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A laluz de esos criterios y teniendo en cuenta lo dispuesto en € articu-
lo 66 de la Ley 32/1998 (en relacion con las denominaciones geogréficas), se
concluye que, dado €l registro de la marca de la actora y recurrente, que,
aunque mixta, esta integrada por un componente denominativo (longaniza de
Graus) que, en €l conjunto, tiene una mayor importancia o significacion dis-
tintiva que € grafico (pues éste cumple en e caso funciones secundarias de
ornamentacion y aquél es e utilizado por e consumidor para adquirir €l
producto designado), el empleo por la demandada, como marca y nombre
comercial, de la denominacién embutidos villa de Graus, con gréfico igual-
mente secundario, para identificar productos del mismo tipo que los que lo
son por la marca colectiva de la actora, genera riesgo de error sobre la pro-
cedencia empresarial (cuanto menos, riesgo de asociacion, en e sentido de
equivocada creencia de que las litigantes estan vinculadas juridica o econémi-
camente), seglin resulta de una comparacion de los términos respectivos en
los planos fonético y conceptual (la longaniza es un pedazo largo de tripa
estrecha rellena de carne de cerdo picada 'y adobada, mientras que embutido
es e nombre con e que se designan diversos tipos de preparaciones de carne
picada introducidos en tripay adicionadas con diversos condimentos) y de la
semejanza de los productos con los signos identificados.

I1. Enlaformulacion del segundo de los motivos sostiene larecurrente que
no resulta aplicable & litigio lalimitacion a su derecho sobre la marca colectiva
de que es titular establecido en € articulo 33.1.5) de la Ley 32/1988, de 10 de
noviembre, que fueindebidamente aplicado por €l Tribunal de apelacion. Afir-
ma, en la explicacién del motivo, que la demandada usa su denominacién so-
cial, ademéas de como tal, atitulo de marcay de nombre comercial.

El articulo 33.1.5) delaLey 32/1988, con sensibles diferencias respecto del
articulo 6.1 de la Directiva 89/104, condiciona la aplicacion del limite que
establece a derecho subjetivo del titular de la marca ante e uso por terce-
ro, sin su consentimiento, de indicaciones de procedencia geogréfica, entre
otros supuestos, a que no se use la indicacion como marca 0 como nombre
comercial.

En la sentencia apelada, bien que no de modo expreso, se dice que la
denominacién de la demandada ha sido usada por dla como marca o como
nombre comercia. Asi se interpreta el contenido del fundamento de derecho
cuarto de la misma, en & que la Audiencia declara que Embutidos Villa de
Graus, S. A., obr6 de buena fe (lo que, segun el art. 33.1 de la Ley 32/1988,
no es bastante), para legalizar su situacion mediante la concesion de una
marca, lo que sdlo tiene sentido si se entiende que la demandada partié de
una posicion irregular y necesitada de ser normalizada con la concesion de un
signo que, precisamente, tiene por funcién principal identificar €l origen
empresarial de productos o servicios (lo que, dicho sea, resulta de una abun-
dante prueba documental).

En conclusién, la argumentacion de la sentencia recurrida, determinante
dd fallo estimatorio ddl recurso de apelacion y desestimatorio de la demanda,
no es aceptable. Razén por la que el motivo debe ser estimado.

PROPIEDAD INDUSTRIAL. DERECHO DE MARCAS OBLIGACION DE MO-
DIFICAR DENOMINACION SOCIAL /INCURSA EN RIESGO DE CONFU-
SION CON UN SGNO DISTINTIVO (MARCA Y NOMBRE COMERCIAL),
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ANTERIORMENTE REGISTRADO. (SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 27
DE MAYO DE 2004.)

Ponente: Excmo. Sefior don Clemente Auger Lifian.

Antecedentes.—1. El 23 de diciembre de 1987, se constituye como socie-
dad publica, conforme a la autorizacién del Gobierno Vasco (Decreto 368/
1987, de 15 de diciembre), la «Sociedad de Distribucion de Gas Natural para
usos domeésticos y comerciales de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco,
GASDOC, S. A.», siendo su objeto socid la prestacion del servicio publico de
combustibles gaseosos, con preferente atencidn a los sectores domésticos y
comerciales, incluyendo todo tipo de actividades relacionadas, de una u otra
forma con el citado servicio. Asimismo, dicho objeto socia se extiende alas
actividades relacionadas en la Disposicion Final tercerade laLey 10/1987, de
15 de junio, de Disposiciones Basicas para e desarrollo coordinado en mate-
ria de combustibles gaseosos, manteniéndose la referida denominacién social
hasta que la Junta Universal de Accionistas, celebrada el 29 de noviembre de
1988, acordo, entre otras cuestiones, su cambio, adoptando lade NATURGAS,
S. A., desarrollando su actividad conforme al objeto socia para € que fue
constituida.

NATURGAS, S. A, estitular, por acuerdo de transferencia de fecha 3 de
mayo de 1995, de las siguientes marcas: la nimero 495.673 «<NATURGAS»,
solicitada en e Registro e 11 de febrero de 1966, concedida por Resolucién
de 25 de enero de 1968 y publicada en el Boletin Oficia de la Propiedad
Industrial de 1 de marzo de 1968, marca que a su vez fue rehabilitada, reno-
vada e 31 de octubre de 1988, publicandose dicho acuerdo en e Boletin
Oficial dela Propiedad Industrial € 1 de diciembre de 1988 y distintiva de los
siguientes productos: «aparatos para calentar a bafio maria, aparatos de refri-
geracion, incluso eléctricos, aparatos para suministro de combustiblesy lubri-
ficantes, camaras frigorificas, incluso eléctricas, congeladores, heladoras,
maquinas para el embotellado de quuidosP/ gases, maquinas paralaindustria
del frio y sus derivados, méaquinas para la recuperacion de gases volétiles,
maguinas y aparatos para €l fraccionamiento del gas natural. Clases 7, 9
11». La nimero 495.675 «<NATURGAS», solicitada en € Registro e 11 de
febrero de 1966, concedida por Resolucién de 25 de enero de 1968 y publicada
en e Boletin Oficial de la Propiedad Industrial € 16 de marzo de 1968, marca
3ue a su vez fue rehabilitada-renovada € 30 de marzo de 1990, publicandose

icho acuerdo en el Boletin Oficial dela Propiedad Industrial el 1 de mayo de
1990y distintivade los siguientes productos: «calefaccién, ventilacion, alum-
brado, saneamiento, alcachofas para duchas, accesorios para calderas de
calefaccion, aparatos e instalaciones para condicionamiento de aire, aparatos
humidificadores de aire, aparatos y material de alumbrado no eléctricos,
aparatos para ionizar el aire, aparatos para equipos de fumigacién, aparatos
para bafios, aparatos de calefaccion, aparatos y equipos para desinfeccion,
aparatos y equipos para desinsectacion, aparatos para desodorizacion, apara-
tos purificadores de aire, aparatos para saneamiento, asientos de retrete,
bafieras, bidés, calderas para calefaccion, calentadores para bafio, caloriferos,
cocinas, cocinas econdmicas, cocinas estufa, cocinas de gas, cocinas de gaso-
lina, petréleo o similar, conductores para suministro de aire, chimeneas con
excepcion de las de calefactores, hogares para calefaccion, hogares domesti-
cos, hornillos para cocinas, hornos para cocinas, incineradores, inodoros,
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instalaciones de barfio, retretes, alumbrado no eléctrico, |ampara de seguridad
para mineros, lavabos, lavaderos, linternas no eléctricas, maguinas para pu-
rificacion de aire, mecheros para combustibles liquidos, parrillas para hornos
y hogares domésticos, pilas, purificadores no incluidos en otras clases, que-
madores para calefaccion, quinqués, radiadores para calefaccion, reflectores
metalicos no eléctricos, registros para hornos domésticos, salamandras, se-
cadores de aire para ventilacion, sifones para alcantarillas, sifones para ino-
doros, tazas Para retretes, termosifones, tubos para caefaccién, urinarios,
{Slonzels, ventiladores no eléctricos, incluso los de vehiculos. Clases 6, 7, 9, 11,

y »,

Il. El 15 de septiembre de 1998, se constituy6 la sociedad de responsabi-
lidad limitadaNATURAL GAS, S. L., inscritaen € Registro Mercantil el 28 del
mismo mesy afio, fijando su domicilio en Madrid, estableciendo estatutaria-
mente la posibilidad de abrir sucursales, agencias y delegaciones en cualquier
lugar de Espafiay dd extranjero, siendo su objeto socia la instalacion de
fontaneria, calefacciony gas. El 8 de octubre de 1991, NATURAL GAS, S. L.,
solicito €l registro, como nombre comercial, de lareferida denominacién socid
para «la instalacion de fontaneria, calefaccion y gas», presentandose el 6 de
febrero de 1992, escrito de renuncia total, publicandose € 16 de abril de
mismo afio, dicha retirada de la solicitud, acordada por resolucion de 11 de
marzo de 1992.

I1l. Ante el Juzgado de Primera Instancia nimero 52 de Madrid, fueron
vistos los autos, juicio de menor cuantia, promovidos a instancia de la mer-
cantil NATURGAS, S. A., contra la compafiia NATURAL GAS, S. L., sobre
violacién de derecho de marcas. Entre las pretensiones de la actora se encon-
trabalade obligar aNATURAL GAS, S. L., acambiar su denominacién social.
En primera instancia se desestimd integramente la demanda. Frente a la
misma, se interpuso recurso de apelacion, estimandose parcialmente la de-
manda, ya que se condenaa NATURAL GAS, S. L., arestringir la utilizacién
de su denominacion social a usos que no sean a titulo de marca, siempre
dentro de los limites fijados por € articulo 33 de la Ley de Marcas.

Doctrina.—I1. El recurso de casacion, formulado por kNATURGAS, S. A.»,
se fundamenta, en primer lugar, a amparo del nimero 4.° del articulo 1.692
delaLey de Enjuiciamiento Civil, a sostener larecurrente haberse infringido
por la sentencia recurrida, por inaplicacién, € articulo 31.1.°y 2. delaLey
32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en relacion con d articulo 36.a) y €)
de la misma y con € articulo 7.2 del Cadigo Civil, asi como la doctrina
jurisprudencial sentada por esta Sda a propésito de la posibilidad de invoca-
cion de tales preceptos por € titular registral de una marca anterior frente a
la posterior adopcion For una persona juridica de una denominacion socia
confundible con aguélla respecto de actividades coincidentes o relacionadas,
y frente ala posterior utilizacion por la misma de la denominacién integrante
de dicha denominacién social, tanto como signo de identidad personal, esto
es, como denominacién socia stricto sensu, cuanto como a titulo de signo
distintivo de sus productos o servicios, actividadesy establecimientos (esto es,
como marca, hombre comercia o rétulo de establecimiento), de cara a obli-
gar a dicha persona juridica a modificar dicha denominacion socia y a cesar
en e uso de la misma en cualguiera de dichos conceptos, asi como a la
remocion de los efectos producidos por tales adopcién y uso.
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Il.  No se discute la consideracion acogida en la sentencia impugnada, en
el sentido de que es indiscutible y practicamente se ha aceptado por las par-
tes, laidentidad de la marcay de la denominacion social de los litigantes. De
ahi que proceda interpretar que la sentencia que hoy se discute en este recur-
so ha desestimado la condena a cambio de la denominacion socia de la
entidad demandada. Y de ahi que el problema que plantea el presente motivo
se refierey se reduce a ese particular desestimatorio de no condena a cambio
de la razén social, pues no hay disputa entre marcas o nombres comerciales,
que la entidad demandada no ostenta.

Las razones de la sentencia recurrida para la desestimacion parcial que la
misma hace, se refieren a la interpretacion que prevalece respecto al articu-
lo 33.1 delalLey de Marcas: «siempre que se haga de buena fe y no constituya
uso a titulo de marca, los terceros podran, sin consentimiento del titular de
la marca registrada, utilizar en el mercado: a) su nombre completo y domi-
cilio; b) indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor,
procedencia geogréafica, época de produccion del producto o de prestacion
del servicio u otras caracteristicas de éstos». La sentencia impugnada estima
que la aplicacién del referido articulo implica una situacion de coexistencia
entre ambas denominaciones que necesariamente deberd de desarrollarse
dentro de los términos del mismo, y si bien es preciso mantener la primacia
de la marca registrada, tal y como establece el articulo 31 de la Ley, €ello no
comporta otras consecuencias que tal declaracion, sin que sea procedente el
cambio de denominacion social pretendida, ni el cese del uso de tan citado
nombre, siempre que no sea a titulo de marca

Lo expuesto con tanta claridad y razonabilidad en la sentencia no exime
de afrontar el problemareal de la confusién en el mercado que la coexisten-
cia que admite indudablemente produce. Y es por esta confusién por lo que
hay que afrontar detenidamente el estudio del motivo, que de no ser por ella,
tendria que ser desestimado acogiendo los fundamentos de la sentencia im-
pugnada.

I1l. De conformidad con la Ley de Marcas, articulo 76.1, el nombre co-
mercial puede definirse como el signo distintivo de la empresa en el mercado.
El nombre comercial tiene encomendada por el ordenamiento juridico la
funcién de diferenciar, en el trafico econémico, ala empresa o, si se prefiere,
al empresario en el gercicio de su actividad empresarial-concurrencial. Teo-
ricamente, la distincion funcional entre la denominacion social y el nombre
comercial parece clara: mientras la denominacion social identifica a un sujeto
de derecho, el nombre comercial diferencia, e indirectamente identifica, ala
empresa y/o al empresario-operador econémico (sujeto en el gercicio de
la actividad concurrencial). Pero, la denominacién social, aunque funcional -
mente relevante, de forma prioritaria, en el ambito negocial, trafico juridico,
esta también Ilamada, en no pocas ocasiones, a ser utilizada en el mercado.
Asi acontece cuando consta en el etiquetado de los productos, en catalogos o
muestrarios, en la documentacion de la empresa, en la publicidad comercial,
en los almanaques con que se obsequia a los clientes, etc. Su utilizacion en
el trafico econémico hace muy dificil, a veces imposible, diferenciar entre
nombre comercial y denominacion social. De ahi que la ultima doctrina cien-
tifica sefiale la gran dificultad que existe en torno a distinguir entre los res-
pectivos ambitos de actuacion de una personajuridico-societaria en cuanto a
sujeto de derecho y en cuanto a empresario en el ejercicio de su actividad
empresarial, es decir, entre denominacién social y nombre comercial.
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Y esta doctrina cientifica es la que subraya la interpretacion jurispruden-
cia mayoritaria que se ha producido respecto de este problema. Asi, manifies-
ta que en la mayoria de los pronunciamientos jurisprudenciales en los que se
enjuiciany resuelven conflictos entre denominaciones sociales y signos distin-
tivos previos, € Tribunal Supremo viene consagrando de forma inequivoca la
obligacién, a cargo de la sociedad, de modificar la denominacion socia incur-
sa en riesgo de confusion con un signo distintivo (marcay nombre comercial),
anteriormente registrado. Asi lo ha hecho el Tribunal Supremo en las senten-
cias invocadas en el cuerpo del motivo: 27 de diciembre de 1954, 11 de marzo
de 1977, 7 dejulio de 1980, 16 dejulio de 1985, 24 de enero de 1986, 24 de
julio de 1992, 22 dejulio de 1993, 25 dejunio de 1995 y 4 dejulio de 1995.

El Tribunal no duda en declarar que el hecho de que resulte verificada la
inexistencia de identidad nominativa entre una denominacion socia y €l con-
junto de denominaciones incluidas en el Registro Mercantil Central, no es por
si solo concluyente en orden a declarar la procedencia'y permanencia registral
de la denominacion socid elegida; pues, no obstante, cabe que exista un obs-
taculo extrarregistral con suficiente entidad juridica para obligar a un cambio
de denominacién. En opinién del Tribunal, este obstaculo extrarregistral
puede estar representado por la constatacion de la existencia de un signo
distintivo previo, s, |6gicamente, entre dicho signo y € que compone la de-
nominacion social cabe hablar de riesgo de confusion; 1o que se determinard
sobre la base de la identidad o fuerte similitud de los signos confrontados y
de los productos y actividades que ambos designan (sentencia del Tribunal
Supremo de 16 de julio de 1985).

Se reconoce implicitamente a la denominacién socia una auténtica apti-
tud diferenciadora de las actividades empresariales que constituyen el objeto
de lasociedad y, por ende, se decreta su modificacion, estatutariay registral,
cuando resulta ser confundible con un signo distintivo previo, merced, claro
estd, alaidentidad o notoria similitud entre los signos y entre las realidades
empresariales designadas. Con €llo se trata de coadyuvar a mantenimiento de
la necesaria transparencia del mercado, al poner fin a situaciones de opacidad
concurrencial que, en Ultima instancia, lesionan los intereses econdmicos de
todos los que, de alguna u otra forma, participan en € mismo; o sea, de los
empresarios competidores y de los consumidores y usuarios, en cuanto des-
tinatarios finales de los productos y servicios.

Pues bien, si se atiende a conjunto de los hechos probados, en el sentido
de la similitud de las denominaciones en cuestion y la confluencia en las
actividades comerciales de las sociedades demandante y demandada, es razo-
nable estimar el motivo esgrimido, como mas adecuado acogimiento de la
interpretacion jurisprudencial que mayoritariamente se ha producido res-
|oecto de esta cuestion. Ello lleva consigo no poder aceptar la integridad de
os razonamientos de la sentencia impugnada, con la asuncion de instancia
por esta Sda y con la correspondiente estimacion integra de la demanda;
y por tanto sin necesidad de examen del otro motivo esgrimido.

COMENTARIO
1. A priori, marcasy denominaciones sociales pueden parecer lo suficien-

temente distantes como para negar toda posibilidad de conflicto entre ellas,
al menos mientras sean utilizadas en sus funciones propias —las marcas, para
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identificar el origen empresaria de los productos o serviciosy, las denomina-
ciones, para individualizar a la persona en sus relaciones juridicas— (1).

Por esta razon, seguramente, la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de
Marcas, no se preocup0 de la coexistencia entre los signos que regulabay las
denominaciones. SO0 se refirio a esta cuestion en los articulos 11.1.4) (que
prohibia de modo absoluto, sin la pertinente autorizacién, e registro de
marcas que reproduzcan o imiten la denominacion de Espafia, sus Comuni-
dades Auténomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales), ar-
ticulo 16.2.a )e?/ articulo 82.2.a) (que, respectivamente, admitian que el nombre
comercia y € rétulo del establecimiento consistieran en las razones sociales
y las denominaciones de las personasjuridicas). Asimismo, al regular el nom-
bre comercial, contemplabalal ey 32/1988, laposibilidad de una coincidencia
del mismo con la denominacion socid —arts. 76.2.a) y 80—. Por su lado, €
Cadigo Civil, el Cédigo de Comercio, las distintas Leyes reguladoras de las
personasjuridicas y e Reglamento del Registro Mercantil, carecen de reglas
sobre |la posible colision (por razén de identidad o de riesgo de confusion),
entre las denominaciones sociales y signos (2).

2. Sin embargo, se han desarrollado en la préactica numerosos conflictos
entre signos distintivos de la empresa'y denominaciones sociades cuando se
produce el acceso al Registro Mercantil de denominaciones sociales idénticas
0 semejantes a una marca o a un nombre comercia previo o posteriormente
inscrito por un tercero en el registro de la OEPM, dando lugar a un riesgo de
confusidn entre signos distintivos y denominaciones sociaes, cuya titularidad
corresponde a distintas personas, a pesar de las notas que diferencian dichas
instituciones (3). En todos estos supuestos, €l factor desencadenante de la
colisidn viene dado por la utilizacion de la denominacion socia para finali-

(1) «En definitiva, lo que es claro es que los signos distintivos de la empresa tienen
una funcién competitiva en el mercado y que, por ello, su proteccion trata de impe-
dir que otros signos posteriores, registrados o no, puedan inducir a confusién al publico
0 puedan aprovecharse de la notoriedad o reputacion del signo anterior. Por el contra-
rio, la denominacién social es un elemento indispensable para la constitucion de una
sociedad mercantil, elemento fundamental que debe figurar en sus estatutos. Su finali-
dad es simplemente la de identificar ala nueva personajuridica en el trafico econémico
y permitirle, gracias a esa identificacion, ser sujeto de obligaciones y derechos. La
denominacion socia es pues un elemento indispensable de la personalidad juridica».
Vid. Bercovitz RODRIGUEZ-CANO, A., Introduccién a las marcas y otros signos distintivos en
el trafico economico, Cizur Menor, 2002, pag. 247.

(2) Vid. FERRANDIZ GABRIEL, J. R., «Marcas y denominaciones sociales», en la obra
Derecho de Marcas, Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 1 de diciembre, coordinada
por Gimeno-Bavon COBOS, R., Barcelona, 2003, pag. 281.

(3) «La neta diferenciacion entre las esferas de la identificacion personal y de la
diferenciacion concurrencial, sobre la que se cimenta la separacion entre los institutos
es, en bastantes ocasiones, mas aparente o ficticia que real. Al nacer la sociedad a la
vida juridica con el Unico propésito de explotar una empresa, sera dificil, en un buen
numero de casos, trazar la linea divisoria entre ambas figuras y entre las esferas nor-
mativo-funcionales que les son propias. Circunstancia que se agrava por € expreso
reconocimiento a los signos distintivos de la empresa de una funcién publicitariay por
el frecuente uso publicitario que el empresario colectivo realiza de su denominacion
social. Si a ello se afiade la existencia de una errénea creencia entre los operadores
econdmicos, en virtud de la cual se entiende que el acceso de la denominacién socia al
RM otorga a su titular e derecho a utilizarla en el mercado, se comprendera que, en la
practica, nombres comerciales y nombres sociales est&n mucho méas imbricados de lo
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dades propias de la marca o el hombre comercial, esto es, vincular y captar
alaclientela (4), distinguiendo, respecto de la competencia, los productos o
servicios que ofrece una empresa en el mercado (en el caso de las marcas),
0 la propia empresa (en € caso del nombre comercial).

3. El TS ha tenido ocasion de resolver estos conflictos coordinando las
normas reguladoras del derecho de sociedades y de los signos distintivos, pero
Unicamente ha resuelto sobre estos supuestos cuando habia un riesgo de con-
fusion entre una denominacion socia inscrita en el RM frente a un signo dis-
tintivo previamente registrado (5). En sus Resoluciones nos encontramos
dos lineas jurisprudenciales. Por un lado, una lineajurisprudencial mayorita-

que, sobrela base de esta ley, cabe deducir». Vid. MIRANDA SERRANO, L. M., Denominacion
social y nombre comercial, Madrid, 1997, pags. 388-389.

(4) A esta actuacion contribuye el diferente régimen juridico establecido para €l
registro y proteccion de los signos distintivos de la empresa y de las denominaciones
sociales. Hemos de recordar que la Oficina Espafiola de Patentesy Marcas y €l Registro
Mercantil Central son independientes y conceden la proteccion resultante del regis-
tro teniendo en cuenta distintas anterioridades y con un criterio diferente. La OEPM
examina de oficio la aptitud diferenciadora en abstracto del signo que se pretende
registrar y lo compara, S existe oposicion, con marcas, nombres comerciales, rétulos
de establecimiento prioritariamente u otros derechos anteriores reconocidos por la LM
como supuestos de prohibiciones relativas de registro, y la comparacion la hace en base
al riesgo de confusion, que incluye €l riesgo de asociacion, asi como la posible explo-
tacién de una reputacion agjena. Por el contrario, el RMC establece la comparacion de
la nueva denominacién socia que se solicita con las denominaciones sociales anterior-
mente inscritas y sigue la comparacion para determinar si en Ja nueva denominacion es
aceptable el criterio de identidad, aunque entendida esta identidad en el sentido amplio
del Reglamento del Registro Mercantil (vid. art. 408 RRM). Otra importante diferencia
se refiere a hecho de que en la solicitud del registro de marca o del nombre comercial
€s preciso concretar |os productos, servicios o actividades para los gue se solicita. Mien-
tras que a solicitar la certificacion negativa para la denominacion socia en el RMC
No es preciso mencionar para qué objeto social se pide la reserva de la denominacion,
vid. BERCOVITZ, «Introduccion», op. cit., pags. 248-249. Ademés, podemos hacer referen-
cia a que mientras los signos distintivos son potestativos, las denominaciones son obli-
gatorias (art. 2.2 LSA, art. 398.1 RRM). El alcance de la proteccién otorgada alos signos
distintivos se encuentra limitada por €l principio de especialidad, es decir, la proteccién
alcanza Unicamente a los productos o servicios para los que se solicitd € signo. En las
denominaciones no rige el principio de especialidad dy en consecuencia, la denomi-
nacion social para tener acceso al RM no debe ser idéntica, con independencia de la
actividad a la que se dedica la personajuridica, vid. VILLA VEGA, E., en el comentario a
la DA 142 de la Ley 17/2001, de Marcas, en la obra Comentarios a la Lev de Marcas,
dirigidas por BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. y GARCIA-CRUCES GONZALEZ, J. A., Cizur Menor,
2003, pags. 1229-1230.

(5) Estos conflictos han sido resueltos, por lo general, por los tribunales, aplicando
los principios bésicos del Derecho de la Propiedad Industrial; a saber: prioridad regis-
tral, riesgo de confusion derivado de la identidad o semejanza entre las denominaciones
enfrentadas y principio de especialidad. La aplicacion de estos principios llevé a nues-
tros tribunales a aplicar 1o que BOTANA Acra denomina la «Teoria de la sumision de la
denominacion social», vid. GOMEZ MONTEROQ, J., «El permanente conflicto entre los signos
distintivos y las denominaciones sociales», en la obra Estudios sobre Propiedad Indus-
trial en homenaje a M. Curell Susiol, Barcelona, 2000, pag. 266. En el mismo sentido, vid.
FERRANDIZ Gaerier, J. R., «Marcas y denominaciones sociaes», op. cit., pag. 291. Sin
embargo, el supuesto contrario, en el que existe un conflicto entre una denominacion
social inscritaen el RM frente a un signo distintivo posteriormente inscrito en la OEPM,
no es un caso que, en puridad, haya dado lugar a sentencia alguna del TS.
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ria (6), en la que se resuelve @ conflicto aplicando las normas de los signos
distintivos en perjuicio de la denominacion social posterior, es decir, € titular
de la marca o nombre comercia prioritario tiene mejor derecho y la sociedad
tiene que dejar de usar y modificar la denominacién. En este grupo de supues-
tos, lamodificacion de Ja denominacion tiene su apoyo legd en € articulo 417
RRM. En efecto, con  fin de evitar e riesgo de confusién en el mercado entre
una personajuridicay las actividades y productos de otra, una vez que se de-
termina la existencia de identidad o semejanza entre € signo distintivo y Ja
denominacion social, se condenad cese en e uso y ala modificacion delade-
nominacién en € RM (7). Por otro Jado, una segundalineajurisprudencia (8),
minoritaria, mantiene la comPar[ibiIidad entre sgnos distintivos y denomina-
cion social siempre que esta Ultima se use como tal denominacion y no como
signo distintivo, pues empleandose exclusivamente como denominacién social,
no se produce necesariamente riesgo de confusion en el mercado.

4. Las dos sentencias, cuyo comentario nos ocupa, son gemplos ilustra-
tivos del doble criterio seguido por € TS en los supuestos de colisién entre
signos distintivos y denominaciones sociaes.

En la primera de élas, receptora de Ja lineajurisprudencial minoritaria, €
fallo se fundamenta sobre dos razonamientos principales. En primer lugar,
e TSjustificala existencia de un riesgo de error sobre la procedencia empre-
sarial (cuanto menos, riesgo de asociacion, en e sentido de equivocada creen-
cia de que las litigantes estan vinculadas juridica o econémicamente), segin
resulta de una comparacion de los términos respectivos en los planos fonéti-
co y conceptual (Fundamento de Derecho 2, 11). Y, sobre la base de ese riesgo
de error, € detonante de conflicto es e hecho acreditado de que la de-
mandada ha hecho un uso de la denominacion socia, ademés de como tal,
como marca y como nombre comercial, |o cual excede € limite del derecho
de marca contemplado en € articulo 33 (9) LM 1988. Si bien es cierto que,
entre las pretensiones de Ja demandante, no se recogia la de obligar a la

(6) Entre otras, SSTS de 27 de diciembre de 1954 [RJ 1955, 725], Sociedad Espa-
fiola de Farmacia, S. A., c. Laboratorios OM, S. A.; SSTS de 11 de marzo de 1977 [RJ
1977, 1026], Fincas y Representaciones, S. A. (Finre, S. A., ¢. Finresa, S. A); 7 dejulio
de 1980 [RJ 1980, 2930], Kemen Industrial, S. A., c. Tdleres Kemen, S. L.; SSTS de 16
dejulio de 1985, Lever Ibérica, S. A, C. Domestos, S. A. [RJ 1985, 4092]; 24 dejulio de
1992[RJ 1992, 6456], Industrias Titdn, S. A, c., Titanroda, S. A. L.; SSTSde4 dejulio
de 1997 [RJ 5573].

(7) El problema que planteaba esta jurisprudencia consistia en que, en larealidad,
no se conseguia ejecutar e falo que obligaba a cambio de la denominacién de la
sociedad. Por €llo, la LM/2001 ha incluido una Disposicion Adicional (17.%), para solu-
cionar esta cuestion, ya que, no produciéndose el cambio de denominacién socia en €l
plazo de un afio desde que se hubiera emitido la sentencia por violacién del derecho de
marca, la sociedad quedara disuelta de pleno derecho.

(8) Entreotras, SSTS de 24 de enero de 1996 [RJ 1996, 325], 21 de octubre de 19%4
[RJ 1994, 9036], 10 dejulio de 2000 [RJ 2000, 6880] y 28 de febrero de 2001 [RJ 2001,
25871

(9) 1. Siempre que se haga de buenafey no constituya uso atitulo de marca, los
tercear‘gs podran, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en €l
mercado: :

a) Su nombre completo y domicilio.

b) Indicacionesrelativas ala especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia
geogréfica, época de produccién dd producto o de prestacion del servicio u otras carac-
teristicasde éstos.
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demandada a cambio de denominacién social, y, por tanto, esa cuestion no
es objeto de solucidn en la sentencia, comparto € razonamiento seguido por
el TS en este asunto. Y es que, no solo se da por sentado la existencia de un
riesgo de confusion, sno que se afiade € uso marcario de la denominacion
socia llevado a cabo por la demandada.

Por contra, en la segunda sentencia, € punto de partida es la admisién
por los litigantes de la identidad entre la marca y la denominacion socid,
centrandose la cuestion debatida en la desestimacion en la instancia de
cambio de denominacion socid, a hacer prevalecer e articulo 33.1 LM
1988. En este caso, para € Tribunal Supremo, lo decisvo es afrontar
problema real de la confusion en € mercado que la coexistencia_de la
denominacién sociad «<NATURAL GAS, S. L.» y lasmarcas NATURGAS. Y,
precisamente en este punto, es donde he de mostrar mi disconformidad con
d criterio ded TS, ya que considero que la premisa de la que hay que partir
consiste en que, en principio, la identidad o semejanza entre un signo dis-
tintivo registrado y una nueva denominacion socid no implica necesaria-
mente la Incompatibilidad entre ambos. La incompatibilidad resulta funda-
mentalmente cuando la denominacion socid no se utiliza exclusivamente
como tal para suscribir los documentos permitiendo identificar a la persona
juridica, sno cuando la denominacion social se utiliza para vincular y cap-
tar a la clientdla (cuestion que, a diferencia de la sentencia anterior, no
parece en este caso probada por la parte demandante). De manera que, los
conflictos, més que entre puras inscripciones registrales, han de producirse
por la utilizacion de la denominacién socid en & mercado. Es en esos
supuestos cuando se vulnera el derecho de exclusiva dd titular de una marca,
infringiendo € derogado articulo 33 LM 1988 y € actud articulo 37 LM/
2001 (10). A la verificada existencia de un riesgo de confusion en abstracto
ha de sumarse su materializacién a caso concreto en € que se haga un uso
marcario de una denominacion socid.

Por otro lado, me parece excesivo obligar d titular de la denominacion a
cambio de lamisma. Lo Unico que puede imponérsele es que se abstenga de
usarla como signo distintivo y, como maximo, que cuando la utilice como
denominacion emplee un nombre comercial o una marca distintay de forma

2. El titular de un registro de marca no podra prohibir que los terceros utilicen la
marca cuando sea necesario paraindicar el destino de un producto o de un servicio, en
particular en e caso de accesorios 0 piezas sudtas, siempre que ese uso se realice
conforme a las préacticas leales en materia industrial o comercial.

3. No estarapermitido el uso de unaindicacion de procedencia geogréfica cuando
coincida o sea confundible con una marca colectiva, y laindicacion en cuestion pueda
ser sustituida por otra suficientemente indicativa de la procedencia

(10) Articulo 37. Limitaciones del derecho de marca.

El derecho conferido por lamarcano permitirdasu titular prohibir a terceros € uso
en €l tréfico econdmico, siempre que ese uso se haga conforme alas préacticaslealesen
materia industrial o comercial:

a) De su nombrey de su direccién

b) Deindicacionesrelativasala ie, calidad, cantidad, destino, valor, proceden-
cia geogréfica, época de obtencion del producto o de prestacion del servicio u otras
caracteristicas de éstos.

c¢) Delamarca, cuando sea hecesaria para indicar €l destino de un producto o de
un servicio, en particular como accesorios o recambios.
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tipogréficamente destacada, a fin de que sean los elementos dominantes que
capten la atencién de los consumidores (11).

5. Lasituacion legal ha quedado modificada con posterioridad al momen-
to en que se presentaron las demandas que han dado lugar a las sentencias
comentadas, en relacion con las marcas. Lanuevaley de Marcas (17/2001) se
ha ocupado de estos conflictos en relacion con las marcas notorias o renom-
bradas estableciendo, en primer lugar, una prohibicion relativa de registro,
como marca o nombre comercial, de denominaciones de personas juridicas
cuando, siendo idénticos 0 semejantes, los signos y su ambito de aplicacion,
exista un riesgo de confusion en el publico. Ademas, el titular de esos signos
habra de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjun-
to del territorio naciona [art. 9.1.d)1.

Y, en segundo lugar, una prohibicion de acceso al Registro Mercantil de
denominaciones coincidentes o que puedan originar confusién con una marca
0 nombre comercial notorio o renombrado (Disposicién Adicional 14.%).

Considero acertada esta actuacion del legislador en el dmbito de los signos
renombrados. Como ya apuntaba un sector de la doctrina (12), si bien al
tiempo de determinar la disponibilidad juridica de la denominacién socia
elegida no parece dudoso que ni el Notario ni el Registrador estan en condi-
ciones de evitar situaciones de conflicto entre signos distintivos prioritarios y
denominaciones sociales, porque éstas no surgen de la mera titularidad regis-
tral sino de la concreta utilizacion que de la denominacién haga su beneficia-
rio en el tréfico, la mera identidad o similitud entre la denominacion elegida
y una marca renombrada, por mas que el objeto social difiera de las presta-
ciones alas que se aplica ésta, entrafia un riesgo de dilucion o aguamiento de
la especial fuerza distintivay posicién Unica de que disfrutan aquellas marcas
contra el que reacciona nuestro ordenamiento, y que puede y debe ser sancio-
nado en el momento de autorizar la escritura'y proceder a su inscripcion.
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