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consecuencia, el fallo de la referida sentencia merece un juicio critico. A
nuestro entender, la sentencia acierta al casar la sentencia de instancia pero
no en su argumentacion. No cuando sefiala que «la «doble representacién» sélo
puede afectar al negocio representativo y dejar fuera de juego al 0,347 por 100
del capital representado por Luis Andrés». Como reiteramos, no se produce tal
hecho —doble representacién—, por lo que el negocio representativo, las ac-
ciones de Serafin, debian haber sido computadas en todos sus extremos.

Aceptar la aplicacién literal del articulo 106.3 in fine, nos llevaria a enten-
der que la revocacién tacita opera siempre, en todo caso y de manera auto-
matica. Y como sabemos esto no es asi. Seria tanto como admitir que un
administrador societario, que a su vez sea accionista, no puede asistir a la
junta en calidad de administrador y, a su vez, por representante. El adminis-
trador puede y debe asistir a la junta general en su calidad de administrador.
Y puede, si tal es su deseo, designar un representante que acuda a la junta y
ejercite sus derechos como accionista. La asistencia personal del administra-
dor no puede considerarse, en ningiin caso, como una revocacién técita del
poder conferido a su representante.

Jost RAMON BuiTrRAGO RuBIRA

LA NULIDAD DE LA MARCA ENGANOSA.—CARACTER ENGANOSO Y NULI-
DAD ABSOLUTA DE LA MARCA «RONSIN» REGISTRADA PARA DISTIN-
GUIR BEBIDAS REFRESCANTES DE EXTRACTOS PARA DILUIR. USO DE
LA MARCA CON ANTERIORIDAD A LA DECLARACION DE NULIDAD
COMO ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL. (SENTENCIA DE LA AUDIENCIA
ProvINCIAL DE GRANADA DE 18 DE JuNIO DE 2004.)

I. ANTECEDENTES

La «Federacion Espafiola de Bebidas Espirituosas» presenté una demanda
de nulidad de la marca espafola nimero 2.025.512, compuesta por el signo
«Ronsin» y registrada a nombre de la sociedad mercantil «Industrias Espada-
for, S. A.» para distinguir bebidas refrescantes de extractos para diluir (clase
32 del Nomenclator internacional). Dicha demanda se basé en la infraccién de
las prohibiciones absolutas de registro contenidas en el articulo 5.1.f) y 5.1.g)
de la Ley de Marcas de 2001. Conjuntamente con la demanda de nulidad de
la marca, la «Federaciéon Espafola de Bebidas Espirituosas» interpuso una
accion por la realizacién de actos de competencia desleal por engafio y por
infraccién de normas.

Las pretensiones de la actora fueron estimadas parcialmente por la sen-
tencia del Juzgado de Primera Instancia nimero once de los de Granada, de
13 de mayo de 2003, que declar6 el cardcter engafoso, y por tanto, la nulidad
de marca, asi como la existencia de un acto de competencia desleal por en-
gafio por parte de la sociedad demandada.

Contra dicha sentencia se alzan en apelacién ambas partes. La parte de-
mandada insistiendo en que no concurre ninguna de las causas en que se
sostienen las acciones. La parte demandante por entender que también con-
curria la causa de nulidad del articulo 5.1.f) y un acto de competencia desleal
por infraccién de normas.
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

La sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (Seccién 4.%), de 18 de
junio de 2004, estima parcialmente ambos recursos de apelacién. Considera
la Audiencia, en primer lugar, que el término «Ronsin» es entendido por el
publico como una referencia a un ron sin alcohol. En palabras de la senten-
cia, «aunque el signo formado por la unién de ambas palabras —“ron” y “sin”—
no tenga un sentido propio en el lenguaje, definido en autoridad, encuentra un
sentido nuevo por via derivativa de sus componentes, de modo que (...) en el
caso litigioso, alude a un ron al que se le priva de alguno de sus elementos
definidos legalmente, que, en el caso contemplado —y la propia parte lo recono-
ce—, es el alcohol. La conclusion a que se llega tras este andlisis gramatical
coincide plenamente con el sentido usual del término —empleado también con
relacién a otro tipo de bebidas—, de modo que Ronsin es entendido socialmente
como un ron que carece de alcohol».

Esta circunstancia es suficiente, a juicio de la sentencia, para entender
que concurre una causa de nulidad absoluta de la marca, «pues la citada
marca, con la que se trata de distinguir un producto determinado —bebidas
refrescantes de extractos para diluir—, en realidad es fonéticamente percibida,
representando una bebida espirituosa —el ron— a la que se le ha privado de uno
de los elementos que lo definen —el alcohol—, lo que constituye engatio suficien-
te como para inducir al piblico a error, en la medida en que el consumidor cree
adquirir un ron sin alcohol cuando lo que realmente adquiere es una bebida no
alcohélica que no tiene las demds caracteristicas organolépticas del ron y por
ello que cae bajo la prohibicién absoluta del articulo 5.1.g) de la vigente Ley de
Marcas».

Destaca en este sentido la Audiencia Provincial de Granada que para
apreciar el caracter engafioso de una marca debe atenderse a la idea que se
deriva para el publico al poner en relacién el signo que conforma la marca
con el producto que se quiere diferenciar. Y a estos efectos, es indiferente que
la marca haya sido concedida y se venga usando durante varios afios, sin que
se haya acreditado que se han producido confusiones en los consumidores,
pues de admitir este argumento seria inutil la accién de nulidad creada por
el legislador con el caracter de imprescriptible.

Por lo demas, la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada revoca
la sentencia de primera instancia, al desestimar la demanda en lo que se
refiere al ejercicio de las acciones de competencia desleal por haber prescrito
dichas acciones.

III. COMENTARIO
1. LA PROHIBICION ABSOLUTA DE REGISTRAR COMO MARCA SIGNOS ENGANOSOS

El articulo 5.1.g) de la Ley de Marcas de 2001 dispone que no podran
registrarse como marcas los signos «que puedan inducir al puablico a error,
por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geografica del
producto o servicio». Con esta prohibicién se pretende evitar el acceso al
Registro de Marcas de aquellos signos que, per se, resultan engafiosos, hacien-
do creer a los consumidores que los productos o servicios a los que se refiere
el signo presentan unas determinadas caracteristicas que, en realidad, no
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concurren. Esto es precisamente lo que ocurre en el caso que ha dado lugar
a la sentencia ahora anotada, en la que se considera que el signo «Ronsin»,
registrado para distinguir bebidas refrescantes de extractos para diluir (cla-
se 32 del Nomenclator internacional) es engafioso, pues el consumidor puede
creer que estd adquiriendo un ron sin alcohol, cuando lo que realmente ad-
quiere es una bebida no alcohélica que no tiene las caracteristicas organolép-
ticas del ron. La argumentacién de la Audiencia Provincial de Granada es, por
tanto, irreprochable, pues al declarar la nulidad de la citada marca «Ronsin»
realiza una aplicacién correcta del articulo 5.1.g) de la Ley de Marcas de 2001,
poniendo en relacién el signo que constituye la marca con los productos a los
que se aplica, para comprobar si dicho signo puede inducir a algin tipo de
error sobre las caracteristicas del producto o servicio al que se aplica.

El mérito de este pronunciamiento judicial se acrecienta si se tiene en
cuenta que el Tribunal Supremo espafnol no siempre ha comprendido adecua-
damente el significado de la prohibicién absoluta de registrar como marca los
signos engafiosos. En efecto, en la sentencia del Tribunal Supremo, de 2 de
junio de 1988 (RJ 1988/3755), el Alto Tribunal espafiol entendié que la marca
«Puman, registrada para productos cosméticos, era una marca nula por indu-
cir a error al publico sobre el origen empresarial de dichos productos cosmé-
ticos, ya que los consumidores podrian llegar a creer que procedian de la
empresa titular de la conocida marca «Puma» para prendas deportivas.

Frente a este tipo de interpretaciones hay que recordar que es cierto que
el articulo 5.1.g) de la vigente Ley de Marcas menciona la induccién a error
sobre la procedencia de los productos o servicios a los que se aplica la marca
como causa que impide su registro. Pero nétese bien que el articulo 5.1.g) se
refiere a la procedencia geogréafica y no a la empresarial. No cabe duda de que
los signos que pueden engafiar al publico sobre su origen empresarial también
incurren en una prohibicién de registro, pero dicha prohibicién no se contie-
ne en el articulo 5 de la Ley de Marcas (en el que se recogen las prohibiciones
absolutas), sino en los articulos 6 y siguientes (que establecen las prohibicio-
nes relativas).

En la prohibicién absoluta de registro del articulo 5.1.g) de la Ley de
Marcas incurriria, por ejemplo, el signo «Mascafé» para distinguir productos
como la carne o el pescado. De hecho, el Tribunal Supremo en su sentencia
de 30 de enero de 1990 (RJ 1990/626), afirmé que «la marca MASCAFE hace
creer al consumidor que en los productos protegidos por ella figura como
elemento componente el café, lo que no es cierto a la vista de la extensa
relacién de los que se quiere amparar —carne, pescado, aves, caza, frutas y
legumbres en conserva, jalea y mermeladas, productos lacteos, aceite y grasas
comestibles, etc.—, en ninguno de los cuales entra como componente princi-
pal, ni siquiera secundario, el café». Esta sentencia del Tribunal Supremo se
dict6 en aplicacién del articulo 124.9 del derogado Estatuto de la Propiedad
Industrial de 1929. No obstante, el contenido de dicho articulo coincidia esen-
cialmente con la diccién del articulo 5.1.g) de la Ley de Marcas de 2001, pues
el apartado 9 del articulo 124 del EPI también estaba destinado a impedir
que el signo solicitado como marca pudiese engafnar produciendo error sobre
la naturaleza o composicién de los productos por ella amparados.

La referida prohibicién del articulo 5.1.g) de la Ley de 2001 [al igual que
sucedia con el art. 124.9 del EPI y con la prohibicién del art. 11.1.f) de la Ley
de 1988] se pretende evitar que se registren signos que, por si solos, y sin ser
puestos en relacién con otros signos anteriores, pueden enganar al publico
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sobre las caracteristicas de los productos o servicios a los que se aplica. Pero
en modo alguno encajan en esta prohibicion de registro los signos que pueden
originar un riesgo de confusién con marcas o nombres comerciales anterio-
res, porque estos supuestos estin recogidos expresamente en los articulos 6 y
siguientes de la Ley de Marcas de 2001 como prohibiciones relativas de re-
gistro. Si el articulo 5.1.g) de la Ley de Marcas prohibiese el registro de los
signos que generan un riesgo de confusién con signos anteriores, se llegaria
al absurdo de que todas las prohibiciones relativas de registro se reconduci-
rian a esta prohibicién absoluta de registro. Y es claro que ésta no es la
intencion del legislador, pues de lo contrario no tendria sentido haber distin-
guido entre prohibiciones absolutas de registro y prohibiciones relativas, es-
tableciendo un régimen juridico claramente diferente en uno y otro caso (en
este sentido, BErcovitz RopriGUEZ-CANO, Introduccion a las marcas y otros sig-
nos distintivos en el trdfico econémico, Aranzadi, Pamplona, 2002, pags. 82-83;
MARTINEZ GUTIERREZ, La marca engariosa, Civitas, Madrid, 2002, pag. 56 y sigs).

Por otra parte, son igualmente acertadas las consideraciones de la senten-
cia de la Audiencia Provincial de Granada, de 18 de junio de 2004, sobre la
existencia o no de un engafio efectivo en el publico. Mantiene la referida
sentencia que para apreciar la nulidad de una marca engafiosa es indiferente
que se constate o no la confusién o el error del puablico. Resulta por tanto, que
se puede declarar la nulidad de una marca registrada por ser engafiosa, aun
cuando dicha marca venga siendo usada en el trafico econémico, sin que
nadie se vea engafiado o inducido a error.

Téngase en cuenta a este respecto, que el articulo 5.1.g) de la Ley de
Marcas prohibe el registro como marca de los signos «que puedan inducir al
publico a error». Basta, pues, una mera posibilidad, posibilidad que ha de ser
apreciada, segtn el caso, por la Oficina Espafola de Patentes y Marcas o por
los tribunales de justicia, que a este fin han de ponerse en el lugar de un
consumidor medio, razonablemente atento y perspicaz, como destaca el pro-
fesor FERNANDEZ-Novoa (Tratado sobre Derecho de Marcas, 2.* ed., M. Pons,
Madrid, 2004, pags. 234-235).

2. (:LA UTILIZACION DE UNA MARCA REGISTRADA CONSTITUIDA POR UN SIGNO ENGANOSO
COMO ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL?

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia nimero once de Grana-
da, de 13 de mayo de 2003, consider6é que el uso de la marca «Ronsin» por
parte de su titular representaba un acto de competencia desleal por engafio de
los previstos en el articulo 7 de la Ley 3/1991. Entendi6 dicho Juzgado que el
caracter engafioso de la marca no sélo determinaba la nulidad de la marca,
sino que convertia en un acto de competencia desleal la utilizacién que de la
misma habia realizado su titular antes de la declaracién de nulidad.

Por su parte, la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, ahora
comentada, revoca la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, desestiman-
do la demanda en el ejercicio de la acciéon de competencia desleal. Pero la
Resolucién de la Audiencia no realiza consideraciones de fondo, basando
la desestimacién de las acciones de competencia desleal en la prescripcién de
las mismas.

Ahora bien, dejando a un lado la prescripcién de dichas acciones, cabe
preguntarse si efectivamente realiza un acto de competencia desleal por en-
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gafio, el titular de una marca registrada, constituida por un signo engafioso,
que la utiliza mientras no ha sido declarada judicialmente nula.

A efectos de valorar adecuadamente esta cuestién debe tenerse presente
que el articulo 7 de la Ley de competencia desleal dispone que «(s)e considera
desleal la utilizacién o difusién de indicaciones incorrectas o falsas, la omi-
si6n de las verdaderas y cualquier otro tipo de practica que, por las circuns-
tancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas
a las que se dirige o alcanza, sobre la naturaleza, modo de fabricacién o
distribucién, caracteristicas, aptitud en el empleo, calidad, cantidad de los
productos y, en general, sobre las ventajas realmente ofrecidas». Parece por
tanto, que el supuesto que ahora analizamos encaja en la diccién literal del
articulo 7 de la LCD, de modo que habria que concluir que el caracter enga-
noso de una marca no sélo origina su nulidad, sino que también convierta en
desleal el uso que de la misma habia realizado su titular antes de la declara-
cién de nulidad.

No obstante, creo que se pueden realizar importantes objeciones a esta
interpretacién. Asi, debe recordarse el principio segin el cual qui iure suo
utitur, nemine laedit. De acuerdo con este principio, el Tribunal Supremo ha
reconocido en reiteradas ocasiones que el titular de un signo distintivo regis-
trado tiene derecho a usar dicho signo en el trafico econémico, y que mientras
no se declara la nulidad del registro de dicho signo, su uso no puede enten-
derse que lesione otros signos distintivos [en este sentido se pronuncian las
sentencias del Tribunal Supremo, de 23 de mayo de 1994 (RJ 1994/3735), y de
22 de septiembre de 1999 (RJ 1999/6604)], seguidas por mdltiples pronuncia-
mientos de las instancias judiciales inferiores, entre los que destaca la extensa
sentencia del Juzgado de Primera Instancia nimero 8 de A Corufa, de 27 de
octubre de 2003, aplicando ya la Ley de Marcas de 2001]. En consecuencia,
el titular de un signo distintivo anterior no puede entablar las acciones de
cesacion e indemnizacién contra quien utiliza un signo al amparo de su titu-
laridad registral. Unicamente se admite la pretensién de una indemnizacién
de dafos y perjuicios al amparo del articulo 54.2 de la Ley de Marcas (o del
derogado art. 50.2 de la Ley de 1988), cuando el titular de la marca nula
hubiese actuado de mala fe.

A la vista de esta jurisprudencia del Tribunal Supremo, debe concluirse
que el titular de una marca o nombre comercial registrado que lo usa mien-
tras no se declara su nulidad no sé6lo no infringe derechos de terceros, sino
que tampoco realiza un acto de competencia desleal de confusién. Y ello,
aunque el supuesto tenga encaje en la diccién literal del articulo 6 de la Ley
de competencia desleal, segtin el cual «(s)e considera desleal todo comporta-
miento que resulte idéneo para crear confusién con la actividad, las presta-
ciones o el establecimiento ajenos».

Pues bien, de la misma manera que el que usa una marca registrada no
declarada nula no comete infraccién de otras marcas, ni acto de competencia
desleal por confusién, parece que tampoco cabe afirmar que el titular de una
marca formada por un signo engafnoso que la usa antes de ser declarada nula,
realiza por ello un acto de competencia desleal por engafio. Como afirma el
profesor ALBERTO BERrcoviTz (Introduccion a las Marcas y otros Signos Distin-
tivos en el trdfico econémico, Pamplona, 2002, pag. 138): «El aspecto positivo
del derecho exclusivo de marca implica que, al utilizar esa marca en el trafico
econ6mico, el titular de la misma est4 actuando legalmente. Para que puedan
ejercitarse acciones contra €l, por el hecho de utilizar su marca, sera necesa-
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rio, previa o simultdneamente, ejercitar la acciéon de nulidad de la marca
concedida».

Ademas, hay que tener en cuenta que la prohibicién de registrar marcas
compuestas por signos que pueden inducir al publico a error es examinada de
oficio por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, en virtud de lo dispuesto
en el articulo 20.1 de la Ley de Marcas de 2001. Por esta razon, el derecho
sobre la marca se presenta como objetiva y externamente legal y considero
que habiendo sido concedida la marca solicitada, y mientras no se declare
judicialmente el caracter engafioso de la marca y su consiguiente nulidad, no
cabe considerar que el uso de la misma por parte de su titular constituye un
acto objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe.

ANGEL GARCiA VIDAL



