origen empresarial que se desprende de sus
respectivas marcas?*. Es decir, que el signo distintivo colocado
en la puerta del establecimiento no estard cumpliendo la
funcién de marca, sino la de rétulo de establecimiento, pues los
consumidores asocian la marca con éste y no con los productos
que en €l son ofertados.

Tampoco existe una utilizacién de la marca stricto sensu
cuando ésta aparece meramente en los documentos relativos a
las ventas. La jurisprudencia y doctrina tanto nacional como
extranjeras han venido negando la relevancia de éstos en punto

204 Tmaginemos unos grandes almacenes como E! Caballo amarillo. En cada
entrada, en cada anuncio o pancarta publicitaria situada en el interior
del centro aparece «El Caballo amarillo». Sin embargo, los productos
poseen cada uno una marca distinta - algunos van dotados de la marca
El Caballo amarillo. La pregunta seria si la marca El Caballo amarillo
estd siendo utilizada respecto de todos los productos que no vienen
dotados con su marca. La respuesta debe ser negativa, pues el signo El
Caballo amarillo, norevela el origen empresarial de los productos que no
van dotados individualmente de él. El consumidor asocia a la concreta
marca con que van individualizados los productos un concreto origen
empresarial y en tanto que éste difiera del rétulo del establecimiento, no
veran en la expresién El Caballo amarillo mas que la denominacién del
establecimiento. Ahora bien, si la marca est4 siendo paralelamente
objeto de un uso publicitario, constara en las facturas, correspondencia
comerecial, etc., una valoracién conjunta de todos estos actos inclinaria la
balanza en sentido contrario.
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a acreditar el uso obligatorio®®. En primer lugar, porque estos
documentos, como menciondbamos anteriormente, no llevan
siempre impreso en ellos el signo en que se materializa la
marca, sino que en muchisimos casos llevaran en su membrete
el nombre comercial o 1a razén social ¥, por tanto, el consumidor
asociard el signo en vez de a los productos a la denominacién de
la empresa. Y, como bien sabemos, la funcién primordial del
signo es diferenciar los productos de un empresario de los de sus
competidores y la del nombre comercial la de identificar a una
persona fisica o juridica en el ejercicio de su actividad entre
idénticas o similares?®. Por ello afirmamos que el mero uso de
la marca en la correspondencia mercantil no es atreditativo
suficiente de la marca por no estar siendo ésta usada a titulo de
marca sino a titulo de nombre comercial.

Finalmente, para la marca de servicio hemos de rechazar
desde el principio la exigencia de una conexién fisica, pues asi
se desprende de la de la propia naturaleza de la prestacién.

5.2.2.2. Cierta aproximacion fisica

Distinto tratamiento habra de recibir el caso en que los
element9s graficos de la marca son situados en la puerta del
establecimiento y hacen alusién de alguna manera a los produc-

205 STS Sala 1.2 de 5 de abril de 1994 «QOasis/Oasis», comentada por
BOTANA AGRA, La Ley 1994-4, pdgs. 419 y ss.; Heinkel-OLG
Karlsruhe, ST. de 26 de octubre de 1988, GRUR 1989; Lamod-BGH
GRUR 1979, p4gs. 551; Contiflex-BGH GRUR 1980, pags. 52 y ss.

La redaccién del art. 76 LM es poco afortunada ya que parece que lo que
identifica finalmente el nombre comercial es la actividad de la persona
de actividades idénticas o similares, lo cual coincide en nuestra opinién
con la definicién de la marca de servicio. Deberia haber sido mis clarala
definicién del legislador rezando: «...de aquéllas que se dediquen a
actividades idénticas o similares».
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tos que se venden y exponen dentro del mismo*’; o cuando en
un escaparate en el que se ha colocadq l.a marca. d-e r;t?ne,xia
principal, es decir, que no pasa desapercibida al pu‘phco *, sg (;
son exhibidos los productos que se venden en el’ interior de

establecimiento?®. Los productos expuestos dgberan seren todo
caso de una variedad razonable. En este 1’111:111.10 supuesto, la
colocacién de la marca en el contexto del .exp/os1tor goza de tal
proximidad espacial que no present'aré ningtn pr(')l’)lemla para
se produzca en la mente del consumidor la conjuncién del signo

con los productos.

Supongamos el caso de unos grandeg almaqenesb{:uy}oi]sl
expositores son multiples y de un tamafio considera e.
empresario tiene una marca registrada para ese corggit.:l(t y
adquiere, por ejemplo, los zapatos que €l vem’ie fle dls ;n tas
empresas, cada cual titular de una marca de fébrica dis inta.
Estos son expuestos por los grandes almacenes en un ,1t1)n:.1co
escaparate. En este caso, los titulares de la. marca de fa rica
estardn usando efectivamente su marca si, aun cuando sin
estar dotados los pares de zapatos de sumarca, se les haya dado
a éstos una distribucién en el escaparate tal, que cadauna d.e las
marcas haga referencia inequivoca alos za.patos quese eXhlbe(?’
es decir, a los mas préximos a ella. Y el titular de la marca (i
comercio la estar4 utilizando de forma igualmente efectlva} sia
vender el par de zapatos a su cliente adosa su marca mediante

207 Asi lo reconoce la doctrina alemana: KRAFT (GRUR 1973‘, pag. 1;97),
STROBELE (GRUR 1976, pag. 274). En este caso el signo ut}llzati'lo ace
referencia directa a las caracteristicas de los productos. Un ejemplo seria
la marca «The body Shop», aunque en los productos no se afiadiera la

denominacién. ) ]
0
208 Distinto seria el caso en el cual la marca fuera de un tamaifio tan reducid

i i dio poco meticuloso.
ue no fuera perceptible por el consumidor me
Z) gobre las criticas sustentables a este argumento: FERNANDEZ NOVOA,

ADI 1976, pags. 47 y ss.
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etiqueta al precio?, o si ésta aparece en la bolsa de los grandes
almacenes, etc.

5.2.2.3. Conexidn fisica y no cumplimiento de la carga de
uso

Cuando se utilice la marca de una manera descriptiva, o
cuando sea recognoscible claramente que lamarca conla que va
dotada el producto no corresponde a ese origen empresarial que
le asocia su ptiblico, no podr4 hablarse de un uso efectivo yreal.
Este ha de reconocer claramente que la marca le da'informacién

sobre un determinado origen empresarial ¥ que no se trata de
una mera indicacién de calidad?!,

La ubicacién de la marca en el producto o envoltorio cobra
una importancia especial. No cumplird la cargade uso el titular

210 En contra del uso relevante de la marca de comercio sobre las etiquetas

de precio, vid. P.A. DOETSCH, «ZeichenmifBlige Benutzung von
Héndlermarke durch Verwendung allein auf Preisetiketten?», GRUR
1989, pdgs. 185 y ss. El autor afirma que la utilizacién exclusiva en la
etiqueta del precio no ser4 suficiente porque cuando los consumidores la
miran es para comprobar el precio del articulo y no depararan en la
marca de comercio que en letra menor consta sobre la mencionada
etiqueta.

Nuestra ley excluye en su art. 11 la aptitud de estos signos para
constituirse en marca precisamente por esta razén. Con el nuevo sistema
implantado por la LM en punto al nacimiento del derecho de marca
parece improbable que este supuesto pueda darse en derecho espaifiol.
Por vincularse aquél a su registro, no sers posible registrar signos que
adolezcan de estas caracteristicas. Incluso en el caso de la marca notoria,
vemos imposible este supuesto por la sencilla razén de quela calificacién
de notoria viene dada por el ptiblico, que es quien reconoce la misma como
de un concreto origen empresarial ¥, por consiguiente, aun tratdndose de
una expresién del art. 11 ¢) se entenderia excepcionada por lo previsto en
elart. 11.2 LM, el cual considera aptas estas expresiones para constituir
marca «si ésta hubiera adquirido para los productos o servicios que se
solicita el registro, un cardcter distintivo como consecuencia del uso que
se haya hecho de la misma».

211
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que coloque su marca sobre los productos de manera que no sea
perceptible por el consumidor medio. Este podria ser el caso de
un signo que aparece en la etiqueta trasera de un producto
entremezclado con otras leyendas informativas para el consu-
midor sobre los aspectos a que se refiere el art. 13 dela LCU. En
estos casos, el publico no podrd asociar ese producto a un
determinado origen empresarial, ya que no podra reconocer la
presencia de la marca en la mercancia. También puede incluir-
se en el caso anterior la utilizacién de la marca en forma tan
reducida en comparacién al producto que diferencia, que no
lograra cumplir su funcién esencial puesto que ser4 inaprecia-
ble para el consumidor medio?!2.

5.2.3. Utilizacidon simultanea de varias marcas
5.2.3.1. Pertenencia a distintos titulares

El producto aparece dotado de m4s de una marca, pero éstas
pertenecen a distintos titulares. Este es el caso del fabricante
que pone su marca sobre los productos por él fabricados y del
comerciante que los distribuye, quien vuelve a hacer lo propio,
con lo cual aparecen en el producto una marca de fibrica y
otrade comercio.En este caso, afirma FERNANDEZ NOVOA
que tanto la marca del comerciante como la del fabricante estdn
siendo legalmente usadas®®®. La doctrina alemana, sin embar-
go, diferencia entre el tamafio, colocacién y presentacién de
ambas para determinar la relevancia del uso de las respectivas
marcas. Algin sector doctrinal ha considerado en la utilizacién
indiscriminada de la marca de comercio un indicio de uso
aparente. Estos son los casos en los cuales el titular de 1a marca

212 STROBELE, GRUR 1976, pag. 128; King II-OLG Hamburg GRUR 1984,
pags 449 y ss.; DOETSCH, GRUR 1989, pag. 187.
213 FERNANDEZ NOVOA, ADI 1976, pag. 42.

-T—

EL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA 137

de comercio hubiera apuesto su marca sobre todos los productos
que él comercializa y de la misma manera lo hubiese hecho en
el caso de no tener la marca registrada. Este argumento viene
reforzado con la dltima tendencia doctrinal que otorga cierta
relevancia alaintencién del titular de 1a marca. Como sabemos,
laintencion de querer usar efectivamente lamarca por parte del
titular no es un hecho relevante para la calificacién de un uso
como efectivo y real. Para proceder ala mencionada calificacién
seran tenidas en cuenta todas las circunstancias objetivas del
caso enjuiciado. Circunstancias subjetivas como es la intencién
del titular de usar la marca deben quedar al margen de estas
consideraciones. Ahora bien, la doctrina afirma que este dato
subjetivo podra influir negativamente, a 1a luz del conjunto de
todas las circunstancias del caso?4.

5.2.3.2 Pertenencia a un mismo titular

Hemos de observar que la funcién de la marca es, por una
parte, remitir a un determinado origen empresarial, pero, por
otra, cumple el cometido de distinguir productos de una misma
clase de otros de la misma en el mercado, pues asi se desprende
de la definicién de marca que proporciona el art. 1 LM. De ahi
que sea bastante comiin en algunos sectores la dotacién con una
Unica e idéntica marca principal de todos los productos proce-
dentes de la misma empresa y la utilizacién de una segunda
marca especial o adjunta sobre una clase concreta de sus
productos. La marca principal distingue todos los productos
fabricados como de una misma empresa y la marca secundaria
diferencia tan s6lo una variedad concreta de los productos
fabricados porla empresa correspondiente. Este es el caso tipico
de la industria farmacéutica y la automovilistica quienes sue-
len dotar absolutamente todos sus productos con la marca

214 Von GAMM, «Gewerblicher Rechtsschutz...», op. cit., pag. 810.
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principal y las clases de medicamento o el concreto modelo de
coche con una marca especial. En estos supuestos reconoce la
doctrina y lajurisprudencia un usorelevante tanto de una como
de otra marca, aunque deberan tenerse siempre en cuenta los
usos del sector al que pertenecen los productos?'. Este criterio
también serd aplicable cuando el empresario aplique tres mar-
cas sobre sus productos?!®.

Caso distinto es el que se da cuando en un producto aparecen
dos marcas las cuales son independientes entre si, es decir, que
entre ellas no se califica una de principal y otra de secundaria
o adjunta. Se cumpliréan las exigencias del uso obligatorio en
todo caso cuando el publico asocie el producto a un mismo origen
empresarial tanto por medio de la primera marca como de la

segunda?'’.

215 FERNANDEZ NOVOA, ADI 1976, pag. 41;J. F. BAUR, GRUR 1983, pag.
618.

216 Ninon, Resolucién del BPatG de 21 de agosto de 1992, GRUR 1993, pags.
559 y ss. En este caso afirma el Tribunal que es costumbre en el sector
de cosmética dotar cada uno de los productos con su marca individual y
que junto a ésta aparezcan la marca-firma y la marca diferenciadora de
la serie a la que pertenece ese producto concreto.

217 Sana/Schosana-BGH ST. de 1 de julio de 1993, GRUR 1993, pags. 972y
ss. En esta caso la actora, dedicada a la fabricacién de café y posterior
comercializacién, que es titular de las marcas «Sana» y «sana», solicita
caducidad parcial de la marca «Schosana» para distinguir, entre otros,
cafés, extractos de café y suceddneos. E1 BGH estima la revisién y anula
las decisiones anteriores. La titular habia hecho propaganda de la marca
«Sana» de una manera individual, es decir, sin que ésta apareciera junto
con la marca «T'schibo» y aunque un uso publicitario de la marca por sf
s6lo no encarna un uso relevante, si que influira en el significado del
signo de esta forma empleado, de manera que si el ptiblico reconoce en él
un cierto origen empresarial, estard viendo en él una segunda marca
siempre que el piblico, cuando vaya a adquirir el producto, lo encuentre
en el mercado al lado del signo «Tschibo». El BGH afirma que en un
estudio demoscépico més de un tercio del publico asociaba a la marca
«Sana» un determinado origen empresarial.
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Lonormal es, sin embargo, como ha sefialado la doctrina, que
en los casos de uso simultdneo de varias marcas®8 en relacién
a un unico producto, no se esté realizando un uso relevante de
todas ellas?®. Aparte de los sectores econémicos donde este
hecho es com1in, en la mayoria de los casos, cuando un producto
aparezca dotado de varias marcas ser4 dificil para el publico
reconocer en todas ellas un origen empresarial concreto. Esta
funcién la asumira en todo caso una sola de las marcas, la cual
debera ser la tinica que reciba la consideracién de usada en los
términos legales. El resto de las marcas, por el contrario, se
estaran utilizando de una forma aparente y, por tanto, no seran
dignas de proteccién.

Como pautas para la determinacién de cuél de ellas es la que
asume la funcién identificadora del origen empresarial pueden
tomarse, entre otras, la de observar cudl de ellas es la que el
titular utiliza en la publicidad, las facturas, listas de precios,
catalogos, prospectos u otros documentos mercantiles.

5.2.4. Uso exterior de la marca

El uso exterior de 1a marca tiene lugar cuando ésta hace acto
de presencia en el correspondiente sector de mercado??. La
marca ha de ser mostrada a través de su uso hacia el exterior??!,

218 ; :
La doctrina ha venido observando el tope de dos o tres marcas como el

numero méximo a partir del cual debers hacerse un estudio detallado
para juzgar cudl de las marcas est4 siendo utilizada a titulo de marca.
Vid. FERNANDEZ NOVOA, Discurso inaugural de Apertura del curso
1976-77 de la Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de
Compostela, 1976.

219 FERNANDEZ NOVOA, ADI 1976, p4g. 41.

220 FERNANDEZ NOVOA, «Fundamentos...», op. cit., pdg. 407; W. BOKEL
GRUR 1970, pég. 393. ’

221 SCHRICKER, GRUR Int. 1969, p4g. 20. La necesidad de que el uso de la
marca sea externo y publico, difundiéndola de manera efectiva en el

*
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Los productos de marca han de concurrir al mercado a través de
los canales de distribucién y circuitos comerciales???, Los articu-
los de marca deben ser objeto de un uso externo de manera que
el publico (el consumidor medio) pueda distinguir en su marca
el origen empresarial de los mismos??. Por lo cual no recibira la
consideracién de relevante cualquier uso de la marca que no
lleve consigo una proyeccién de la misma hacia el mercado. Asi,
la jurisprudencia ha venido negando relevancia al uso exclusi-
vamente privado de la marca, es decir, a aquél que no sobrepasa
la esfera interna de la empresa.

5.2.4.1. Uso privado de la marca

El uso privado de la marca, esto es, el uso que no sobrepasa
la esfera interna de la empresa, no es idéneo para el cumpli-
miento de la funcién esencial de la marca. Ya hemos dicho
anteriormente que el uso exterior de la marca supone una
actividad por virtud de la cual la marca hace piblicamente acto
de presencia en el correspondiente mercado. Esto no sucede
cuando se estdn adoptando medidas preparatorias, tales como
el disefio de la marca, confeccién de las etiquetas, envases,

mercado para que el piiblico destinatario pueda conocer la marca y ésta
cumpla efectivamente su funcién, fue declarada por nuestro Tribunal
Supremo, en el caso «CHESTER», en STS de 18 de diciembre de 1992, AJ
1992, 1072, pags. 13.989.

222 Vid. BOTANA AGRA, en el comentario de la STS (Sala 1.2)de 5 de abril
de 1994, La ley 1994-4, pags 419 y ss.

223 'W. BOKEL, GRUR 1970, pag. 393. El autor confirma lo mantenido por
la jurisprudencia y doctrina en este sentido. Asf la marca serd objeto de
uso como tal cuando el signo que diferencia unos productos sea utilizado
de manera tal que el observador medio pueda reconocer en él una
indicacién acerca del origen empresarial del producto o pueda despertar
en él alguna suerte de diferencia entre los productos marcados con tal
signo respecto de los mismos productos o similares que proceden de un
origen empresarial distinto.

T
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paquetes o envoltorios a los que se va a incorporar posterior-
mente el signo??,

Como ha venido sefialando la jurisprudencia y doctrina
tampoco se estd rebasando el d&mbito interno de la empresa
cuando las mercancias portadoras de la marca son enviadas
desde la planta de produccion de la empresa al centro de ventas
dela propia empresa. Igualmente queda fuera de la calificacién
derelevantelaremision delos productos de marca a un almacén
donde permanecen estacionados. Asi ocurre también en el caso
de que una empresa filial venda toda su produccién exclusiva-
mente a la empresa matriz, siempre que la empresa filial sea la
unica que suministre esos productos a la matriz?®, puesto que
si concurre en el suministro con otras empresas no pertenecien-
tes a ese grupo de sociedades, los productos de 1a filial entran en
competencia con los de las empresas ajenas. En esta tltima
categoria, se ubica el caso «Lamod??», no obstante, negé el BGH

22¢ FERNANDEZ NOVOA, «Derecho de marcas» op. cit., pag. 253; Von
GAMM, GRUR 1980, pag. 393; BGH, ST de 19 de diciembre de 1979,
GRUR 1980, pég. 289 «Trend». En esta sentencia afirma el BGH y el
BPatG que los actos preparatorios para una comercializacién posterior
de los cigarrillos y las pruebas en el disefio de las cajetillas en las que
serdn presentados posteriormente en el mercado, normalmente, no
constituirdn todavia un uso en el sector de mercado al que ellos pertene-
cen. Estos podran ser, en caso de una posterior utilizacién de la marca,
un factor a favor de su relevancia y, por lo tanto, en contra de un uso
meramente aparente pero, de ninguna manera, constituyen por si
mismos un acto de uso suficiente para acreditar la carga legal.

225 BGH GRUR 1958, «Colonia», pags. 544 y ss.

226 GRUR 1979, p4gs. 551 y ss. FERNANDEZ NOVOA, «Fundamentos...»,
op. cit., pag. 410, hace referencia a esta sentencia alegando que el BGH
y BPatG negaron la relevancia de este acto de uso por considerar que éste
se asemejaba extraordinariamente a una actividad meramente interna
entre un centro de produccién de una empresa y la seccién de ventas de
la misma. No alude al dato de que la filial no era la vinica que suminis-
traba esa clase de productos a la empresa matriz y que, por tanto, existia
una verdadera competencia entre la empresa filial y otras ajenas al
grupo empresarial al que pertenecia la filial. A mayor abundamiento,
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relieve juridico a las ventas de la totalidad de produccién de
prendas de vestir de lg empresa filial a la empresa matriz, pero
lo hizo en base a que los articulos distribuidos a la empresa
matriz no estaban dotados con la marca. En este caso, la marca
se utilizaba exclusivamente en la correspondencia comercial y
las facturas a modo de nombre comereial y se daba, ademss, 1a
circunstancia de que la empresa matriz era la titular de 1a
marca mientras que la filial la usaba a titulo de licenciataria.
Aqui, como hemos visto, se trata de una actividad puramente
interna que no satisface la carga legal del uso de la marca
registrada. Enesta sentencia, sin embargo, laratio decidend; es
la utilizacién de la marca a modo de nombre comercial en la
correspondencia negocial. Sin embargo, el BGH en su sentencia
de 31 de enero de 195827 afirma expresamente que el uso entre
un grupo de sociedades podra considerarse en todo caso rele-
vante si los articulos de las empresas filiales se suministran a
una de las empresas consorciales paralelamente con otros
competidores. Es decir, el dato relevante es ver si los productos
entran en relacién de competencia directa con los de otras
empresas ajenas al grupo de sociedades.

Alos supuestos de uso meramente interno, hemos de afiadir
laventa delos articulos de marcaen el economato de lg empresa
titular de la misma?2®. Esto se diferencia de la venta de articulos
de marca en economatos o cooperativas de acceso restringido,
como bien lo hace la Sentencia del BGH de 1 de octubre de
1980%%, En los primeros subyace, al margen de puros intereses
econémicos de la propia empresa, un interés de mero bienestar

_

expresa ciertamente el BGH que existe una presuncién de uso aparente
en el caso de que 1a marca sea utilizada exclusivamente entre empresas
que estdn unidas econémicamente de una manera estrecha.

2T BGH GRUR 1958 «Colonia», pags. 544 y ss.

228 GRUR1981, pags. 523y ss., Resolucién del BPatG de 1 de octubre de 1989
«Oscar Mayer/Oster Meier».

29 GRUR 1981, pag. 524; FERNANDEZ NOVOA, «Fundamentos...», op.
cit., pags. 408 y ss. '
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social, como es el de proporcionar una compra rapida de ltl)s
productos de la empresa a sus trabaJador('es. En estos casos, la
oferta viene limitada a articulos de la propia empresa sin que el
adquirente de los mismos tenga la opcion de el.eglr entre otros
similares de distinto origen empresarial. No existe en ellos una
verdadera competencia empresarial y, por ta.nto, no pueden ser
constitutivos de un acto de uso relevante.} Slp emb’argo, en los
segundos, a pesar de dirigirse a un pulzhco més o men((i)s
reducido, no es menos cierto que los articulos pr.ov’lst(.)s e
marca entran en directa competencia con productos 1.d('er.1t1cos 0
similares por tratarse de una oferta conjunta que posibilita una
eleccién al publico y en consecuencia, no co.nst'ltuyen un caso de
uso meramente interno?°, El acceso restmr}g1do del p}1b11co no
tiene relevancia en este caso. También requieren carné espec1al
o alguna suerte de permiso expreso los establecimientos mayo-
ristas e incluso las «duty-free shops» de los aeropuertos.

Un 1dltimo ejemplo de uso exclusivamente/: interno de la
marca viene constituido por la venta de 19s articulos de marca
en la sede de embajadas de un pais extranjero. En estos casos se
afirma que los articulos de marca no entran en los c1rcu1;:los
comerciales del pais donde tiene su sede la embayj ada2 gi, por ello,
el uso de la marca se efectia al margen del mercado?!. La sede

280 (Darcy» BGH ST de 5 de junio de 1985, GRUR 195}56,'pégs. 168y sz EI;
esta sentencia reconoce el BGH que a pesar del piblico ta}n re€11111c1 oa
que van destinados los productos de marca—en estehcaso cigarri osl— es
de considerar también la constancia con la que se viene haciendo el uso
de la marca, de manera que este factor (;camblen es ;ifvante para no

i r este caso como un mero acto de uso aparente.

sl (CE‘(r)flillsJ'lg{eIIgSI, pag. 524. FERNANDEZ NOVOA, «Fundamentos....», (olpi
cit., pags. 408 y ss., trata esta cuestion en ba‘se a las sentenm‘z;)s Z]
Tribunal de Gran Instancia de Paris de 13 de junio fie 1‘973 y del Tribun: :
de la ciudad de Helsinki. En estos casos, gl crl'?eno relevante .ez e
concepto de Derecho internacional de territorio nac?lon‘al. Las emba.:; a gs
forman parte del territorio nacional y, por cons‘lgulente, la ;ren a de
articulos de marca realizada en su sede no acfred'lta el uso de‘ a .m.arga
internacional en ese pais. Esto es consecuencia directa del principio de
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de la embajada forma parte del territorio del pais al cual
representa y no de aquél donde se encuentra ubicada. Kl
principio de territorialidad que rige en general el derecho de
marcas y en particular la figura del uso obligatorio circunscribe
el uso al dmbito de aplicacién de la ley, es decir, al territorio
nacional al cual no pertenece la embajada en la que tuvo lugar
la comercializacién de los productos.

5.2.4.2. Ventas experimentales o test sales

Mencién especial requiere el caso de las llamadas «test
sales». Efectivamente, éstas forman parte de los actos prepara-
torios realizados por el titular de la mareca para la posterior
comercializacién de los productos por ella distinguidos. Pero
intencionadamente no hemos hecho mencién de ellas en el
apartado anterior por tratarse éstas de un acto preparatorio
que sobrepasa la esfera interna de la empresa y que comporta
una proyecci6n exterior del producto dotado de marca hacia el
mercado.

La venta a prueba deber4 observar determinados requisitos
para poder reconocer en ella un uso efectivo yreal de la marca.
En primer lugar, debera observarse si forma parte de los usos
del sector econémico al que pertenecen los productos objeto de
la venta experimental la precedencia de una venta a prueba
antes de introducirlos definitivamente en el mercado?. En

territorialidad, a partir del cual, el uso exclusivo de la marca en las
embajadas de paises extranjeros no supone un acto deintroduccién de los
productos en el mercado nacional ¥, consecuentemente, serd irrelevante
a la hora de acreditar su uso en ese pais.

2 Silva-BGH ST. de 9 de junio de 197 8, GRUR 1978, pdgs. 643 y ss. En esta
decisién sefiala el BGH que es condicién indispensable para que sea
considerada la venta a prueba como uso efectivo que, al concluir la
misma, sea recognoscible que el titular usar4 la marca nuevamente en
un momento posterior. Pero reconoce que al titular de la marea no se le
puede obligar a ello.
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segundo lugar, éstas encarnardn un uso efectivo y real de la
marca del articulo ofertado siempre que a través de ellas se
alcance una cifra de ventas que sea acorde con la indole del
articulo de marca??y el niimero de personas que hayan tomado
parte en el test?®. En tercer lugar, serd también significativo el
dato de la duracién temporal del test23 y la extensién espacial
donde éste haya tenido lugar®$. En cuarto y dltimo lugar, seran
deinteréslos costes que haya supuesto parala empresala venta
de experimentacién.

233 Trend-BGH GRUR 1980 pags. 189y ss. E1 BGH afirma que no se puede
hacer depender exclusivamente la relevancia del uso que comporta una
venta de test de la sola circunstancia de alcanzar una importante cifra
de ventas pero que, en todo caso, ésta tendrs que ser acorde al tipo de
producto de que se trate y al nimero de consumidores de éstos. Este ha
afirmado incluso que, a pesar de fracasar el test y de abarcar un periodo
temporalmente limitado, puede ser constitutivo este fracaso de un uso
relevante de la marca. (Silva-GRUR 197 8, pdgs. 643 y ss.; KICKER,

. GRUR 1980, pag. 291)

234 Ranger-BGH ST. de 27 de noviembre de 1981, GRUR 1982, pags. 417 y
ss. En este caso se habia ofrecidola clase de cigarrillos de marca «Ranger»
a s6lo 120 personas. E1 BGH se pronuncia expresamente afirmando que
en un test frente a 120 personas no existe una puesta en el mercado de
los cigarrillos de la nueva marca ¥, por lo tanto, se ha de incluir en los
actos preparatorios que realizé el titular para valorar si definitivamente
iba a comercializar los productos.

285 E1 BGH no reconoci6 como un acto de uso relevante la venta de prueba
de cigarrillos durante un intervalo de seis semanas (caso «Trend»op. cit.,
GRUR 1980, p4gs. 189y ss.) y, sin embargo, sf lo hizo en un caso donde
los mismos productos —cigarrillos— fueron vendidos durante tres meses
(caso «Silva», op. cit., GRUR 1978, pags. 643y ss.). Aunque en el primer
caso no fue este dato lo que hizo decantarse al tribunal por un uso
aparente, sino que lo determinante era la cifra de ventas alcanzadas en
el test sale que no estaba en relacién arménica con la indole del articulo
de mareca.

236  Tendrd menorrelevancia silaventa experimental ha tenido lugaren una
recepcién donde acude un ndmero limitado de personas que si, por el
contrario, el test se realiza simultdneamente en varias capitales y
lugares de mucho trénsito donde el piiblico tiene libre acceso, pues en
este tltimo supuesto parece clara la simultdnea actividad publicitaria.
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La doctrina y jurisprudencia alemanas®” han afirmado que,
en cualquier caso, a pesar de observar la venta experimental
todos los requisitos anteriores, no debera considerarse relevan-
te el uso de la marca siempre que el titular no haya decidido
definitivamente si la va a utilizar y sobre qué productos la va a
utilizar. Por nuestra parte, no creemos que la intencién del
titular de la marca deba influir en esta calificacién siempre que
la venta experimental observe clara y suficientemente aquellos
requisitos. Es mas, partiendo de la finalidad que persiguen
estas ventas, que no es otra que comprobar el grado de acepta-
cién que podria tener el producto una vez saliera definitivamen-
te al mercado, nos pareceria injusto que tras la realizacién del
test, por el hecho de no haber quedado suficiente tiempo para
poner en marcha la comercializacién del producto, viera el
titular caducada su marca para que otro pudiera aprovecharse
del piblico que el primero hubiera ganado por medio de la venta
experimental. Cuando ésta haya alcanzado tales cotas, de
manera que por si misma sea ella suficiente para acreditar el
uso de la marca registrada, no podemos tener en cuenta la
intencién del titular. Sélo en casos limite donde, bien por ser
relativamente reducido el ntimero de personas que en ella
hayan tomado parte, bien por haberse conseguido una cifra de
ventas muy baja, es decir, en todos estos casos fronterizos,

%7 BAUMBACH/HEFERMEHL, «Warenzeichengesetz», op. cit., pag. 415;
Ranger-BGH ST. de 27 de noviembre de 1981, GRUR 1982, p4gs. 417 y
ss. Existe otro sector doctrinal que exige la efectiva comercializacién
posterior de los articulos ofertados en la venta de prueba
(MITSCHERLICH, GRUR 1973, pdg. 501). Sin embargo, el caso que
queremos analizar es el supuesto en el que casi al final del transcurso del
plazo de los cinco afios el titular de la marca la utiliza exclusivamente en
una venta experimental. Con esta tesis no podremos llegar nunca a
comprobar si el titular iba o no a introducir efectivamente sus articulos
de marca en el mercado. Y, por no quedarle tiempo para efectuarlo, la
venta experimental carecerd de relevancia y el titular vers caducada su
marca.
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podra influir este elemento subjetivo para inclinar la balanza
en contra del titular y, por ende, a favor de la caducidad??,

5.2.5. Venta del producto o prestacién del servicio®?

La venta supone la introduccién efectiva de los articulos de
marca en el mercado, un uso exterior y piblico de la marca en
el sector econémico al cual pertenecen los productos paralosque
fue inscrita. Ella es el prototipo de acto de uso relevante®. Sin
embargo, la venta puede presentar caracteristicas muy diversas
que deberdn tomarse en consideracién a la hora de ponderar los
intereses que subyacen a la figura del uso obligatorio. Estas
circunstancias son la continuidad y la cifra de ventas.

5.2.5.1. Continuidad de las ventas

Para que el uso de la marca pueda calificarse de un uso
efectivo y real no serd suficiente el hecho de que la empresa

238 En estos casos enlos que el tnico dato objetivo para valorar el uso efectivo
de una marca registrada viene constituido por una venta experimental,
la cual, a la vista de todas las circunstancias —tiempo que lleva inscrita
en el registro sin ser objeto de uso, momento en el que tiene lugarlaventa
experimental en relacién con la fecha de interposicién de la demanda y
la relacién entre la partes, etc.— denota la falta de intencién del titular
de utilizarla, hemos de decantarnos por la persona que solicita la nueva
marca coincidente o semejante a la prioritaria, por entender que goza de
mejor interés que quien tan s6lo demuestra querer evitar la caducidad
de la suya. Esto tltimo es precisamente lo que pretende evitarse con la
figura del uso obligatorio.

39 Para simplificar la lectura del texto nos referiremos en adelante tan sélo
a la puesta en circulacién de productos, entendiendo que todo cuanto se
diga de ellos serd igualmente aplicable a la prestacién de los servicios
mientras nada se especifique en sentido contrario.

240 SCHRICKER, GRURInt. 1969, pdg. 20, columna izquierda; FERNANDEZ
NOVOA, Fundamentos...», op. cit., 412;
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venda sus productos de una manera esporadica®!. La venta de
los articulos de marca que, por ejemplo, tenga lugar una vez
cada cinco afios, denotara indudablemente un uso aparente
encaminado a conseguir una elusién de la caducidad por falta
de uso??. Las ventas de los articulos de marca, para que sean
expresion de un uso efectivo y real, deberan ser, por una parte,
continuadas, y por otra, no tener como destino consumidores

aislados?%.

De lo anterior se desprende que lo determinante para acre-
ditar el uso de la marca no serd elmomento en el cualtiene lugar
. . . otd
el uso, sino la continuidad del mismo**

5.2.5.2. Cifra de ventas

La cifra de ventas alcanzada es otro de los parémetros.a
observar por el tribunal en el enjuiciamiento d(? la relevancia
del uso. Ahora bien, no se puede exigir una cifra de ventas
minima generalizada a todas las empresas, puesto que no se
trata de juzgar aqui el éxito o fracaso d(?.una deterqnnada
politica empresarial. La cuestion es fijar determlna}dos
pardmetros objetivos a partir de los cuales se pl}eda detc.ermu}ar
si el uso de 1a marca es suficiente para cumplir las exigencias

241 FERNANDEZ NOVOA, «Fundamentos...», op. cit., pag. 415;d. M. OTE-
RO LASTRES, La Ley 1989 (1), pag. 133; HERAS LORENOZ, T. c}e lig,
«Adquisicién del derecho sobre lamarca comunitaria...», op. cit., pag. 18.

242 R HACKBARTH, «Grundfragen des Benutzungszwangs...», op. cit., pag.

2 ]lﬂile.l caso Ranger, aun tratdndose de un caso de venta experlmfzntal, fue
relevante el dato, y asi lo expresa el BGH, de que fueron exclusivamente
120 personas las destinatarias de los productos d.otad(zs de marca.RAS

244 FERNANDEZ NOVOA, «Fundamentos...», op. cit., pag. 413; HERAS
LORENZO, T. de las, «Adquisicién del derecho sobre la marca comuni-

taria...», op. cit., pag. 18.
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legales®®. La cifra de ventas se encuentra pues en relacién de
dependencia directa con otros factores. De esta manera, la cifra
de ventas minima para acreditar un uso efectivo y real de la
marca no sera un nimero concreto y determinado, sino que se
deducira de la relacién proporcional que deriva del tamafio de

la empresa, por unlado, y de la indole del articulo de mareca, por
otro.

Un tratamiento equitativo de esta cuestién ser4, por tanto,
exigir una mayor cifra de ventas cuanto mayor sea la empresa.
De manera que una cifra de ventas reducida por parte de una
pequefia empresa sera suficiente para acreditar el uso de su
marca, mientras que una gran empresa, aun acreditando una
cifra de ventas muy superior a la de la pequeiia empresa, puede
que no sea suficiente para cumplir con la carga legal.

Pero tomar exclusivamente el tamafio de la empresa como
pardametro seria igualmente equivocado, puesto que la indole
del articulo de marca de que se trate también va a influir
directamente en el circulo de consumidores y, por tanto, rever-
tird en una mayor o menor cifra de ventas. La demanda de
articulos de uso diario ser4 mucho mayor que la demanda de
maquinas especializadas, y por tanto se habra de exigir una
mayor cifra de ventas en el primer supuesto que en el segundo.
Asi, una empresa que sea titular de una marca para distinguir
aviones cuya fabricacién supone un elevado coste, satisfard las
exigencias del uso obligatorio si, por ejemplo, vende un avién
por afio, mientras que el titular de una marca de productos de
belleza debera vender bastantes més articulos si quiere acredi-
tar el uso de su marca.

Sin embargo, el que la cifra de ventas sea muy reducida en
funcién de los dos factores sefialados anteriormente supondra,
solamente, una presuncién de uso aparente dirigido exclusiva-
mente a mantener el derecho formal de marca. Pero nunca sera

5 King II-BGH, ST. de 20 de marzo de 1986, GRUR 1986, pag. 544.
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factor exclusivo y excluyente de un uso efectivo. Quedara
siempre en manos del titular de la marca aportar. otros dagi)Gs
que justifiquen que la marca ha sido utilizada efectivamente®®.

5.2.6. Uso publicitario de la marca registrada

La cuestién de si el uso de la marca en la publicidaq es
suficiente para dar satisfaccién a la carga legal del uso o]ohga-
torio desencadend el enfrentamiento de dos posturas doctrinales
antagénicas. Estas tesis son expuestas por FERNANDEZ
NOVOA?" y mantienen los siguientes argumentos:

Una primera postura més tolerante es }a mantenida.por
HEYDT y FEZER. Segtn el primero, d.ebera otorgarse r?heve
juridico al uso publicitario de la marca siempre que los articulos
que aparecen en la publicidad con la marca se encuentre_n
efectivamente en el mercado, o vayan a hacer acto de presencia
en breve. Ademds, se considerard usada la n}a.r,ca desde el
momento en el que se realizé la publicidad, admitiéndose como
validas tanto la publicidad oral como vi§ual. FEZER recomien-
da, sin embargo, aplicar criterios mas rigurosos en lf)s casoslen
los que la marca sea objeto de un uso publicitario pero los

246 Darcy-BGH ST. de 5 dejunio de 1985, GRUR 1986, pags. 168yss. Eneste
caso, una empresa belga titular de la marca internacional «Darcy»
distribuia sus cigarrillos a las tropas militares belgas que estaban
estacionadas en Alemania. El BGH considefa que, a pesar de lras
pequefias cantidades de cigarrillos que se vendian en territorio ale:lnan,
la empresa estaba haciendo un uso serio y, por tapto, no aparente de su
marca a partir de los siguientes argumentos: en primer lugar,la emp}re(sla
habia venido distribuyendo sus cigarrillos de esamanera durante mas1 e
treinta afios; y por otra parte el interés de la empresa.belga en que los
ciudadanos residentes en Alemania siguieran consumiendo los cigarri-
llos «Darcy», en lugar de los de cualquier otra marca una vez regresatr:?in
a su pafs, era un interés que no podia pasar desapercibido en el sentido
del uso obligatorio.

247 FERNANDEZ NOVOA, ADI 1976, pags. 29 y ss.
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productos atin no hayan sido distribuidos. Recomienda atender
a la indole del articulo.

La postura m4&s restrictiva la mantienen BOCKEL y
TIETGEN quienes, en aras de la seguridad juridica, rechazan
la relevancia del uso publicitario precedente a la venta de los
articulos de marca. Matiza el segundo de los autores que, aun
teniendo lugar la publicidad relativa a la venta, su
comercializacién acaeceria de cualquier manera fuera del plazo
permitido legalmente.

Al lado de estas tesis tan dispares, KRAFT y SCHRICKER
mantienen una postura intermedia. Su punto de apoyo es lo que
en Derecho alemédn se ha llamado desde entonces
«Hinweiswerbung» y que consiste en la publicidad alusiva a la
introduccién de articulos de marca en los circuitos comerciales
propios del sector de mercado correspondiente. Es a este tipo de
publicidad al que otorgan relieve juridico, siempre que vaya
sucedida de la venta efectiva de los productos de marca anun-
ciados, aunque aquélla se haya operado poco antes de expirar el
plazo legal.

En nuestra doctrina FERNANDEZ NOVOA acoge un crite-
rio permisivo, atendiendo a la importancia que tiene la publici-
dad econémica como mecanismo de divulgacién de la mareca en
el ptblico de los consumidores. El autor ve en el uso publicitario
de la marca un acto de uso relevante, siempre que éste tenga
lugar antes de que transcurran los cinco afios previstos legal-
mente y vaya respaldada por la oferta actual o potencial de los
articulos de marca. Principalmente, reconoce relieve juridico a
la publicidad de introduccién de un articulo de marca en el
mercado (Hinweiswerbung) por ser ésta una medida frecuente
e importante en la politica de ventas de las empresas. En
segundo lugar, también reconoce como acto de uso relevante el
uso publicitario de la marca cuando, aun sin ir ésta inmediata-
mente sucedida de la puesta en el mercado de los articulos de
marca, ellono obstante, pueda el titular probar que ha adoptado
las medidas pertinentes para iniciar la fabricacién de los
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productos. Por ultimo, si no concurrieran las circunstancias
anteriores, solamente en el caso de la marca que ha sido
registrada para distinguir productos altamente especializados
y de coste elevado que sélo se fabrican por encargo expreso®.

Actualmente sigue dominando en la doctrina alemana un
criterio restrictivo en punto al uso publicitario de la mareca.
Para determinar la relevancia del mismo se atiende a la indole
del articulo de marca. Asi, cuando se trate de articulos de gran
consumo, el mero uso publicitario de la marca no serd relevante
si no le sigue al mismo la venta de los productos de marca.
Ademis, se requiere que la venta tenga lugar dentro del plazo
legalmente establecido. Reconoce, sin embargo, excepciones
para el caso de articulos sumamente especializados que, por lo
general, sélo se fabriquen por encargo®®. Sin embargo, los
informes de 1a AIPPI sobre las soluciones tomadas respecto al
tema que fue objeto de discusién en la reunién de Sidney?®,
demuestran una solucién intermedia en relacién a las posturas
adoptadas por los representantes de cada uno de los paises. La
solucién consiste en reconocer el uso publicitario de la marca
como uso relevante, siempre y cuando se hayan empezado a
tomar medidas para emprender la venta de los articulos de
marca o prestar efectivamente los servicios, y que el ptblico
pueda adquirir o recibir los mismos en un futuro préximo.

De lo anterior podemos observar que la AIPPI reconoce
relevancia juridica al uso publicitario de la marca a todos los
supuestos que defendia la doctrina espafiola m4s autorizada,

248 FERNANDEZNOVOA, ADI 1976, pags. 32y 33; FERNANDEZ NOVOA,
«El Sistema Comunitario...», op. cit., pags. 370 y 371.

249 Berichte der deutschen Landesgruppe fir die Tagung des
Geschiiftsfithrenden Ausschusses in Sidney vom 10. bis 15. April 1988.
BOCKEL/FRITZE, GRUR Int. 1988, pag. 47; R. HACKBARTH,
«Grundfragen des Benutzungszwangs...», op. cit., pag. 129.

250 Bericht iiber die Sitzung des Geschéftsfiihrenden Ausschusses in Sidney
vom 10. bis 15. April 1988, GRUR Int. 1988, pags. 843 y ss.
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postura que comparto enteramente, ya que la publicidad de
introduccién de los articulos de marca en el mercado, presupo-
ne, o deberd en todo caso presuponer, que los actos preparativos
para su fabricacién han sido ya acometidos ¥ que el uso publi-
citario de la marca respecto de articulos que Unicamente se
fabrican por encargo supondrs una adquisicién préxima por
parte del sujeto que hizo el encargo.

En todo caso, en 1a publicidad debers aparecer de manera
inequivocalamarca siempre en relacién alos productos paralos
que fue registrada. Y partiendo de ello, sera indiferente si la
publicidad que de ella se hace es oral (radio), audiovisual
(television, cine...), 0 a través de cualquier otro medio.

Por dltimo, en el caso de la publicidad de introduccién de los
productos, el titular de la marca debers acreditar, en todo caso,
que las medidas preparatorias de fabricacién ya estan en
funcionamiento, pues de lo contrario seria muy facil emprender
una camparia publicitaria cada cinco afios para evitar la cadu-
cidad de su marca, hecho éste que contraviene abiertamente la
voluntad legal.



VII. CAUSAS JUSTIFICATIVAS DE
LA FALTA DE USO

1. IDEAS GENERALES

Con la Ley de Marcas de 1988 quedan superadas las dificul-
tades que planteaba la redaccién del antiguo art. 158.5.2 del
EPI. Este precepto s6lo excusaba la falta de uso debida a «casos
de fuerza mayor documentalmente Justificada», si bien, la
doctrina aplicaba el concepto extensivo que de la expresién
«fuerza mayor» daba la jurisprudencia y doctrina civilistica
espafiola®. Ambas mantenian que la fuerza mayor debe equi-
pararse al caso fortuito, y dentro de estas figuras han de
incluirse los acontecimientos no imputables al deudor que
impidan el cumplimiento de una obligacién??, A partir de este
concepto entendia la doctrina que el art. 158.5.2 EPI debia
interpretarse en este sentido y, por tanto, la falta de uso de la
marca quedaria justificada siempre y cuando el titular probara
documentalmente que la marca no habia sido objeto de un uso
efectivo porla concurrencia de una serie de acontecimientos que
no eran imputables a su titular. De esta manera se conseguia
una interpretacion que seguia la linea de otros ordenamientos
juridicos como el alemdn, francés e incluso el entonces Proyecto
de Reglamento de la Marca Comunitaria®?, A partir de ahi se
hacian extensivas las pautas que hasta el momento habian sido
sentadas por la doctrina alemana.

%! DIEZ-PICAZO; MONTES PENADES; (vid. Sus concepciones sobre «caso
fortuito»).

%2 FERNANDEZ NOVOA, «Fundamentos...», op. cit., pag. 432.

%3 GRUR Int. 1981, pags. 86 a 116.
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La Ley de Marcas de 1988 da una nueva redaccién al
precepto y dispone en su art. 53. a) lo siguiente: «Se declarard
por los Tribunales la caducidad del registro de la marca... a)
Cuando la marca no haya sido usada con arreglo al art. 4 de la
presente Ley. En la accién de caducidad competerd al titular de
la marca demostrar que la misma ha sido usada con arreglo al
art. 4 o que existen causas justificativas de la falta de uso». Con
lo cuallaley espafiola entra en perfecta armonia en este sentido
con lo dispuesto en la Primera Directiva para la armonizacién
en materia de marcas. Con todo, la aproximacién terminolégica
no nos dice qué es lo que debera entenderse por causas justifi-
cativas, quedando en mano de los tribunales y demas operado-
res juridicos la determinacién de este concepto.

En la Exposicién de Motivos del Proyecto de Reglamento de
Marca Comunitaria de 1980 se alegé lo siguiente: «seria ilusorio
querer dar una relacién detallada de todas las causas justifica-
tivas dela falta de uso®*. Lo que debia quedar claro en cualquier
caso es que solo deberian ser tenidas en cuenta circunstancias
que no fueran imputables al titular de la marca, de tal manera
que éste no pueda hacer valer con éxito, en contra de falta de uso
el hecho de carecer de medios econémicos para ello»?5. Esta
argumentacién fue objeto de duras criticas por parte de la
doctrina con base en que limitaba fuertemente lo previsto en el
Art. 5 C 1 CUP, alegando, entre otras razones, que a partir de

%4 El Anteproyecto de Reglamento de marca comunitaria de 1964 contenia
una descripcién de lo que debia entenderse por causas justificativas de
falta de uso. Este disponia que causas justificativas serfan solamente
aquéllas que no dependieran de la voluntad del titular. Y seguia diciendo
que las circunstancias econémicas de la empresa no tendrian semejante
consideracién. En la posterior redaccién de 1977 fue suprimido este
ultimoinciso(R. HACKBARTH, «Grundfragen des Benutzungszwangs...»,
op. cil., pags. 134 y ss. El autor hace un estudio detallado de la situacién
de este tema en derecho comparado, a partir del cual hemos seguido la
exposicién del derecho britdnico, francés y del derecho de Benelux).

25 Begriindung zum Verordnungsvorschlag 1980, GRUR Int. 1981, p4g. 89.
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semejante redaccién se limitarfan los Estados miembros a
observar exclusivamente si en el caso concreto se trata onode
circunstancias econémicas las que habian impedido el uso
efectivo de 1a marca?®. El Proyecto de Reglamento de 1984 dejo
de incluir por estas razones una cldusula en este sentido?”,
Finalmente, el art. 50 del RMC se refiere exclusivamente a
«causas justificativas» sin dar ulteriores explicaciones. Parece
que por causas justificativas deberan entenderse todas aque-
llas que no sean imputables al titular de la marca, independien-
temente de que éstas sean de naturaleza econémica o de
cualquier otra.

La jurisprudencia britdnica se reduce casi exclusivamente a
limitaciones que sean introducidas por causa de guerra. Estas
reciben el calificativo de «special circumstances in trade». Inde-
pendientemente, requisito para que sea una situacién califica-
da como «special circumstance in trade» es el hecho de que todo
el sector econémico al que pertenece la empresa que no ha usado
sumarca se encuentre con las mismas dificultades, es decir, 1a
causa justificativa no debera ser potencialmente alegada por
una sola empresa. Al titular de la marca le serd sélo exigible
actuar dentro de aquello que pueda ser considerado como
econdémicamente razonable.

El Hoge Raad de Benelux?®, en el caso Whiston/Winston,
declaré que no caducars el derecho de la marca siempre que su
titular pruebe que existi6 una serie de circunstancias no

26 HEYDT, L., «Benutzung und Benutzungszwang im europiishecn
Gemeinschaftsmarkenrecht», Stellungnahme zum Vorentwurf einer
Verordnung iiber die Gemeinschaftsmarke der EG-Kommission, GRUR
Int. 1978, p4gs. 2 y ss.

Se evit6 incluir una cldusula que limitara de manera general las causas
justificativas de uso a circunstancias independientes de la voluntad del
titular, R. HACKBARTH, «Grundfragen des Benutzungszwangs...», op.
cit., pag. 130.

%8  Hoge Raad ST. de 27 de enero de 1981, GRUR Int. 1981, pags. 640-641.

257
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subsumibles en el riesgo normal de la empresa, sobre las cuales
él no pudo influir de ninguna manera, que o bien imposibilita-
ron un uso normal de su marca, o bien lo dificultaron de tal
manera que razonablemente no era exigible semejante actua-
cién. En esta contienda se enfrentaron dos empresas tabacale-
ras, titulares de las mencionadas marcas. Por ser éstas tan
similares y dedicarse ambas a la misma actividad cerraron un
acuerdo segun el cual se comprometian ambas a comercializar
sus productos en diferentes regiones. Al cabo del tiempo una de
ellas demanda la caducidad de la marca de la otra por falta de
uso, alegando que la insuficiencia de las ventas de la otra
empresa no eran acreditativas de un uso «<normal». La deman-
dada alega como causas justificativas que se sentia obligada en
funcioén del acuerdo celebrado con la contraparte a mantener la
comercializacién de sus productos a la zona comprometida. El
Hoge Raad se pronuncia de la siguiente manera: No tiene el
valor de causa justificativa el hecho de que el producto ya no sea
de actualidad y que por esta razén no pueda venderse entre el
publico, ni tampoco el hecho de que la demandada no emprenda
una campaifia publicitaria para recuperar la demanda del
publico por el hecho de que se sienta obligada en funcién del ya
mencionado acuerdo, puesto que tanto la primera como la
segunda son circunstancias que quedan dentro del riesgo nor-
mal de la empresa ante las cuales debe tomar precauciones o
remedios el titular de la marca. E1 Hoge Raad afirma que el
concepto de causa justificativa debe ser interpretado en este
caso de una manera restrictiva. El mismo tribunal, siguiendo
los mismos criterios que en la sentencia comentada, no acepté
en el caso KIM??® como causa justificativa del non usus el hecho
de que la titular se encontrara negociando la transmisién de su
marca a pesar de que, aun declarando la caducidad de ésta, no
quedaria lugar para una nueva marca en el registro.

259 Hoge Raad ST. de 18 de noviembre de 1988, GRUR Int. 1990, pags. 149
v ss.
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Ladoctrina francesa distingue entre impedimentos materia-
les e impedimentos juridicos. En los primeros se incluye la
imposibilidad de conseguir la materia prima necesaria para
seguir la produccién. Entre los segundos, la duracién del proce-
dimiento de autorizacién por parte de las autoridades sanita-
rias para poder introducir algin medicamento en el mercado.
Tanto en la jurisprudencia como en la doctrina se rechazan
como causas justificativas aquéllas que tengan su origen en la
empresa misma, sean éstas tanto de indole técnico, como
econdmico o financiero26°,

El grupo alemén de la ATPPI aleg6, en la reunién del Comité
ejecutivo en Sidney, que debia entenderse por causas justifica-
tivas aquéllas que hicieran el uso de la marca por su titular
inexigible durante los cinco afios. La inexigibilidad del uso
debia ser deducible a partir de circunstancias externas como la
fuerza mayor, dificultades de produccién, prohibiciones de
exportacion, pero también debian ser tenidas en cuenta razones
personales del titular. Finalmente, las marcas de productos
farmacéuticos, los cuales deben esperar el informe positivo de
las autoridades sanitarias, se considerardn usadas en el proce-
dimiento para nombrar la especialidad farmacéutica en la
oficina de sanidad. Por lo demas, considera que el sentido y la
finalidad de la institucién del uso obligatorio obligan a tratar
restrictivamente las excepciones?!,

Actualmente, el legislador alemédn se pronuncia expresa-
mente en este punto en la Exposicién de Motivos de la nueva Ley
de Marcas Alemana®?, y determina que para considerar las

260 ATPPI Annuair 1987/ITI Réunion du Comité exécutif Sydney-1988(10-15
avril 1988), Rapports des Groupes Q 92A, pégs. 151 y 52.

261 Bericht der deutschen Landesgruppe fir die Tagung des
Geschéftsfiihrenden Aussusses vom 10. bis 15. April 1988 in Sydney (92
A), BOCKEL/FRITZE, GRUR Int 1988, pag. 49.

%2 Begriindung zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Markenrecht
und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie 84/104/EWG des Rates vom
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causas justificativas de la falta de uso deberd seguir haciéndose
como hasta ahora, es decir, deberdn observarse todas las cir-
cunstancias del caso concreto. Por lo que debemos entender que
en Derecho aleman de marcas se seguird aplicando el criterio
exculpatorio de la falta de uso siempre que a la luz de las
circunstancias del caso concreto el uso no pueda ser exigible al
titular.

El informe realizado por el grupo espaiiol en esta misma
reunién gira en torno a la idea de fuerza mayor entendida en el
sentido de la STS de 30 de septiembre de 198325, es decir, en un
sentido amplio, incluyéndose en ella los casos en que se exijan
ulteriores impedimentos legales para la comercializacién delos
productos, especialmente los farmacéuticos?®.

La sentencia mencionada, aludiendo a la jurisprudencia
sentada en anteriores sentencias, expresa que «la fuerza mayor
habra de ser estudiada en cada caso concreto, desde el momento
en que su concepto juridico debe deducirse del conjunto de
circunstancias que motiven el hecho o acontecimiento que
sobreponiéndose a la voluntad del obligado y forzandole, lo
determinan a quebrantar la obligacién que le corresponda». Y
prosigue: «aquellos sucesos tan extraordinarios, que, aunque
no imposibles fisicamente, y por tanto teéricamente previsi-
bles, no son de los que puede calcular una conducta prudente,
atenta a las eventualidades, que el curso de la vida permita

91. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten tiber die Marken. Bl. f. PMZ 1994 (Sonderheft), pags. 47
y ss.

263 QTS (Sala 1.2) de 30 de septiembre de 1983, caso «El Mercantil Valencia-
no». La prestacién exorbitante es «aquella que exigiria vencer dificulta-
des que pueden ser equiparables a la imposibilidad, por exigir sacrificios
desproporcionados o violacién de deberes mas altos», Sentencias TS de
9 de noviembre de 1949; de 7 de abril de 1965 y de 1 de septiembre de
1983, entre otras.

264 ATPPI Annuair 1987/III Réunion du Comité exécutif Sydney-1988 (10-15
avril 1988), Rapports des Groupes Q 92A, pdgs 98 y ss.
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esperar... si bien no excusa de prestar la diligencia necesaria
para superar las dificultades que se presenten, no exige la
llamada «prestacién exorbitante».

A partir de los argumentos precedentes, podemos observar
que la doctrina y jurisprudencia tanto nacionales como de
derecho comparado, siguen una misma linea: las causas justi-
ficativas de la falta de uso serdn casos excepcionales que
deberan juzgarse a la luz de todas las circunstancias del caso
concreto. Pero éstas deberan ser observadas de una manera
restrictiva, puesto que una flexibilizacién de los criterios pon-
dria en peligro la finalidad de la introduccién de la carga de uso,
y quedarian abiertas las puertas para eludiripor esta via la
carga legal, sin tan siquiera hacer el esfuerzo de efectuar un uso
aparente.

FERNANDEZ NOVOA sigue entendiendo aplicables los
mismos criterios sustantivos que la doctrina apuntaba respecto
del 158. 5.2 EPI, es decir, que lo determinante es que la marca
no haya sido objeto de un uso efectivo y real por consecuencia de
acontecimientos que no son imputables al titular de la marca
registrada®®.

265  FERNANDEZ NOVOA, «Derecho de Marcas», op. cit., pags. 264 y 265. El
autor cita como causas justificativas: los supuestos cldsicos de fuerza
mayor —guerras, catdstrofes naturales— las disposiciones legales y las
medidas administrativas por virtud de las cuales se decrete el cierre de
laempresa, se prohibala fabricacién de los productos o su comercializacién,
la demora en la concesién de la autorizacién para introducir un producto
farmacéutico en el mercado. En cuanto a las causas invocadas por el
titular de la marca, el autor hace referencia expresa a la falta o escasez
de materias primas alegando que en principio éstas deberédn incluirse
dentro de los riesgos asumidos por la empresa, pero si se debiera a
restricciones en tiempo de guerra o escasez o, por consecuencia de un
embargo, se cortara o restringiera el flujo de materias primas, si seria
constitutivo de causa justificativa. En el mismo sentido, HERAS LO-
BENZO, T. de las, «Adquisicién del derecho sobre la marca comunita-
ria...», op. cit., pags. 20 y 21,
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En general, aquellas circunstancias que un empresario dili-
gente no pudo prever por escapar éstas al riesgo normal de la
empresa deberdn ser observadas detenidamente por el juzga-
dor, pero creemos que deberd tenerse en cuenta igualmente la
actitud tomada por el titular durante dos momentos: cuando se
produce la situacién impeditiva del uso normal de la marca y
una vez haya cesado tal situacién. Sera a partir de una valora-
cién conjunta de estos dos pardmetros —el riesgo normal de la
empresay la diligencia empleada por el titular de la marca para
sobreponerse a la situacién extraordinaria— lo que nos llevara
a una solucién justa del caso concreto atendiendo al sentido de
la figura legal del uso obligatorio. Coincidimos asi con la
postura adoptada por la m4s reciente doctrina en Alemania?®,

Partiendo de los criterios recién apuntados, situaciones
clasicas de fuerza mayor no constituiran pues per se la disculpa
de la inactividad del titular, sino que éste deber4 hacer cuanto
en sus manos esté para encontrar vias alternativas y retomar
asi su actividad. De esta manera cuando la empresa no pueda
recibir materia prima para seguir la produccion de las mercan-
cias de marca por alguna circunstancia que acaeciera en la
empresa suministradora, queda en su mano el buscar una via
alternativa para no paralizar su produccién. Ahora bien, nunca
deberé exigirsele al empresario una prestacion exorbitante,
sino que la posibilidad de hallar vias alternativas debers estar
en consonancia con la diligencia que a un empresario le es
exigible, y ésta deber4 determinarla el tribunal a partirde todas
las circunstancias del caso que se le presente. Estos casos seran,
principalmente, aquéllos en que el titular ha hecho todo cuanto
podia y ya no depende de 6l 1a Gltima decisién, como es el caso

266 Ante esta situacién sera determinante que el titular de la marca haya
emprendido actos preparatorios del uso de sumarea pues, delo contrario,
serfa fécil entender un uso aparente que se ha visto frustrado por esa
circunstancia que, en esencia, si seria Jjustificativa de la inactividad del
titular de 1a marca.
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tradicional dela autorizacién sanitaria paralacomercializacién
de productos farmacéuticos, prohibiciones de exportacién, etc.

En el supuesto de que el piblico ya no demande sus produc-
tos, correrd de su parte adoptar las medidas necesarias para
que la opinién del consumidor cambie, bien introduciendo
mejoras en sus productos, bien con la ayuda de una fuerte
campaiia publicitaria pues, al fin y al cabo, la saturacién del
publico respecto de los productos es un riesgo que corre cual-
quier empresario.

No hemos de olvidar que el uso de la marca por tercero con
consentimiento del titular es considerado legalmente un uso
efectivo y real, por tanto, en todos aquellos casos en los que el
titular, siendo consciente de que é1 mismo no puede utilizar su
marca, pueda contratarla en licencia podria inclinar la balanza
hacia el lado negativo. Por supuesto, en los casos en que la
circunstancia extraordinaria acaezca poco antes de que expire
el plazo legal de cinco afios, quedard en manos del titular
demostrar que, en primer lugar, el acontecimiento que le
impide realizar un uso efectivo y real de su marca es causa
directa de su inactividad, y que est4 gestionando las medidas
oportunas para remediar la situacién?®,

2. PUNTUALIZACIONES EN TORNO A LA MARCA
COMUNITARIA

Finalmente, para el caso de la marca comunitaria ¥, concre-
tamente en lo que respecta a la extensién territorial del uso
efectivo de la misma, apuntaré un par de ideas:

1) En los casos en que la inactividad del titular se extienda
también al territorio nacional donde solia comercializar sus

%7 R.HACKBARTH, «Grundfragen des Benutzungszwangs...», op. cit., pag.
135.
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productos de marca, y ello sea resultado de una causa justifica-
tiva del uso efectivo y real de su marca segin los criterios
expuestos anteriormente, hemos de entender sin duda alguna,
que esa causa es también justificativa del no uso de la marca en
un ulterior Estado de la Unién. En este orden de cosas, dicha
inactividad en otro Estado de 1a Unién no sera causa para que
el titular de la marca comunitaria tenga que optar, como tnica
solucién para el mantenimiento de su derecho, porla conversién
de su marca en marca nacional. En caso contrario, cuando la
marca no haya sido objeto de un uso efectivo por circunstancias
que son imputables a su titular, tampoco en este caso podra
optar este tltimo por la conversion de su derecho, por la sencilla
razén de que este supuesto queda expresamente excluido de tal
posibilidad en el apartado 2 letra a) del art. 108 RMC.

2) En los casos en que el titular de 1a marca comunitaria no
haya utilizado su marca en méas de un Estado de la Unién, pero
si la haya usado de una manera efectiva en uno de ellos, la
Divisién de Anulacién ante la cual se sometala cuestién, debera
estudiar detenidamente todas las circunstancias que rodean al
caso concreto que se le plantea, haciendo un balance de las
causas que impidieron a tal titular utilizar su marca en otro
Estado, tomando siempre como referencia el tamafio de la
empresa. En el caso de las pequeilas y medianas empresas cuya
intencién inicial, al momento de registrar la marca comunita-
ria, fue la de utilizar su marca mas all4 de las fronteras
nacionales, debera tenerse presente en todo momento que las
dificultades para ampliar mercado de estas empresas son
siempre superiores a las de las empresas de mayor tamaiio. Es
decir, se suavizardn de manera proporcional al tamafio de la
empresa dichos criterios en atencién a los propésitos del Regla-
mento de la Marca Comunitaria®s8,

268 Vid. Capitulo VI, apartado 3.2.2.

VIIL. EFECTOS DEL USO PARCIAL
DE LA MARCA REGISTRADA:
DISCREPANCIAS ENTRE EL
DERECHO DE MARCAS
ESPANOL Y LA DIRECTIVA 88/
104/CEE: RIESGO DE
ASOCIACION

1. DELIMITACION DE LOS CONCEPTOS RIESGO
DE CONFUSION Y RIESGO DE ASOCIACION

LaLey de Marcas de 1988 introduce una figura nueva dentro
del sistema del derecho espafiol de marcas: el riesgo de asocia-
cién. Esta figura goza de unos contornos mucho mas amplios
que los del riesgo de confusién. Mientras que el riesgo de
confusién se asienta sobre la regla de especialidad del derecho
demarca, el riesgo de asociacién sobrepasa el segundo factor de
estaregla, es decir, no presupone la identidad o similitud de los
productos o servicios que distingue la marca.

1.1. El riesgo de confusién

El fundamento del riesgo de confusién se encuentra en dos
factores objetivos, a saber, la identidad o semejanza fonética,
gréfica o conceptual del signo distintivo, y la identidad o
similitud de los productos o servicios objeto de confrontacién.
Pese a que, durante muchos afios, los tribunales determinaban
el riesgo de confusién prescindiendo del segundo factor —lo que
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desembocé en muchos afios de jurisprudencia dispar— parece
que, finalmente, se ha alcanzado una armonia y los tribunaleg
aphcan correctamente la regla de especialidad y resuelven ¢]
riesgo de confusién a partir de estos pardmetros objetivos. Lo
dgtermmante en el riesgo de confusion es la semejanza de log
signos y los productos en relacién a los cuales se utilizan. Este
riesgo a}lmentaré cuando la marca sea notoria, puesto que el
90nsum1dor que no preste la atencién suficiente tenders g
identificar la marca notoria con cualquier marca posterior que
guarde una remota semejanza con ella, tanto més cuando los
productos dotados de los signos semejantes no se hallen presen-
tes al momento de la eleccién del consumidor. Por este motivo

la marca notoria requiere mayor proteccién contra el riesgo dé
confusién puesto que el consumidor tiende a conservar en su
mente el recuerdo de la misma y, cuando se dirige a adquirir los
productos, podra «confundidamente» seleccionar el producto

que vaya dotado de una marca parecida, creyendo que se trata
de la misma marca2®.

1.2. El riesgo de asociacion

Ahora bien, m4s dificil es resolver este novum de nuestro
derecho de marcas, el cual no se asienta mds que en un criterio
objetivo, como es la identidad o semejanza de los signos. El otro
parametro de esta ponderacién lo constituye un factor exclusi-
vamente subjetivo, la creencia o percepcién de los consumido-
res”™, pues asf lo determina el art. 4. 4 in fine LM. Habr4 riesgo

%69 FERNANDEZ NOVOA, <El relieve juridico de la notoriedad de la
marca», RDM 1969, vol. 46, pag. 205; VICENT CHULIA, F., «Proteccién
reforzada de la marca notoria», Comentario a la STS (Sala 1.2) de 19 de
mayo de 1993, pﬁm. 538, caso Bayleys-II, en Cuadernos de Jurispruden-

o cia sobre Propiedad Industrial, CEFI, nim. 13, pags. 25 y ss.
EERNAN DEZ NOVOA realiza un estudio exhaustivo de las caracteris-
ticas esenciales de ambas figuras en su trabajo «El relieve juridico de la
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de asociacién «cuando la utilizacion de la misma marca por un
tercero podria dar lugar a riesgo de asociacién de los consumi-
dores respecto del origen de unos y de otros»*"'. El riesgo de
asociacién habra de ser determinado, por tanto, por los tribuna-
les, observando, en primer término, la identidad o similitud de
Jos signos, contrastando todos los aspectos extrinsecos e intrin-
secos del mismo, es decir, su aspecto fonético, grafico y concep-
tual, y el segundo, como toda prueba subjetiva, a partir de un
sistema de indicios. Sin embargo, en el riesgo de asociacién, el
consumidor puede distinguir las diferencias entre el signo
posterior respecto de cuya concesién o permanencia se opone el
titular de la marca anterior. Es decir, las diferencias de los
signos podran ser lo suficientemente marcadas como para que
el consumidor no confunda los signos. Aun asf, la existencia de
uno o varios elementos comunes pueden llevar a suscitar en el
consumidor la (errénea) idea de que el producto lanzado poste-
riormente es un nuevo producto de la empresa titular de la
marca anterior. Con ello podemos afirmar que, aun cuando los
signos no pudieran ser calificados de semejantes, en términos
de riesgo de confusién, debemos siempre observar si ese ele-
mento comtn puede llegar a producir en el circulo de los

notoriedad de la marca», (op. cit., pags. 169 y ss.) si bien, el autor se
refiere al riesgo de confusién con el término «riesgo de confusién directa
oinmediata» y al riesgo de asociacién con el término «riesgo de confusién
indirecta o mediata». Y es que, efectivamente, ambas figuras desembo-
can en la produccién de una percepcién errénea por parte del consumidor
(BOES, U. y DEUTSCH, V. «Die «Bekanntheit» nach dem neuen
Markenrecht und ihre Ermittlung durch Meinungsumfragen», GRUR
1996, pags. 168 a 173), en el primer caso respecto de los signos, no
pudiendo diferenciar el consumidor una marca de otra y, por tanto,
tampoco el origen empresarial de los productos o servicios y, en el
segundo, a pesar de diferenciar los signos, el consumidor no distingue el
diferente origen empresarial de los mismos, los cuales cree que proceden
de la misma empresa.

271 FERNANDEZ NOVOA, «Algunas claves del nuevo Derecho de Marcas»,
La Ley 1989 (1), pags. 1082 y ss.
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consumidores esa idea errénea de la que habldbamos anterior-
mente.

Para ello son de gran valor los criterios apuntados por
FERNANDEZ NOVOA?2, quien sefiala, con gran razoén, la
existencia de una relacién proporcional entre el riesgo de
asociacién y la notoriedad y grado de difusién de la marca con
respecto a la cual se plantee el riesgo de asociacién?”. Allado de
estos factores, operan paralelamente otras circunstancias rela-

212 FERNANDEZ NOVOA, «Derecho de Marcas», op. cit., pag. 261.

2713 Existen en nuestro derecho de marcas dos figuras elaboradas por la
doctrina cientifica que se refieren a la difusién en el mercado de las
marcas. La primera, la marca notoria, es aquélla que ha alcanzado a
través de un uso intenso gran difusién dentro de su sector econémico, es
decir, la marca notoria es conocida por el piblico de los consumidores
habituales de los productos que ella distingue. Entendemos el concepto
de «circulo interesado» en los términos que expone el Profesor
SCHRICKER («Zum Begriff der «beteiligten Verkehrskreise» im
Ausstattungsrecht», GRUR 1980, pags. 472 y ss.) como aquél cuyo nticleo
viene constituido por los consumidores habituales de los productos de
que se trate. Allado de estas personas también pueden situarse aquéllas
que prestan atencién a los productos en cuestion y, adem4s, se plantean
como posible su adquisicién y de los cuales se puede deducir que en el
futuro los adquirirdn. Ahora bien, puede suceder que se intensifique
todavia més el uso de la misma, y el reconocimiento de esa marca supere
las fronteras trazadas por su sector econémico extendiéndose asi mas
alla del mismo, de manera que logre ser conocida por el piblico en
general. Se trata en este caso de la figura de la marca renombrada. Estas
ultimas, ademads de su grado de difusién en el mercado en general, se
caracterizan por condensar un elevado goodwill o prestigio de la empre-
sa. Es respecto de ellas con las que pierde vigencia la regla capital
marcaria de la especialidad. Y no rige la regla de especialidad por la
sencilla razén de que cualquier producto que vaya dotado de la marca
renombrada se estaria aprovechando injustamente del prestigio logrado
por la marca renombrada que no se agota en los preductos o servicios
para los que fue inscrita, puesto que el prestigio lo ha conseguido la
marca y no los productos y, por ende, es trasladable a otros productos.
Sobre la trascendencia econémica de la marca renombrada y como
instrumento traslativo de la reputacién a otros productos o servicios, vid.
M. MONTEAGUDO, «La proteccién de la marca renombrada», Ed.
Civitas, Madrid, 1995, pags. 86 y ss.
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cionadas principalmente con la politica empresarial que sigue
el titular de la marca y los usos del sector econémico al que
pertenecen los articulos y servicios de marca. El autor se centra
en dos supuestos:

1) El primero es que el consumidor, ante la identidad de los
signos unidos a productos diferentes, crea que el titular de la
marca ha extendido sus actividades empresariales. En este
caso, para que el legitimado pueda alegar riesgo de asociacién,
deber4 basarse en una tendencia general a la diversificacion de
actividades, para lo cual tendra que probar la capacidad finan-
ciera y tecnolégica de su empresa para diversificar su actividad
hacia los correspondientes productos. Esta creencia sera mas
probable cuando el titular de la marca ya haya ampliado sus
actividades al mercado o mercados en los que aparece la marca
posterior, puesto que el ptiblico podra creer que el titular de la
marca anterior ha ampliado nuevamente sus actividades, o que
entre la empresa titular de la marca posterior y la anterior
existen lazos econémicos o juridicos.

2) El segundo supuesto que cita el autor es que los consumi-
dores crean que el titular de la marca patrocina o autoriza el uso
de la misma en relaciéon con los productos o servicios que
aparecen con la marca posterior en virtud de un contrato de
licencia colateral, figura intimamente relacionada con el fené-
meno del merchandising. Las licencias colaterales surgen nor-
malmente en torno a marcas per se atractivas y prestigiosas, por
lo que 1a creencia del publico de la existencia de un contrato de
licencia colateral s6lo sera posible cuando la marca en cuestién
sea intrinsecamente atractiva o cuando se trate de una marca
notoria o renombrada. Pero también deberd observarse si en el
sector de mercado donde se mueven los productos es usual y
frecuente la concesién de este tipo de licencias, puesto que en el
caso de que la marca sea notoria y en su sector econémico no sea
usual esta préctica, no tendré lugar riesgo de asociacién®™.

274 Ahora bien, siempre serd posible riesgo de confusién el cual, como
afirmébamos, incrementara cuanto mayor sea lanotoriedad de lamarca.
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2. EXTENSION DE LOS EFECTOS DEL USO PAR-
CIAL DE LA MARCA SEGUN LA LEY DE MAR-
CAS DE 1988

La cuestién principal consiste en determinar hasta qué
punto el uso efectivo de la marca respecto de unos productos
puede extender sus efectos para acreditar el uso de la marca
respecto de otros. El art. 4. 4 LM prevé tres pautas que integran
la consecuencia juridica de un mismo supuesto de hecho: el uso
parcial de la marca.

La primera pauta prevista por el legislador espafiol para
determinar la extensién del uso parcial de la marca es que el
mismo servird para acreditar tal uso con respecto a los demés
productos que integran la clase del nomenclator oficial en la
cual se incluye el producto respecto del cual la marca se ha
utilizado de manera efectiva y real. En este primer supuesto no
tendra que hacer el tribunal ningun tipo de valoraciones pues
surtird efectos ipso iure. Bastard que el titular acredite el uso
efectivo y real de su marca respecto de uno sélo de los productos
de esa clase del nomenclator para que, automadticamente, la
marca se considere efectivamente usada respecto de los restan-
tes productos que se incluyen en la misma clase del nomencla-
tor?, Por tanto, el primero de los supuestos previstos en el
apartado cuarto del art. 4 LM viene integrado por un hecho: el
uso efectivo de la marca en relacién con un producto, hecho éste
al que se le anuda una consecuencia Juridica muy concreta: la
extension del uso efectivo de esa marca respecto de los otros
productos que integran esa clase del nomenclator oficial.

La segunda de las pautas la constituye el mismo supuesto de
hecho: el uso efectivo de la marca en relacién a un producto. Sin
embargo, esta vez se extienden los efectos del uso efectivo y real
de la marca en relacién a un producto a aquéllos productos o

275 FERNANDEZ NOVOA, «Derecho de Marecas», op. cit., pag. 258.
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servicios que sean similares a aquél respecto del cual la marca
se ha utilizado efectivamente. Nos encontramos en el caso de
que el titular de 1a marca ha registrado la misma para otras
clases del nomenclator oficial, con lo que se constituiran tantas
marcas independientes como clases se hayan designado. En
esta ocasién debera determinar el juzgador qué productos o
servicios son similares a aquél respecto del cual el titular ha
usado su marca. Huelga decir en este caso que el titular debera
tener registrada su marca también para la clase a la que
pertenece el producto o servicio que se considera similar.

La tercera y ultima pauta legal consiste en la extensién
acreditativa del uso efectivo de la marca a aquéllos productos o
servicios enrelacién conlos cuales la utilizacién dela misma por
un tercero podria dar lugar a riesgo de asociacién por los
consumidores respecto del origen de unos y de otros. Ya hemos
explicado en el apartado anterior c6mo debemos entender el
nuevo concepto del riesgo de asociacién. Los tribunales seran
quienes deban decidir si en el caso concreto que se les presenta
concurren las circunstancias necesarias para apreciar clara-
mente que el uso de la marca por otra persona distinta del
titular podria generar en el consumidor una percepcién errénea
del origen empresarial de los productos o servicios para los que
se pretende registrar la nueva marca. Ahora bien, éste 1iltimo
efecto quiebra completamente con la regla de 1a especialidad, y
lo hace hasta el punto de que el titular de la marca registrada
verd extendidos los efectos del uso de su marca a productos que
no tendran ninguna caracteristica comin con aquéllos en rela-
cién a los cuales fue utilizada la marca, reduciendo altamente
las posibilidades de los competidores.

En conclusién, el legislador espafiol anuda al uso parcial de
la marca registrada una consecuencia juridica dispuesta de un
modo escalonado, a partir de la cual tal uso sirve para acreditar:
1) en primer lugar, que la marca ha sido usada en relacién a
todos los productos de la clase del nomenclator en la que se
integra el producto en relacién al cual la marca se usé efectiva-
mente; 2) en segundo lugar y, amén de los ya mencionados, el
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uso parcial de lamarca extendera sus efectos a aquellos produc-
tos que guardan una relacién de semejanza con el primero
respecto del cual 1a marca fue usada de una manera efectiva y
real; y 3) por dltimo, el uso parcial de la mareca servira para
acreditar el uso de la misma respecto de aquellos productos en
relacién a los cuales, sin guardar esa relacién de semejanza
rgspecto del primero, el uso de dicha marca podria dar lugar a
riesgo de asociacién por los consumidores respecto del origen de
unos y de otros.

3. SITUACION DE LA CUESTION A NIVEL INTER-
NACIONAL

3.1. La Directiva Comunitaria y la postura adopta-
da por la doctrina y jurisprudencia alemanas

. Si observamos los arts. 11.4 y 13 de la Directiva Comunita-
ria, advertimos que los efectos extensivos del uso parcial de la
marca registrada no van mas alld de lo que son los propios
productos respecto de los cuales la marca fue efectivamente
usada®®. Los mencionados articulos disponen lo siguiente:

Art. 11.4 DM «Si la marca anterior se hubiera usado sola-
men?fe para parte de los productos o de los servicios para los que
hubiere estado registrada, a los efectos de la aplicacién de los
apartados anteriores se considerard registrada solamente para
dicha parte de los productos o servicios».

) Art.. 13 DM Cuando la causa de... caducidad de una marca
sélo exista para parte de los productos o servicios paralos que la

2i8 MASSAGUER FUENTES, J., Voz «Marca», «Enciclopedia Juridica B4-
sica», Ed. Civitas, Madrid, 1995, pag. 4188. El autor denuncia el exceso
de la LM espafiola en este punto con las siguientes palabras: «..la
gene.ro‘mdad con que se trata el uso parcial no es compatible con las
previsiones comunitarias».

EL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA 173

marca haya sido solicitada o registrada, la... caducidad... sélo
se extenderd a los productos o servicios de que se trate».

Tampoco el tenor del § 49 (3) de la Ley alemana (MG) amplia
los efectos del uso serio de la marca més alla de aquellos
productos o servicios en relacién a los cuales fue ésta efectiva-
mente usada. Asi, reza el §49 (8) «Si la causa de caducidad
existiera respecto de una parte de los productos o servicios para
los cuales fue registrada, se declarard la caducidad sélo de

ellos».

Como facilmente se aprecia, en lo unico que coinciden los
mencionados preceptos y la Ley espaiiola no es mds que en la
regla de que el uso efectivo dela marcaregistrada extendera sus
efectos de conservacion del derecho de la misma respecto de los
productos o servicios para los cuales fue efectivamente usada.
Pero ninguna de ellas se pronuncia de la forma en que lo hace
la ley espaiiola, reconociendo la extensién de los efectos del uso
de la marca en relacién a un producto o servicio al resto de los
productos pertenecientes a la misma clase del nomenclator
internacional?” al que pertenece el producto para el cual fue
registrada la marca y, por supuesto, no lo hacen hasta el punto
de que el titular pueda extender el uso efectivo de su marca
respecto de todos los competidores siempre que ello pueda
generar riesgo de asociacién. La Ley espafiola excede en todo a
las previsiones comunitarias beneficiando, primordialmente,
al titular de la marca registrada y disminuyendo el riesgo de
confusién, mientras que la solucién estricta adoptada por la ley
alemana?’yla DM favorece principalmente alos competidores;

277 El nomenclator internacional vigente es el establecido en virtud del
Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, relativo a la clasificacién
internacional de productos y servicios para el registro de marcas, en su
revisién de Ginebra el 18 de mayo de 1977, (BOE nim. 65, de 16 de marzo
de 1979).

278 UJna primera postura respecto de la solucién adoptada por la ley alemana
es la solucién minimalista stricto sensu, segun la cual la marca se
entiende usada para aquellos productos en relacién a los cuales lamarca
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en contrapartida, serda mucho mayor el riesgo de confusién del
lado de los consumidores?™.

La doctrina y jurisprudencia alemanas han intentado suavi-
zar larigidez de este precepto a través de la llamada «erweiterte
Minimallésung» o solucién minimalista lato sensu, atendiendo
alafinalidad perseguida por la carga legal de uso?°. Segtn esta
solucién, el uso efectivo de la marca registrada surtira sus
efectos esencialmente respecto de los productos y servicios en
relacién a los cuales fue efectivamente usada y, a partir de ellos,
se extenderan sus efectos a aquéllos que sean entendidos por la
opinién general del publico de los consumidores como perte-
necientes a una misma clase de productos?. Esta interpreta-

fue efectivamente usada, FERNANDEZ NOVOA, «El Sistema Comuni-

tario...», op. cit., pag. 382.

Con la expresién riesgo de confusién nos referimos a los dos tipos de

riesgo que puede soportar la persona del consumidor ante las marcas, es

decir, al riesgo de confusién propiamente dicho, y al de asociacién.

280 MASSAGUER FUENTES, J., «E. J. B», op. cit., pg. 4188; adopta la
misma solucién para resolver el problema planteado por las disonancias
entre la LM y la DM en materia de uso parcial.

21 Tigress-BGH ST. de 7 de junio de 1978, GRUR 1978, 647 y ss.; Taurus-
BGH ST. de 13 dejulio de 1989, GRUR 1990, pags. 39 y ss. En esta dltima
sentencia entiende el BGH que la calificacién de «perteneciente a la
misma clase» no ha de tener como pardmetro el interés econémico del
titular de la marca pues éste nunca sera tenido en cuenta en las
representaciones mentales que de los productos se hace el ptiblico. Esta
pauta serd interpretada en el sentido de que «productos iguales» son
aquéllos cuyas caracteristicas y finalidades coinciden en sentido amplio.
Corrige los fundamentos en los que se apoya el Tribunal cuya sentencia
se recurre (posibilidad de subsumir los productos en una misma catego-
ria, y relacién de accesoriedad entre los mismos) alegando que esta
similitud debera entenderse a partir de la esencia misma de los produc-
tos, es decir, que segin las caracteristicas propias y finalidad de los
mismos coincidan efectivamente con las de aquéllos en relacién con los
cuales la marca se us6 realmente. Sin embargo, niega esta coincidencia
sobre los aparatos tocadiscos respecto de radiocassettes, por servirse
éstos de soportes mecdnicos distintos y utilizar técnicas de funciona-
miento distintas. Asimismo, niega tal relacién respecto de los tocadiscos
¥ accesorios de los mismos como auriculares, micréfonos y altavoces, en

279
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cién flexibilizada toma por razén la libertad de actuacién del
titular de la marca y se asienta sobre dos pilares: las caracteris-
ticas intrinsecas y la funcién de los productos confrontados. Sin
embargo, no extenderd nunca sus efectos a la totalidad de los
productos encuadrados en la misma clase del Nomenclator.
Esta era, ademais, la solucién propuesta por los representantes
del grupo alemdn en el congreso organizado por la AIPPI en
Sydney en 1988.

3.2. Planteamiento de la cuestion a nivel interna-
cional: reunién del grupo de la AIPPI, Sydney
10-15.4.1988

Sorprendentemente, el grupo espaifiol no incluia en la pro-
puesta presentada en este mismo congreso®? el iltimo inciso

base a que el ptiblico nunca los entender4 como una misma clase respecto
de aparatos de radio y radiocassettes. Las argumentaciones que hace el
BGHas consideramos correctas, sin embargo nos mostramos discrepantes
ante la solucién por él adoptada. Es muy dudoso que la opinién general
del publico vea efectivamente en los productos aqui juzgados dos tipos
independientes de productos ante los cuales perciba un origen empresa-
rial diferente. El consumidor medio, ante aparatos tocadiscos y
radiocassettes que vayan dotados de signos idénticos o similares, los
asociard con un mismo origen empresarial. Por esto, pensamos que la
solucién més acorde con la esencia del derecho de marca y la salvaguar-
dia de la seguridad juridica desde sus distintos planos: titular de la
marca, proteccién del mercado y de los consumidores, aconseja extender
los efectos consolidatorios del uso a estos productos. De la misma opinién
participa FERNANDEZ NOVOA, «El Sistema Comunitario...», op. cit.,
pég. 382, nota n.? 133. Algo parecido sucede en el STS de 5 de abril de
1994, caso «Qasis», comentada por GINER PARRENO y ROBLES
MARTIN-LABORDA, Derecho de los Negocios, diciembre 1994, pags. 41
y ss. Mas profundamente comentada por BOTANA AGRA, M, «Las
deslegitimaciones del Tribunal Supremo sobre la legitimacién para el
ejercicio de la accién de caducidad del registro por falta de uso», La Ley
1994-4, pags. 419 y ss.

282 Vid. AIPPI Annuair 1987/III Réunion du Comité exécutif Sydney-1988
(10-15 avril 1988), Rapports des Groupes Q 92A, pags. 101 y 102.
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que dispone el art. 4. 4 LM, ley ésta que se promulgé varios
meses después. En la propuesta se recogia una solucién amplia
al estilo de las leyes francesa y britdnica, que incluia, por una
parte, la extensién del uso de la marca en relacién a un producto
a todos los de la clase nomenclator internacional, y por otra, a
aquéllos respecto de los cuales, aun perteneciendo a otras clases
del nomencldtor —suponiendo que el titular de la marca la
tuviera también registrada para esas clases— la utilizacién de
la marca por tercero pudiera generar riesgo de confusién. El
grupo espafiol se pronuncia ademds expresamiente sobre la
evidencia de las marcas defensivas y la entiende en los casos en
que la misma marca o signos muy similares son registrados con
el fin de cubrir diferentes clases del nomencldtor y no son
efectivamente utilizados respecto de estos productos —las
llamadas también marcas de cobertura—. En esos casos, en-
tiendo con la doctrina mayoritaria que no seran dignas de
proteccién, y por tanto, deber4n ser canceladas una vez trans-
currido el plazo legal, por ser las marcas defensivas y de
reserva, precisamente, los tipos de marca que pretende evitar
y erradicar el legislador con la introduccién del principio del uso
obligatorio.

Alavista de las propuestas presentadas por cada uno de los
paises, el Comité ejecutivo de la AIPPI, adopta una solucién
acorde con la mantenida por el grupo alemén: el &mbito que
quedard protegido por el uso de lamarca se extendera a aquellos
productos que sean homogéneos y nonecesariamente a todos los
que pertenezcan a la misma clase del nomenclator para la que
la marca se registré originariamente.

3.3. Extension del uso parcial en el reglamento de
marca comunitaria

También el Reglamento de Marca Comunitaria adopta la
solucién acogida por el legislador alemén y establece en su art.
43. 2 in fine RMC, relativo al examen de oposicién, que «si la
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marca comunitaria anterior sélo se hubiere utilizado para una
parte de los productos o de los servicios para los cuales esté
registrada, sélo se considerard registrada, a los fines del examen
de la oposicion, para esa parte de los productos». Lo mismo
establece el art. 56. 2 in fine RMC a los fines del examen de la
solicitud de nulidad. Por tanto, la marca comunitaria se entien-
de usada exclusivamente en relacién a aquellos productos o
servicios respecto de los cuales se usé efectivamente.

No obstante, al ser tal solucién idéntica a la que habia
adoptado el legislador aleman, y que exponfamos en el apartado
anterior, la doctrina més autorizada entiende que las pautas
flexibilizadoras aportadas por quienes sustentan la solucién
minimalista lato sensu en la doctrina germana deberian apli-
carse légicamente en sede comunitaria?ss,

3.4. Interpretacion del apartado 4.2 del art. 4 LM

Lanecesidad de unainterpretacién arménica de este precep-
to segun el sentido tltimo de la figura del uso obligatorio, y en
dltima instancia, entender el art. 4.4 LM sin contravenir lo
previsto por la Directiva de armonizacién en materia de mar-
cas, precisa de una ponderacién de todos los intereses conver-
gentes en cada uno de los supuestos legales.

Asfi, una ampliacién automatica de los efectos del uso a todos
los demads pertenecientes a su misma clase, beneficia al titular
registral y alos consumidores quienes correrdn menor riesgo de
confusién. Hemos de sefialar que, en no pocas ocasiones, la
marca no se registra mencionando cada uno de los productos de
una clase respecto a los cuales ésta pretende ser utilizada, sino
que en la solicitud consta el nimero diferenciador de la clase del
nomenclator oficial sin especificar s6lo determinados productos

%83 FERNANDEZ NOVOA, <El Sistema Comunitario...», op. cit., pag. 382.
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0 servicios pertenecientes a ella, con lo cual, 1a utilizacién de 1a
marca en relacién a alguno de esos productos, segtin lo previsto
en la LM, extenderd sus efectos respecto de todos los que
integran la misma clase?®*, En este orden de cosas, aunque la
DM no extiende los efectos del uso a todos los demds incluidos
en la clase a la que pertenece el producto respecto del cual fue
utilizada la marca, al ser la previsién de la DM la base minima
que deberan proteger cada uno de los ordenamientos comunita-
rios, laley espafiola no contraviene lo por ella previsto, otorgan-
do mayor proteccién y redundando ésta en beneficio de otros
intereses que, en este supuesto, consideramos mas dignos de
proteccién, como son: el del titular de la marca, el de los
consumidores y el de la transparencia de mercado. En este
punto, y a la luz de la prictica espafiola en punto a las
solicitudes de marcas, observamos positivamente la solucién
adoptada por la ley espafiola pese a que ello perjudica los
intereses de los competidores?®.

4 O’REILLY, «Clasificacién», en «Comentarios a los Reglamentos sobre la
marca comunitaria», coord. CASADO CERVINO, A., y LLOBREGAT
HURTADO, M.2 L., Universidad de Alicante, Alicante, 1996, pag. 305. El
autor declara que la practica seguida por las Oficinas nacionales de los
paises dela Comunidad, a pesar de utilizar la clasificacién internacional
del Acuerdo de Niza, est4 lejos de estar armonizada entre las mismas.
Con todo, cuando en la solicitud se hayan especificado los productos a los
que se va a dotar de marca, por ejemplo, «gafas, monturas, sus recambios
y accesorios» de la clase 9 del nomenclator, seria excesivo aplicar
automaticamente el art. 4. 4. Iy extender el ius prohibend; de su titular
a «balanzas, basculas y aparatos de pesar» comprendidos en la misma
clase 9, contra quien utilice una marca idéntica o similar en relacién
exclusivamente a estos tltimos, y en estos casos si aplicariamos la
mencionada solucién minimalista en sentido lato en beneficio de los
competidores. En el caso contrario, es decir, si no se hubieran especifica-
do los productos, seria conveniente que el titular de la marca, a la hora
de renovar su registro lo especificara para poder aplicar la solucién
anterior. En todo caso, estimamos que deberfa armonizarse dicha situa-
cién y que fuera preceptivo especificar en las solicitudes de marcas, no
s6lo la clase a la que pertenecen los productos sino también, cuéles son
exactamente los productos que se pretende distinguir.

285

EL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA 179

Por lo que respecta a la extension del uso parcial a aquellos
productos o servicios similares, hemos de realizar unas obser-
vaciones: 1) en primer lugar, nunca podran, obviamente, exten-
derse estos efectos a productos para los cuales la marca no esté
registrada, de manera que si no registré su marca para los
productos que son similares a los que van distinguidos por la
marca del titular, no podran ser éstos amparados por dicha
extension?®%; 2) en segundo lugar, acogemos como adecuados los
criterios empleados por la teoria minimalista en sentido lato
para determinar la similitud de los productos o servicios, es
decir, las caracteristicas intrinsecas y la funcién de los produc-
tos confrontados y, siempre, desde la perspectiva del consumi-
dor, puesto que la similitud de los productos determinara la
coincidencia del piblico adquirente de unos y de otros. Por
dltimo, no deberan extenderse los efectos para los productos
pertenecientes a otras clases del nomenclétor, si a pesar de
tener registrada su marca para esas clases resultara evidente
que esos registros se realizaron con fines defensivos, los cuales
serdn cancelados una vez trascurra el plazo previsto legalmen-
te. En cualquier caso, el hecho de que la similitud del producto
integrado en otra clase del nomenclator sea el factor que
determine la acreditacién de su uso por efecto reflejo de la
utilizacion efectiva y real de la marca respecto de su semejante,
no sera suficiente para acreditar el uso de 1a marca respecto de
todos los productos de esa nueva clase del nomenclator. El

286 Cuesti6n distinta es, sin embargo, que el ius prohibendi del titular de la
marca pueda extenderse, en determinados casos, hasta el punto de que
el solicitante de una marca idéntica o similar vea impedido su registro
para productos que no coinciden con aquéllos para los que el titular
anterior registré la marca oponente. Ello seréd consecuencia de la supe-
racién de la regla de especialidad en el caso de las marcas renombradas
ydeladeclaracién de un efectivo riesgo de confusién o de asociacién. Pero
estono tiene nada que ver con la accién de caducidad por falta de uso sino
con la accién de nulidad del art. 48 LM basada en la prohibicién relativa
del art. 12. 1 a) LM.
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efecto reflejo del uso no podra extenderse mas que a ese
producto o servicio que se califique de semejante y nunca a la
totalidad de la clase que lo recoge.

Por tltimo, el supuesto de extensién de los efectos del uso de
una marca respecto de otros productos que ninguna relacién
guardan respecto de los que comercializa el titular con su
marca, s6lo serd posible, entendemos, en el supuesto de las
marcas renombradas, ante las cuales cede la regla de especia-
lidad, en beneficio de los intereses del titular, quien se veria
expuesto a perjuicios de gran envergadura?’. Y, en todo caso, se
valorara ese riesgo en funcién de los pardmetros apuntados en
el capitulo VIII, apdo. 1.

En el caso de la marca renombrada, sera legitima esa
limitacién del derecho de los demas solicitantes de marcas, por
gozar, en este supuesto, ulteriores intereses de un peso supe-
rior. Adems4s, extender los efectos consolidatorios del uso de la
marca incluso alli donde no existe homogeneidad de productos
0 servicios no es méds que expresion de la tendencia
sobreprotectora de las marcas renombradas del actual Derecho
de Marcas.

No podemos olvidar que la clasificacién internacional del
Arreglo de Niza es una clasificacién arbitraria, y por ello, no
corresponde realmente con cada sector de mercado®. En oca-

287 Hstacuestién es ampliamente desarrollada por M. MONTEAGUDO, «La
proteccion de la marca renombrada», op. cit., pags. 85y ss.

288 E]1 Reglamento CE, ntim. 2868/95 de la Comisién, de 13 de diciembre de
1995, por el que se establecen normas de ejecucion del Reglamento CE
nim. 40/94 del Consejo, sobre la marca comunitaria (DOCE ndm. L 303,
de 15 de diciembre de 1995), establece en el ndm. 4 de suregla 2, que «La
clasificacién de productos o servicios servird exclusivamente a efectos
administrativos. Por consiguiente, no se considerara que los productos y
servicios son similares por el hecho de que figuren en la misma clase de
la clasificacién del Arreglo de Niza, ni que los productos y servicios
difieren entre si porque aparezcan en diferentes categorias de dicha

o
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siones, una clase de productos abarcara distintos sectores de
mercado, y a la inversa, un sector de mercado podra verse
reflejado en distintas clases del nomenclator oficial. Este se-
gundo supuesto sera el mas corriente. Por ello, al juzgar la
susceptibilidad de extensién del uso de una marca, debemos
tener presente el hecho de que sila marca es notoria y, por ende,
muy conocida en un determinado sector de mercado, serd mayor
el riesgo de confusién que supondria el uso de una marca
idéntica o parecida por un tercero para distinguir productos o
servicios que, perteneciendo al mismo sector de mercado, no se
encuentran bajo una misma clase del nomenclator. En estos
casos, los criterios que deberan aplicarse a la hora de apreciar
la semejanza entre los productos o servicios deberan coincidir
con aquéllos que servirian para enjuiciar el riesgo de confusién,
siendo éstos mas flexibles cuanto mayor sea la notoriedad de la
que goza la marca.

clasificacién». En este sentido vid. O’'REILLY, «Clasificacién», en «Co-
mentarios...», op. cit., pag. 307.



IX. INTRODUCCION DEL SISTEMA
DE CONTROL DE OFICIO DE
USO DE LA MARCA
REGISTRADA. ART. 7. 2 LM

1. CONFIGURACION LEGAL

El legislador espafiol introduce en el momento de la renova-
cion del registro de la marca registrada un sistema de control ex
officio del uso obligatorio. Como selee enel art. 7.2 LM, el titular
de la marca debera presentar la solicitud de renovacién del
registro acompainada de una declaracién en documento puiblico
de uso de la misma, indicando los productos o servicios en
relacién con los cuales la marca ha sido usada.

Este control de oficio significa que el titular de la marca no
podra renovar su registro a los diez afios, contados desde el
depésito de su solicitud??, si no alega, por medio de documento
publico, que su marca fue objeto de uso.

Elart. 18 del Reglamento parala ejecucién de la Ley 32/1988,
de 10 de noviembre, de Marcas?*, establece para el procedi-
miento de renovacién ante la OEPM, que por ella serdn exami-
nados los siguientes puntos: si la solicitud cumple todos los
requisitos fijados por la Ley y el Reglamento y silos documentos
necesarios para la renovacién se han presentado en la forma

289 El dies a quo viene determinado por el art. 5 LM.
290 Aprobado por el Real Decreto 645/1990, de 18 de mayo de 1990, BOE 125/
90 de 25 de mayo, marg. 1398.
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legal y reglamentariamente determinada. De ello podriamos
entender que en el examen de los requisitos legales y reglamen-
tarios, la OEPM comprueba realmente el contenido del docu-
mento publico adjunto en el que se declara usada la marca y
valora si la forma en que el titular alega haberla usado es apta
para acreditarlo, es decir, si en el procedimiento de renovacién
se comprueba si los datos que adjunta el solicitante son
acreditativos de un uso efectivo y real. Sin embargo, de la
lectura de los incisos segundo y tercero advertimos que la
OEPM comunica al solicitante tan sélo las irregularidades
observadas en ella a los tnicos efectos de que sean por él
subsanadas. De ello concluimos que la OEPM tan sélo entra a
revisar los aspectos meramente formales de la solicitud sin
proceder posteriormente al examen de los requisitos materia-
les, y concretamente, si de la declaraciéon se deduce suficiente-
mente que la marca fue usada de una manera efectiva y real.

2. VALOR JURIDICO DE LA DECLARACION

Para el enjuiciamiento del valor juridico de la declaracién de
uso y efectividad global de este sistema de comprobacién ex
officio debemos plantearnos previamente cudl debe ser el con-
tenido de la declaracién notarial. El art. 7.2 LM hace simple-
mente referencia a una declaracién de uso y no dice expresa-
mente que deba acreditarse en ella un uso efectivo y real. Si,
efectivamente, el titular de la marca cumpliera con la exigencia
prevista en el art. 7.2 LM adjuntando meramente el acta
notarial en la cual declara simplemente haber utilizado su
marca en relacién a determinados productos o servicios sin
mayores especificaciones, llegariamos a la conclusién de que
este control administrativo carece de virtualidad practica. En
primer lugar, carecerd de virtualidad practica por bastar la
simple declaracion del titular para el levantamiento de esta
acta, sin ser necesario que conste especificamente en ella las
actividades concretas a través de las cuales cobra vida dicho
uso. En segundo lugar, porque la OEPM sélo observari la

EL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA 185

presencia de esta declaracién en documento piiblico entre los
requeridos para la concesién de la renovacién del registro. De
ello se deduciria que esta declaracién de uso tiene el valor deun
mero tramite administrativo que, en tltima instancia, intimida
al titular de la marca por la eventual apertura de un proceso
penal por falsedad en documento publico?®'. En caso de que el
titular especificara en esta declaracién cudles son los actos de
uso que ha realizado en ese periodo de tiempo, tampoco aqui
deberia valorar el notario si los actos de uso que alega el titular
de la marca son constitutivos de un uso efectivo y real en el
sentido del art. 4 LM. El art. 7.2 LM exige tnicamente una
declaracién de uso y no una declaracién de uso efectivo y real.
Si por el contrario, se tratara de un acta de notoriedad del tipo
que regulan los arts. 209y ss., del Reglamento del Notariado, en
ese caso, si deber4 practicar el fedatario publico cuantas prue-
bas estimase necesarias, fueran éstas o no propuestas por el
requirente. En este caso si que podriamos afirmar que media
una comprobacién efectiva de la utilizacién de la marea, y que,
por ello, la declaracién en documento publico que requiere el
art. 7. 2 LM cumpliria su cometido. Sin embargo, no es a este
tipo de acta al que se refiere la legislacion marcaria sino al
primero.

De lo anterior se sigue: 1) en primer lugar, que la renovacion
del registro en estos términos, no engendra una presuncion
iuris tantum de un uso efectivo y real de la marca renovada,
invirtiendo, por tanto, la carga de la prueba como sucede con la
acreditacién por medio de certificado oficial de la explotacién de
la patente ex art. 84.1 LP. Y ello es asi porque, en el caso de las
patentes, el certificado es expedido, previa peticién del titular,
por los Servicios periféricos del Ministerio de Industria —o las
Administraciones Auténomas segin competencia— y se basa

291 E] declarante que faltara a la verdad en la narracién de los hechos ante
el notario podria ver desencadenadas las consecuencias penales previs-
tas por el art. 303 CP por delito de falsedad de documento piblico.
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en la inspeccion del proceso de fabricacién y en la comprobacién
de la comercializacién del objeto de la invencién patentada?®?.
Como podemos advertir, éste tiene un cardcter mucho més
exhaustivo. Sin embargo, tal declaracién de uso de la marca
registrada, en el sentido que acabamos de exponer, no puede
tener efectos validatorios de la falta de uso y, por tanto, no
puede instaurar un nuevo dies a quo para el cémputo de los
cinco afios. 2) En segundo lugar, si un tercero—inclusola propia
OEPM ex art. 56 LM— entablase accién de caducidad por falta
de uso de una marca, cuyo registro ha sido renovado con la
presentacién de declaracién notarial de uso, deberia probar
igualmente el titular de la marca que la misma ha sido objeto
de un uso en los términos del art. 4 LM, con lo cual 1a presenta-
cién dela declaracién jurada careceria de funcionalidad alguna.

Por el contrario, si entendemos que el legislador espafiol ha
querido encarnar en esta declaraciéon de uso la figura del
affidavit of use®®® de la section 8 de la Lanham Act, debera
entonces el titular de la marca demostrar el uso de la marca y
no simplemente declarar que la marca esta siendo usada?*.
Segtn el sistema norteamericano, el solicitante de la renova-
cién deberd presentar una declaracién jurada o affidavit of use
y aducir las pruebas pertinentes sobre el uso de la marca.
Seniala AREAN LALIN?%, entre las pruebas que pueden apor-

292 BOTANA AGRA, M., «El plazo de presentacién del certificado acredita-
tivo de la explotacién de la invencién patentada». Comentario a la
sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera) de 21 de diciembre de
1987. Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, 4 CEFI
1993, pags. 20 y ss.

293 AREAN LALIN, «El uso obligatorio de la marca registrada». Comentario
ala Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 30 de octubre de
1986. Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, 4 CEFI
1993, pag. 33.

294 AREAN LALIN, «El cambio de forma de la marca...», op. cit., pdg. 66 y ss.

2% Elautorrealizaun estudio exhaustivo dela denegacién de renovacién del
registro ex officio en su obra «El cambio de forma de la marca...», op. cit.,
pags. 61y ss.
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tarse, la presentacién de etiquetas, envases o fotografias de
envases que prueben el uso de 1a marca; o copias de las facturas
relativas a la venta o distribuciéon de los correspondientes
productos o servicios, etc. Esta declaracién se presenta ante la
Oficina de Marcas y, en ella, un Examinador deberd admitirla
0 no, segin su buen criterio, siendo su decisién susceptible de
ulterior recurso. Apreciamos, segin este sistema, que el uso de
la marca es juzgado plenamente, encarnandose en él, por tanto,
un sistema efectivo de comprobacién de oficio del uso de la
marca.

Efectivamente, el legislador espafiol ha importado este me-
canismo de la figura que ya contemplaba el defecho americano
puesto que éste no esta previsto ni en el texto del Reglamento
sobre la Marca Comunitaria?®, ni en el texto de la ley alemana,
niel Art. L.712-9 del Code de la Propriété Intellectuelle, ni el art.
5 de la ley italiana®”. Por tanto, seria conveniente que la ley
espafiola previera igualmente que, en la declaracién ante nota-
rio se consignara en acta de notoriedad en el sentido anterior-
mente expuesto, aportando el titular de la marca pruebas
suficientes para declarar a partir de ellas que éste ha realizado
un uso efectivo de su marca o practicindolas el mismo notario
conforme se requiere en este tipo de actas. Ademads, seria
igualmente conveniente ofrecer la posibilidad, por parte del
titular de la marca, de alegar, por medio del mismo documento,
las causas justificativas que, en su caso, impidieron el uso pues,

2%  En la Propuesta de Reglamento de marca comunitaria si que se hacia

depender la renovacién del registro de la previa presentacién de la
declaracién de uso (vid. art. 37 PRMC 1980, GRUR Int. 1981, p4g. 93.).
Con todo, el texto definitivo del Reglamento omite tal requisito y hace
depender dicha renovacién, por otro periodo de diez afios, de la presen-
tacién de la solicitud dentro de los seis meses anteriores a la expiracién
del anterior plazo de proteccién y el simple pago de las tasas correspon-
dientes (vid. art. 47. 3 RMC).

297 Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929 (Gazz. Uff. n. 203 del 29 agosto
1942) modificado por el Decreto Legislativo 4 diciembre 1992, n. 480.
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de lo contrario, el titular de la marca no podria ver renovado su
registro. Ala vista de los datos aportados en esa declaracién por
el titular, podria recabar la OEPM una relacién més detallada
del uso que de la marca ejercité €l mismo, o bien, si resultare
obvio un uso aparente de la marca cuya renovacion se pretende,
gjercitar la accién de caducidad parala que le legitima el art. 56
LM.

Ciertamente, el sistema norteamericano de marcas difiere
en muchos aspectos del sistema comunitario, inspirandose
aquél, esencialmente, en el principio de la intervenciéon admi-
nistrativa?®. Tal vez por ello, por querer suavizar la rigidez y
marcado administrativismo de este sistema, ha preferido el
legislador simplificar este sistema de control administrativo y
considerar suficiente la declaracién en documento piblico en
los términos que exponiamos al inicio del presente epigrafe. En
cualquier caso, serd una vez mds la préctica la que nos de una
respuesta sobre la manera de aplicacion y sentido de este
mecanismo de control ex officio.

298 Parauna visién global del sistema del affidavit ex section 8 de la Lanham
Act, vid. por todos AREAN LALIN, «El cambio de forma...», op. cit., pags.
66 y ss.

X. CAUCE PROCESAL DE LA
CADUCIDAD POR FALTA DE
USO

1. LEY 32/1988, DE 10 DE NOVIEMBRE, DE MARCAS

Como apuntabamos en el capitulo II de esté estudio, el mal
funcionamiento de la caducidad de la marca por falta de uso se
debia, en gran parte, ala falta de un cauce procesal adecuado para
que terceros interesados pudieran hacerla valer. Las directrices
que orientaban la reforma del entonces vigente sistema del EPI,
durante el cual se denunciaba la existencia de la carga del uso
obligatorio como mero principio programatico carente de virtua-
lidad, se pronunciaban al respecto, reclamando la necesidad de
arbitrar en el sistema de la Ley de Marcas de 1988 mecanismos y
cauces procesales oportunos para superar la inefectividad del
instituto. Para ello la falta de uso debia poder ser invocada en el
procedimiento de oposicién por parte del solicitante de la nueva
marca e incluso, en calidad de excepeién, por el demandado en un
proceso de violacién del derecho de marca.

Laremisién hecha por el art. 40 LM a las normas contenidas
en el Titulo XIII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes,
en cuanto sean compatibles con la propia naturaleza de las
marcas, nos lleva irremediablemente a la conclusién de que, en
el actual régimen marcario, las deficiencias procesales que se
denunciaban anteriormente, han quedado practicamente de 1a
misma manera®”. Y decimos préacticamente porque, al menos,

2% GOMEZ DE LIANO Y BOTELLA, F., «Algunas notas sobre la tutela
jurisdiccional civil de la marca», en La importancia de la marca y su
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se ha logrado expresamente invertir la carga de la prueba y ya
no es quien demanda la caducidad de la falta de uso quien debe
probarlo, sino el titular de la marca, que es donde radica la
prueba positiva y facil del uso de la misma.

Ahora bien, la pretensién de conseguir que los terceros
interesados puedan invocar la caducidad de una marca por esta
causa, bien en el procedimiento de oposicién3®, como en calidad
de excepcién en un procedimiento de usurpacién, como vamos
a ver, queda vetada de la misma manera que en el anterior
régimen marcario.

El Art. 53 LM requiere la declaracién de caducidad por falta
de uso por parte de los Tribunales. Para determinar qué juez
serd el competente hemos de integrarla lectura del precepto con
lo dispuesto por los arts. 123 a 127 LP?!, Asi, segtn dispone el
art. 123 LP, corresponde a la jurisdiccién ordinaria el conoci-
miento de todos los litigios que se susciten como consecuencia
del ejercicio de las acciones previstas en la Ley de Marcas?®2. El

proteccién, CGPJ, Andema, Madrid, 1992, pags. 127 a 135, pag. 127, el
autor declara como una postura demasiado cémoda la adoptada por el
legislador espafiol en materia de marcas al remitirse en su art. 40 LM al
procedimiento especial regulado por la Ley de patentes, en tanto en
cuanto sus normas no sean incompatibles en este terreno.

Como mas adelante veremos, mantenemos la tesis de que la Ley de
marcas deja abierta la posibilidad, si bien de una manera implicita, de
que en este procedimiento el solicitante presente entre las alegaciones la
caducidad por falta de uso de la marca oponente. Sin embargo, ante el
requerimiento legal de la declaracién judicial de la caducidad por esta
causahacenecesariala consiguiente interposicién de demanda declarativa
de caducidad por falta de uso ante el Tribunal correspondiente.

Para la tramitacién de los procedimientos civiles en materia de marcas,
véase: GASTON DE IRIARTE, S., «Consideraciones sobre las especiali-
dades procesales en materia de propiedad industrial e intelectual», AC.
1992, margs. 517 y ss.

Ello no es sino consecuencia del principio de unidad jurisdiccional
proclamado por el art. 117 CE, al que se acomoda el art. 3 LOPJ, cit.
GOMEZ DE LIANO Y BOTELLA, F., «Algunas notas sobre la tutela
Jjurisdiccional civil de la marca», op. cit., pag. 127.
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procedimiento a seguir serd un ordinario de menor cuantia
segiin dispone el art. 125. 1 P, que se principiara por demanda
en la que se exprese el tipo de accién que se ejercita —Arts. 680
en relaciéon con el art. 524 LEC—, en nuestro caso, la accién
declarativa de caducidad por falta de uso. Y sera competente el
juez de Primera Instancia de la ciudad que sea sede del TSJ de
la Comunidad Auténoma correspondiente al domicilio del de-
mandado (art. 125. 2 LP)%%,

Ya sabemos que si un tercero con interés legitimo, desea que
se declare la caducidad de una marca por falta de uso, debe
ejercitar la accién declarativa de caducidad. Ahora bien, si esa
persona es demandada por violacién de un derecho de marca, a
la luz del art. 126 LP, no podra alegar por via de reconvencién
o por via de excepcion el non usus de lamarca de la parte actora,
puesto que el art. 126 LP se refiere a la nulidad total o parcial
de la patente (entiéndase marca), y la falta de uso de la marca
es causa de caducidad, no de nulidad. Esto, efectivamente,
produce una situacién no deseada a la luz de las reivindicacio-
nes doctrinales expuestas y contraria nuevamente la efectivi-
dad de la carga legal de uso prevista por el art. 4 LM. Por ello
estimamos necesaria una reforma por cuanto a este aspecto se
refiere.

En cuanto al procedimiento de oposicién ante la OEPM, si
parece posible entender que el solicitante de la marca puede

303 En este punto se produce un abandono de las reglas competenciales
previstas en los arts. 51 a 70 LEC, consagrando las reglas procesales de
las leyes de patentes y de marcas un criterio especifico, —GOMEZ DE
LIANO Y BOTELLA, F., «<Algunas notas sobre la tutela jurisdiccional
civil de la marca», op. cit., pag. 128 y 129—, el principio de concentracién
territorial a favor de una sola ciudad del territorio del Tribunal Superior
de Justicia, —SOBREMONTE ANDRES, B.y RUBIDO DE LA TORRE,
dJ. L., «La proteccion civil de la marca ante la jurisdiccién civil espafiola.
Algunos aspectos procesales», en El tratamiento de la marca en el trdfico
Juridico-mercantil, CGPJ, Andema, Madrid, 1994, pags. 351 a 367, cfr.
pag. 352—.
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enervar la oposicién del titular de un derecho anterior alegando
la falta de uso de ésta tiltima en virtud de lo dispuesto por el art.
27. 3 LM y arts. 14 y 15 de su Reglamento de ejecucién3*,
Cuando a tal solicitud se presentan oposiciones, la OEPM
decreta la suspensién del expediente abriéndose el plazo de un
mes para que el solicitante presente las alegaciones oportunas.
En ese momento, entiendo que, de modo similar al que prevé el
art. 43.1y2RMC ylaregla 22 de su Reglamento de ejecucién®®,
el solicitante deberia alegar la falta de uso de la marca anterior,
pudiendo hacer uso la OEPM de la legitimacién que le otorga el
art. 56 LM e interponer la correspondiente accién declarativa
de caducidad ante el Juez de instancia. En este caso deberia
suspenderse la tramitacién del expediente haciéndola depen-
der de lo que decida la autoridad competente3®.

304 Real Decreto 645/1990, de 18 de mayo, por el que se aprueba en
Reglamento para la ejecucién de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de
marcas (BOE 125/90 de 25 de mayo, marg. 1398).

305 E] RMC —como vamos a ver mds detalladamente en el siguiente
apartado— prevé para el procedimiento de oposicién la posibilidad de
que, en el curso de su examen, las partes presenten observaciones, entre
las cuales queda expresamente a la voluntad del solicitante instar que el
titular de la marca oponente pruebe ante la Divisién de oposicién
correspondiente (art. 127 RMC) que ha usado su marca de una manera
efectiva en los dltimos cinco afios o0, en su caso, que existen causas
justificativas de su inaccién (art. 43. 1 y 43. 2 RMC).

806 A diferencia de lo que sucede en el RMC, en el procedimiento de oposicién
s6lo son admitidas alegaciones, de manera que el titular de la marca
oponente no puede aportar ninguna prueba a dicho procedimiento. Sélo
cabria, como decia, la accién del art. 56 LM para la cual queda legitimada
la OEPM. Como el procedimiento puede prolongarse tanto en el tiempo, al
demandado titular de la marca le interesara que el juez adopte las medidas
cautelares pertinentes. Sin embargo, para ello entiende la doctrina
(GASTON DE IRIARTE, op. cit., marg. 528) que el titular de la marca
anterior deber4 probar, no sélo la titularidad y vigencia de la marca, sino
que viene efectuando un uso efectivoy real. Entendemos que ello aceleraria
el proceso y, si bien la prueba que aportase en ese momento no fuera
exhaustiva, y debiera esperar a que se dictara sentencia definitiva, en estos
casos, quien no estd utilizando su marca efectivamente, dificilmente va a
poder probar su uso en ulteriores instancias.
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2. REGLAMENTO 40/94, DE 20 DE DICIEMBRE DE
1993, SOBRE LA MARCA COMUNITARIA

Asi como la Directiva 104/89 dejé libertad a los Estados
comunitarios para que regularan los procedimientos de regis-
tro, caducidad y nulidad en materia de marcas nacionales®”, el
Reglamento, como ordenamiento auténomo regulador de la
marca comunitaria, contiene una normativa detallada de estos
procedimientos que difiere en gran medida de la que hemos
tratado en el apartado anterior para las marcas espafiolas.
Veamos pues, a continuacién, cuéles son los procedimientos a
través de los cuales puede instarse la caducidad de la marca
comunitaria. En cualquier caso, de la regulacién de estos
procedimientos se desprende que el RMC, a diferencia del
legislador espafiol quien ha introducido en su Ley de marcas el
control ex officio del uso de la marca nacional, otorga solamente
a los particulares la iniciativa de instar la caducidad de la
marca comunitaria®®,

307 Considerando quinto de la Directiva 104/89.

308 CASADO CERVINO, «Uso de la marca comunitaria», en «Comentarios
alos Reglamentos sobrela Marca Comunitaria», op. cit., pag. 202, explica
que, al determinar la cuestién de a quién debe corresponder la iniciativa
ala hora de solicitar la caducidad de la marca comunitaria, existian dos
opciones: la primera, se decanta por la iniciativa de los particulares y se
fundamenta en la tesis de que el Derecho de marcas protege esencial-
mente intereses privados cuya tutela debe encomendarse a la iniciativa
privada; la segunda opci6n consistia en facultar también a los 6rganos
ptiblicos a solicitar la caducidad de la marca no usada. Esta wltima
postura responde ala filosofia de que el Derecho de marcas tutela, al lado
de los intereses privados, otros intereses de caracter general que no
pueden quedar al arbitrio de los particulares. Confirma el autor que la
opcion elegida por el legislador europeo ha sido la primera, otorgando la
iniciativa de solicitar la caducidad de la marca europea por falta de uso
exclusivamente a los particulares.
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2.1. Procedimiento de caducidad o nulidad ante la
oficina (Titulo VI, Seccion 5, arts. 55y 56 RMC)

La caducidad de la marca comunitaria puede instarse en via
administrativa, segin lo dispuesto en el art. 55. 1 RMC, me-
diante solicitud ante la Oficina3®.

2.1.1. Requisitos

Los requisitos que deben cumplirse para poder optar por esta
via seran los siguientes:

1) que el solicitante posea legitimacién activa.

Lalegitimacién activa dependerd, como establecen lasletras
a), b) y ¢) del art. 55. 1 RMC, de la causa de caducidad o de
nulidad que se alegue respecto de la marca comunitaria. Asi:

a) En el caso de que se aleguen causas de caducidad o de
nulidad absolutas (arts. 50 y 51 RMC) estara legitimada activa-
mente cualquier persona fisica o juridica, asi como por cual-
quier asociacién constituida para la representacién de los
intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios,
comerciantes o consumidores que tenga capacidad procesal
segtin la legislacién que le sea aplicable (letra a) del art. 55. 1
RMC)310;

309 A pesar de que se trata de un érgano administrativo quien conoce y
resuelve la causa, se trata éste de un proceso, en principio, contradictorio
y dispositivo basado en la congruencia con las excepciones derivadas del
principio de la investigacién de oficio de los hechos, DOMINGUEZ
GARCIA, M. A, «Solicitud de caducidad o nulidad», en «Comentarios a
los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria», coord. por CASADO
CERVINO y LLOBREGAT HURTADO, Universidad de Alicante, Ali-
cante, 1996, pag. 612.

310 Esta amplialegitimacién activa coincide conla previstaenelart. 41 RMC
para el procedimiento de registro.
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b) Si lo que se alega fuera la causa de nulidad relativa
prevista en el apartado 1 del art. 52, es decir, la existencia de un
derecho anterior que faculta a su titular a presentar oposicién
en el procedimiento de registro, estaran legitimadas activa-
mente las personas enunciadas en el art. 42, esto es, los
titulares de marcas anteriores —segtn el art. 8. 2 RMC— asf
como sus licenciatarios, siempre y cuando se den los requisitos
de los apartados 1y 5 del mismo articulo, esto es, identidad de
signos y de productos o servicios para los cuales se solicita la
marca o exista riesgo de confusién o asociacién, o bien la marca
comunitaria solicitada se aproveche indebidamente del carac-
ter distintivo o de la notoriedad de la marca, anterior o fuera
perjudicial para los mismos. Asimismo, estard legitimado el
titular de la marca cuando sea su agente o representante quien
la haya solicitado en su propio nombre y sin el consentimiento
de su titular, a no ser que justifique su actuacién. Y por iltimo,
los titulares y personas autorizadas a utilizar marcas no inscri-
tas o de signos utilizados en el trafico econémico de alcance no
uinicamente local, siempre y cuando el Derecho nacional les
otorgue proteccion (art. 55. 1b) RMC).

¢) Por ltimo, si se invocan las causas de nulidad relativa
previstas en el art. 52. 2 RMC, es decir, la existencia de un
derecho al nombre, a la imagen, un derecho de autor o un
derecho de propiedad industrial, estar4an legitimados activa-
mente para solicitar la caducidad de la marca comunitaria ante
la Oficina, los titulares de dichos derechos y quienes estén
facultados a ejercer los derechos en cuestién en el Estado
correspondiente (art. 55. 1¢) RMC).

2) que se haya pagado la tasa correspondiente®!! (art. 55. 2
RMC).

311 Esto debe ser directamente relacionado con la Regla 39 del Reglamento

de ejecucién n.? 2868/95 (en adelante RERMC), la cual en su apdo. b)
dispone que, de no haberse abonado las tasas correspondientes, el
solicitante serd avisado que de no ser éstas abonadas durante el curso del
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3) que dicha solicitud se presente en escrito motivado®®? (art.
55. 2 RMC).

4) que un Tribunal de un Estado miembro no haya resuelto
entre las mismas partes sobre una solicitud con el mismo objeto
y la misma causa, siempre y cuando dicha resolucién hubiera
adquirido fuerza de cosa juzgada (art. 55. 3 RMC)313,

2.1.2. Procedimiento

El procedimiento comienza con la presentacién de solicitud
de caducidad o nulidad de la marca comunitaria presentada
ante la Oficina (ex art. 50. 1 RMC) por cualquiera de los motivos
previstos en los arts. 51 y 52 RMC.

nuevo plazo que al respecto le serd concedido, su solicitud ser4 conside-
rada como no presentada. Es m4s, aun en el caso de que el solicitante
abonara las tasas pero lo hiciera una vez hubiera transcurrido ese nuevo
plazo le serdn devueltas. En cualquier caso, creemos con DOMINGUEZ
GARCIA, que el hecho de que las tasas no sean abonadas dentro del plazo
pertinente no supondr4, al contrario que en la via de recurso, la restitutio
in integrum del art. 78 RMC, pues su impago no trae como consecuencia
inmediata la pérdida de la accién, vid. DOMINGUEZ GARCIA, «Solici-
tud de nulidad y caducidad», en «Comentarios a los Reglamentos...», op.
cit., pag. 622.

312 E] contenido de dicha solicitud viene dispuesto por la Regla 37 RERMC,
la cual exige en su apdo. b) iv) que en ella consten, entre otros, la
indicacién de los hechos, pruebas y alegaciones justificativos de la
solicitud. Tal contenido es, como dice DOMINGUEZ GARCIA, «Solicitud
de nulidad y caducidad» en «Comentarios a los Reglamentos...», op. cit.,
pag. 618, reflejo de «<su naturaleza de auténtica demanda. En otro orden
de cosas, el monto de la tasa que en este caso procede viene dispuesto en
el art. 2 n.? 17 del Reglamento (CE) No. 2869/95 de la Comisién de 13 de
diciembre de 1995.

313 Vid. VICENT CHULIA, F., «Acciones civiles simultdneas y sucesivas
sobre la base de marcas comunitarias y de marcas nacionales», en
«Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria», coord.
CASADO CERVINO, A., y LLOBREGAT HURTADO, M.2 L., Universi-
dad de Alicante, Alicante, 1996, pdgs. 1043 y ss.

w
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La aceptacién de la solicitud de nulidad o de caducidad de la
marca comunitaria se hace depender necesariamente de la
observancia de todos los extremos previstos en la Regla 37
RERMC?*, Elidioma de la solicitud de nulidad o caducidad de
lamarca europea viene regulado en la Regla 38. 1 RERMC. Este
sera o bien la lengua de la solicitud del registro de la marca
comunitaria3’®, obien la segundalenguaindicada enla solicitud
del registro de la marca comunitaria, que en cualquier caso
habra de ser una de las lenguas de la Oficina®é.

Si la solicitud no se ajustara a lo legalmente previsto®"’, la

Oficina lo comunicara al solicitante y le invitara a subsanar las
¢

814 1,a solicitud deber4 contener segtin la letra a) de la Regla 37 RERMC, el
numero de registro de la marca comunitaria impugnada, el nombre y
direccién de su titular, la relacién de productos o servicios sobre los
cuales versa la solicitud de nulidad o caducidad. En la letra b) se
contienen extremos relativos a los motivos de la solicitud y concretamen-
te se exige al solicitante que presente, en los supuestos de los arts. 50 y
51 RMC, una declaracién en la que se hagan constar los motivos en que
se apoye la solicitud; en el caso de que la solicitud se fundamente en el
motivo previsto por el art. 52. 1 RMC, debera presentar los datos
relativos al derecho en que se base la solicitud de nulidad, asi como, en
caso necesario, los datos que justifiquen el derecho del solicitante a hacer
valer el derecho anterior como causa de nulidad; cuando la causa sea la
prevista en el apdo. 2 del art. 52 RMC, debera contener los datos relativos
al derecho en que se base la nulidad, asi como los datos que acrediten que
el solicitante es el titular de un derecho anterior o que, en virtud de la
legislacién nacional vigente, estd legitimado para reivindicar tal dere-
cho. Finalmente, y en todos estos supuestos, requiere el apdo. iv) que se
indiquen los hechos, pruebas y alegaciones justificativos de la solicitud.
Por lo que respecta al solicitante prescribe la letra c) de la Regla 37 que
adjunte su nombre y direccién. En el caso de que éste hubiera nombrado
un representante deberd aportar su nombre y direccién profesional.

315 Esta serd una de las lenguas oficiales de la Comunidad Europea ex Art.
115. 1 RMC.

316 Art. 115. 2 RMC «Las lenguas de la Oficina serdn: espafiol, alemén,
francés, inglés e italiano».

317 La Regla 39 RERMC dispone que la solicitud deberd ajustarse «a lo
dispuesto en el art. 55 RMC, en la Regla 37 RERMC, o cualquier otra
disposicién del RMC o de las presentes Reglas...»
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irregularidades observadas dentro del plazo que ella misma
prescriba. De no ser subsanadas en dicho plazo la solicitud de
caducidad o nulidad ser4 rechazada por la Oficina (Regla 39. 1
RERMC).

Una vezla solicitud es aceptada por cumplir todos los puntos
anteriormente expuestos, se comunicar4 al titular de la marca
comunitaria’!® y se abrir4d un periodo de examen de 1a misma3'?,
Para este examen, la Oficina invitard a las partes a que le
presenten dentro del plazo que ella misma sefiale, sus observa-
ciones sobre las notificaciones que les haya dirigido o sobre las
comunicaciones que emanen de las otras partes (art. 56. 1
RMCO). Es en ese momento cuando, a instancia del titular de la
marca comunitaria®?, el titular de la marca anterior —tanto
comunitaria como nacional (ex art. 55. 3 RMC)— que sea parte
en el procedimiento de nulidad, es decir, el solicitante de la
nulidad de la marca comunitaria, deber4 aportar la prueba del
uso de su marca de manera efectiva para los productos o
servicios para los cuales estaba registrada, y que ese uso tuvo
lugar dentro de los cinco afios anteriores a la fecha de solicitud
denulidad. En caso de que no pudiera probarlo, deber4 consistir
su prueba en la existencia de alguna causa justificativa de la
falta de uso (art. 56. 2 RCM). En el caso de que la marca anterior
estuviera registrada desde al menos cinco afios desde la fecha
de publicacién de la solicitud de la marca comunitaria, el titular
de la marca anterior deber4 aportar la prueba de que su marca
habia sido efectivamente usada en aquel momento, pues de lo
contrario, se desestimarad la solicitud de nulidad o caducidad en
todo o en parte®?. La falta de cumplimiento de la carga legal del

318 Vid. Regla 40. 1 primer inciso RERMC.

319 Vid. Regla 40. 1 tltimo inciso, 2, 3, 4 y 5 RERMC.

320 Se trata en este caso de la alegacién de la falta de uso de la marca
oponente como mera excepcién de fondo.

Lo que puede ser bastante frecuente es que el titular de una marca
anterior (en el sentido amplio del art. 8. 2 a) RMC) solicite la nulidad de

821

EL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA 199

uso por parte del solicitante oponente se traduce en la pérdida
de la legitimacién ad causam?®2. Sin embargo, no se declararé
la caducidad de la marca anterior por el hecho de no haber
quedado probado por su titular el uso efectivo de la misma. No
debemos olvidar que la solicitud de nulidad o caducidad de una
marca comunitaria puede basarse tanto en una marca comuni-
taria como en una nacional anterior®?®. Con todo, la caducidad
de la marca anterior cuyo uso no ha quedado probado en este
procedimiento, hecho éste que ha dado lugar a la resolucién
desestimatoria de la solicitud de lanulidad o caducidad, requie-
re de declaraci6n previa por parte de la Oficina o de la autoridad
judicial competente para conocer de la demanda reconvencional
del titular de 1a marca comunitaria®®!. Ahora bien, el hecho de que
el titular de 1a marca anterior no haya probado el uso de su marca
en este momento serd prueba suficiente en su contra cuando se
resuelva esta cuestién en el procedimiento pertinente®®.

la marca comunitaria. Imaginemos que aquél no hubiera formulado
oposicién dentro de los tres meses siguientes a la publicacién de dicha
solicitud —plazo previsto por el art. 42. 1 RMC— por no haber usado su
marca en los términos legalmente establecidos. En un momento poste-
rior, cuando la marca comunitaria ya ha accedido al registro, insta el
titular de la marca anterior la nulidad de la marca comunitaria en base
ala causa de nulidad relativa del art. 52. 1 RMC. Pues bien, para que se
declare la nulidad de la marca comunitaria deber4 probar a instancia del
titular de la marca comunitaria, no sélo que su marca habia sido usada
de manera efectiva, sino que, ademds, también habia sido objeto de un
uso efectivo y real dentro de los cinco afios anteriores a la publicacién de
la solicitud de la marca comunitaria. Como sefiala UBERTAZZI, («Apun-
tes sobre la carga de uso de la marca comunitaria», op. cit., pag. 124),
normalmente, el titular de la marca comunitaria atacada propondra
inmediatamente la prueba del uso de la marca cuyo titular solicita la
nulidad.

322 DOMINGUEZ GARCIA, «<Examen dela solicitud», en «Comentarios a los
Reglamentos sobre la Marca Comunitaria», op. cit., pag. 630.

323 Vid. art. 56. 3 y art. 8. 2 a) RMC. Lo mismo para el procedimiento de
oposicién, art. 43. 3 RMC.

324 Asilo dispone también el art. 50. 1 RMC.

325 Vid. GARCIA-CRUCES GONZALEZ, J. A., «Causas de caducidad», en
«Comentarios...», op. cit., pag. 565. En el caso de que se tratara de una
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2.1.3. Contenido de la resolucion

Por cuanto respecta a la resolucién final que da fin a este
procedimiento queda decir que podra ser segin lo dispuesto en
el parrafo 5 del art. 56 RMC:

1. Estimatoria, declardndose por tanto la nulidad o caduci-
dad total o parcial de la marca comunitaria contra la que se
interpone la solicitud.

2. Desestimatoria, en cuyo caso no se admitira la solicitud de
nulidad o de caducidad®? de la marca comunitaria.

2.1.4. La prueba de uso de la marca

A) En los procedimientos basados en las causas de nuli-
dad y caducidad de la marca comunitaria con excep-
cion de la causa de caducidad previstaenel art. 50. 1 a)
RMC

Acerca de la cuestién sobre quién recae la carga de la prueba
del uso de la marca en este procedimiento responde claramente
el art. 56. 2 RMC que ser4 el titular de una marca anterior que
sea parte en el procedimiento de nulidad quien deba aportar, a
instancia del titular de la marca comunitaria, la prueba de que
su marca ha sido objeto de un uso efectivo en los términos

marca nacional, el procedimiento a seguir es el explicado en el apartado
X, I de este libro.

326  Lainscripcién de la resolucién declarativa deberd esperar a ser definiti-
va, bien por no haber mediado interposicién de recurso ante las instan-
cias pertinentes, o bien, porque habiéndolo interpuesto, alcance la causa
la autoridad de cosa juzgada. Por ello no puede ser la resolucién en este
momento procesal objeto de inscripcién a efectos de cancelacién. Vid.
DOMINGUEZ GARCIA, <Examen de la solicitud», en «Comentarios a los
Reglamentos sobre la Marca Comunitaria», op. cit., pag. 632.
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legalmente establecidos. La imposicién de 1a carga de la prueba
del uso de la marca anterior, cuyo titular es quien ha solicitado
ante la Oficina la nulidad o caducidad de la marca comunitaria,
facilita los problemas que subyacen a toda prueba de un hecho
negativo, puesto que es él quien dispone de la prueba positiva
y facil en que consiste la acreditacién de que su marca ha sido
efectivamente usada.

Para el desarrollo de este tramite probatorio resulta de
aplicacién, por reenvio de la Regla 40 apdo. 4 RERMC, lo
dispuesto en la Regla 22 del mismo Reglamento®¥. Esta iltima
desarrolla el procedimiento que seguira la prueba del uso de la
marca en el procedimiento de oposicion, del que nos ocupamos
en el epigrafe siguiente, el cual es igualmente aplicable cuando
es el demandante de la nulidad o caducidad de la marca
comunitaria quien, a instancia del demandado, debe correr con
la carga de la prueba3?,

B) La causa de caducidad del art. 50. 1 a) RMC

En los apartados anteriores hemos tratado el procedimiento
de nulidad o de caducidad ante la Oficina desde la perspectiva
de la solicitud de caducidad o nulidad de la marca comunitaria
por parte del titular de un derecho anterior. Si bien lo alli
expuesto en relacién a los requisitos, procedimiento y contenido
de la resolucion, era de aplicacién a la causa de caducidad por
falta de uso prevista en el art. 50.1 a) RMC, las cosas cambian
cuando se trata de decidir sobre quién de los litigantes pesa la
carga de la prueba del uso cuando quien presenta la solicitud de

327 Por ser esta tltima propia del procedimiento de oposicién sera en esta
sede donde nos detengamos para el desarrollo del contenido de este
precepto.

328 vid. CASADO CERVINO, A., «<Uso de la marca comunitaria», en «Comen-
tario a los Reglamentos sobre la marca comunitaria», op. cit., pag. 204.
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caducidad lo hace basdndose en la falta de uso de la marca
comunitaria.

En este supuesto la solicitud de caducidad de la marca
comunitaria tiene como tinico fundamento el nouso dela misma
en los términos legalmente prescritos. Teéricamente, la aplica-
cion del procedimiento habilitado por los arts. 55 y 56 RMC
permite interpretar que el demandado puede compeler al de-
mandante a probar el uso de su marca oponente en la cual
fundamenta su mejor derecho®?. No existe regla expresa en el
RMC que resuelva quién debe probar el uso y respecto de qué
marca habra de probarse.

Es cierto que, en este supuesto, el RMC hace pesar sobre el
demandante una parte importante de la carga de la prueba, no
pudiendo afirmarse que introduzca una inversién de la misma
como en los casos antes explicados®®. Al instar el titular de la
marca anterior solicitud motivada de declaracién de caducidad
de la marca comunitaria por falta de uso, en sus manos queda
el incluir en su declaracién, en los términos previstos en la
Regla 37. b) apdo. i) RERMC, «los datos relativos al derecho en
que se base la solicitud de nulidad, asi como los datos que
Justifiquen el derecho del solicitante a hacer valer el derecho
anterior como causa de nulidad». Adema4s, el apdo. iv) de la
misma Regla 37 b) sefiala que deberd indicar «los hechos,
pruebas y alegaciones justificativos de la solicitud». Es decir, el
solicitante debera aportar pruebasjustificativas del fundamen-

329 Estamos ante el supuesto de dos marcas presumiblemente no usadas. La
primera, la marca comunitaria contra la cual se solicita caducidad por
este motivo, la segunda, la del solicitante de aquélla a quien se insta
pruebe la vigencia de su derecho.

330 CASADO CERVINO, A., <Uso de la marca comunitaria», en «Comentario
alos Reglamentos sobre la marca comunitaria», op. cit., pag. 204, el autor
explica: «La normativa comunitaria no establece expresamente la inver-
sién de la carga de la prueba e introduce un modelo en el que hace recaer
sobre el demandante de la caducidad una parte importante de la
prueba».
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to de su solicitud que, en este caso, consistird en la falta de uso
de la marca comunitaria.

Ahora bien, /puede el titular de la marca comunitaria cuya
caducidad se solicita instar a que el titular de la marca anterior
pruebe previamente el uso de sumarca en aras de la estimacién
de la solicitud?

El art. 56. 2 RMC no establece excepcion alguna entre las
distintas causas de nulidad y caducidad en cuanto al requerimien-
to del titular de la marca comunitaria a que el solicitante pruebe
el uso efectivo de su marca, por lo que, en este caso, hemos de
afirmar que, en efecto, entre las observaciones que podr4 alegar,
en contestacién a la solicitud de declaracién de caducidad de su
marca, que lamarca anterior no es objeto de un uso efectivo. De ello
sederivala consecuencia de que serd el titular delamarca anterior
quien deba probar previamente que su marca no est4 incursa en
causa de caducidad por falta de uso o que, al menos, existié alguna
causa justificativa de su no utilizacién.

Si el solicitante no lograra probar estos extremos, en ese caso,
dice el art. 56. 5 RMC que «se desestimard la solicitud de caduci-
dad». Los arts. 43, 55 y 56 RMC disponen expresamente que la
prueba de uso delamarca anterior oponente puede ser instada por
el demandado tanto en el procedimiento de oposicién como en el de
nulidad o caducidad. Mientras que el titular de la marca anterior
no consiga probar que su marca no estd incursa en causa de
caducidad por falta de uso, tanto su oposicién como su solicitud de
nulidad o caducidad serdn desestimadas.

De ello se concluye que, a pesar de que el RMC no prevé
ninglin mecanismo para declarar ex officio la caducidad de la
marca —comunitaria— no usada, ello no obstante, introduce el
sistema de comprobacién ex parte de la falta de uso en el
procedimiento de nulidad o caducidad®'® regulado en estos

331 Este sistema de comprobacién ex parte de la falta de uso también se
introduce para el procedimiento de oposicién como vamos a ver en el
apartado siguiente.
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articulos, es decir, impide al titular de un derecho anterior
fundamentar las causas anteriores frente a una marca comuni-
taria en base a un derecho incurso en causa de caducidad.

Ello nos lleva a la siguiente afirmacién: cuando el titular de
una marca anterior solicite la caducidad de una marca comuni-
taria por la causa del art. 50. 1 a) RMC, su legitimacién activa
se hace depender, a instancia de parte, de la prueba del uso
efectivo de su marca®®,

En torno a la cuestion de si la Oficina puede declarar la
caducidad dela marca comunitaria, a pesar de no haber logrado
probar el titular de la marca anterior el uso delamisma, en base
alas pruebas presentadas por el solicitante acerca de la falta de
uso de aquélla, s6lo se puede responder a partir del orden
préactico del propio procedimiento. Ante la solicitud de la cadu-
cidad de la marca comunitaria ya fundamentada y con aporta-
cién de las pruebas pertinentes, el titular de 1a marca comuni-
taria presentarda normalmente la observacion de la falta de uso
de la marca anterior e instard al demandante a que pruebe
previamente el uso efectivo de su marca. No pudiendo éste
probarlo y no pudiendo justificar la falta de uso en causa a él no
imputable, la resolucién de la Oficina sera desestimatoria de la
solicitud y no podra pronunciarse sobre la caducidad de la
marca comunitaria, pues a su titular le bastara con instar la
prueba de uso de la marca anterior sin necesidad de rebatir la

332 Se hace preciso recordar que el art. 11.1 DM dispone que «No podra
declararse la nulidad de una marca debido a la existencia de una marca
anterior que se le oponga si esta dltima no cumpliese los requisitos de
uso...». Este sistema cuya aplicacién prevé la DM con cardcter imperativo
no ha sido, sin embargo, incorporado por el legislador espafiol en la Ley
de 1988 siendo por tanto necesaria una modificacién de la misma en este
sentido. La Ley espafiola tampoco ha introducido en su articulado el
sistema de comprobacién ex parie de la falta de uso en el procedimiento
de oposicién al registro y en el proceso por violacién del derecho de marca
que contiene, con cardcter potestativo, el art. 11. 2 y 3 DM, AREAN
LALIN, M., «<El uso obligatorio de la marca registrada», op. cit., pag. 190.
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pruebanegativa que aporte éste iltimo sobre el hecho de la falta
de uso de la marca comunitaria. Dicha prueba negativa que,
normalmente, devendria en la aportacién de pruebas positivas
de uso efectivo la marca comunitaria por parte del titular
demandado®3, queda interrumpida por la instancia de prueba
de uso de la marca anterior®*. Sin embargo, en el caso de que el
demandado por la causa del art. 50. 1 a) RMC no reaccionara
ante la solicitud motivada presentada por el titular de 1a marca
anterior, si podria interpretarse esa pasividad del demandado,
junto con las pruebas aportadas por el solicitante, como prueba
suficiente de la falta de uso de la marca comunitaria, siendo en
este caso posible que la Oficina declarase la caducidad de esta
altima3®. No obstante, al ser una cuestién previa la acredita-
cién del uso efectivo de la marca anterior, o en su caso, el probar
la existencia de alguna causa justificativa de la falta de uso de
la misma del lado del solicitante, al no poder probar éste estos
extremos, el titular de la marca anterior perderia su legitima-
cién ad causam no pudiendo pronunciarse la Oficina sobre el
fondo de la cuestién. Por tanto, podemos concluir que la Oficina
no podra en este caso declarar la caducidad de la marca
comunitaria por falta de uso efectivo?®.

333 Ello sucederia siempre que el titular de la marca anterior dejara
constancia del uso efectivo y, por tanto, vigencia de su marca.

334 Los datos que sobre la falta de uso de la marca comunitaria constan ante
la Oficina por aportacién del titular de la marca anterior resultan
insuficientes para declarar la caducidad por falta de uso de la marca
comunitaria en tanto en cuanto el titular de esta tltima nologre rebatirla
con la aportacién de hechos positivos.

335 La Regla 40. 2 RERMC prescribe que «si el titular de la marca comuni-
taria no presentase observaciones, la Oficina podrd pronunciarse sobre la
caducidad o nulidad con las pruebas de que disponga».

336 Con todo, el titular de la marca anterior no podra reanudar el uso de su
marca con efectos validatorios para la misma, pues la constancia de la
falta de uso en este procedimiento es prueba suficiente de mala fe. Sila
marca anterior no usada fuera una marca nacional, el titular delamarca
comunitaria podria alegar en el procedimiento ante los Tribunales
nacionales este extremo a su favor.
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2.2. El procedimiento de oposicion ante la Oficina
2.2.1. Procedimiento

Por medio del procedimiento de oposicién los titulares de
derechos anteriores pueden impedir el registro de una marca
comunitaria cuya existencia lesionaria sus derechos?’.

A estos efectos, el art. 42 RMC dispone un plazo de tres
meses, a partir de la publicacién de la solicitud de la marca
comunitaria (art. 42. 1 RMC), dentro de los cuales, las personas
mencionadas en las letras a), b) y ¢) del apartado 1 del art. 42
RMC?®*% | pueden presentar oposicién al registro de la marca

337 El RMC ha optado por el sistema de oponibilidad de los derechos
anteriores a la solicitud de la marca comunitaria a iniciativa de sus
titulares. Esta opcién ha sido resultado de un compromiso entre dos
posturas diametralmente opuestas. La primera deja en manos de la
Oficina todo el examen de la oponibilidad de los derechos anteriores sin
que el titular de éstos formule oposicién alguna. La segunda sostiene que
la oponibilidad del signo solicitado debe dejarse exclusivamente en
manos de los titulares de derechos anteriores, sin que a éstos efectos
realice una bisqueda la propia Oficina. La opcién del RMC es interme-
dia, acercdndose de todos modos més a la segunda tesis que ala primera,
pues se deja el examen de la oponibilidad en manos de los titulares de
derechos anteriores, si bien, se prevé un procedimiento de biisqueda con
valor puramente informativo, que no serd en ningin caso tenido en
cuenta de oficio por la propia Oficina si no formulan oposicién los
titulares de derechos anteriores. Mds detalladamente, vid.
GEROULAKOS, P., «Oposicién», en «Comentarios a los Reglamentos
sobre la Marca Comunitaria», coord. CASADO CERVINO, A. y
LLOBREGAT HURTADO, M.2 L., Universidad de Alicante, Alicante,
1996, pags. 409 y ss.

338 QSon precisamente las que hemos enumerado en el apartado b) del punto
anterior (X, 2, 2.1). Sobre las dificultades y posturas que se mantuvieron
en el comité de expertos nacionales en torno a la cuestién de qué derechos
debian considerarse anteriores en el momento de la oposicién, vid.
GEROULAKOS, P., «Oposicién», en «Comentarios a los Reglamentos
sobre la Marca Comunitaria», op. cit., pags. 411y ss.
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comunitaria®®. Entre las personas legitimadas para ello se
encuentran los titulares de marcas anteriores, tanto comunita-
rias como nacionales, cuya existencia pudiera ser motivo de
nulidad relativa para la marca comunitaria posteriormente
solicitada340.

La oposicién debe presentarse, al igual que en el procedi-
miento de nulidad o caducidad ante la OAMI, observando los
siguientes requisitos: que se presente en escrito motivadoy que
se haya abonado la tasa de oposicién (art. 42. 3 RMC y art. 2. 5
del Reglamento No. 2869/95).

En cuanto al escrito de oposicién®*! éste debera contener, con
cardcter obligatorio, los extremos previstos por la Regla 15
RERMC, que se refieren, basicamente, a la identificacién de la
marca comunitaria y de la marca oponente, del solicitante de la
primera y de la parte que presenta la oposicién, asi como de los
motivos en que ésta se fundamenta. Con caracter potestativo,
podra contener aquéllos otros que giran en torno a los hechos,

339 El plazo se computara desde el dia siguiente a la publicacién de la
solicitud de la marca comunitaria, Regla 85. 3 RERMC.

340 No hacemos mencién del procedimiento previsto en el art. 41 RMC,
referido a la presentacién de observaciones de terceros acerca de la
existencia de motivos segun los cuales procede denegar de oficio el
registro de la marca comunitaria por no ser éste relevante en punto al
tema de este estudio. No obstante, por cuanto respecta a los inconvenien-
tes que presenta la no previsién de un plazo por parte del legislador
comunitario para la presentacién de tales observaciones nos remitimos
a los comentarios del art. 42 RMC, GEROULAKOS, P., «Observaciones
de terceros», en «Comentarios a los Reglamentos sobre Marca Comuni-
taria», coord. CASADO CERVINO, A. y LLOBREGAT HURTADO, M.?
L., Universidad de Alicante, Alicante, 1996, pags. 387 y ss.

341 F] escrito de oposicién es un formulario elaborado al efecto que la OAMI
facilita gratuitamente, Regla 83 RERMC. No obstante, reconoce el apdo.
6 de esta misma Regla que «as partes en procedimientos ante la Oficina
deberdn usar los impresos por ella facilitados, copias de esos impresos o
impresos con el mismo contenido y formato, tales como impresos creados
mediante tratamiento electrénico de datos».
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pruebas y alegaciones presentados en apoyo de la oposicién,
previstos en la Regla 16 RERMC.

La no observancia de lo dispuesto en el art. 42 RMC —con
excepcién del hecho de no haber sido abonada la tasa correspon-
diente— o de alguno de los extremos previstos en la Regla 15
RMC, conducir4 a la inadmisién por parte de la Oficina de la
oposicién, salvo que se subsanen las irregularidades dentro del
plazo que aquélla habilitar4 al efecto. Ante el impago de la tasa
pertinente dentro del plazo de oposicion, sin embargo, se tendra
ésta por no presentada. En caso de que el ingreso se efectie
prescrito el plazo, se reembolsara dicha cantidad a la parte
oponente34?,

Una vez se han cumplido estos requisitos, la Oficina fijara un
plazo®® para que quienes hayan presentado oposicién puedan
alegar en su apoyo hechos, pruebas y observaciones si no se
hubieran incluido en el escrito de oposicion (art. 42. 3in fine RMC).
Los extremos sobre los cuales pueden versar estas alegaciones
vienen recogidos en la Regla 16 RERMC?*. Una vez presentados,
se dara comunicacién de ello al solicitante de 1a marca comunita-
ria para que responda dentro del plazo que le fije 1a Oficina®®. El
solicitante podra o bien retirar su solicitud totalmente o en
parte, o bien responder o no al escrito de oposicién y, dentro de
ésta ultima, en su vertiente positiva, invitar al oponente a
presentar las pruebas de uso de su marca®!. En este momento

342 Vid. Regla 18 RERMC.

343 Vid. Regla 19. 1 RERMC.

34¢  Principalmente se tratar4 de los documentos acreditativos de las alega-
ciones presentadas (apdo. 1.°Regla 16 RERMC). Sila oposicién se basara
en una marca notoriamente conocida o renombrada, deberan presentar-
se las pruebas que acrediten tal condicién (apdo. 2.2 Regla 16 RERMC).

345 Si no presentara el solicitante ninguna alegacién, la Oficina podra
pronunciarse sobre la oposicién en base a las pruebas de que disponga
(Regla 20. 3 RERMC)

346 GEROULAKOS, P., «<Examen de la oposicién», en «Comentarios a los
Reglamentos sobre Marca Comunitaria», coord. CASADO CERVINO,
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pues, podré instar el solicitante de 1a marca comunitaria a que
el titular de la marca oponente —siempre y cuando su marca
esté registrada al menos cinco afios— pruebe que ha usado su
marca en los términos legalmente establecidos o, en su caso, que
la falta de uso se debe a razones que justifican su inaccién (art.
43. 2 RMC)34". No obstante, el RMC y el RERMC no establecen
en qué momento del procedimiento puede el solicitante pedir la
prueba del uso®®. Nuevamente, se advierte que la prueba de uso
de la marca oponente se hace depender directamente de la
instacia del solicitante no siendo ésta exigible por la propia
Oficina34. Sin embargo, no seran pocas la ocasiones en las que
el solicitante pedir4 que dicha prueba se practique, pues de ello
va a depender la concesién definitiva de su marca®®.

A.,y LLOBREGAT HURTADO, M.2 L., Universidad de Alicante, Alican-
te, 1996, pag. 456.

347 Cuando el solicitante de la marca comunitaria hubiera hecho uso de tal
prerrogativa, la Oficina fijard un plazo para que la prueba de uso se
efectiie por parte del oponente titular de la marca anterior (Regla 22. 1
RERMCOC). A falta de dicha prueba, la Oficina desestimaré la oposicién.

348 Segun la opinién de GEROULAKOS, «Examen de la oposicién», en
«Comentarios alos Reglamentos sobre Marca Comunitaria», op. cit., pag.
464 y 465, «se puede considerar que la solicitud de prueba de uso puede
producirse en cualquier momento, eso si, siempre anterior a aquél en el
que la Oficina tome la resolucién final». En cualquier caso, el autor
considera y nosotros con él, que la invitacién deberia proceder en el
momento mismo en que el solicitante es invitado a presentar observacio-
nes. Puesto que el uso de la marca oponente es una cuestién previa a
resolver antes de entrar en la cuestién de fondo que no puede ser instada
ex officio, la Oficina, antes de investigar todas las alegaciones formula-
das por las partes, deber4 tener constancia de este extremo. Ello porque
la falta de uso de la marca oponente produce la desestimacién de la
oposicién sin necesidad de entrar a considerar ulteriores extremos.

349 Fllo es muestra del sistema acogido por el RMC de comprobacién ex parte
del uso de la marca al que antes nos hemos referido.

350 Este requerimiento esuno de los principales medios de defensa por parte
del solicitante pues, a falta de esta prueba, la oposicién no serd admitida,
vid. GEROULAKOS, P., <Examen de la oposicién», en «<Comentarios alos
Reglamentos sobre Marca Comunitaria», op. cit., pag. 458.
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- Ahora bien, este medio de defensa del solicitante solamente
existe frente alas marcas anteriores, nacionales, comunitarias,
ast como las que hayan sido objeto de un registro internacional
que surta efecto en un estado miembro, pero en cualquier caso,
que estén registradas’®’. Los derechos anteriores no inscritos
cuyo nacimiento procede del uso s6lo podrén presentar oposi-
cién si estan siendo efectivamente usados al momento de la
solicitud de la marca comunitaria. El uso generador de los
mismos no debe quedar probado en este momento del procedi-
miento de oposicién sino que ser4 condicién indispensable para
que puedan presentarlas2.

En este estado de cosas, establece 1a Regla 22. 2 RERMC los
extremos sobre los cuales debera versar la prueba del uso. Asi,
la prueba del uso consistird en indicaciones sobre el lugar,
tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca oponente
respecto a los productos o servicios para los que esté registrada
y en los que base la oposicién, y en la prueba de estas indicacio-
nes.

La prueba de las indicaciones mencionadas se debera limi-
tar, tal y como dispone la Regla 22. 3 RERMC, preferentemente
a la presentacién de documentos y objetos acreditativos, como

%1 Elart. 43. 3 RMC dice expresamente que el apdo. 2.2 del art. 43, relativo

a la prueba de uso de la marca oponente, «se aplicard a las marcas
nacionales anteriores contempladas en la letra a) del apdo. 2 del art. 8
RMC, entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido porel
uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional
anterior».

32 En este sentido se manifiesta GEROULAKOS, P., «Examen de la oposi-
cién», en «Comentarios alos Reglamentos sobre Marca Comunitaria», op.
cit., pag. 459, con las siguientes palabras: «Seria aberrante y completa-
mente initil incluir estos derechos en el marco de la aplicacién del art.
43. 3RMC, puesto que el uso de estos derechos anteriores es un elemento
constitutivo de su existencia juridica y el poder probar este uso constitu-
ye una conditio sine qua non para que sean considerados como derechos
oponibles».
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por ejemplo, envases, etiquetas, «listas de precios», catalogos,
facturas, fotografias, anuncios en periédicos y declaraciones
escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o
cualesquiera otras que segun la legislacién del pais tengan
efectos equivalentes??. Y todo ello, debidamente traducido a la
lengua del procedimiento de oposicién si asi lo requiriese la
Oficina (Regla 22. 4 RERMC).

2.2.2. Resolucion

Centrandonos exclusivamente en las consecuencias que en
el procedimiento de oposiciéon puede traer consigo la prueba de
uso de la marca anterior, y prescindiendo de cualesquiera otros
extremos que en las alegaciones se hubieran podido aludir, la
resolucién de la Oficina puede inclinarse en tres sentidos
diferentes:

1) En el supuesto de que el solicitante de la marca comuni-
taria hubiera instado a que el titular de la marca anterior
probara el uso de la misma, y éste no hubiera logrado probarlo,
o bien no hubiera alegado o podido probar que existian causas
justificativas de suinaccién, la Oficina desestimara la oposicién
y se estimara la solicitud de la marca comunitaria, accediendo
ésta, en consecuencia, al Registro.

2) Si de la prueba practicada se derivé que la marca anterior
s6lo se _habia utilizado para una parte de los productos o
servicios para los cuales estaba registrada, sélo se considerara
registrada, alos fines del examen de la oposicién, para esa parte
de los productos y, consecuentemente, la solicitud de la marca
comunitaria sera desestimada para la parte de los productos o
servicios respecto de los cuales el titular de la marca anterior
pudo probar el uso efectivo de su marca (art. 43. 2 in fine).

353 Art. 76. 1 f) al cual remite expresamente la Regla 22. 3 RERMC.
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3) Cuando de la prueba de uso quedara constancia de que la
marca oponente ha sido usada efectivamente para aquellos pro-
ductos para los cuales estaba registrada, coincidiendo los mismos
con los que pretende distinguir el solicitante de la marca comuni-
taria, se desestimara la solicitud de la marca comunitaria.

Antes de dar paso al siguiente punto a considerar, hemos de
recordar que tanto la resolucién de la Divisién de Oposicién,
encargada de dirimir el procedimiento que acaba de ser expues-
to, como la resolucién de la Divisién de Anulacién que haya
resuelto el procedimiento de caducidad en via administrativa,
comentado en el apartado 2.1 del presente epigrafe, son suscep-
tibles de recurso ante la Sala de Recurso®*, segin lo dispuesto
en los arts. 57 a 62 RMC, y ésta a su vez, podra ser recurrida
ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas?®®.

2.2.3. Efectos de la desestimacion de la oposicion
respecto de la marca anterior

La Oficina, bien cuando no se logré probar el uso efectivo de
la marca anterior respecto de ninguno de los productos o

34 El art. 130 RMC atribuye competencia a la Sala de Recurso para
pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra las resoluciones de
los examinadores, de las divisiones de oposicién, de la de administracién
de marcas y de cuestiones juridicas y de las divisiones de anulacién. En
su parrafo 2 establece que se compondra de tres miembros, dos de los
cuales serdn necesariamente juristas. Sobre la naturaleza de este
recurso vid. ORESTE MONTALTO, «La Oficina Comunitaria de Marcas;
recursos y procedimientos judiciales», en Marca y Disefio Comunitario,
coord. A. Bercovitz Rodriguez-Cano, Aranzadi, Navarra, 1996.

355 Vid. MARTIN MATEO, R. y DIEZ SANCHEZ, J. J., <Procedimiento de
recurso», en «Comentarios de los Reglamentos sobre la marca comunita-
ria», coord. CASADO CERVINO, A. y LLOBREGAT HURTADO, M2 L.,
Universidad de Alicante, Alicante, 1996, pags. 635 a 709. Sobre el
recurso ante el Tribunal deJusticia vid. especialmente MARTIN MATEOQ,
R. y DIEZ SANCHEZ, J. J., «<Procedimiento de recurso», en «Comenta-
rios...», op. cit., pags. 684 y ss.
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servicios para los cuales estaba registrada durante el examen
de la oposicién, bien cuando sélo se probé respecto de algunos de
los productos o servicios para cuya distincién se inscribid,
desestimari total o parcialmente la oposicién.

Ahora bien, en este procedimiento de oposicién, la Oficina no
puede declarar la caducidad de la marca oponente en los
supuestos en que su titular no probara el uso efectivo de la
misma. Es mds, cuando el ultimo inciso del apartado segundo
del art. 43 RMC hace referencia al uso parcial de la marca
anterior, dispone literalmente lo siguiente: «Si la marca comu-
nitaria anterior®® sélo se hubiere utilizado para una parte de los
productos o servicios para los cuales esté registrada, sélo se
considerara registrada, a los fines del examen de la
oposicion, para esa parte de los productos o servicios». De lo
anterior se infiere que la Oficina no tiene competencia para
resolver sobre la caducidad de la marca oponente sino que sélo
la tendra en cuenta a los fines del examen de la oposicién. Esta
solucién es confirmada por lo previsto en el art. 50. 1 RMC el
cual dispone que «Se declarard que los derechos del titular de la
marca comunitaria han caducado, mediante solicitud presenta-
da ante la Oficina o mediante una demanda de reconvencién en
una accion por violacion de marca...». Por tanto, el solicitante de
la marca comunitaria que superé el procedimiento de oposicién
s6lo podra conseguir que se declare la caducidad de la marca
comunitaria anterior en el procedimiento administrativo de
caducidad al que nos referiamos en el apartado anterior, o en
via judicial, mediante demanda de reconvencién, regulada en

36 Téngase en cuenta que el art. 43. 3 RMC dispone que el apartado segundo
del mismo articulo se entenderd aplicable a las marcas nacionales
anteriores contempladas en la letra a) del apartado 2 del articulo 8, es
decir, las marcas cuya fecha de presentacién fuera anterior a la de la
solicitud de la marca comunitaria, teniendo en cuenta, en su caso, el
derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, si bien deber4
entenderse que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el
Estado miembro en el que esté protegida la marca anterior.
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los arts. 92 y ss. RMC, procedimiento al que vamos a dedicar el
apartado siguiente. En el supuesto de que la oposicién se
hubiera fundado en una marca nacional anterior, el titular de
lamarca comunitaria deber4 encauzar la accién correspondien-
te segun el procedimiento previsto por la legislacién del pais
donde la marca goce de proteccién®.

2.3. Juicios de caducidad
2.3.1.Juiciode declaracién incidental de caducidad

Elart. 95. 3 RMC regula la excepcién de caducidad por falta
de uso presentada por una via distinta de la demanda de
reconvencién, esto es, la excepcién de caducidad por falta de uso
de la marca del demandante presentada en un procedimiento
de validez de la marca comunitaria. La competencia objetiva en
razon de la materia para conocer sobre las cuestiones relativas
a violaciones del derecho de marca comunitaria corresponde a
los Tribunales comunitarios de marcas por lo dispuesto en el
art. 92 a) y ¢) RMC. Sin embargo, hemos de sefialar que los
Tribunales de marcas no ostentan competencia sobre los aspec-
tos relativos a la nulidad o caducidad de marcas comunitarias
en tanto que éstas no se traigan al proceso por via de excepcidn,
como la que tratamos en este apartado, o por via de demanda
reconvencional, como veremos en el apartado siguiente®®, Aho-
rabien, mientras que los Tribunales de marcas comunitarias no
sean designados, asumiran sus competencias con caracter pro-
visional los Tribunales de cada Estado que tendrian competen-

357 En el caso de que la oposicién se funde en una marea nacional espafiola
anterior debera el titular de la marca comunitaria entablar la accién
declarativa de caducidad del apartado X, 1, de este libro.

%8 GALLEGO SANCHEZ, F., Presuncién de validez. Defensas en cuanto
al fondo», en «Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunita-
ria», Universidad de Alicante, Alicante, 1996, pag. 974.
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cia territorial y objetiva si se tratara de un procedimiento entre
marcas nacionales en ese Estado segun dispone el art. 91. 5
RMC, si éste fuera competente segin las reglas de art. 93
RMC?°,

Para que se dé este supuesto seréd necesario que se cumpla
una serie de requisitos:

1) El primero de ellos es que nos hallemos ante una de las
acciones previstas en las letras a) y ¢) del art. 92 RMC, esto es,
ante una accién por violacién o, si la legislacién nacional lo
admite, por intento de violacién de una marca comunitaria3®, o

359 La competencia corresponde con caracter transitorio al Juez de Primera
Instancia de la ciudad donde tenga sede el Tribunal Superior de Justicia
dela Comunidad Auténoma correspondiente al domicilio del demandado
(ex arts. 40 LM y 125. 2 LP).

360 Fs de notar que las acciones por intento de violacién no aparecen
contempladas en los arts. 62 a 71 de la Ley de Marcas espafiola y ello
puede suscitar dudas en cuanto a la admisién de dicha accién por la
legislacién espaiiola, DESANTES REAL, M., <La marca comunitaria y el
Derecho internacional privado»,en Marca y Disefio Comunitarios, coord.
A. Bercovitz Rodriguez-Cano, Aranzadi, Navarra, 1996, pdg. 251. No
obstante, la doctrina entiende que, si bien no en posible basar tal
pretensién en nuestra actual Ley de Marcas directamente, si puede
hacerse desde una interpretacién de ésta y de la regulacién sobre
competencia desleal. Ello tendria lugar relacionando el dltimo inciso del
art. 18 LCD con el art. 14. 2 RMC segiin el cual el titular de una marca
comunitaria puede ejercitar una accién basada en normas de un Estado
miembro relativas a la competencia desleal. A partir de esta premisa
puede concluirse la existencia de una accién de prohibicién de un acto de
competencia desleal que todavia no ha tenido lugar. Vid. FERNANDEZ
NOVOA, «El sistema comunitario...», op. cit., pags. 235 y 236, nota ntm.
109; GALLEGO SANCHEZ, «Litigios en materia de violacién y de
validez», en «Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunita-
ria», coord. CASADO CERVINO, A. y LLOBREGAT HURTADO, M2 L.,
Universidad de Alicante, Alicante, 1996, pdg. 946; VICENT CHULIA, F.,
«Acciones civiles simultdneas y sucesivas sobre la base de marcas
comunitarias y de marcas nacionales», en «Comentarios a los Reglamen-
tos sobre la Marca Comunitaria», coord. CASADO CERVINO, A. y
LLOBREGAT HURTADO, M2 L., Universidad de Alicante, Alicante,

1996, pag. 1054.
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ante cualquier accién entablada a raiz de hechos contemplados
en la segunda frase del apartado 3 del art. 9 RMC, es decir, ante
una accién resarcitoria por hechos posteriores a la publicacién
de una solicitud de marca comunitaria que, tras la publicacién
del registro de 1a marca, quedarian prohibidos en virtud de esa
publicacién3®!,

2) El segundo de los requisitos serd que el demandado
alegue, frente a la demanda que ante él se interpone, que el
titular de la marca comunitaria podria ser desposeido de sus
derechos por uso insuficiente®?. Ante dicha alegacién se trami-
taria este incidente en primer lugar puesto que de su resolucién
dependera la de la demanda principal.

2.3.1. Juicio reconvencional de caducidad

El art. 96. 1 RMC dispone que la demanda reconvencional
s6lo podra instarse por las causas de caducidad y de nulidad
previstas en el Reglamento, y entre ellas, la que es objeto de este
estudio: la falta de uso, prevista en el art. 50. 1a) RMC.

La demanda reconvencional limita igualmente la competen-
cia del Tribunal. Como afirma GALLEGO SANCHEZ?$ la

361 Ello porque el inciso primero de este mismo articulo dispone expresa-

mente que el derecho conferido por la marca comunitaria sélo se podra

oponer a terceros a partir de la fecha de publicacién del registro de la

marca.

Acerca de las diferencias dogmaticas entre 1a excepcién y la reconvencién

vid. GALLEGO SANCHEZ, F., «Presuncién de validez...», op. cit., pags.

975 y 976.

363  GALLEGO SANCHEZ, F., <Demanda de reconvencién», en «Comenta-
rios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria», coord., CASADO
CERVINO, A. y LLOBREGAT HURTADO, M.? L., Universidad de
Alicante, Alicante, 1996, pag. 978. El autor sefiala que la competencia
objetiva de los Tribunales de marcas comunitarios se encuentra doble-
mentelimitada. De unlado, en razén de 1a materia puesto que ésta deber

362
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reconvencién consiste en «la demanda planteada por parte del
demandado en un proceso pendiente, mediante la cual aduce
una accién independiente, en forma de ataque, para su resolu-
cién con autoridad de cosa juzgada». Ello supone lanecesidad de
que la demanda previa no verse sobre los mismos hechos que la
reconvencional, es decir, en este supuesto, el demandante
principal debera haber fundado su accién en una causa de
violacién para que la demanda reconvencional por falta de uso
pueda ser competencia del Tribunal de marcas comunitarias.

Segtn el art. 96. 5 RMC, a la demanda reconvencional por
caducidad o por nulidad son de aplicacién las disposiciones de
los apartados 3,4, 5y 6 del art. 56 RMC. Esto supone, en primer
lugar, la equiparaci6én, de un lado, de las marcas nacionales
anteriores del apdo. 2 a) del art. 8 RMC a las marcas comunita-
rias anteriores, si bien se entendera que &mbito territorial de la
carga legal del uso queda sustituido por el propio del Estado
miembro donde la marca nacional anterior esté registrada3®.
En segundo lugar, el Tribunal, del mismo modo que la Oficina
en los procedimientos de oposicién y de nulidad y caducidad
podria invitar a las parte a una conciliacién si lo estima
conveniente, podrd hacer uso de tal competencia. En tercer
lugar, a partir de laremisién al apdo. 5 del art. 56 RMC, se podréd
pronunciar el Tribunal sobre la nulidad o caducidad parcial de
la marca comunitaria si asi procediera. Por ultimo, la resolu-
cién debera inscribirse en el Registro una vez alcance el valor de
cosa juzgada.

ser necesariamente la nulidad o caducidad de la marca y ello por las
causas previstas expresamente por el RMC, de otro, en razén del tipo de
oposicién, esto es, inicamente la reconvencién.

364  T.a remisién del art. 95. 5 RMC no menciona el parrafo segundo del art.
56 RMC. Creemos que ello debe ser interpretado como una omisién
involuntaria del legislador comunitario, pues es obvio que la inclusién
del parrafo tercero del art. 56 RMC lleva necesariamente a la inclusién
de su anterior sobre el cual se asienta.
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En el caso de que sea el titular de una marca nacional contra
quien se interponga la demanda reconvencional por falta de
uso, éste deberd probar tal extremo, si bien se entender que el
uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el pais
donde su marca goza de proteccién. Si éste no lograra probar
estfa extremo, el Tribunal de marcas comunitarias debera des-
estimar la demanda (ex art. 96. 5 que remite al apdo. 5 del art
56 RMC). La declaracién de caducidad por falta de uso de Ia'
marca nacional anterior debe ser interpuesta ante el Tribunal
nacional competente.

El Tribp}nal365 ante el que se haya interpuesto demanda de
reconvencion por caducidad deberd comunicar a la Oficina la
fecha en que se haya presentado dicha demanda, inscribiéndose

i{a&/[ge)zcho en el Registro de Marcas Comunitarias (art. 96. 4

T .Para que no se den resoluciones contradictorias entre los
ribunales de marcas comunitarias y la Oficina, los arts. 96. 2
. >

365 E1 ‘RMC prevé en su art. 91 la creacién de los Tribunales nacionales de
primera y s'eg'unda instancia a los que denomina Tribunales de Marcas
Comunitarias y que tendrdn cuantas competencias se les atribuya en el
Reglamento. Entre dichas competencias se encuentra la de conocer sobre
las den_lant'ias de reconvencién por caducidad o por nulidad de la mareca
comupltgna (art. 92 d) RMC). Ahora bien, hasta que no se hayan
constituido tales Tribunales en el Estado miembro de que se trate y éste
haya cgmupicado a la Comisién la lista de Tribunales de Marcas
Qomm1tanas con indicacién de su denominacién y competencia territo-
rial (arts. 91. 2 y 91. 5 RMC), ser4 competente para conocer de la
demana de reconvencién por caducidad el Tribunal del Estado que
tendrla_l cpmpetencia territorial y de atribucién si se tratara de un
procedimiento relativo a una marca nacional. Los Estados tienen un
plazo de tres afios para realizar dicha comunicacién a la Comisién plazo
que .empezaré a contar, como prevé El Titulo XIII del Regla.l;xento
destinado a las disposiciones finales, en su art. 143. 2, a partir de 15;
entrada en vigor del Reglamento, es decir, sesenta dias, después de su

ublicacié iari ; .
11)43‘ : R;\(/}Ié fn el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (ex art.
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100. 1y 2, y también el art. 55. 3 RMC, prevén una regulaciéon
especifica que resuelve la posible coincidencia de causas ante
las que nos podemos hallar. Hemos de distinguir dos supuestos:

A) Mediando sentencia firme: 1) si la Oficina ya hubiere
dirimido con anterioridad entre las mismas partes, mediante
resolucién ya definitiva, una demanda con el mismo objetoyla
misma causa®*, el Tribunal desestimaré la demanda (art. 96.2
RMC). 2) Mediando sentencia firme de un Tribunal de un
Estado miembro sobre el mismo asunto, si se solicita caducidad
ante la Oficina, serd entonces esta ltima la que no admitira la
solicitud (art. 55. 3 RMC).

B) En el caso de que el mismo procedimiento esté ain
pendiente de resolucién firme tanto en via administrativa como
judicial, prevé el Reglamento, concretamente su articulo 100, lo
siguiente: 1) Si la validez de la marca comunitaria ya hubiera
sido impugnada mediante demanda reconvencional ante otro
Tribunal de marcas comunitarias o ante la Oficina, el Tribunal
ante el que se ha presentado la demanda debera suspender su
fallo de oficio o a instancia de parte, previa audiencia de las
demss; 2) si la validez de la marca comunitaria se hallara ya
impugnada ante un Tribunal de marcas comunitarias y se

366 Tanto la Oficina como los Tribunales de marcas comunitarias tienen
competencia para conocer sobre las cuestiones de violacién y validez de
marcas. Ello desencadena la posibilidad prevista en este apartado y
también por el art. 55. 3 RMC para el procedimiento de caducidad ante
la Oficina, de que la Oficina y uno o méas Tribunales de marcas comuni-
tarias conozcan simultdneamente de la validez de la misma marca.
Ademis, por el mismo principio de coexistencia de las marcas nacionales
con las comunitarias, es imaginable la hipétesis de que se promuevan
acciones por violacién de marca entre las mismas partes y sobre los
mismos hechos, si bien desde la perspectiva de una marca nacional y otra
comunitaria, ante diferentes érganos jurisdiccionales. Estos articulos
tienden a evitar que se den resoluciones contradictorias de la Oficina y
de los Tribunales en materia de nulidad y caducidad (MIRANDA SE-
RRANO y PAGADOR LOPEZ, «La marca comunitaria», op. cit., pag. 72.
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recibiera demanda de caducidad en la Oficina, ésta, de oficio o
ainstancia de parte, suspender4 su fallo previa audiencia de las
demas.

Una vez superados estos extremos, el Tribunal admitira la
demanda y seguir4 con el procedimiento, al cual son aplicables,
por remision del art. 96. 5 RMC, los apartados, 3,4, 5y 6 del art.
56 RMC que regula el procedimiento administrativo de caduci-
dad3e".

367 Elart.96.5 RMC no menciona el apartado segundo del art. 56 RMC, pero
lo entiendo aplicable puesto que la aplicacién del art. 56. 3 RMC depende
directamente de la aplicacién del art. 56. 2 RMC.

XI. REFLEXIONES FINALES

Como hemos visto, 1a carga legal del uso obligatorio no es un
capricho del legislador. Al lado del derecho de exclusiva que el
derecho de marca otorga a su titular conviven otros derechos no
menos dignos de proteccién. Precisamente, por tener todos ellos
la misma importancia, introduce el legislador el principio de
prioridad registral como criterio dirimente de esta situacién de
igualdad. Ahora bien, no puede quedar zanjada la cuestién en
base al solo dato dela prioridad registral. La saturacién registral
existente en materia de marcas hace que, en una situacién de
no ejercicio del derecho de marca, el principio «prior tempore,
Dpotior iure» no pueda justificar esa mejor posicién de su titular.
Este, que obstruye el registro con un mero derecho formal,
limita injustificadamente los intereses de los competidores y
colisiona con la propia esencia del derecho de marca. Para que
todos estos intereses reciban una proteccién justa, introduce el
Derecho de Marcas la carga del uso para la conservacién del
derecho de mareca.

Con esta figura pretende el legislador evitar que el registro
se sature de marcas que nacen para no cumplir su funcién
esencial, como son las marcas defensivas y las de reserva. Para
la conservacién del derecho de marcas exige, por tanto, un uso
efectivo y real de la misma.

Hemos tratado de esclarecer este concepto a lo largo de este
estudio, y advertimos que la determinacién de la cuestién de
cudndo el titular ha realizado actos suficientes para conservar
su derecho de marca, depende en tltima instancia de todas las
circunstancias que configuren el caso concreto. El tribunal, m4s
que determinar si aquéllos actos son reveladores de un uso
efectivo y real, debers dilucidar si éstos denotan un uso aparen-
te, orientado al mero mantenimiento de su derecho formal.
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La marca debera ser utilizada segin requiere su funcién
esencial, es decir, distinguiendo los productos o servicios para
los que fue registrada. Cémo se consiga este efecto asociador en
la mente del consumidor, dependera del tipo de marca y de
producto de que se trate. Ello, no obstante, presupondra un acto
de uso exterior, pues de lo contrario serd imposible la consecu-
cién de este resultado. De cualquier forma, deberén ser tenidas
en cuenta todas las circunstancias que rodean al caso plantea-
do. Por lo general, no constituira el uso de la marca a titulo de
nombre comercial o de rétulo de establecimiento un acto de uso
relevante. Estos actos de utilizacién entran dentro del ius
prohibendi del titular de la marca, pero no seran per se consti-
tutivos de un uso efectivo y real.

Las previsiones de la LM a lo largo de su articulado, debere-
mos interpretarlas siempre a la luz de lo dispuesto por 1a DM,
y ambas deberan tener como referencia los niveles minimos
previstos en el acuerdo ADPIC. En materia de uso obligatorio
concretamente, creemos conveniente destacar:

1.2 Deber4 entenderse como uso relevante, el realizado por
tercero con consentimiento del titular, sin necesidad de que éste
sea expreso, siempre que éste se realice bajo el control del
titular. Y en este sentido, sera conveniente que la LM no deje a
la esfera contractual de las partesla adopcién de las pertinentes
medidas de control de calidad.

2.2 El cambio de forma de la marca registrada, siempre que
ésta no pierda su impresién comercial y su identidad, y no
colisione con ulteriores derechos, serd apto para dar cumpli-
miento a la carga legal. Y para que ello no deteriore la realidad
registral y queden salvaguardados los derechos de los competi-
dores, seria conveniente la adopcién de un procedimiento rapi-
do, a través del cual sean estas alteraciones comunicadas a la
OEPM y contrastadas con las marcas existentes.

3.2Enrelacién alos efectos validatorios de lareanudacion del
uso, la Ley no observa los minimos previstos por la DM y, por
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tanto, deber4 ser reformada en el sentido que exponemos en
este libro (Aptdo. IV. 4.3.9).

4.2 La marca de exportacién se entenderd usada en Espafia
siempre que los productos sean dotados con la misma en
territorio nacional. Para probar su titular que ello sucedié de
esta manera, serd indicio suficiente la acreditacién de que los
productos fueron fabricados en Espaiia.

5.2 Las razones justificativas del non usus deberan ser
interpretadas de forma restrictiva. Sélo aquellas que no sean
imputables al titular cuando éste haya observado la diligencia
que le es exigible podran eximir al titular de la cargalegal en ese
momento concreto. No seran causas justificativas aquellas que
constituyen el riesgo normal de la empresa. Una vez haya
finalizado tal situacién, deber4 el titular retomar su actividad.

6.2 A las marcas de servicio les ser4 aplicable todo lo predi-
cado de las marcas de producto en cuanto ello sea posible segin
sunaturaleza. Porlo dema4s, éstas se entenderan efectivamente
usadas cuando se utilicen para hacer publicidad respecto de los
servicios que distinguen, siempre, claro est4, que tal publicidad
esté permitida. También el uso realizado en la documentacién
comercial referente a los servicios, o de cualquier otra manera,
siempre que ésta sea adecuada para que el piblico pueda
asociar la marca a esos servicios, sera indicio valorable positi-
vamente para acreditar el uso de la marca registrada.

7.2 Otro de los aspectos del uso obligatorio que merece una
mencién especial, y quiz4 més detallada, en sede de conclusio-
nes, es la extension del uso parcial de lamarca que realiza el art.
4.4LM. Yavimos en el epigrafe correspondiente que, segiin este
articulo, el uso de la marca en relacién a sélo parte de los
productos para los que fue registrada extiende sus efectos a
todos los demés que integran la misma clase del nomenclator
internacional, asi como a aquéllos que sean considerados simi-
lares a pesar de estar inscritos en otra clase y a aquellos otros
en relacién a los cuales el uso de una marca idéntica por un
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tercero pudiera generar riesgo de asociacién en el publico de los
consumidores. Advertiamos entonces que la Ley de marcas
espafiola excedia con mucho las pautas sentadas por la Direc-
tiva Comunitaria. Sin embargo, vefamos que siendo la préctica
espafiola la que posibilitaba que, en muchas de las solicitudes,
se solicitara la marca haciendo mencién exclusivamente de la
clase del nomenclator de una manera genérica sin especificar
aquellos productos concretos para los cuales el solicitante
pretendia utilizar su marca, era légico que el uso de la misma
enrelacién a algunos de ellos extendiera sus efectos a los demés
que integraban dicha clase. Ahora bien, entiendo que es preciso
abandonar esta practica por las siguientes razones:

a) En primer lugar, esa forma de registrar las marcas es la
unica que justificaria la extensién de los efectos del uso de una
marca registrada en relacién con algunos de los productos de
una clase del nomenclator a todos los restantes que la integren.
Por ejemplo, una marca registrada para la clase 9 (vid. nota
285) utilizada exclusivamente para distinguir gafas, monturas,
sus recambios y accesorios, extiende automéaticamente suuso a
los demds productos que componen la clase 9, es decir, a
balanzas, basculas y aparatos de pesar.

b) En segundo lugar, tal extensién no se ajusta a lo previsto
enla Directiva cuya elaboracién tenia el cometido de uniformizar
el marco juridico intracomunitario para facilitar el funciona-
miento de la marca comunitaria cuyo nacimiento se gestaba
paralelamente. Como hemos visto en el epigrafe VIII, 3, aptdo.
3.3, el Reglamento de la marca comunitaria adopta la postura
acogida por el legislador alem4n, extendiendo los efectos del uso
parcial de la marca sélo a aquellos productos o servicios en
relacién a los cuales la marca se utilizé efectivamente. Con todo,
explicdbamos entonces que la rigidez que entrafiaba la aplica-
ci6n literal de dicha postura habia sido flexibilizada doctrinal y
jurisprudencialmente, extendiéndose el uso parcial a aquellos
productos que segun la opinién general del publico de los
consumidores fueran entendidos como de una misma clase. Por
este motivo afirmdbamos que esta interpretacién seria muy
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probablemente aplicable a las marcas comunitarias. A la vista
de todo lo que acabamos de exponer y, teniendo presente el
principio de coexistencia de las marcas nacionales con las
comunitarias que deriva en una interrelacién de ambos
ordenamientos, es claro que el funcionamiento de la caducidad
de la marca comunitaria por falta de uso va a afectar obligato-
riamente a las marcas espafiolas. Con esta tiltima frase hace-
mos referencia concretamente a los arts. 43 y 56 y 95. 6 RMC,
puesto que de ellos se infiere que tanto en el procedimiento de
oposicién, como en el procedimiento de solicitud de caducidad
de la marca comunitaria ante la Oficina, asf como en el proce-
dimiento judicial que inicia la demanda reconvencional de
caducidad, el uso de las marcas nacionales es un aspecto
susceptible de ser enjuiciado. Las marcas nacionales anteriores
que fundamenten dichos procedimientos deberdn haber cum-
plido con la carga legal del uso a los efectos de su legitimacién
ad causam en los mismos. De lo contrario, la corroboracién de
la falta de uso en el curso de estos procedimientos, serd prueba
suficiente en el procedimiento declarativo de caducidad ante los
Tribunales nacionales en caso de que éste sea abierto, ademss
de no poderse atribuir la buena fe a su titular cuando éste haya
reanudado el uso de su marca en un momento posterior a la
interposicién de su solicitud o demanda de caducidad contra la
marca comunitaria.

Y ello porque en el procedimiento administrativo de nulidad
de una marca comunitaria por la existencia de un derecho
anterior (epigrafe X, 2, 2.1, 1b), dentro del cual se encuentre
implicada una marca nacional espafiola, por prescripcién del
art. 56. 3 RMC, debera probar el titular de la marca espaiiola,
a instancia del titular de la marca comunitaria, que usé su
marca, sibien en el sentido previsto por el apartado 4 del mismo
articulo, es decir, que su marca fue usada de una manera
efectiva en el territorio espafiol. Lo mismo sucede en el procedi-
miento abierto por una demanda reconvencional de caducidad
por falta de uso puesto que el art. 95. 6 RMC remite a la
aplicacién del anterior articulo. Para que el 6rgano administra-
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tivo o, en su caso, el tribunal que conoce del litigio aprecien la
suficiencia del uso de la marca nacional, el Derecho aplicable
sera el Reglamento de marca comunitaria como dispone el art.
97 RMC. La tnica excepcién serd la regla prevista por ese
apartado4 del art. 56 RMC que acabamos de mencionar, esto es,
entender la suficiencia del uso de la marca en el territorio
nacional en vez de en la Comunidad. Sin embargo, la regla
sustantiva ser4 la prescrita por los arts. 15 y 50. 1a) y 2 del
Reglamento, por ello, si la marca nacional sélo hubiera sido
utilizada de manera efectiva en Espafia en relacién a una parte
de los productos para los cuales fue registrada, la Oficina o el
Tribunal, segtin el procedimiento ante el que nos hallemos,
tendrd sélo en cuenta la validez de la marca espafiola en
relacién a aquellos productos o servicios para los que se probé
su uso efectivo, aplicando, en este caso, los criterios apuntados
anteriormente para determinar la extensién del uso parcial de
la marca en el Reglamento de la marca comunitaria. Las
diferencias entre la regulacién de los efectos del uso parcial de
la marca en el RMC y en la Ley esparfiola son, como veiamos,
muy notables. Mientas que el RMC adoptaba una postura
demasiado estricta, la Ley espafiola se excedia en generosidad.
Por ello, entre otras razones que fueron objeto de consideracién
en el epigrafe correspondiente, creemos que la Ley espaifiola
deberia acoger éstos criterios, de manera que conflictos como el
expuesto anteriormente no perjudicaran las expectativas de las
marcas nacionales que pretenden enfrentarse a marcas comu-
nitarias por entender que estas tiltimas lesionan su derecho.

8.° Por cuanto al control de oficio por parte de la OEPM se
refiere, seria recomendable para su funcionamiento, al menos,
que la declaracién en documento publico se hiciera mediante
acta de notoriedad en el sentido que apuntdbamos en el capitulo
IX del presente estudio.

9.2 Finalmente, deberia declararse expresamente en la Ley
de Marcas la posibilidad de invocar la caducidad de una marca
por falta de uso, tanto en el procedimiento de oposicién, como en
calidad de excepcién en un procedimiento de usurpacién, en
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lugar de la mera remisién del art. 40 LM a las normas conteni-
das en el Titulo XIII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo de
Patentes que, como hemos visto, no facilita la efectividad del

instituto del uso obligatorio.
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Benelux

Hoge Raad, ST. de 27 de enero de 1981, GRUR Int. 1981, pégs. 640
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STS. de 10 de febrero de 1906, J. Ad. 1906, nim. 47, pags. 20 y ss.
STS. de 3 de octubre de 1975, ADI 1977, pags. 195 y ss.
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