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2. DERECHO MERCANTIL

Coordinado por Maria Jost CASTELLANO RAMIREZ

LEY DE MARCAS Y DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA: DISTINTOS CAM-
POS DE PROYECCION: DELIMITACION; SARTENES «TEFAL»: INEXIS-
TENCIA DE IMITACION CONFUSORIA EN EL MERCADO CON LAS SAR-
TENES DE LA SERIE «CUISINE 2000, MODELO EURO GOLD»:
INEXISTENCIA DE RIESGO DERIVADO DE LA CONDUCTA CONCURREN-
CIAL DE LA DEMANDADA. (SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 17 MAYO DE
2004.)

Antecedentes.—El iter procesal del litigio que analizamos nace en el Juz-
gado nimero ocho de Primera Instancia de Barcelona. La demandante, la
empresa TEFAL, S. A., ejercita acciones legales por violacién de su derecho
exclusivo de marca, asi como por actos contrarios al derecho de la libre
competencia. La demandada, LUMENFLON, S. R. L., comercializa en el mer-
cado una serie de sartenes presentadas al publico bajo el nombre «CUISINE
2000, MODELO EURO GOLD», producto muy similar al ofertado por el de-
mandante. Este producto es distinguido en el trafico econémico con un signo
distintivo que, conforme a la argumentacién de la empresa demandante, viola
su derecho exclusivo de marca. Esta violacién se produce, a priori, como con-
secuencia de la similitud existente entre los signos. De hecho, tal como ar-
gumenta la propia sentencia en su fundamento de derecho segundo, ambos
signos distintivos constan de un disefio en forma circular y, en ambos casos,
los colores utilizados son el negro y el cobre. En la zona central de ambos
signos existe un circulo, negro en el caso del signo de la empresa demandante,
y compuesto por otros tres circulos concéntricos, negro, cobre y negro, en el
caso del signo de la empresa demandada. Con todo, no son las tnicas carac-
teristicas que fundamentan la demanda. En la marca de la empresa deman-
dante, la parte exterior del circulo central negro contienen la denominacién
TEFAL, por tres veces en color cobre y, mas en el interior, en caracteres
menores, también por tres veces el nombre del modelo de la sartén: «<RESIS-
TAL». Asimismo, en el interior de dicha zona central negra figuran tres finas
circunferencias de color cobre. De modo contrario, la sartén de la empre-
sa demandada contiene en la zona central tres circulos concéntricos. En el
circulo interior negro, una estrella de cinco puntas de color cobre en el mismo
centro y, alrededor de dicha estrella, aun en el circulo interior negro, la in-
dicacion por dos veces DIN 44904. En el circulo intermedio de color cobre
aparece la denominacién LUMENFLON tres veces en color negro y, finalmen-
te, en el circulo central exterior de color negro las indicaciones en color cobre
«FONDO ESPECIAL ESMALTADO; PORCELAIN ENAMELLED; EMAIL PO-
CERLAINE Y PORZELLAN EMAIL». En el disefio de los signos distintivos de
ambas partes existe un moteado o pequefios lunares (mouchetage) de color
cobre en el fondo negro. Finalmente, entre ambos signos, existe una diferen-
cia mas. En la zona intermedia del signo de la empresa demandante aparecen
radios negros como elementos graficos de la marca. Son catorce, de los cua-
les, siete, equidistantes entre si, son de mayor longitud y parten de la zona
continua al centro de color negro, desembocando en el circulo exterior negro.
Los siete restantes no tienen ranura alguna en sentido concéntrico. En el
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signo de la empresa demandada existen seis radios cortos negros y, entre uno
y otro, se disponen, de interior a exterior de la sartén, con longitud y anchura
creciente, tres ranuras negras en forma concéntrica.

Por todo ello, y del analisis que hace de esta situacién la empresa deman-
dante, la misma ejercita acciones legales por entender que el signo distintivo
utilizado por la empresa competidora, no sélo viola su derecho exclusivo de
marca sino que, ademas, incurre en un acto de competencia desleal.

Doctrina.—Es una afirmacién clasica en el derecho de marcas el afirmar
que el monopolio sobre los signos distintos se concede al titular para distin-
guir sus productos o servicios en el mercado. De esta manera, la proteccién
a titulo de marca sélo se produce cuando ésta posee caracter distintivo, esto
es, cuando se usa a titulo de marca. Esta proteccién, como es sabido, tiene un
doble aspecto. Por un lado, posee un aspecto positivo, esto es, la concesién al
titular del monopolio del uso del signo que constituye su marca. Por otro,
existe también un aspecto negativo, el llamado ius prohibendi, esto es, el
derecho a prohibir a través de las acciones legales otorgadas por la Ley de
Marcas, el uso, por parte de terceros, del signo distintivo a titulo de marca.
Con todo, el alcance de la proteccién articulada en estos dos aspectos sera
méas o menos amplio en funcién del tipo de marcas ante el que nos encontre-
mos. Asi, el titular de una marca renombrada, es decir, aquélla que posee una
gran fuerza distintiva en el conjunto del mercado, poseera una mayor protec-
cién que el titular de una marca notoria, el cual sélo disfruta de un monopolio
sobre el signo distintivo dentro de un concreto sector del mercado, pudiendo,
Unicamente, ejercitar su ius prohibendi contra aquellos signos distintivos que
distinguieran productos o servicios dentro de su sector de mercado. Igualmen-
te, es una cuestién sentada, al constituir ésta una de las prohibiciones rela-
tivas del articulo 6 de la Ley de Marcas, que el monopolio se extiende mas alla
del uso por parte del tercero de un signo idéntico a titulo distintivo, siendo
suficiente que el signo utilizado por el tercero sea similar al signo constitutivo
de marca, y que distinga productos o servicios idénticos o semejantes. En este
sentido es preciso matizar que esto ocurrira asi salvo en el supuesto de mar-
cas renombradas, en cuyo caso el titular podra prohibir el uso del signo por
parte de un tercero en relacién a cualquier tipo de producto o servicio. En
definitiva, se prohibe el uso a titulo de marca de signos que puedan provo-
car confusién en el trafico econémico. Esta confusién puede ser de dos tipos.
Una confusién directa, o confusién en sentido estricto, por la cual el usuario
cree erréneamente que las prestaciones provienen de la misma empresa, o la
llamada confusién por asociacién, o confusién en sentido amplio, esto es,
la suposicién por parte del consumidor de que las prestaciones si bien proce-
den de empresas diferentes, las mismas pertenecen a una misma estructura u
organizacién global o comin o, en cualquier caso, las mismas mantienen
algtin tipo de vinculacién legal o econémica.

No obstante, es preciso sefialar que ello no implica que un tercero no
pueda usar una marca ajena bajo ninguna circunstancia. Ello seria posible en
dos supuestos muy diferenciados:

A) El primero seria cuando el uso de la marca ajena no implicara un uso
distintivo de los mismos; el llamado uso residual o descriptivo de la marca
(GioLa, F., «L'uso descrittivo del segno tra diritto dei marchi e concorrenza
sleale: Il caso BMW», en RIV.Dir.Ind., num. 4-5, 2000, pags. 172-174). Esta es
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una cuestiéon de suma importancia. Debemos tener en cuenta que el monopo-
lio del uso del signo otorgado al titular de la marca se fundamenta en el
caracter distintivo del signo. Si el signo no se usa con caracter distintivo por
parte de un tercero, el tercero no esta usando el signo a titulo de marca sino
a titulo descriptivo, actuacién ésta que en nada vulnera a priori el derecho
exclusivo del titular de la marca. La razén que fundamenta esta conducta es
sencilla. Quien usa un signo con un caracter descriptivo, no puede generar
confusién en el mercado al no distinguir otros productos o servicios, no afec-
tando asi a los intereses legitimos y al derecho exclusivo del titular del signo.
No obstante, como veremos a continuacién, la apreciaciéon de este caracter
distintivo no siempre es sencilla y plantea serias dudas y vivas polémicas en
su interpretacién.

B) El segundo vendria de la mano de la figura de la concesién de la
licencia de uso de la marca por parte de su titular. Asi, el titular del signo
puede autorizar a un tercero su uso, esto es, conceder una licencia de uso del
signo (hablamos de licencia, pues este acto no implica una cesi6n del derecho
strictu sensu).

Con todo, y de conformidad con lo que ha venido siendo la doctrina
tradicional, no todas las marcas gozan del mismo nivel de proteccién. El
titular de una marca que no sea notoria ni renombrada tendra el monopolio
de la misma para distinguir sus productos o servicios con ella, dentro un
ambito territorial determinado, y su ius prohibendi se extendera a aquellos
signos que distingan productos idénticos o similares a los distinguidos por
ésta. No obstante, no ocurrira asi cuando el titular de la marca sea notoria,
teniendo el titular de la misma el derecho a prohibir el uso de su marca, no
s6lo a aquellos productos idénticos o similares, sino a todos aquellos que
pertenezcan al sector del mercado en el cual la marca del titular goza de
notoriedad. Este reforzamiento del derecho de exclusiva alcanza su maxima
expresién cuando la marca en cuestiéon posee un caricter renombrado, esto
es, es una marca conocida por el consumidor medio en todo el mercado y no
Unicamente en un sector concreto. De esta manera, el titular de una marca
renombrada podria prohibir el uso de la misma, no sé6lo a productos que sean
idénticos o similares en un sector concreto de mercado, sino a cualquier
producto, sea cuales fueren sus caracteristicas en cualquier sector del mismo.

Finalmente, siguiendo con este brevisimo repaso a los principios doctri-
nales que se ven afectados en esta sentencia, no podemos olvidar la relacién
entre el derecho de marcas y el derecho de la libre competencia o el derecho
de la competencia desleal. Para ello, nada mejor que recordar la conocida
teoria de los circulos concéntricos que ya nos ensefiara en el pasado el maes-
tro BErcovitz. De esta manera, es sabido que el mercado es protegido por dos
circulos concéntricos. El primero de ellos viene constituido por el derecho de
propiedad industrial destinado a proteger los intereses particulares de los
sujetos que intervienen en el trafico econémico; en el caso concreto, los titu-
lares de las marcas. No obstante, superado este primer circulo se halla un
segundo, el protector de la libre competencia, que protege, no ya los intereses
particulares, sino el buen funcionamiento del mercado y que, en el caso es-
panol, se identifica con la LDC y con la LCD (V. Bercovitz, A., «La competen-
cia desleal», en DN, nim. 20, 1992, pags. 1-12).
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COMENTARIO

La sentencia de la que hoy nos ocupamos se detiene a valorar uno de los
aspectos que, sin lugar a dudas, constituye uno de los 4mbitos més problema-
ticos en el derecho de marcas; nos referimos a la figura de la «confusién»
entre signos distintivos. En este sentido, como ya se ha sefialado, el objeto a
dilucidar es si la empresa demandada emplea un signo distintivo que pueda
generar, bien una confusién directa, bien una confusién por asociacién en el
usuario medio. Seguidamente, y de manera subsidiaria, si este hecho implica
la realizacién de un acto desleal que atentara contra las normas del derecho
de la competencia. Examinemos, por tanto, los dos 4mbitos en los que se
centra la demanda:

A) Violacién del derecho de marcas: Como es sabido, el derecho de
marcas exige como requisito esencial para la proteccién de la marca que ésta
actuie con una funcién distintiva. Es una exigencia que, si bien no se contem-
pla de forma expresa en la DM, si se realiza en la LM, siendo consustancial
a la propia figura, y asi se desprende de la propia definicién que del concepto
de marca realiza el articulo 4.1 de la nueva LM: «Se entiende por marca todo
signo susceptible de representacion grdfica que sirva para distinguir en el mer-
cado los productos o servicios de una empresa de las otras» (BErcovitz, A., In-
troduccioén a las marcas y otros signos distintivos en el trdfico econémico, Aran-
zadi, Pamplona, 2002, pag. 59). El monopolio otorgado al titular de una marca
se le concede para que distinga sus productos o servicios, esto es, para que
comunique de forma diferenciada en el mercado en el que incide la marca, el
origen empresarial de sus productos o servicios, finalidad ésta que debe con-
currir para que dicho derecho exclusivo actie (Cionti, F., La funzione del
marchio, Giuffré, Milano, 1988, pag. 7). La funcién distintiva es, por tanto, el
fin que se persigue, la confusién se combate porque es una alteracién en
el fin perseguido por la norma. Por tanto, y de forma coherente, cuando los
signos que constituyen la marca no son usados con un fin distintivo, esto es,
no son usados a titulo distintivo, los mismos quedan en dicha actuacién fuera
de la proteccién del ius prohibendi del titular de la marca.

Esta situacién, de méaxima claridad a nivel doctrinal, se muestra mas
compleja al analizar cada caso en concreto pues, tinicamente, caso a caso,
sera posible, en multitud de ocasiones, determinar si el signo distintivo em-
pleado genera confusién respecto al consumidor medio. En este sentido, po-
cas dudas existen de que, éste es uno de los casos que nos ocupa. Asi, en un
detallado y correcto analisis de la presunta realidad de la «confusién» origi-
nada por la empresa demandada a través de sus signos distintivos, el Tribunal
Supremo declara con acierto que dicha confusién no existe. Y no lo hace, por
dos razones muy claras: A) Es evidente las diferencias que separan el dibujo
de la base del producto de la demandada de la marca registrada de la actora
—entre ellas, singularmente, el nombre de la empresa demandada que infor-
ma, con claridad al consumidor, del origen empresarial del producto lo que
elimina la posibilidad de confusién directa—. B) Las semejanzas, referidas al
aspecto figurativo de la marca, vienen determinadas por la naturaleza de los
propios productos en un ambito tan concreto y limitado, a estos efectos, como
el de las sartenes. Asi, de la presentacién en el mercado de una marca con
estas semejanzas, comun y tipicos de los productos que distingue, no parece
que pueda llevar a apreciar en la conducta de la empresa demandante un acto
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generador de una confusién por asociacién. En este sentido, pocas dudas
existen acerca del acierto del Tribunal Supremo.

B) Alaluz de la no violacién del derecho de marcas, la segunda cuestién
a dilucidar es, forzosamente, si los actos de la empresa demandada constitu-
yen y atentan contra la libre competencia. La argumentacién en la que parece
apoyarse la parte demandante se fundamentaria en el hecho de que, aunque
el derecho exclusivo de marca no se viera vulnerado, el uso de unos signos
distintivos similares constituirfan una actuacién contraria a la exigida trans-
parencia en el trafico econémico, esto es, seria objeto de una conducta con-
traria a la LCD.

Esta idea es argumentada por la parte demandante al sefalar que, en
realidad, la conducta de la empresa demandada debe encuadrarse dentro del
articulo 11.1, como imitacién confusoria, considerando que la Audiencia Pro-
vincial de Barcelona realizé una interpretacién errénea del alcance de dicho
precepto al incluir en el mismo, inicamente, las creaciones materiales y no la
imitacién de los signos distintivos. No obstante, no es sélo este argumento el
que ampara su pretensién sino que, junto al articulo 11.1, el articulo 11.2
también se ha visto presuntamente infringido por la demandante. Asi, indica,
la Audiencia Provincial de Barcelona ha apreciado erréneamente el segundo
parrafo del articulo 11 LCD, pues la presentacién que la empresa demandada
hace de su producto en el mercado genera un riesgo de asociacién en el
trafico econémico.

Los dos argumentos del demandante merecen una contestacién separada.
En primer lugar, y en relacion a la presunta imitacién confusoria, el Tribunal
Supremo, en una argumentacién no demasiado elaborada, descarta con acier-
to esta situacién. Y ello es asi por varias razones. En primer lugar, por la
propia literalidad del articulo 11.1, cuando sefiala que la imitacién de presta-
ciones e iniciativas empresariales sera libre, salvo cuando estén amparadas por
un derecho de exclusiva reconocido por la ley. Y he aqui el quid de la cuestion.
El derecho del titular de la marca, o més concretamente su ius prohibendi, no
se extiende en este caso a los signos distintivos del competidor. No es, como
argumenta la parte que no se haya incluido los signos distintivos dentro del
precepto, sino que el ambito de proteccién que estos otorgan no opera en el
caso concreto. Por tanto, parece claro que no nos encontramos aqui ante un
supuesto de vulneracién de un derecho de exclusiva.

En segundo lugar, cabe sefialar, una vez mas, que el riesgo de asociacién
no se presenta en el caso que examinamos. Y no lo hace, a mi juicio, porque
muy dificilmente el usuario medio va a establecer una vinculacién empresa-
rial del producto del demandado con el demandante. En este sentido, y de
modo mas objetivo, el Tribunal Supremo confirma la explicacién dada por la
sentencia apelada, al sefialar que dicho riesgo de asociacién no se da por
varios motivos: «Dicha asociacién [...] queda excluida en el caso de autos,
decididamente, por la indicacion, en el propio cartén protector de la sartén A):
1. En grandes letras blancas sobre fondo rojo, del nombre de la serie de la
demandada Cuisine 2000. 2. La indicacion en letras blancas mds pequefias,
sobre fondo dorado, del nombre del modelo Euro Gold, y 3. La indicacion del
nombre del fabricante en la base del utensilio. Ello impide cualquier asociacion
con la sartén de la actora B): 1. Cuyo cartén indica en grandes letras rojas sobre
fondo blanco la marca Tefal. 2. El nombre de la serie Resistal, y 3. En caracteres
mds pequerios, de color blanco sobre fondo gris, el nombre del modelo Seduction
v en la base de la sartén la marca Tefal. Por lo expuesto, no se aprecia imitacion
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confusoria. Por la misma razon, de la clara diferenciacién de la marca denomi-
nativa de las litigantes y de los nombre de sus series y modelos, tampoco se
aprecia aprovechamiento indebido de la reputacion ajena, entendida ésta como
buena fama de la demandante».

En definitiva, una interesante sentencia que confirma una correcta linea
jurisprudencia del Tribunal Supremo y que, sin lugar a dudas, recoge una de
las tantas ejemplares sentencias en materia de marcas dictada por la Audien-
cia Provincial de Barcelona.

JuaN Francisco ORTEGA Diaz

SEGURO SOBRE ROBO DE CAJAS FUERTES INSTALADAS EN BANCO.
ROBO DEL TOTAL CONTENIDO DE LA CAJA, SIN PODERSE PROBAR
TOTALMENTE LOS OBJETOS DEPOSITADOS Y SU VALOR. POLIZA A
PRIMER RIESGO: EXCLUSION DE LA POLIZA ESTIMATIVA. EXCLUSION
DEL DEPOSITO DE DINERO EN METALICO. (SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SuUPREMO, SALA 1.2, DE 29 DE OCTUBRE DE 2004.)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.—Ante el Juzgado de Primera Instancia, nimero 5 de Valencia,
don Juan Pedro promovié demanda de juicio declarativo de menor cuantia
contra la entidad aseguradora, «Aurora Polar de Seguros y Reaseguros, S. A.»,
sobre reclamacién de cantidad, en la que, tras alegar los hechos y fundamen-
tos que tuvo por conveniente, terminé suplicando se dictase sentencia con los
siguientes pronunciamientos: «Se condene a la demandada al pago de la suma
de ocho millones de pesetas, mas intereses del 20 por 100 desde la fecha del
siniestro y a las costas del presente proceso».

Admitida a tramite la demanda y comparecida la demandada, su defen-
sa y representacion legal la contest6, oponiéndose a la misma, en base a los
hechos y fundamentos juridicos que tuvo por conveniente, y terminé suplican-
do se dictase sentencia por la que «se desestime integramente la demanda y
absolviendo a la demandada de las pretensiones de contrario, con expresa
condena en costas a la parte actora».

Por el Juzgado se dict6 sentencia con fecha 16 de octubre de 1996, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «<FALLO: Que estimando inte-
gramente la demanda interpuesta por el Procurador, sefior Ricardo Martin
Pérez, en nombre y representacién de don Juan Pedro contra la entidad Auro-
ra Polar representada por la Procuradora, sefiora M.? Luisa Izquierdo Tortosa,
debo condenar y condeno a la entidad demandada a que haga pago a la ac-
tora de la cantidad de ocho millones de pesetas mas los intereses legales y
costas del presente procedimiento».

Segundo.—Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelacién que
fue admitido y, sustanciada la alzada, la Seccién Novena de la Audiencia
Provincial de Valencia dicté sentencia en fecha 16 de mayo de 1998, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «<FALLAMOS: Estimamos el
recurso de apelacién interpuesto por la representacién de la entidad asegura-
dora Aurora Polar, S. A., contra la sentencia de fecha 16-10-96, recaida en los
autos numero 706/95 del Juzgado de 1.* Instancia numero 5 de Valencia, la



