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2. DERECHO MERCANTIL

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. (SEPARACION LIBRE Y
VOLUNTARIA DE LOS SOCIOS DE SOCIEDADES LIMITADAS? (RESOLU-
CION DE LA DGRN DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2003.)

Resumen.—Se discute la posible admisibilidad, en una sociedad de respon-
sabilidad limitada, de un derecho estatutario de libre separacion de socios sin
necesidad de causa especifica, siempre que vaya acomparnado de las necesa-
rias cautelas tanto en procedimientos como en plazos para evitar que su
ejercicio cause dafios a la sociedad y a terceros sin darles la oportunidad de
adoptar medidas que les ponga a cubierto de sus efectos.

Antecedentes.—El Registrador M ercantil, nimero 3 de Valencia, rechazaen
su nota de calificacion lainscripcion de un acuerdo social de modificacion de
estatutos por el que se permite la separacion de los socios de una sociedad
de responsabilidad limitada sin establecer los supuestos concretos que legiti-
man €l gjercicio de ese derecho, 10 que equivale a un sistema de separacion
librey voluntaria. El Notario autorizante interpone recurso gubernativo ante
la DGRN.

Doctrina.—La DGRN se inclina por admitir el pacto estatutario de libre
separacion de socios de sociedades de responsabilidad limitada sin necesidad
de causa especifica, siempre que vaya acompafado de |as necesarias cautel as,
tanto en procedimientos como en plazos, al modo que las adopta €l |egislador
cuando expresamente |o reconoce, para evitar que con su gercicio se cause un
dano ala sociedad y aterceros relacionados con €ella sin darles la oportunidad
de adoptar medidas que les pongan a cubierto de sus efectos, si bien deses-
tima el recurso en el caso concreto por considerar que €l pacto estatutario,
cuya inscripcion registral se reclama, carece por completo de esas cautelas.

COMENTARIO

. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. EXPOSICION DE LA DOCTRINA FIJADA
EN LA RDGRN DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2003

La Resolucion que nos ocupa aborda un problema discutido desde hace
tiempo por la doctrina, cual es la admisibilidad de pactos estatutarios per-
mitiendo la separacion librey voluntaria (o separacion sin causa) de socios en
las sociedades de responsabilidad limitada.

Previamente, la misma resolucién se ocupa de dar respuesta a otra cues-
tion planteada en el recurso, de la cual, sin embargo, no nos vamos a ocupar
en el presente comentario por considerarla mas que obvia a la luz de lo
dispuesto por laLSRL; asaber: los acuerdos de aumento de capital efectuados
con agportaciones no dinerarias exigen que se determinen en el acuerdo las
participaciones asignadas en pago, pues solo asi cobrara sentido y eficacia
plena el régimen de responsabilidad por la realidad y valoracion de las apor-
taciones no dinerarias previsto en el articulo 21 LSRL en defecto de informe
de experto independiente, que no sdlo hace responsables solidarios a los so-
cios fundadoresy alos quelo fueran, en su caso, en el momento de acordarse
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el aumento de capital, sino también a las personas que adquieran a posteriori
alguna participacion desembolsada mediante aportaciones no dinerarias y a
los administradores de la sociedad (en este caso, sdlo por diferencias de va
loracion en aumentos de capital). Concluye la DGRN, en este sentido, que
«ninguna duda cabe de que han de determinarse qQué participaciones son las
asumidas mediante el desembolso de cada una de esas aportaciones, pues tan
sOlo asi podra identificarse en € futuro a uno de los sujetos legalmente respon-
sables de la realidad y valor de tal aportacién» (Fdto. Dcho. 2.°).

Centrandonos ya en la cuestion objeto de nuestro comentario, se hace
preciso advertir de antemano la postura tibia mantenida por la DGRN en
torno al problema de la validez de la libre separacién de socios como «causa»
estatutaria de separacion, ex articulo 96 LSRL.

Aunque la DGRN identifica los obstaculos que podrian impedir la licitud
de una clausula estatutaria de separacion libre y voluntaria de socios en la
SRL, termina considerando que «forzando la interpretacién de las normas
pudiera plantearse la admisibilidad de un derecho estatutario de libre separacién
sin necesidad de causa especifica, pero que habria de ir acompafiado de las ne-
cesarias cautelas tanto en procedimientos como en plazos, al modo que las
adopta el legislador cuando expresamente lo reconoce, para evitar que con su
ejercicio se cause un dafio a la sociedad y a terceros relacionados con €ella sin
darles la oportunidad de adoptar medidas que les pongan a cubierto de sus
efectos» (Fdto. Dcho. 4.°).

De esta manera, el Centro Directivo esta dejando abierta la puerta a la
validez de pactos estatutarios que reconozcan el derecho de separacion libre
y voluntaria de los socios en sociedades limitadas, cuando se establezcan
detalladamente, parala gecucion de ese derecho, requisitos de procedimiento
y plazo suficientes para proteger de manera satisfactoria los intereses de la
sociedad y de los acreedores sociales. Decision que, a margen de su correc-
cion o no (la cual analizaremos inmediatamente), estaria dejando al parecer
razonado de los Registradores Mercantiles (y, en dltimo término, al criterio
resolutorio de la propia DGRN) la admisibilidad o inadmisibilidad de pactos
de ese tipo para cada caso concreto, introduciendo asi un importante elemen-
to de inseguridad juridica en la estructuray en el régimen de funcionamiento
de las sociedades de responsabilidad |imitada.

Vaya por adelantado nuestro mas absoluto rechazo a la simple posibili-
dad de admitir clausulas estatutarias de separacion libre y voluntaria de los
socios de sociedades de responsabilidad limitada, por las razones que mas
adelante expondremos. Pero, para una mejor comprension de la critica al
criterio seguido por el Centro Directivo, procede presentar previamente la
argumentaci 6n seguida por la DGRN en su Resolucion de 25 de septiembre de
2003, la cual, como decimos, abre nuevos horizontes —en mi opinién, poco
luminosos— en €l terreno de las causas estatutarias de separacion de socios
en sociedades limitadas.

Dice la DGRN en la Resoluciéon que comentamos, que la cuestion ha de
centrarse en el margen de que disponga la autonomia de la voluntad a la hora
de configurar las clausulas estatutarias de separacion. Siguiendo un razo-
namiento de corte dialéctico, la DGRN pone en la balanza argumentos con-
trarios y a favor, para decantarse finalmente por una solucion ecléctica, inde-
finida y ddctil, que aboca a una resoluciéon del problema caso por caso.

Entre los argumentos en contra de la admisibilidad del pacto estatutario de
libre separacién, se despliegan los siguientes:
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— Podria no resultar admisible que la flexibilidad caracteristica del régi-

men legal de la SRL, que permite —amparado en € principio de auto-
nomia de la voluntad— la conformacion del modelo organizativo a las
especificas necesidades y conveniencias de los socios, llegue a extremo
de admitir un ejercicio totalmente potestativo del derecho de separa-
cion, del mismo modo (giue se impide legalmente que la modulacion
estatutaria del régimen de transmision voluntaria de participaciones
inter vivos llegue a punto de su préctica libertad (art. 30.1 LSRL);
limitacién o restriccion ésta que puede interpretarse como un principio
configurador de la sociedad limitaday, por tanto, limite intrinseco ala
autonomia de la voluntad en la conformacion o modulacion estatutaria
dd tipo socia (art. 12.3 LSRL).

La libre separacion podria chocar también con la exigencia fijada por
el propio articulo 96 LSRL de establecer causas de separacion, lo que
parece implicar la necesidad de determinar qué concretas razones jus-
tifican la separacion en cuanto derecho excepciona que es dirigido
fundamentalmente a proteger alaminoriafrente a caracter vinculante
de los acuerdos adoptados por la mayoria que suponga una alteracion
de elementos basicos de la configuracién de la sociedad o que alteren
derechos de socios de especial relevancia.

La libre separacion tampoco casaria con las exigencias establecidas por
la LSRL paralajustificacion de la existencia de las causas legales de
seéFwacién, asi como los requisitos de formay plazo para €l gercicio
del derecho de separacion en esos supuestos (arts. 95y 97 LSRL).
Finalmente, lalibre separacién de socios podria suponer un riesgo tan-
to para los acreedores, a pesar de la responsabilidad establecida en €
articulo 103.1 LSRL, como para la propia sociedad, pues la amortiza-
cién de participaciones y la consiguiente reduccion de capital asociada
al gercicio del derecho, ex articulo 102 LSRL, podrian provocar situa-
ciones de descapitalizacion, llegando incluso a la disolucion en casos
de reduccion del capital por debajo del minimo legal (cfr. arts. 101 y
102 LSRL).

Como argumentos a favor del pacto estatutario de libre separacion, el
Centro Directivo aporta los siguientes:

— No parece que €l pacto de libre separacién rebase los limites generales

alaautonomiadelavoluntad (cfr. arts. 1.255y 1.258 del Cadigo Civil),
aunque debe tenerse presente e escollo que suponen las Ielyes y los
principios configuradores de la sociedad limitada en cuanto [imites al
principio de libertad de pactos (art. 12.3 LSRL).

— El articulo 225 del Cadigo de Comercio, aplicable en principio a todo

tipo de sociedades mercantiles, admite la separacién del socio por su
voluntad, siempre que con €llo no impida la conclusion del modo mas
conveniente a los intereses comunes las negociaciones pendientes, si
bien sobre esta norma debe preval ecer la normativa especial delaLSRL.

— El articulo 30.3 LSRL admite la validez de las clausulas que prohiban

la transmision voluntaria inter vivos de las participaciones sociales,
siempre que los estatutos reconozcan el derecho de los socios a sepa-
rarse de la sociedad en cual quier momento; derecho éste —reconoce sin
embozos la DGRN— que no aparece necesariamente condicionado a
establecimiento de aquella prohibicion.
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Podra apreciarse que, a pesar de la mayor contundencia de los argumen-
tos contrarios a la admisibilidad del pacto de libre separacion y de las reser-
vas expresadas claramente en relacion con algunos de los argumentos favo-
rables a ese tipo de pacto, la DGRN decide finalmente inclinarse —aunque no
en el caso concreto— por una interpretacion flexible favorable ala licitud de
clausulas estatutarias de libre y voluntaria separacion de socios en la sociedad
limitada, siempre que se adopten en los estatutos las cautelas necesarias en
cuanto a procedimiento y plazos.

Como ya se ha dicho, frente a la tibieza mostrada por la DGRN, nuestra
postura es radicalmente contraria a la admisibilidad de pactos de este tipo en
el seno de sociedades de responsabilidad limitada. A continuacion vamos a
exponer con detalle las razones en que sustentamos nuestra posicion, toman-
do como referencia previa e inexcusable la naturaleza, razon de ser y alcance
del derecho de separacién en €l tipo sociedad limitada, prestando, como es
natural, especial atencion ala posible configuracion de causas estatutarias de
separacién y, sobre la base del régimen juridico del derecho de separacion
Iorevisto en la LSRL, aportando las principales opiniones doctrinales formu-
adas a respecto.

Il. NATURALEZA, RAZON DE SER Y ALCANCE DEL DERECHO DE SEPARACION
EN LAS SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

El derecho de separacién en la sociedad limitada puede calificarse como
un derecho excepcional, ligado a la condicién de socio, de natural eza resolu-
toriadel vinculo socia que liga a socio con el ente societario, cuyo gjercicio
(art. 97 LSRL), aungue potestativo, aparece condicionado a la constatacion
previa de una causa prevista en la ley (art. 95 LSRL) o, en su caso, en los
estatutos sociales (art. 96 LSRL), y que determina el derecho del socio a
obtener la devolucién dd valor razonable de sus participaciones, sea en con-
cepto de precio o contraprestacion por la adquisicion que de las mismas haga
la propia sociedad, o sea por su amortizacién, que obligaraareducir €l capital
social en la cuantia correspondiente (arts. 100, 101 y 102 LSRL).

La generosidad con que la LSRL de 1995 regula e derecho de separacion
del socio aparece directamente asociada a los caracteres tipoldgicos basicos
de la sociedad limitada, en cuanto sociedad de capital cerrada con algunos
elementos personalistas susceptibles de ser reforzados estatutariamente (aun-
que sin llegar a desdibujar la estructura sustancial mente capitalista del tipo
social) y con un régimen juridico flexible (normas eminentemente dispositi-
vas) que permite adaptar o modular la forma organizativa a las necesidades
y conveniencias del socio 0 socios —vid. SANCHEZ-CALERO GUILARTE, J., «La
transmision de las participaciones sociales y el derecho de separacion en
la sociedad limitada [Breve reflexion en torno a art. 95.c) LSRL]», en RdS,
1996, num. 6, pag. 13.

En concreto, nuestro legislador enlaza el amplio reconocimiento del dere-
cho de separacion del socio con el problema de la defensa de la minoriadentro
de la organizacién societario-capitalista. Esto es, la defensa de los intereses
personales de los socios minoritarios frente a decisiones de Ja Junta General
que reflejen el interés de lamayoriade socios. Se trata, pues, de un elemento 0
institucion que busca en las sociedades estatutarias (que se rigen por €l princi-
pio mavoritario plutocratico) una solucién intermedia que permita conciliar los
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intereses de la mayoria con los de la minoria (asi, SAENZ GARCIA DE ALBIZU, J. C.,
El objeto social en la sociedad anénima, Civitas, Madrid, 1990, pag. 308).

El apartado |11 de la Exposiciéon de Motivos LSRL expone a respecto que
latutela de la minoria es particularmente necesaria en una forma socia en la
que, por su carécter cerrado, falta la méas eficaz medida de defensa: la posi-
bilidad de negociar libremente en e mercado el valor patrimonial en que se
traduce la participacion del socio, siendo éste el sentido de la amplitud con
que se admite e derecho de separacion del socio. Esta interpretacion de la
razon de ser del derecho de separacién aparece resaltada en la resolucion que
comentamos, indicando la DGRN que: «Podria decirse que la amplitud del
derecho de separacion se justifica en relacion inversa a las restricciones a que
esta sujeta la transmisibilidad de la posicion del socio (...) Y con este plantea-
miento no puede negarse que (la LSRL) ha sido generosa no solo al determinar
las causas legales de separacion de los socios (cfr.art. 95 de la Ley), sino al
permitir otras estatutarias (art. 96)» (Fdto. Dcho. 3.°).

En relaciéon con esto, la normativa sobre sociedades anénimas (donde se
parte del principio de libre transmisibilidad de las acciones salvo restricciones
estatutarias puntual es permitidas por el modelo latino de polivalencia funcio-
nal delaanénima, ex arts. 63 LSA y 123 RRM) reconoce el derecho de separa-
cioén Unicamente en tres situaci ones puntual es que se consideran por €l legisla-
dor de notable importancia para la proteccion de socios minoritarios frente a
acuerdos de la Junta General que afectan a extremos trascendentales de la or-
ganizacion o configuraciénsocietaria (cfr. sustitucion del objeto social, art. 147
LSA; traslado del domicilio social a extranjero, art. 149.2 LSA, y transforma-
cion en sociedad colectiva o comanditaria, art. 225.2 LSA). El caracter institu-
cional dela sociedad anénima, de la que derivalamayor rigidez de su régimen
juridico en laproteccion de laintangibilidad del capital socid, justificapor si
mismo —en nuestra opinién— la restricciéon alainclusién de clausulas estatu-
tarias de separacion adicionales a las expresamente contempladas por la Ley,
a amparo de la autonomia de lavoluntad (art. 10.2 LSA) (en la mismalinea,
BONARDELL LENZANO, R., «Causas estatutarias de separacion en la sociedad de
responsabilidad limitada», en RAS, 1996, num. 6, pag. 189,y también en BONAR-
DELL LENZANO, R./CaBanas TREJO, R., «Separaciony exclusion de socios en la so-
ciedad de responsabilidad limitada», Aranzadi, RdS Monografias, num. 12, 1998,
pag. 26; afavor delalicitud de causas estatutarias de separacion en laanénima
se pronuncian, entre otros, MOTOS Guirao, M., «La separacion voluntaria del
socio en € Derecho Mercantil espafiol», en RDN, 1956, pag. 116; DE LA CAMARA
ALVAREZ, M., Estudios de Derecho Mercantil, 11, Madrid, 1978, pag. 699, y DUQUE
DOMINGUEZ, J. F., «Las formas del derecho de separacion del accionistay lare-
organizacionjuridicay financierade la sociedad», en Boletin de Estudios Eco-
némicos, abril 1990, pags. 99-100).

Asi, la mayor o menor tolerancia permitida al socio para transmitir sus
«intereses» en la sociedad se convierte, segun nuestro legislador, en factor
determinante de cara a un mayor reconocimiento del derecho de separacion
en un modelo cerrado de sociedad de capital, como es la sociedad limitada
frente al modelo abierto (apriori) que constituye la sociedad anénima, permi-
tiendo incluso la inclusién estatutaria de causas especificas de separacion en
la primera.

Sin embargo, podra observarse que € articulo 95 LSRL sdlo afiade dos
causas legales mas de separacion a las reconocidas en la legislacion sobre
sociedades anénimas: |la modificacion del régimen de transmision de las par-
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ficipaciones sociadles (que, segun la fundada opinion de J. SANCHEZ-CALERO
GuiLarte, deberfa interpretarse restrictivamente, solo para los casos en que la
modificacion introdujera mayores restricciones a la transmision a las ante-
riormente vigentes; vid. La transmision de participaciones socialesy el derecho
de separacion en la sociedad limitada..., Cit.) y la creacién, modificacién o
extincion anticipada de la obligacién de realizar prestaciones accesorias, so-
metida ademés a una posible disposicion contraria de los estatutos. Esto
deberia servar para demostrar que concurren consideraciones alternativas o
adicionales ala proteccion de la minoria en relacion con la existencia o no de
restricciones a la transmision de ei)artici paciones en la sociedad para justificar
el amplio reconocimiento que del derecho de separacion se hace en la LSRL,
admitiendo la inclusion estatutaria de causas de separacion. M&xime s se
tiene en cuenta que —como se ha dicho ya— en la sociedad anénima es
posible también el establecimiento de clausulas estatutarias de restriccion
a la transmision de acciones nominativas, ex articulos 63 LSA y 123 RRM,
de acuerdo con el modelo funcionalmente polivalente de sociedad an6nima
gue permite la adaptacion de un esquema abierto de sociedad a las necesida-
es de sociedades cerradas, con un numero limitado de socios que mantienen
relaciones estrechas o relativamente estrechas de confianza reciproca, resul-
tando cuando menos discutible —por €l contrario— la admisibilidad de cau-
sas estatutarias de separacion adicionales a las contempladas por la Ley.

Esas consideraciones que superan lajustificacion primaria del derecho de
separacion en términos de defensa de la minoria en sociedades cerradas,
aparecen asociadas a los elementos personalistas que se encuentran en sinto-
nia con el carécter hibrido que nuestro legislador atribuye ala sociedad limi-
tada en la Exposicion de Motivos de la LSRL (I1). Obsérvese, en este sentido,
que el derecho de separacion no forma parte en sentido estricto de un derecho
«tipico» de defensadelaminoria, ya sea porque su gercicio no aparece ligado
alatitularidad de un porcentaje minimo del capital social, sino que es un
derecho que se atribuye y gjercita de forma individual y personalizada inde-
pendientemente del niUmero de acciones o participaciones de las que se sea
propietario, 0 ?/a porque laintroduccion de causas estatutarias de separacion
en la sociedad limitada puede ir orientada ala tutela de intereses estrictamen-
te individuales del socio y no de la minoria como tal.

Asi es, de la redaccion dada a articulo 96 LSRL se desprende que la
inclusién de clausulas estatutarias de separacion no tiene por qué aparecer
relacionada con acuerdos de la Junta General que afecten a alguno de los
aspectos organizativos o funcional es esenciaes o importantes de la sociedad
limitada(basi camente, modificacionesestatutariasy estructural esqueafecten
de alguna manera a las condiciones iniciales pactadas en la escritura consti-
tutiva), Sino que dichas causas pueden asociarse a decisiones de otro tipo
adoptadas Ipor la Junta General o incluso por el Organo de Administracion
gue dificulten o perjudiquen los intereses del socio dentro de la sociedad
(v.gr., no repartir dividendas durante varios gjercicios econdmicos, modifica-
cion de la estructura del Organo de Administracion, cese de alguno de los
administradores, laventa de un activo concreto de la sociedad) o incluso ala
simple produccién o constatacién de hechos concretos, relacionados o no con
la toma de alguna decision por la Junta o la Administracién, que afecten a
funcionamiento de la sociedad (v.gr., pérdidas econémicas durante uno o
varios gjercicios, incumplimiento por la sociedad de Ja retribucion de presta-
ciones accesorias, caducidad de una patente u otro derecho exclusivo) o ala
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vida o circunstancias personales de los socios (v.gr., cese de un socio en su
condicion de administrador, cambio de domicilio o jubilacién de un socio,
separacion matrimonial o divorcio, etc.), pudiendo llegar a admitirse simples
valoraciones ficticas subjetivas (v.gr., mala gestion de los administradores,
mala coyuntura economica general, necesidades financieras del socio, etc.)
(vid. MARTINEZ SANZ, F., «Causas de separacion del socio en laley de socieda
des de responsabilidad limitada», en RAS, 1996, nUm. 6, pag. 61 y sigs.).
Interpretacion esta que se ve confirmada por los términos en que aparece
redactado €l articulo 205 RRM, segun el cual los acuerdos o los hechos que
den lugar al derecho de separacion se deberan inscribir en e Registro Mer-
cantil. Cabe por tanto que se contemplen como causas de separacion valora-
ciones total mente subjetivas o circunstancias personal es desvinculadas total o
relativamente de la vida de la sociedad, personalizando al maximo las causas
de separacion que, incluso, no tienen por qué afectar por igual a todos los
socios [vid. MARTINEZ Jiménez, M.* 1., Comentario al articulo 96 LSRL, en ARRO-
YO, 1./EmBip, J. M. (coord.), Comentarios a la Ley de Sociedades de Responsa-
bilidad Limitada, Tecnos, Madrid, 1997, pag. 960].

De tal forma, la separacion estatutaria se perfila como € instrumento
adecuado para atribuir relevancia causal expresa a los motivos sujetivos de-
terminantes de la participacion y vinculacion de los socios en la sociedad,
permitiéndol es abandonar |a sociedad ante un cambio de aquellas circunstan-
cias a las que (uno, varios o todos los socios) hubieran asignado la trascen-
dencia precisa para supeditar a su mantenimiento el compromiso de perma-
nencia en la misma (asi, BONARDELL LENZANO, R., Causas estatutarias..., Cit.,
pag. 191). No parece, a este respecto, que pueda admitirse como causa de
separacion el transcurso de un tiempo determinado desde la constitucion
de la sociedad o la llegada de una fecha concreta, pues no supone de por si
una alteracion de circunstancias sociales o personales que justifiquen el dere-
cho de separacion en cuanto derecho excepcional (vid. BONARDELL LENZANO, R.,
Causas estatutarias..., cit., pag. 191).

Podria decirse, en definitiva, que €l amplio reconocimiento que del derecho
de separacion se hace en la sociedad de responsabilidad limitada, a permitir
junto alas causas legales de separacion la inclusion de causas estatutarias con
un alcance muy abierto y general, vendria a desvirtuar la justificacion clasica
de dicho derecho como medio de tutela de la minoria frente a determinadas
decisiones de la mayoria, situandose mas bien en un medio de tutela «perso-
nal» del socio que permitiria su salida de la sociedad ante circunstancias prede-
terminadas vinculadas con acuerdos concretos adoptados por la Junta General,
con decisiones adoptadas por el Organo de Administracion, con hechos objeti-
vos de lavida socia e incluso con hechos o circunstancias subjetivas que afec-
ten al propio socio y que de alguna manera se entiende que afectarian a sus
intereses dentro de la sociedad (vid. MARTINEZ JIMENEZ, ob. cit., pag. 960). Aun-
que esajustificacion permanezca, parece masbienir referida alas causas lega
les de separacion, siendo comUn a sociedades anénimas y limitadas. Sin em-
bargo, la generosidad con que la LSRL regula el derecho de separacion
permitiendo la inclusidon de causas estatutarias de separacion sin precisar su
contenido, va més ala de la defensa de la minoria, estando intimamente rela-
cionada con la presencia de elementos personalistas en € tipo socia de refe-
rencia. Y mas en concreto, con € modelo cerrado y flexible de sociedad que,
construido sobre un régimen juridico de caracter esencialmente dispositivo,
permite la modulacién estatutaria de la sociedad a los intereses y necesidades
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concretas de los socios de la misma, afianzando o —si se quiere— intensifican-
do la presencia de los el ementos personalistas «basicos» o «minimos» que se
constatan en el modelo legal, en consonancia con el carécter hibrido que nues-
tro legislador atribuye a este tipo de sociedad mercantil.

Ahora bien, nétese que a pesar de la constante invocacion del caracter
hibrido de la sociedad limitada, por encima de los elementos personalistas
que se pueden apreciar en el modelo legal e incluso de su posible reforzamien-
to estatutario, aparece el modelo «patrimonialista» caracteristico de una so-
ciedad de capital (intuitus pecuniae). Como sefiala algun autor, la «hibrida-
cion» no desdibuja el hecho de que |la sociedad de responsabilidad limitada
sea una sociedad de capitales con toda rotundidad (MassacuEr, J., «La auto-
nomia privada y la configuracion del régimen juridico de la sociedad de res-
ponsabilidad limitada», en RGD, diciembre de 1994, p4dg. 12965). Es decir, los
elementos personalistas basicos o estatutarios no pueden llegar a punto de
desvirtuar la estructura patrimonial o capitalista de la sociedad limitada en
cuanto tipo especifico del modelo o forma de sociedad de capital cuyo dague-
rrotipo constituye la sociedad anénima. La vertebracion del esquema organi-
zativo de la sociedad sobre un capital dividido en partes alicuotas acumula-
bles e indivisibles, que sirve de sustento y fundamento a capital real o
patrimonio del ente societario, obliga a respetar los principios y funciones
basicos por los que se rige el capital social ala hora de introducir clausulas
estatutarias. Dicho de otro modo, la existencia legal o estatutaria de elemen-
tos personalistas dentro de la organizacion societaria no puede conducir a
disminuir las expectativas creadas por los terceros y, en particular, por los
acreedores sociaes sobre la realidad del patrimonio social.

En este sentido, partiendo de la funcién del capital social como cifra ul-
tima de responsabilidad (y, en consecuencia, como elemento siquiera orienta-
tivo de garantia para los acreedores sociales al instituirse en cifra minima de
retencion patrimonial), el articulo 103.1 LSRL establece la responsabilidad
limitada de los socios separados (y excluidos) de la sociedad por €l valor
recibido de las participaciones amortizadas como consecuencia del gercicio
de su derecho de separacion frente a las deudas sociales contraidas con an-
terioridad a la fecha en que la reduccion de capital (consecuente con la
amortizaci6n de participaciones que conlleva el gjercicio del derecho de se-
paracion, salvo que el reembolso de las participaciones sociales se hubiera
hecho mediante la adquisiciéon de las mismas y abono de su valor razona-
ble por la propia sociedad) fuera oponible a terceros (cfr. arts. 101, 102, 103
y 80 LSRL). Traemos a colacién este aspecto institucional del derecho de
separacion porque, a pesar de que esta prevenciodn normativa parece garanti-
zar los derechos de los acreedores sociales, puede que no sea suficiente cuan-
do los estatutos recojan como causas de separacion circunstancias féacticas
personales de los socios (necesidad de liquidez, divorcio, jubilaciéon) o valora-
ciones subjetivas discutibles (v.gr., mala coyuntura econémica, mala gestion),
Ilegando al punto incluso de permitir lalibre y voluntaria separacion o sepa-
racion ad nutum de los socios de la sociedad limitada, ya que el gercicio
arbitrario o «caprichoso» del derecho de separacion, aunque pueda verse como
maxima expresion de los elementos personalistas de la sociedad limitada,
puede poner en entredicho los elementos o aspectos institucionales de la
misma, construida —no lo olvidemos— a partir de una estructura o base
claramente patrimonialista, produciendo graves disfunciones con los rasgos
tipol 6gicos béasicos y principios configuradores del tipo social (que, insisti-
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mos, participa esencialmente de los caracteres del modelo de sociedad de
capital, por delante de la presencia de elementos personalistas) y tornando
insuficientes o, cuando menos, generando un indudable riesgo de ineficacia
para las normas de estabilidad patrimonial y de proteccion de acreedores que
se encuentran en la base del modelo societario-capitalista.

La cuestion a resolver es s € caracter hibrido de la sociedad limitada
puede situar en el mismo plano, en términos de exacto y armonico equilibrio,
los aspectos patrimonialistas inherentes a tipo de sociedad limitada —en
cuanto especie del modelo abstracto mas amplio de sociedad de capital—y los
aspectos personales de los socios.

ll.  SOBRE LA ILICITUD DE LAS CLAUSULAS ESTATUTARIAS DE LIBRE SEPARACION
DE SOCIOS EN LA SOCIEDAD LIMITADA

Sin duda uno de los principales rasgos caracterizadores del tipo sociedad
limitada es la flexibilidad de su régimen juridico, que se concreta, desde un
punto de vista estructural, en el destacado peso de la autonomia privada
en la configuracion del régimen juridico de cada particular sociedad limitada.
Esta flexibilidad en la disposicién normativa organizativa y funcional de la
sociedad limitada se corresponde con los rasgos tipol6gicos o rasgos estruc-
turales bésicos de la sociedad limitada en cuanto sociedad cerrada de carécter
hibrido (asi MASSAGUER, ob. cit., pags. 12961 y 12966; también BONARDELL LEN-
ZANO, Causas estatutarias..., cit., pag. 189). Un modelo cerrado e hibrido de
sociedad de capital se resume en la presencia de elementos personalistas en
el marco normativo basico que, ademas, son susceptibles de ser potenciados
considerablemente por la via estatutaria a través del principio de autonomia
de lavoluntad (art. 12 LSRL). Esa «hibridacion» estatutaria adicional se tra-
duce en una mayor personalizacion de las relaciones internas entre los socios,
lo cual puede llegar a afectar o «contaminar» €l modelo organizativo basico
de estructura objetivo-patrimonial.

Esta posible personalizacién adicional se aprecia claramente —como vi-
mos en el epigrafe anterior— en las amplias posibilidades concedidas a la
introduccién de causas estatutarias de separacion distintas de las causas le-
gales (que hacen referencia a aspectos estructural esy organizativos objetivos
0 cuasi-objetivos) que pueden contemplar simples hechos o val oraciones sub-
jetivos para habilitar a un socio su separacion de la sociedad. Y su maxima
expresion seria la inclusion de causas de separacion libre y voluntaria de los
socios; esto es, de derechos de separacion sin causa predeterminada.

Consideramos, sin embargo, que la personalizacion de la estructura orga-
nizativa de la sociedad limitada no puede llegar a punto de desvirtuar la
estructura organi zativa basica del tipo societario-capitalista que, ante todo, es
la sociedad de responsabilidad limitada. Dicho de otro modo, €l caracter hi-
brido que permite la contemplacion de circunstancias personales de los so-
cios, dentro de la organizacion y funcionamiento de la sociedad, no puede
llegar al punto de desnaturalizar |a forma societario-capitalista que constitu-
ye laverdadera esencia organizativa de la sociedad limitada. Si en la sociedad
de responsabilidad limitada encontramos un régimen juridico flexible ence-
rrado en un marco imperativo de minimos (MASSAGUER, ob. ciz., pag. 12966),
habra que prestar especial cuidado en evitar que la personalizacion estatuta-
ria de cada sociedad concreta evite desnaturalizar e marco organizativo ba-
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sico 0 minimo que se corresponde con el de una sociedad de capital y, en
consecuencia, construido sobre bases patrimonialistas 0 institucionales. El
caracter hibrido busca una armonia entre elementos capitalistas y elementos
personalistas. Esa armonia presupone, en todo caso, € respeto a la esencia
estructural y organizativadel tipo sociedad limitada como sociedad de capital
a la hora de introducir precisiones estatutarias que contemplen los aspectos
personales de la relacion entre socios, con |0 que eso implica respecto a las
funciones y principios del capital social y las normas basicas orientadas al
respeto, estabilidad e intangibilidad del patrimonio social como elemento de
referencia para los intereses de los socios y de los terceros que traben relacio-
nes con la sociedad y, afortiori, para la confianza del trafico econémico y
la seguridad juridica. Es por eso que la autonomia de la voluntad como ex-
presion del carécter flexible del tipo sociedad limitada encuentra un limite
intrinseco en el respeto alas leyes (incluyendo el marco imperativo minimo
consagrado en la propia LSRL) y alos principios configuradores de la propia
sociedad de responsabilidad limitada (cfr. art. 12.3 LSRL).

L os abiertos términos en que nuestro legislador —llevando alos extremos el
alcance de la autonomia de la voluntad en el seno de la sociedad limitada—
configurala posibilidad de establecer causas estatutarias de separacion distin-
tas de las expresamente previstas en la L ey, parece en un principio dejar abier-
ta la puerta a la determinacion estatutaria del derecho de separacion sin causa
especifica o derecho de separacion ad nurum. Unicamente se exige, en todo
caso, que concurra €l consentimiento de todos los socios y que se determinen
estatutariamente el modo en que debera acreditarse la existencia de la causa,
la forma de gjercitar el derecho de separacion y €l plazo para su gjercicio
(cfr.,art. 96 LSRL). Como se hadicho ya, laausencia de estas exigencias o pre-
cisiones son las que han llevado ala DGRN arechazar lavalidez del pacto es-
tatutario de libre separacion en el caso examinado en la Resolucion de 25
de septiembre de 2003, aunque en abstracto parezcainclinarse por lalicitud de
este tipo de pactos. En la misma linea se sitllan algunas opiniones doctrinales
que admiten la separacion librey voluntaria o separacién sin causa, basandose
Unicamente en una interpretacion abierta del articulo 96 LSRL; segun esta co-
rriente doctrinal, el gercicio del derecho de separacion sin causa no estaria
sometido amés limitaciones que las derivadas de los articulos 1.705y 1.706 del
Cadigo Civil y 225 del Codigo de Comercio (vid. RUEDA PEREZ, M. A., La sociedad
de responsabilidad limitada, |, Colegios Notariales de Espafia, Madrid, 1995,
pags. 439-440; ALONSO ESPINOSA, F. J., «La posicién juridica del socio enlaLey
2/1995», en RdS, 1996-6, pag. 26; Fasarpo, ob. cit., pag. 70).

Compartimos, sin embargo, otra orientacion doctrinal mas generalizada
que considera que la fijacion de causas estatutarias de separacion debe estar
sujeta a determinados limites, como son su compatibilidad con normas lega-
les imperativas, su justificacion causal y su adecuacion a los principios con-
figuradores de la sociedad limitada (vid. el trabajo de BONARDELL LENZANO,
Causas estatutarias..., cit., pags. 191 y sigs.).

En esta linea, s ya es de por si criticable la inclusién de causas estatuta-
rias de separacion que permitan el gjercicio del derecho de separacion sin
justificaciones solidas en relacion con la estructura organizativa 'y funcional
de la sociedad o que atiendan Unicamente a circunstancias o valoraciones
puramente subjetivas de todos o algunos de los socios, a debilitar el principio
configurador del caracter vinculante de los acuerdos mayoritarios (MARTINEZ
SANZ, ob. cit., p&g. 64; BONARDELL LENZANO, Causas estatutarias..., cit., pag. 192)
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y poner en peligro constante la estabilidad del patrimonio y del capital socia
y con €llo los intereses de acreedores y la confianza del tr&fico mercantil
(MARTINEZ SANZ, oh. cit., pag. 65), €l reconocimiento de un derecho de separa-
cion ad nurum atenta radicalmente contra la estructura organizativa 'y funcio-
nal primaria de la sociedad limitada, extralimitando los elementos personalis-
tas sobre los elementos capitalistas esenciales que se traducen en la estabilidad
del capital social.

No tiene sentido invocar, para justificar la separacion ad nutum en la
sociedad limitada, soluciones normativas previstas o aplicables exclusivamen-
te en la actualidad para sociedades de impronta personalista (cfr. arts. 225 del
Codigo de Comercio y 15 LAIE), pues su razén de ser (derecho de denuncia
en sociedades de duracion indefinida o medida de conservacion de la sociedad
en situaciones de posible disolucion por intereses particulares, ademas del
pacto entre socios como manifestacion de los elementos exclusivamente per-
sonalistas del ente; vid., por todos, FAJARDO, ob. cit., pags. 12-18) no encuentra
sitio en la estructura patrimonialista caracteristica de la sociedad limitada,
por no obviar ademés la prevalencia de la normativa especial (LSRL) sobre la
general (Codigo de Comercio).

Desde un punto de vista estrictamente obligacional, frente a la opinién de
que € principio de libre separacion no parece rebasar los limites generales a la
autonomia de la voluntad (arts. 1.255 y 1.258 del Cdédigo Civil) (asi € Fdto.
Dcho. 4.>, RDGRN de 25 de septiembre de 2003), se adega que ese pacto esta
tutario contravendria el principio consagrado en €l articulo 1.256 del Cc’JdiC?o
Civil, segin el cual lavalidezy el cumplimiento de los contratos no pueden de-
jarse al arbitrio de uno de los contratantes (BONARDELL LENZANO, Causas estatu-
tarias..., cit., pag. 191), si bien podria arglirse al respecto que la exigencia de
unanimidad paraladisposicién de causas estatutarias de separacion, incluyen-
do en su caso la separacion ad nutum podria servir por si misma para salvar
objeciones de ese tipo, ya que cada socio habria dado su consentimiento al gjer-
cicio de ese derecho a pesar de no concurrir una causa especifica

Por lo tanto, la existencia de argumentos favorables a la admisién de sepa-
raciones sin causa dentro de la sociedad limitada deberia buscarse dentro de la
misma LSRL. Sin embargo €l intento serd en vano porque tanto la misma re-
daccion de las normas relativas a derecho de separacion como los propios prin-
cipios configuradores del tipo social parecen oponerse radicalmente alalicitud
del pacto de libre separacion. Conviene mencionar en este punto el Codigo das
Sociedades Comerciéis portugués, cuyo articulo 240 regula con notable genero-
sidad el derecho de separacion en la sociedad por cuotas, estableciendo, sin
embargo, de forma taxativa que en los estatutos no podra admitirse la separa-
cién por voluntad arbitraria del socio (cfr. art. 240.6 CSC).

La DGRN, a pesar de identificar Berfectamente y reconocer la solidez de
los argumentos contrarios ala admisibilidad de clausulas estatutarias de libre
separacion de socios en la sociedad limitada, intenta buscar un argumento
favorable a esa posiblidad en |o dispuesto en €l articulo 30.3 LSRL, segun el
cual solo podran admitirse clausulas que prohiban totalmente la transmision
voluntaria por actos inter vivos de participaciones sociadles si los estatutos
reconocen a los socios € derecho a separarse de la sociedad en cualquier
momento. El Centro Directivo considera que el derecho de libre separacién no
tiene por qué aparecer necesariamente condicionado al establecimiento de esa
prohibicion de transmision de participaciones, por o que —concluye— for-
zando la interpretacion de las normas admite que podria plantearse la admi-
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sibilidad de un derecho estatutario de libre separacion sin necesidad de causa
especifica, siempre que fuera acompafiado de las necesarias cautelas en ma-
teria de plazos y procedimientos, para evitar dafios a la sociedad y a terceros
(Fdto. Dcho. 4.°, RDGRN de 25 de septiembre de 2003).

A nuestro juicio, esta argumentacion resulta extremadamente erronea. La
interpretacion resulta excesivamente «forzada», hasta el punto de romper
la finalidad de la norma concreta y del sistema mismo del derecho de sepa
racién en la limitada. Precisamente la interpretacién debe ser radicalmente
contraria ala defendida por la DGRN. La admisibilidad de una separacién ad
nutum Se contempla por el legislador con carécter absolutamente excepcional,
Unica y exclusivamente para € caso de que en los estatutos se establezcan
prohibiciones a la transmisién voluntaria de participaciones sociales (en un
Intento por «cerrar» totalmente la organizacion societaria a la entrada de
terceros), partiendo dd principio dogmatico que impide las vinculaciones
opresivas e ilimitadas en e seno de una sociedad, concretado en la prohibi-
cién de convertir a socio en prisionero de sus participaciones (BONARDELL
LENZANO, Causas estatutarias..., Cit., pag. 191; MARTINEZ SANZ, ob. cit., pag. 66).

A partir del articulo 30.3 LSRL no puede extraerse la justificacion para
admitir un derecho de separacion sin causa interpretando ampliamente €l
articulo 96 LSRL. No es posible la extrapolacién de una norma excepcional
Para convertirla en norma general y arbitraria por la via de la autonomia de
avoluntad. Si €l legislador establece una solucidn extrema, como es la sepa-
racion en cualquier momento de la sociedad para un caso concreto, debera
deducirse que no quiere que esa misma solucion pueda convertirse en norma
general a través del pacto estatutario.

El articulo 30.3 constituye una respuesta excepcional a un problema pun-
tual de orden dogmatico y préctico, protegiendo el interés del socio en no
quedar prisionero de sus participaciones. El articulo 96 LSRL persigue
—segun € legislador— la proteccion de intereses de Ja minoria frente a deter-
minados acuerdos sociales que se consideran trascendentes para el socio (so-
bre la diferente justificacion subyacente alos arts. 30.3 y 96 LSRL, vid. FAJAR-
DO, ob. cit., pags. 52-54), aunque la amplia disponibilidad estatutaria de este
derecho de separacion hace de él més bien un instrumento de defensa de los
intereses personales del socio o socios cuando cambian por cualquier causa
las circunstancias societarias o personales que formaron parte de los motivos
determinantes de su participacion en la sociedad. Ademas, si nos fijamos en
el sentido de ambas normas, €l articulo 30.3 LSRL permitelalibre separacién
de los socios no de forma arbitraria, sino cuando los estatutos prohiben to-
talmente la transmisién voluntaria inter vivos de participaciones. Por o tanto,
podria decirse que —desde Una perspectiva material— existe una causa para
gjercer el derecho de separacion: laimposibilidad de transmitir participacio-
nes, abandonar total o parcialmente laposicidn de socio dentro de la entidad.
De ahi la incorreccion de pretender extraer de ese precepto la admisibilidad
de la separacion sin causa con caracter general, siempre que lo quiera la
voluntad de todos los socios. Més ain si € articulo 96 LSRL especifica cla-
ramente que los estatutos podrén establecer «causas» de separacion distintas
de las previstas en la Ley, afiadiendo que en tal caso debera acreditarse la
existencia de la causa fijada en los estatutos para el gercicio del derecho de
separacién. Es decir, el nacimiento y gjercicio del derecho de separacion re-
quiere necesariamente unajustacausa, en el sentido amplio de causa estable-
cidapreviamente por laLey o por los estatutos con el consentimiento de todos
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los socios, quedando proscrita asi a todos los efectos lalicitud del derecho de
separacion sin causa, es decir, gercitado arbitrariamente (libre y voluntaria-
mente) por cualquiera de los socios en cualquier momento (vid. BONARDELL
LENZANO, Causas estatutarias..., Cit., pag. 191; MARTINEZ SANZ, ob. ciz., pégs. 66-
67; también BONARDELL Lenzano/Casanas TREJO, Separacion y exclusién de So-
cios..., cit., pag. 88).

Ademas, deberia tenerse en cuenta que las normas sobre € gercicio del
derecho de separacion que prevén la amortizacion de las participaciones y
reduccion del capita socid (salvo adquisicion por la propia sociedad en régi-
men de autocartera directa, cfr. arts. 101y 102 LSRL), asi como € régimen de
responsabilidad limitada de los socios separados (cfr. art. 103 LSRL), con lo
gue eso conlleva paralaestabilidad del capital y patrimonial socialesy, en con-
secuencia, paralaproteccion de los intereses de terceros, parecen contrarios a
un gercicio arbitrarioy, por tanto, imprevisible, de derecho, pues puede llegar
a afectar ala estructura patrimonial de la sociedady a su estabilidad generan-
do desconfianza e inseguridad juridica en €l tréficoy entre los propios socios.

Por ultimo, podria ariadirse que facilitar al maximo €l gercicio de dere-
cho de separacién, sin necesidad de una causa especifica, entraria desde un
punto de vista material en contradiccion con un principio configurador de la
sociedad limitada, cual es la existencia de restricciones a la transmisién vo-
luntaria de participaciones, claramente relacionado con el caréacter cerrado de
la sociedad limitada. Si el legislador pretende mantener la sociedad dentro
de un circulo determinado de socios entre los que se supone la existencia de
estrechas relaciones de confianza, impidiendo que los socios puedan aban-
donar libremente la sociedad mediante la transmisién libre de sus participa-
ciones aterceros (cfr. art. 30.1 LSRL, segin € cua serén nulas las clausulas
estatutarias que hagan précticamente libre la transmision voluntaria de par-
ticipaciones por actos inter vivos), no parece demasiado coherente que recu-
rriendo a carédcter flexible ddl tipo sociad se pueda establecer en los estatutos
un derecho de separacion libre y voluntario.

La configuracion de un derecho de separacion ad nurum se podria conver-
tir de facto en una manera de burlar las restricciones a la transmision de
participaciones que limitan sustancialmente las posibilidedes de desinversion
dd socio, permitiendo a socio abandonar la sociedad en cualquier momento
sin invocar causa alguna y sin necesidad de tener que buscar adquirentes
dentro o fuera de la sociedad ni de someterse a estricto y formalista régimen
detransmision previsto enlaley o enlos estatutos (cfr. art. 29 LSRL) (apunta
a respecto MARTINEZ JIMENEZ, ob. cit., pag. 961, que admitir la separacion ad
nutum seria tanto como convertir la sociedad limitada en una sociedad abier-
ta con la particularidad de que la adquisicion de las participaciones vendria
impuesta a la misma sociedad), ademas de forzar una adquisicion de sus
participaciones por la propia sociedad o bien a su amortizacion y reduccion
de capital, con [o que eso puede suponer para la estabilided patrimonial del
ente, ya que €l gercicio reiterado del derecho de separacién puede provocar
situaciones de descapitalizacion que obliguen aredizar aumentos de capita
o a disolver la sociedad, pge(rj‘j udicando los intereses del resto de los socios, de
los acreedoresy laseguridad'y confianzade trafico. Algo muy poco coherente
con la dimension patrimonialista e institucional de la sociedad de responsa-
bilidad limitada en cuanto sociedad de capital.

FERNANDO CARBAJO
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PROPIEDAD INDUSTRIAL. DERECHO DE MARCAS. MARCA COLECTIVA
ENFRENTADA A DENOMINACION SOCIAL. DENOMINACION GEOGRA-
FICA (ART. 11.1-c DE LA LEY DE MARCAS). (Sentencia DEL TRIBUNAL SU-
PREMO DE 10 DE mayo DE 2004.)

Ponente: Excmo. Sefior don Jos2 Ramoén Ferrandiz Gabriel.

Antecedentes.—I1. La entidad Asociacion de Fabricantes de Longaniza de
Graus, titular de una marca colectiva mixta, compuesta por las palabras lon-
ganiza de Graus y €l dibujo de un ejemplar de ese tipo de producto alimen-
ticio, solicitada el veintinueve dejulio de mil novecientos noventa y cuatro,
y concedida el cinco dejulio del afio siguiente (para identificar longanizas y
toda clase de embutidos), interpuso demanda contra Embutidos Villa de
Graus, S. A., constituida después de la publicacion de la solicitud de conce-
sion del mencionado signo (con € objeto de dedicarse a la fabricacion y
elaboracion de productos carnicos y alimenticios en general). La actora soli-
citd la condena de la demandada a cesar en la gjecucion de los actos pertur-
badores del derecho sobre la marca colectiva, en particular en e uso de la
denominacion socia confusoria y a indemnizarle en los dafos producidos.

1. El comportamiento sefialado por la actora como causa de tales preten-
siones fue identificado, por un lado, con el uso por Embutidos Villa de Graus,
S. A., de su denominacién social como marca o nombre comercial, esto es,
para identificar, respectivamente, los embutidos que elabora o la empresa
de que es titular; y, por otro lado, con la generacion por tal utilizacion de
un riesgo de confusion en los consumidores sobre €l origen empresarial de los
respectivos productos.

I11.  El Juzgado de Primera Instancia estimé integramente la demanda, al
considerar probado que entre la marca colectiva de la demandante y la deno-
minacion socia de la demandada existian semejanzas suficientes para generar
riesgo de confusiéon. La Audiencia Provincial estimé el recurso de apelacion
interpuesto por la demandada y desestim6 la demanda. El Tribunal de la
segunda instancia entendi6 aplicable el articulo 12.1 delaLey 32/1988, de 10
de noviembre, de Marcas, y negé la existencia del afirmado riesgo de confu-
sion sobre el origen empresarial de los productos de las litigantes. Ademas,
consider6 que concurria el limite impuesto al derecho de exclusion del titular
de la marca por €l articulo 33.1.5), en relaciéon con el 65 de la citada Ley.

IV. El recurso de casacion que, contra la sentencia de la Audiencia Pro-
vincial, interpuso la Asociacién actora, consta de dos motivos, ambos funda-
dos en € articulo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.

Doctrina.~—1. El primer motivo, mediante el que la asociacion demandan-
te denuncio la aplicacion indebida del articulo 12.1 de la Ley 32/1988, debe
ser estimado.

Por un lado, dicho precepto, en cuanto establece prohibiciones relativas de
registro de una marca por la existencia de otro signo prioritario y confundi-
ble, posibilita, en caso de que el registro se hubiera obtenido pese a la pro-
hibicion, el gercicio de la accién de nulidad ante los 6rganos de la jurisdic-
cion civil, como establece el articulo 48 delamencionaday aplicable Ley. Sin
embargo, la accion gjercitada en la demanda tiene su causa, no en un registro
indebido (y, menos, de alguno de los signos a que se refiere el art. 12), sino
en la violaciéon de una marca registrada con el uso de una denominacién
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socia, por entender latitular de aguélla que produce riesgo de error sobre la
procedencia empresarial de los productos respectivos.

El precepto aplicable a conflicto suscitado por € titular de la marca (en
el siguiente motivo larecurrente sostiene que la denominacién socia es usada
por la demandada como marca y nombre comercia) es e que contiene €
articulo 31 dela propia Ley 32/1988. Dicho precepto, a igual que € articu-
lo 12.1, delimita € ambito de la exclusiva concedida a titular de la marca
mediante las lineas que ofrece € riesgo de confusién [que, como establece €
art. 5.1.b) delaDirectiva 89/104/CEE del Consgjo, de 21 de diciembre de 1988,
relativa a la aproximacion de las legisiaciones de los Estados miembros en
materia de marcas, comprende € riesgo de asociacién entre e signoy la
marca), pero a diferencia de la norma aplicada, exige que €l signo infractor
se utilice ademéas, a modo de marca, esto es, para distinguir en € mercado
productos o servicios, o a de otro signo equiparable a aquéla

Ademas, como denuncialarecurrente, la valoracion juridica de los hechos
efectuada por el Tribuna de apelacion para negar la concurrencia de ese
concepto juridico en que consiste e riesgo de confusion, no es la correcta.

Para redlizar tal valoracién se deben tomar en consideracion dos de las
funciones que corresponde cumplir a la marca colectiva de la asociacion
demandante: identificar el origen empresarial de sus productos y denotar un
origen geografico de los mismos. También se ha de tener en cuenta el ataque
que representa para el cumplimiento de dichas funciones € riesgo de error y,
para € de la primera, e de confusion, tal como ha sido perfilado por las
sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la inter-
pretacion de la Directiva 89/104.

El riesgo de confusién sobre € origen empresaria de los productos o
sarvicios representa un atentado contra la que es funcion esencia de la mar-
ca, en cuanto signo identificador de la procedenciaempresarial delos produc-
tos o0 servicios para los que se concede —arts. 1 delalLey 32/1988y 2 dela
Directiva89/104:

a) El riesgo de asociacion no es una aternativaa de confusion. Asi lo ha
puesto de manifiesto la sentenciadel Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas de 11 de noviembre de 1997 —C.251.95, Sabel BV c.
PumaAG— [18] laletrab) del apartado 1 dd articulo 4 de la Directiva
0l0 es gplicable cuando, debido ala identidad o similitud de las mar-
casy los productos o servicios designados exista por parte del pablico
un riesgo de confusion, que comprenda el riesgo de asociacion con la
marca anterior. Pues bien, seglin estos términos, el concepto de riesgo
de asociacion no es una alternativa al concepto de riesgo de confusion,
sino que sirve para precisar € acance de éste. Los cJoropi 0s términos
de esta disposicion excluyen, pues, la posibilidad de aplicarla si no
existe, por parte del publico, un riesgo de confusion... [19], estainter-
pretacion resulta asimismo dd sexto considerando de la Directiva,

Un €l cua d riesgo de confusion (...) constituye la condicion espe-
cifica de la proteccion.

b) Ello implica el reconocimiento de una cierta interdependencia entre
los factores que han de ser tomados en consideracion. La mencionada
sentencia de 29 de septiembre de 1993 [[17j] seguida por las de 22 de
junio de 1999 [19]I y 9 de abril de 2003 [43], se refiere, en particular,
a la smilitud de las marcas y la existente entre los productos o los
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servicios cubiertos... de modo que un bajo grado de similitud entre
los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un ele-
vado grado de similitud entre las marcas y a la inversa.

La existencia del riesgo de confusion debe apreciarse de un modo
global, teniendo en cuenta todos |os factores del supuesto concreto que
resulten pertinentes. Ello implica el reconocimiento de una cierta in-
terdependencia entre los factores que han de ser tomados en conside-
racion. La mencionada sentencia de 29 de septiembre de 1998 [17],
seguida por las de 22 dejunio de 1999 [19] y 9 de abril de 2003 [43],
se refiere, en particular, a la similitud de las marcas y la existente
entre los productos o los servicios cubiertos... de modo que un bajo
grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser
compensado por un elevado grado de similitud entre las marcasy ala
inversa.

El riesgo de confusion debe examinarse poniéndolo en relacion con un
prototipo de consumidor, que ha sido elaborado por la Jurisprudencia
comunitaria. La sentencia de 22 de junio de 1999 —C.342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. C. Klijsen Handel BV— se refiere
a [25] ... consumidor medio de la categoria de productos o servicios
de que se trate... al cual se supone [26] un consumidor hormal mente
informado y razonable, atento y perspicaz. Ademas, se debe tomar en
consideracion el hecho de que e consumidor percibe la marca como
un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, como des-
tacan las sentencias ddl Tribunal de Justicia de las Comunidades Eu-
ropeas de 11 de noviembre de 1997 —Sabel BV c¢. Puma AG, Rudolf
Dassler Sport [23]—Yy 22 dejunio de 1999 —Lloyd Schuhfabrik Meyer
& Co. GmbH. c. Klijsen Handel BV [25]—. El nivel de atencién del
consumidor se entiende que puede variar en funcién de la categoria de
productos o servicios contemplada, cual precisan la citada sentencia
de 22 de junio de 1999 [26] y la de 9 de abril de 2003 —Durferrit
GmbH c. OAMI [44].

Para advertir la semejanza entre los signos controvertidos, se ha de
determinar su grado de similitud grafica, fonéticay conceptual y, en
su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes
elementos, teniendo en cuenta la categoria de productos o servicios
contempladay las condiciones en las que éstos se comercializan, segiin
indicala sentencia de 22 dejunio de 1999 —Lloyd Schuhfabrik Meyer
& Co. GmbH. c. Klijsen Handel BV: [27 y 28]—, de manera que no
cabe descartar que la mera similitud fonética de las marcas pueda
crear un riesgo de confusion en € sentido de la letra b) del aparta-
do 1 del articulo 5 de la Directiva.
Finalmente, el articulo 31 dela Ley 32/1988, refiere €l ius prohibendi
reconocido a titular de la marca registrada, en todo supuesto (sin
haberse adaptado a lo establecido en €l art. 5 de la Directiva, aparta-
dos 1.5, para €l caso de identidad de signos para productos o servicios
idénticos, y 2, para el caso de las marcas renombradas), sdlo a produc-
tos o servicios idénticos 0 semejantes a los designados con ella [sen-
tencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 22 de
junio de 2000 —C.425/98, Marca Mode CV c. Adidas AG y Adidas
Benelux BV— en lainterpretacion ddl articulo 5.1.5) delaDirectiva 89/
104], esto es, dentro del llamado principio de especialidad.
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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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