1990 COMENTARIOS A JURISPRUDENCIA
2. DERECHO MERCANTIL

DERECHO DE LA COMPETENCIA. MARCAS Y COMPETENCIA DESLEAL.—
EJERCICIO DE ACCION DE INFRACCION DE MARCA, INDEMNIZACION,
DECLARATIVA DE ILICITUD DEL ACTO, Y DE CESACION. NULIDAD Y
CADUCIDAD DE LA MARCA. (SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BAR-
CELONA, DE 17 DE JuNio DE 2003.)

Ponente: Excmo. Sefnor don José L. Concepcion.

Antecedentes.—La demandante («T., S. A.») solicitaba que «R., S. A.» cesa-
ra en el uso de la marca «RDSI, Red Digital de Servicios Integrados», conce-
dida el 2 de septiembre de 1988, para los productos/servicios de la clase 38
(servicios de comunicaciones), asi como para los productos/servicios de la
clase 16 (papel, cartén, productos de imprenta, papeleria y revistas, etc.), y
para los productos/servicios de la clase 9 (aparatos telefénicos, de telefonia,
automaticos, etc.), y que el Juez declarara la infraccién de marca cometida
por la demandada, asi como se le concediese una indemnizacién por los
danos que la conducta del demandado le hubiera ocasionado, y se retirasen
y entregasen para su destruccién todos los folletos publicitarios en los que
apareciesen las marcas infringidas. Finalmente, solicitaba se reconociera la
realizacién de un acto de competencia desleal, y se procediera a la publica-
cién de la sentencia condenatoria.

Doctrina.—Se produce una complementariedad relativa entre las normas
especiales (LM) y generales (LCD y LGP), lo que implica que es posible la
aplicacién conjunta de ley especial y ley general en un mismo supuesto fac-
tico. En todo caso, no debe desconocerse que ambas normas, ley especial, de
una parte, y ley general, de otra, tienen distintos objetivos.

La posible genericidad de una marca no debe valorarse en el momento en
que se ventila el litigio, sino retrotrayéndose al tiempo en que accedié la
marca al registro, que es el momento en el que debié tenerse en cuenta el
cardcter genérico del signo para impedirse su inscripcion.

El uso de la marca inscrita es un deber, impuesto por el legislador, que
pesa sobre el titular de la marca, y que beneficia tanto al titular de ésta como
al consumidor.

Hechos.—La demandante, «T., S. A.», es una empresa explotadora de ser-
vicios de telecomunicacion, titular de la marca «RDSI, Red Digital de Servi-
cios Integrados», concedida el 2 de septiembre de 1988, para los productos/
servicios de la clase 38 (servicios de comunicaciones), y de la marca «RDSI»
para papel, cartén, productos de imprenta, papeleria y revistas, etc. (clase 16)
y, finalmente, de la marca «RDSI» para aparatos telefénicos, de telefonia,
automaticos, etc. (clase 9). Alegaba la demandante que «R., S. A.» venia uti-
lizando tales marcas en el trafico, para distinguir servicios de telecomunica-
ciones, conducta que, en su opinién, constituia una infraccién de marca, por
lo que ejercitaba, ademas, la accién de indemnizacion de los dafios causa-
dos, la declarativa de la deslealtad del acto, la de cesacién de la conducta, asi
como la retirada y entrega de los folletos publicitarios en los que aparecieran
las marcas en cuestion, y la publicaciéon de la sentencia condenatoria.
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La demandada contest6 la demanda alegando, en primer lugar, que el uso
que de los signos venia realizando la demandante no era a titulo de marca,
debido a que se trataba de «la forma genérica, usual y habitual de identificar
en el mercado a un concreto tipo de acceso telefénico o a una especifica
tecnologia de comunicaciones telefénicas». En segundo lugar, la demandada,
via reconvencién, solicité se declarase la nulidad de dos de las marcas litigio-
sas para las clases numeros 38 y 9, al entender que incurrian en causa
de nulidad ex articulo 11.1.a), b) o ¢) de la LM de 1988, ademas de solici-
tar de forma subsidiaria se declarase la caducidad de la marca para la
clase 16, bien por genericidad sobrevenida ex articulo 53.5), bien por falta de
uso de las mismas.

El Tribunal de Primera Instancia desestimé las peticiones de ambas partes,
alegando, de una parte, que los signos en cuestién no eran usados en el trafico
a titulo de marca, sino solamente como instrumento para identificar una
determinada tecnologia digital que presta a sus clientes. De otra parte, el
Tribunal estimé que, ni las marcas inscritas eran desconocidas, en el momen-
to de su inscripcién, para la generalidad de los potenciales clientes, ni tam-
poco habia transcurrido el tiempo que marca la Ley para que pueda reputarse
que los signos no habian sido usados por su titular. Antes estas circunstan-
cias, las partes presentaron recurso ante la Audiencia Provincial.

COMENTARIO

La sentencia que comentamos en estas lineas se encuadra en el ambito del
Derecho de la Competencia, y mas precisamente en el marco del Derecho de
la Propiedad Industrial, al abordar aspectos del Derecho de Marcas. Ello no
es 6bice para que también trate, si bien de forma incidental, el Derecho de la
competencia desleal, al precisar la relaciéon que existe entre ley especial (Ley
de Marcas, LM), y ley general (LCD).

Con relacién al primer aspecto, la Audiencia Provincial (AP) centra sus apor-
taciones en las siguientes cuestiones del Derecho de Marcas: nulidad de la
marca por genericidad, y caducidad de la marca por falta de uso (vid. infra, 2).

Respecto de la segunda cuestién planteada, la AP se pronuncia muy bre-
vemente, en los términos que a continuacién exponemos:

1. La demandante habia ejercitado, como hemos indicado previamente,
acciones de Derecho de Marcas (conforme a la Ley de Marcas vigente
en el momento de presentacién de la demanda, LM de 1988) y simul-
taneamente acciones de competencia desleal. Esta circunstancia justi-
ficé que la AP iniciara sus consideraciones exponiendo la relacién que,
a su juicio, existia entre ambos cuerpos normativos.

En este sentido, el punto de partida adoptado por el Tribunal es la deno-
minada «complementariedad relativa», concepto acufiado por la doctrina (1),
y que supone una huida de la «regla de la especialidad» como criterio confor-
me al que determinar la aplicacién de una norma frente a las restantes de
posible aplicacién (asi, la LM seria de aplicacién frente a la LCD o LGP, en

(1) Vid. Massacuer FuenTes, J., Comentarios a la Ley de competencia desleal, Ed. Ci-
vitas, Madrid, pags. 81-85.
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los supuestos de infraccién de marcas). La complementariedad relativa, de-
fendida también por los tribunales en anteriores ocasiones (2), hunde sus
cimientos en la doctrina de los «circulos concéntricos», propuesta por BErco-
vitz, que supone que el circulo interno concede una tutela juridica reforzada,
frente a la tutela que otorga el circulo exterior, que es mas débil. Asi, en
el primer caso, la tutela es automatica (erga omnes) desde que se produce
la infraccién, por ejemplo, de una marca, mientras que en el segundo caso, la
tutela es mas casuistica, en la medida en que es necesario analizar detenida-
mente las circunstancias facticas del supuesto para que finalmente pueda
considerarse que existe un supuesto desleal.

Pues bien, como indicé acertadamente la AP, la aplicacion de la Ley
especial (LM) no excluye la aplicacién de la Ley general (LCD o LGP).

Continta la AP sefialando que, pese a la vigencia de la doctrina de la
relativa, no podemos desconocer que ambas normas persiguen objeti-
vos diversos: la LM proteger al titular de la marca, y la LCD es un
instrumento de ordenacién de las conductas en el mercado. Atn siendo
ello cierto, consideramos que la tutela que concede la LM no debe
desconectarse del mercado, ambito en el que las marcas despliegan sus
efectos y encuentran su razén de existir. S6lo en la medida en que
existan marcas que distingan unos productos/servicios de otros, el
mercado funcionara correctamente, al permitir que el publico en gene-
ral tenga un perfecto conocimiento del origen empresarial del produc-
to, y de esta forma, se tutelard indirectamente el correcto funciona-
miento del mercado. En definitiva, la tutela directa que la LM concede
al titular del signo estd, como hemos visto, en estrecha conexién con
la tutela indirecta que realiza respecto del mercado en su conjunto.

La AP, en la consideraciéon de que los hechos alegados en primera
instancia ponian de relieve una infraccion del Derecho de Marcas, y en
atencion a los diferentes objetivos que persiguen la LM y la LCD, es-
timo6 oportuno enjuiciar los hechos solamente desde la perspectiva de
la LM.

2. La demandada alegd, en primer lugar, que el signo «RDSI» no era
utilizado por la demandante como marca. En segundo lugar, el deman-
dado plante6, via reconvencion, la nulidad de la marca «RDSI» para
los productos/servicios de las clases 9 y 38, al considerar que se trata-
ba de «la forma genérica, usual y habitual de identificar en el mercado
a un concreto tipo de acceso telefénico o a una especifica tecnologia
de comunicaciones telefénicas».

La AP abordé el tema de la nulidad del signo, indicando que se trataba
de una causa relacionada con el articulo 11.1.a), b) y ¢) de la entonces
vigente LM de 1988, y estimé6 que cuando el signo accedié al Registro
—que es el momento en el que debe valorarse la posible genericidad
del signo, y no el momento en el que se ventila el litigio—, «(...) la
inmensa generalidad de las personas desconocia si dicha denomina-
cion (“RDSI”) designaba servicios de telefonia».

(2) Vid., entre otras, la sentencia de la AP de Barcelona, de 4 de junio de 1998,
asunto «Principe Smirnoff».
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Ello no es 6bice para que la AP valorara la nulidad de la marca para
las clases 9 y 38, pero no ya por tratarse de un signo genérico, sino por
ser un signo carente de fuerza distintiva. Consideré el Tribunal que el
signo denominativo conformado por palabras tales como Red, Digital,
Servicios o Integrados, no podia diferenciar, de otros analogos, el ori-
gen empresarial de productos o servicios constituidos por servicios de
comunicaciones o por aparatos de telefonia u otros similares, que eran
precisamente los productos/servicios distinguidos por la marca para
las clases 9 y 38. Esta circunstancia llevé a la AP a considerar que la
marca registrada para las clases 9 y 38 era un signo carente de capa-
cidad distintiva.

Aunque compartimos con el Tribunal la idea de que la marca «<RDSI» para
los servicios/productos de las clases 9 y 38 era un signo carente de caracter
distintivo, los pronunciamientos del Tribunal parecen poner de relieve que el
caracter distintivo, de una parte, y el caracter genérico del signo, de otra, son
dos conceptos independientes entre si, sin conexién, cuando en realidad ambos
se encuentran muy proximos; asi, en muchas ocasiones, en realidad resulta
extremadamente complejo determinar cuiando un signo carece de distinti-
vidad y cuando es genérico. Y es que, en general, una marca genérica carece
de distintividad (3), o, como ha indicado el TJCE, «un signo carece de carac-
ter distintivo si inicamente informa sobre las caracteristicas o las presta-
ciones del producto o del servicio de que se trate, de forma que para ser
distintivo un signo debe permitir distinguir la empresa de sus competidores,
mas que informar al publico sobre los productos o los servicios» (4).

Una vez que la AP declara que, en realidad la marca en cuestién, més que
genérica, carecia de caracter distintivo ex articulo 1 LM 1988, necesariamente
se ve abocada a declarar la nulidad del signo inscrito. Y es que, una vez
constatada tal circunstancia, como la LM de 1988 no contemplaba ningtin
mecanismo de convalidacién de tal circunstancia (falta de caracter distintivo),
no existia otra alternativa para lograr que la marca siguiera existiendo. Ni
siquiera era posible que, mediante la valoraciéon conjunta o global de los
elementos que integraban la marca (ex art. 11.3, LM 1988), pudiera afirmarse
que poseia fuerza distintiva, puesto que el apartado 3 del citado precepto no
incluia en su ambito de aplicacién a los signos carentes de fuerza distintiva
(al no cumplir lo establecido en el art. 1 de la Ley, al que remite el aparta-
do 3 del art. 11 LM 1988).

Sin embargo, conforme a los nuevos planteamientos asumidos por
la nueva LM de 2001, la solucién a la cuestiéon hubiera sido diversa,
ademas, en un doble sentido. Y es que, como exponemos seguidamente,
el legislador de 2001 ha ampliado sustancialmente los supuestos en los
que un signo puede ser convalidado: asi, y en primer lugar, mientras que
en el marco de la LM de 1988 so6lo los signos descriptivos podian ser
convalidados mediante la posibilidad de adquirir «secondary meaning»

(3) Vid. LoBato Garcia-MwuAN, M., Comentario a la Ley 17/2001, de marcas», Ed. Ci-
vitas, Madrid, 2002, pag. 209.

(4) Vid. sentencias de 26 de octubre de 2000, asunto «Trustedlink» (T-345/99.
Rec. 2000, pags. I1-3525), y, mas recientemente, de 30 de abril de 2003, asunto «Axions,
S. A., Christian Belve» (T-324/01. Rec. 2003, pags. 11-1897).
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(art. 11.3), la nueva LM de 2001 admite la convalidacion de signos, no
ya s6lo de caracter descriptivo, sino ademas de caracter genérico o ca-
rentes (ab initio) de caracter distintivo (art. 5.2). Ademas, y en segundo
lugar, el legislador contempla también la posibilidad de que signos sin
fuerza distintiva individualmente considerados, puedan adquirirla me-
diante su valoracién de conjunto o global (art. 5.3), posibilidad que la
LM de 1988 sélo contemplaba para los signos descriptivos y genéricos
(art. 11.3).

Con independencia de la deficiente técnica que se ha dicho que ha de-
mostrado el legislador con ocasién de la redaccion del articulo 5 de la
LM 2001 —en todo caso con la intencién de trasponer fielmente los tér-
minos de la Directiva comunitaria al &mbito interno— (5), y las doctri-
nas elaboradas para justificar el solapamiento de los apartados a) y b)
del articulo 5.1 LM 2001 (6), es lo cierto que queda mas que evidente la
intencién del legislador de ampliar sustancialmente los supuestos de
convalidacion de las marcas.

Pues bien, aplicando las amplias posibilidades de convalidacién o sub-
sanacion que prevé la LM de 2001 al supuesto en cuestion —marca
«RDSI»—, pudiera resultar que la marca hubiera logrado, como conse-
cuencia del uso en el trafico, fuerza distintiva. Y es que, la citada marca
habia sido registrada en el ano 1988 para los productos/servicios de la
clase 38, y en 1990 para los productos/servicios de la clase 9, lo que su-
pone que, en principio, llevaba siendo utilizada un periodo de tiempo lo
suficientemente amplio como para que pueda haberse desarrollado tal
fuerza distintiva en el publico en general. Sin embargo, para que ello
fuera asi, seria necesario constatar si el titular habia realizado un uso
serio y efectivo de la marca en cuestion para ambas clases de productos,
cuestion respecto de la que el Tribunal, ante la aplicacion de la LM de
1988, no necesité pronunciarse.

3. Si que aborda la AP la temética del uso de la marca litigiosa respecto
de los productos/servicios de la clase 16 (papel, cartén, productos de
imprenta, papeleria, libros, revistas y todo tipo de material impreso).
Se trataba de determinar si la alegacién de la demandada —formula-
da en via reconvencional—, podia prosperar; en particular, la deman-
dada reconviniente consideraba que la marca litigiosa no habia sido
usada por la demandante en los términos que establecia la LM (art. 4),
puesto que si bien la marca habia sido usada en relacién a lineas
de acceso basico (productos de la clase 18), y en un equipo RDSI
(producto de la clase 9), en relacién a los productos de la clase 16 sé6lo
habia sido usada (de buena fe) en material de publicidad, en particu-
lar, en el plazo de los tres meses anteriores al ejercicio de la accién de
caducidad.

(5) Vid. Marco ArcaLa, L. A., Las causas de denegacion de registro de la marca comu-
nitaria, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pag. 138 y sigs.

(6) Asi se ha propuesto la diferenciaciéon entre signos carentes de distintividad in
abstracto [art. 5.1.a)], y carentes de distintividad in concreto [art. 5.1.b)]. En todo caso,
en la practica resulta muy dificil determinar cuando una marca carece de distintividad
y cuando es genérica, ademas de que el régimen juridico en ambos casos es el mismo.
Vid. LoBato Garcia-MuiN, M., «Comentario...», op. cit., pags. 208 y 209.
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Varias son las cuestiones que se suscitan en torno a las consideracio-
nes de la AP: en primer lugar, analizar si el uso de la marca sélo tres
meses antes de que la accién de caducidad fuera ejercitada es un uso
relevante o irrelevante en la LM; en segundo lugar, determinar si el uso
de la marca en material publicitario supone el cumplimiento de la
carga impuesta por el legislador al titular de la marca (o un tercero con
su consentimiento, art. 4.3 LM 1988; art. 39.3 LM 2001).

No obstante, antes de responder a las cuestiones planteadas conviene
recordar que, como es sabido, el uso de la marca es una carga impues-
ta por el legislador al titular de ésta, en la consideracién de que de esta
forma se evita que el ordenamiento juridico tutele monopolios innece-
sarios, evitindose asi que el Estado use su fuerza coercitiva para de-
fender a quien posee una marca pero no la usa en el mercado; y es que,
no se explica qué sentido tendria mantener marcas que no responden
a la finalidad para la que surgieron al trafico (actuaciéon competiti-
va) (7). Ademas, la carga de uso de la marca evita que la OEPM apa-
rezca sobrecargada de marcas inoperativas —o, como ha indicado Frax-
CESCHELLI con una frase ya célebre, que los Registros de marcas sean
«cementerios de marcas»—, de forma que se logre asi una coordina-
cién o coherencia registral y extrarregistral. En definitiva, la carga de
uso de la marca pone de relieve el cardacter dinamico de la marca, que
no queda cristalizada con la mera inscripcién registral, sino que re-
quiere ademds un uso posterior en el mercado.

Como deciamos, se planteaba en primer lugar, determinar si el uso en
los tres meses previos al ejercicio de la accién de caducidad supone el
cumplimiento de la carga de uso por el titular de la marca. En este
sentido, senal6 la AP que la fecha de uso de la marca (tres meses antes
del ejercicio de la accién de caducidad por el demandado reconvinien-
te) es un supuesto que puede recibir acomodo juridico en la excepcién
que contempla la LM, puesto que se trataba de un uso en plazo, y
ademads de buena fe.

Aunque el Tribunal no profundizé sobre esta cuestién, se trataba de
determinar si era posible que se hubiera producido un supuesto de «sa-
nacién o rehabilitacion» de la marca como consecuencia del uso que
de ésta hubiera realizado el titular. Esta posibilidad, contemplada por
el articulo 53.a) de la LM (art. 58 de la LM 2001) —respecto de la que
se ha dicho que supone una quiebra del Derecho histérico espanol, en
el que se venia afirmando el caracter insubsanable de la caducidad
marcaria por falta de uso— (8), exige en todo caso un uso del signo
con la misma intensidad y significado que se exigen para considerar
cumplida la carga de uso del signo (a saber, un uso real y efectivo: el
uso real de la marca supone impedir los usos que sean aparentes o
ficticios, mientras que el uso efectivo alude al requisito de la intensi-
dad del uso exigido a fin de estimar cumplida la carga legal, exigen-

(7) Vid. Bercovitz RobpricUuEZ-CANO, A., «La formacién del Derecho de la Competen-
cia», en ADI, 1975, pag. 61 y sigs., en especial pag. 80.

(8) Vid. Garcia-Crucks, J. A., «Comentario al articulo 58 de la LM», en Comentarios
a la Ley de Marcas, Ed. Aranzadi, Pamplona, 2003, pags. 899-913, en especial pag. 908.
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cias con las que en ultima instancia se pretende evitar utilizaciones
aparentes o fingidas de la marca registrada, asi como meramente tes-
timoniales o las realizadas a afectos internos de la empresa titular o
licenciataria de la misma) (9), esto es, no basta cualquier uso de la
marca, sino que es necesario un uso cualificado (10).

Pues bien, el uso serio y efectivo que, en principio, debe haber reali-
zado el titular de la marca —lo que debe constatarse de forma casuis-
tica caso por caso—, debe ademads reunir dos requisitos para que la
figura de la sanacion pueda producirse, impidiéndose de esta forma
la caducidad de la marca: en primer lugar, debe respetarse un limite
temporal, que se refiere a que debe haberse agotado el plazo de cinco
anos a que se refiere el articulo 53.a) LM; en segundo lugar, ese uso
debe respetar una anterioridad respecto de la fecha de presentacién de
la demanda o de la reconvencion por caducidad, en el sentido de que
el uso de la marca debe responder a un uso conforme a la «buena fe».

La nueva LM 2001 matiza qué debemos entender por buena fe a los
efectos de uso de la marca idéneo para producir la rehabilitacién de la
marca, y asf indica en el articulo 58, ultimo parrafo, que «no se toma-
ran en cuenta si los preparativos para el comienzo o la reanudacién del
mismo se hubiesen realizado después de haber sabido el titular que la
demanda de caducidad podria ser presentada». Es decir, que el uso que
inicia el titular de la marca una vez que han transcurrido los cinco
anos desde la fecha de publicacién de la concesion, para poder ser de
«buena fe» en el sentido del articulo 58 LM 2001, no debe ser la res-
puesta directa al ejercicio de una accién de caducidad por el deman-
dado o al riesgo serio de que tal accién se vaya a ejercitar de forma
inmediata (11). En definitiva, se trata de evitar un uso fraudulento de
la marca, que consistiria en el uso de la marca (transcurridos los cinco
anos establecidos por la LM) a los solos efectos de evitar la caducidad
de ésta, objetivo para lograr el cual el legislador ha establecido un
periodo «de sospecha» en el que el uso del signo se estima irrelevante
(a efectos de sanacién de la marca).

En el supuesto que nos ocupa en estos momentos, la AP expresamente
indica que, tal y como ha indicado la demandada reconviniente, la
demandante reconvenida ha usado las marcas registradas de acceso
basico «RDSI» (clase 16) en las lineas de acceso basico, en un equipo
RDSI (clase 9), y en material de publicidad de la linea RDSI (clase 16),
cumpliendo el requisito que establece el art. 4 LM, relativo al uso serio
y efectivo para que pueda entrar en juego la excepcién que contempla
el articulo 53.A) LM («sanacién» de la marca), puesto que tal uso,
indica la AP, se produce una vez transcurridos los cinco afios desde la
fecha de publicacién de la concesién y en los tres meses previos al

(9) Vid. Carsaso Cascon, F., «Comentario al articulo 39 de la LM», en Comentarios...,
op. cit., pags. 583-609, en especial pags. 591 y 592.

(10) Vid. Saiz Garcia, C., El uso obligatorio de la marca, Ed. Tirant lo Blanch, Va-
lencia, 1997, pags. 122 y 113.

(11) Vid. Garcia-Crucks, J. A., «Comentario al articulo 58 de la LM», op. cit.,
pag. 909.
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ejercicio de la presentacion de la accion de caducidad, si bien no se
constata la existencia de mala fe en el comportamiento de la titular de
la marca, esto es, el Tribunal no puso de relieve que la titular de la
marca tuviera conocimiento del ejercicio inmediato de accién de cadu-
cidad por la demandada reconviniente.

Sin embargo, el Tribunal abordé la segunda cuestién planteada (uso
de la marca en material publicitario), indicando que, no obstante lo
anterior, aunque exista buena fe en la demandante reconvenida, el
uso serio y efectivo de la marca «RDSI» s6lo se ha producido en rela-
ciéon a las clases 38 y 9, puesto que el uso del signo sobre material
publicitario de la linea RDSI no justifica el uso exigido (para la cla-
se 9), cual es el uso del signo para los productos para los que fue
registrada (clase 9: papel, cartén, productos de imprenta, papeleria y
revistas, etc.). De esta forma, el Tribunal se planteaba si el uso del
signo «RDSI» en la publicidad y no en los productos de la clase 9,
como ha hecho la demandante reconvenida, supone dar cumplimiento
a la exigencia de uso de la marca exigido por la LM.

Como ya indicamos, la constataciéon del uso de la marca es una cuestién
casuistica, que debe analizarse atendiendo a las circunstancias que rodean al
supuesto factico. Tomando como punto de partida la regla general de que, en
principio, un uso publicitario de la marca debe considerarse como uso rele-
vante, bien sea porque el alto renombre alcanzado por el signo puede servir
para amparar la comercializaciéon de las prestaciones distinguidas mediante
su simple visualizacién por el publico, o bien porque el uso publicitario puede
constituir un acto preparatorio para una comercializacion ulterior del produc-
to/servicio (12); se trata entonces de determinar si tales circunstancias concu-
rren en el supuesto que comentamos en estas lineas.

En particular, se trata de analizar si la marca «<RDSI» detentaba un renom-
bre tal que, pese a no ser usada por su titular en relacién a los productos de
la clase 16, era idonea para que el publico en general vinculara la misma con
los productos de la clase 16. Atendiendo a los datos aportados por el Tribunal,
parece que no era probable que en realidad el publico en general llegara a
asociar los productos de la demandante y demandada, puesto que la deman-
dante se dedicaba de forma principal a la actividad de telefonia, lo que parece
que impide, o al menos dificulta en gran medida, que el publico en general
llegue a identificar el signo en cuestion con los productos de la clase 16, que
no constituyen su actividad principal en el mercado.

Ademas, debe recordarse que, aun cuando pudiéramos admitir que el sim-
ple uso publicitario de la marca «<RDSI» constituyera un uso en los términos
exigidos por la LM, no debemos olvidar que el simple conocimiento de la
marca por el pablico («esidual goodwill») sin que vaya seguido de un uso
tipico como signo distintivo de los productos comercializados realmente en el
mercado, no serviria para cumplir con la carga legal de uso.

Por otra parte, los datos facticos que dieron lugar a la sentencia que co-
mentamos en estas lineas, son también idéneos para abordar el controverti-
do tema del uso parcial de la marca, que, como es sabido, era regulado en
la LM de 1988 de una forma expansiva (art. 4.4), en el sentido de permitir que

(12) Vid. CarBajo CascoN, F., «Comentario al articulo 39 de la LM», op. cit., pag. 594.
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el uso de un signo sirviera para acreditar tal uso con respecto a productos/
servicios de la misma clase del nomenclator internacional o similares (res-
pecto de los que sin embargo no se habia usado el signo en cuestién), o a
los productos/servicios en relaciéon con los cuales la utilizaciéon por un ter-
cero podria dar lugar a riesgo de asociacién por los consumidores respecto
del origen de unos y otros. Como la doctrina ya habia senalado reiteradamen-
te (13), se trataba de una regulaciéon claramente tuteladora del interés del
titular de la marca, a la que sé6lo la vigente LM de 2001 ha puesto fin: el
articulo 39.1 suprime las amplias matizaciones que contenia el articulo 4.4 de
la LM de 1988, y exige un uso real y efectivo de los signos inscritos en relacién
con cada uno de los productos/servicios que identifican.

Con buen criterio, de las consideraciones realizadas por la AP se deduce
que este Tribunal interpret6 el articulo 4.4 de la LM de 1988, conforme a las
previsiones que contienen la Directiva y el Reglamento comunitario, y no
valoré, conforme a los tradicionales planteamientos mantenidos de forma
generalizada, si el uso de la marca «RDSI» por la demandada reconviniente
podia generar un riesgo de asociacién en los consumidores respecto del ori-
gen de los productos de la demandada y de la demandante.

Eva MARiA DOMINGUEZ PEREZ
Profesora Ayudante de Derecho Mercantil
Universidad Nacional de Educacién a Distancia

PROPIEDAD INTELECTUAL. VIOLACION DEL DERECHO EXCLUSIVO DEL
TITULAR DE LA MARCA «HARLEY DAVIDSON». UTILIZACION DE DI-
CHA MARCA, POR PARTE DE UN FABRICANTE DE JUGUETES, EN UNA
REPRODUCCION IMITATIVA DE UNA MOTO DISTINGUIDA EN EL MER-
CADO CON ESTE SIGNO. POSIBLE APRECIACION DE RIESGO DE ASO-
CIACION ENTRE AMBOS PRODUCTOS. (SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
DE 8 DE MARzO DE 2004.)

Ponente: Excmo. Senor don José Manuel Martinez-Pereda Rodriguez.

Antecedentes.—El titular de la marca notoria Harley Davidson entabla con-
flicto jurisdiccional ante el Juzgado de Primera Instancia, nimero 19 de Va-
lencia, contra la empresa de juguetes Feber, S. A. Esta empresa ha comer-
cializado una reproduccién exacta de uno de los modelos mas famosos de
motocicletas distinguidas en el mercado con esta marca. La reproduccién, en
menor escala y destinada a un uso lidico por un publico infantil, incluye
todos los elementos de la marca protegida. El titular de la marca solicita
accién de cesacién y acciéon de dafios y perjuicios contra el demandado, ac-
ciones contempladas en el articulo 35 de la ya derogada Ley de Marcas de
1998, normativa atan aplicable al conflicto en cuestion.

En Primera Instancia, el titular de la marca obtiene resolucién favorable,
considerando el juzgador la violacién del derecho exclusivo y, en consecuen-

(13) Vid., entre otros, CarBajo Cascon, F., «Comentario al articulo 39 de la LM»,
op. cit., pags. 597 y 598.



