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.  INTRODUCCION

Como introduccion cabe comentar laimportancia que tiene la propiedad industrial en la
realidad socio-econdmica de todos los paises en la actualidad, tanto en el &rea de invenciones,
es decir de las patentes, modelos y dibujos, como en la de signos distintivos, que son las
Marcas, Marcas Internacionales y Nombres Comerciales. Comentaremos, en primer lugar, la
larga tradicion que esta materia tiene en Espafia.

En efecto, laprimeraLey de Patentes espariola se remonta a afio 1820, y en materia de
Marcas se inicia la proteccion con un Real-Decreto de 1.850, que constituy6 en agquella época
unade las primeras regulaciones sobre e temaen Europa. Sin embargo, pese aello, hasta
fechas relativamente recientes no se ha establecido en nuestra Patria una politica
suficientemente dinamica en materia de Propiedad Industrial y ello por diversos motivos que
serian muy extensos para analizar en estos momentos, baste por |o tanto analizar algunos de
ellos, quizés los més importantes. En primer lugar, hay que tener en cuenta la legislacion un
tanto anticuada contenida en €l Estatuto de la Propiedad Industrial que data de Julio de 1929 y
gue ha estado en vigor muchos afios para todas las modalidades de Propiedad Industrial. Asi,
para Patentes y Modelos de Utilidad o estuvo hasta que se promulgd la Ley de Patentes de
20 de marzo de 1.986, y para Modelos y Dibujos Industriales |o ha estado hasta fecha muy
reciente, 7 de julio del presente afio en la que se promulgé la Ley de Proteccion Juridica del
Disefio Industrial. En cuanto ala materia de signos distintivos, € referido Estatuto estuvo en
vigor hasta la promulgacion de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1.988, que ha sido
derogada por lareciente Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001. A lo expuesto, cabe
comentar otro motivo importante para el tema gque se expone, y que no es otro que lafatade
actividad suficiente de nuestras empresas en cuanto alainvestigacion y e desarrallo.

La fecha que debe tomarse como inicio de la politica, tanto legislativa, como técnica
que llevo a despegue de la Propiedad Industrial en Espafia, es la de 2 de mayo de |.975, fecha
en la que se promulgd la Ley que convirtié en Organismo Auténomo dependiente del
Ministerio de Industria, a entonces Registro de la Propiedad Industrial. En estaley se
asignaron a Organismo funciones técnicas, sobretodo en materia de Patentes, al mismo
tiempo gue se le dotaba de medios propios para llevar a cabo los fines especificos que tenia
encomendados. A este hecho hay que afiadir la nueva situacién socio-econdmica de Esparfia,
gue hace que para la supervivencia de las empresas resulte indispensable aumentar su
capacidad de innovacion, y para ello la proteccién de sus patentes y de sus signos distintivos
resulta igualmente indispensable, pues estas figuras de propiedad industrial contribuyen a
imponer lainnovacién en el mercado, fortaleciendo asi las barreras que impiden la entrada en
le mismo de productos similares, ya sean nacionales o extranjeros, y combatiendo al mismo
tiempo la pirateriay la contrahechura. En resumen se puede afirmar que, todo |o expuesto,
pone de manifiesto que la propiedad industrial salvaguarda las inversiones credtivas de las
empresas, ya que las mencionadas pirateriay contrahechura contribuyen a crear un marco de
concurrencia desleal en detrimento de numerosas empresas, y por ello una buena proteccion
de la propiedad industrial implica un flujo de inversiones y de transferencia de tecnologia y
por supuesto de comercio internacional.
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DEFINICION DE MARCA

El concepto o definicion de marca haido variando en las diferentes leyes que regulan la
materia, conservando siempre su sustancialidad, es decir, sefidar y distinguir los productos de
los similares. Analizaremos este concepto en orden cronol 4gico.

LaLey sobre Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1.902, promulgada bgjo €l reinado
de la Reina Regente M2 Cristina, fue la primera Ley que regulada la materia en todas sus
modalidades, asi, definia las patentes, las marcas, los dibujos, los modelos, € nombre
comercia y las recompensas industriales, esta Ultima modalidad solo aparece en esta Ley,
suprimiéndose en la posterior, € Estatuto de la Propiedad Industrial, y, por € contrario, no
regulaba el rotulo de establecimiento, que si recogié en mencionado Estatuto. Las citadas
recompensas industriales era una modalidad que consistiaen dar proteccion alas medallas,
menciones, distinciones honorificas u otros premios obtenidos en Concursos o Exposiciones,
y ello conferia el derecho a su utilizacion publica o hacer mencion de ellos en un producto o
en su embalaje, asi como en membretes, tarjetas, sobres, etc. Se puede ver en ellas un
antecedente de los productos de imprenta 'y papeleria que recoge la clase 16 del vigente
Nomenclétor Internacional. si bien en su articulo 22 se recogen estos productos como
posibilidad de congtituir marca, como timbres, sellos o vifietas.

En € articulo 21 de esta Ley se define lamarca como: “Se entiende por marca todo
signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para sefialar los
productos de laindustriay del trabajo con objeto de que le publico los conozcay distinga, sin
que pueda confundirlos con otros de la misma especie’. Se establecen en esta definicion los
principios basicos de las marcas, sefidar y distinguir los productos de otros similares, pero
resulta limitada en cuanto atener que consistir en un “medio material”, concepto ampliamente
superado en la actualidad, como luego veremos, y por supuesto, sin alusion algunaalas
prestaciones o marcas de servicio, solo se distinguen productos, tampoco se maneja el
término de “empresa’, que aparece en las legislaciones posteriores.

En € articulo 118 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de Julio de 1.929 se
define la marca como: “Se entiende por marca todo signo o medio material, cualquiera que
sea su clase y forma, que sirva para sefidar y distinguir de los similares los productos de la
industria el comercioy €l trabajo”. En este concepto se reiterala exigencia de que sea un
medio material, como en lalegislacion anterior, pero introduce con mayor claridad la regla de
la especialidad, por otro lado también introduce el concepto de los productos del comercio,
gue no se designaban enla anterior Ley, pero sustancialmente difiere poco de aquella.

Esen laLey de 10 de noviembre de 1988 cuando se amplia considerablemente €l
concepto de marca a definirse como: “ Se entiende por marca todo signo o medio que
distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de
productos o servicios idénticos o similares de otra persona’. Esindudable que esta definicion
de lamarca es por varias razones superior a las anteriores. En primer lugar, porque eliminala
exigencia de que el signo o medio tenga que ser material, se ensancha de estaforma el
concepto legal de marca, a mismo tiempo que armoniza € mismo con la naturaleza de la
marca como bien inmaterial. En segundo lugar, se formula mejor técnicamente la aptitud
diferenciadora de la marcay laregla de la especiaidad, y ademas, recupera uno de los fines
basicos de lamarca, indicar €l origen empresaria de los productos, y por Ultimo, recoge
también los servicios, que pueden ser distinguidos por lamarca al igua que los productos. En
cuanto a estos, cabe indicar que, por Orden de 26 de noviembre de 1966, se dispuso la
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aplicacion en Espafia del Nomenclator Internacional de clasificacion de Productosy
Servicios, que sustituy0 la antigua clasificacion de 100 clases establecida en € citado Estatuto
de la Propiedad Industrial y que proveniade laLey de 1.902. No fue sin embargo, necesario
cambiar aquel, puesto que en su articulo 341 se recogia la posible sustitucion de la
clasificacién antigua por la Internaciorel, que data de 1957.

Por ultimo, en lavigente Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001, que entrd en vigor
en su totalidad de 31 de Julio del mismo afio, se define lamarca en € articulo 4 del Titulo |1,
como sigue: “Se entiende por marca todo signo susceptible de representacion grafica que
sirva paradistinguir en e mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra’.
Este nuevo concepto de marca se debe a la adecuacion del mismo a la Directiva Comunitaria
de Marcas 89/104 de 21 de diciembre de 1.988, y supone una ampliacion sobre la definicion
delaLey anterior en & sentido de que admite la posibilidad de las marcas sonoras, como |o
establece expresamente en € articulo 4.2. e. No parece posible, pese alaamplitud del
precepto que comentamos, que al amparo de esta Ley puedan ser admitidas marcas olfativas,
gustativas o téctiles, pues no podrian cumplir con € requisito de su representacion grafica.

REQUISITOS DE LAS MARCAS

Los requisitos esenciales de validez que deben concurrir enun signo distintivo para que
pueda constituir marca son dos: la fuerza distintiva 'y la aptitud diferenciadora.

En cuanto a primero de los requisitos sefidlados, |0 establece la propia definicion de
marca de la actual Ley cuando dispone, “todo signo susceptible de representacion grafica que
sirva paradistinguir en el mercado los productos o servicios ...”. Esterequisito lo recoge le
Ley expresamente en el apartado b del articulo 5°y en el mismo van implicitas las palabras
genéricas puras que tampoco pueden constituir marca, a ser las palabras usuales y corrientes
para designar las cosas, como por ejemplo, la palabra“vino” para distinguir bebidas
alcohdlicas. Estafuerza distintiva es muy diferente a de novedad que se exige paralas
patentes. En efecto, un signo puede ser distintivo aungque sea conocido, y por lo tanto no hay
sido “inventado” por el empresario, asi, encontramos pal abras de uso comun que se aplican
para distinguir productos, como puede ser BUFALO para distinguir vestidos.

Por falta de carécter distintivo no podran tampoco constituir marcas las palabras que por
€l uso han se han convertido en habituales para designar un producto, reguladas en el apartado
d del articulo 5 de la vigente Ley que comentamos. En este supuesto la propia Ley de Marcas
permite que puedan formar parte de lamarca, es decir, que estas palabras genéricas por el uso
pueda ir acompafiadas de otras caracterizadoras.

Tampoco se podran solicitar como marca, a carecer igualmente de caréacter distintivo,
las denominaciones descriptivas, que son aquellas que describen una caracteristica o cualidad
del producto a que se aplica, como |o seria QUITA paralos productos de limpieza. También
en este supuesto podran formar para de una marca, pero siempre con otro elemento que les
confiera fuerza suficiente, tal como recoge el apartado ¢ del referido articulo 5 de laLey
de Marcas.
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Se consideran también las denominaciones geograficas como no poseedoras de este
caracter distintivo que estamos analizando, y en este punto la Ley Marcas establece en €l
apartado g del repetido articulo 5 que no podran constituir marcalos signos que: “puedan
inducir a publico a error, por gemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia
geografica del producto o servicio”. En estaprohibicion no admite la Ley que estos signos
puedan formar parte de una marca con otros elementos caracterizadores, y €llo al tratarse de
marcas engafosas. No obstante |0 expuesto anteriormente, |os vocablos geogréficos han de
analizase siempre en relacién conlos productos o servicios que la marca vaya a distinguir, asi
por gjemplo, seraregistrable el vocablo PARI'S para distinguir un servicio de hosteleria, ya
gue, en este caso, es considerado como de fantasia por el publico consumidor, ya que no
indica procedencia geogréfica alguna ni veraz ni falsa. Este criterio se ve avalado por
abundante jurisprudencia.

Por ultimo, la Ley de Marcas en este mismo articulo 5y en € apartado h regula una
prohibicion total paralos signos que contengan indicaciones de procedencia geogréficay
distingan vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se
indique & verdadero origen del producto o se utilice laindicacion geogréfica traducida o
acompafiada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo” u otras andlogas. Este
apartado supone una de las novedades de la vigente Ley de Marcas, una nueva prohibicion
absoluta incorporada a nuestra Ley como consecuencia de las directrices contenidas en €
Acuerdo sobre los ADPIC.

El segundo de los requisitos que debe concurrir en un signo para que pueda ser marca es
lafuerza diferenciadora del mismo. El signo deberd ser apto para distinguir unos productos o
servicios de los productos o servicios idénticos o similares de una empresa de los de otras, es
lo que también se denomina laregla de la especiaidad.

Laregla de la especiaidad supone que el derecho que posee € titular de lamarca esta
limitado a los productos o servicios que la marca distingue, de acuerdo con e Nomenclator
Internacional de Productosy Servicios. Por eso, para que un signo o denominacién pueda
constituir marca no seré necesario que € mismo sea completamente “nuevo. En principio,
salvo la excepcidn de las marcas notorias o0 renombradas, bastara con que ese signo no esté
registrado para los productos o servicios que pretenda distinguir, asi Si se encuentra registrada
lamarca LA GOLONDRINA para camisas no seria un obstéculo para que un tercero la
registrase para“chocolate’.

FUNCIONES DE LAS MARCAS

Las marcas protegen un doble grupo de intereses, de donde se deducen las diferentes
funciones que las mismas desempefian en el mercado. Por un lado la marca es un derecho de
propiedad que ostenta el empresario, que le confiere el uso exclusivo de lamismaen €
mercado, al mismo tiempo que su defensa ante posibles imitadores, todo ello, como
anteriormente se dice, dentro del érea de productos o servicios que protejalamarca. Por otro
lado, las marcas constituyen también un instrumento de proteccién al consumidor,
garantizando asi que & mismo no sea confundido y clarificando de esta manera e mercado.
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Como consecuencia de lo anteriormente sefialado, la primera funcion de lamarca a
analizar es lade funcion indicadora de la procedencia empresarial de los productos o
servicios, dando por supuesto que la fundamental y més importante es la ya comentada,
distinguir y diferenciar los productos en el mercado. Pues bien, a través de esta funcion que
ahora sefialamos, |a marca desempefia un papel informativo , los consumidores podran
conocer que los productos que tengan una misma marca han sido producidos o distribuidos
por lamisma empresa, y ello se consigue alin cuando el consumidor desconozca € titular de
lamarca, ya que esta seguira cumpliendo la funcidn que comentamos, asegurar al publico que
adquieren productos del mismo origen empresarial que los adquiridos anteriormente con la
misma marca.

Otra funcion importante de la marca es la indicadora de |la calidad de los productos o
servicios que distingue. La experiencia nos pone de manifiesto que la marca asociada a un
producto suscita en la mente del consumidor que ése producto posee unas determinadas
caracteristicas, y por elo que todos los productos que ostenten la misma marca tiene la misma
calidad, sea altao baja. Por todo €llo, se puede afirmar que la marca es un signo que
proporciona al consumidor una informacién importante sobre una calidad constante del
producto o del servicio en larealidad del mercado.

Este funcion que comentamos, desde el punto de vista del empresario, titular de la
marca, se traduce en conseguir una buena fama o reputacion de sus productos o servicios, 1o
gue conllevala preferencia de los consumidores en relacion con ellos. Para conseguir este
efecto, es necesario una buena calidad de los mismos, y una buena publicidad por parte del
empresario. Se puede deducir por |0 expuesto que la marca en este punto cumple otra funcion,
cua eslade ser el soporte fisico en el que se va sedimentando la buena fama de los
productos, lo que se denomina en inglés e “goodwill” de las marcas.

Por ultimo, cabe comentar la funcién publicitaria de la marca, funcion que va sin duda
ligada a la anteriores, y que algunos autores la niegan y no la dan relevancia juridica, pero
gue, sin embargo, la mayoria de la doctrinareconoce. Lamarca ho cabe duda que se
convierte en un instrumento de publicidad que induce a consumidor a seleccionar lo que
quiere adquirir, lo que conduce a que, por medio de una buena publicidad, la marca se
convierte en un mecanismo apto para desempefiar el papel de crear y mantener una demanda
para el producto o del servicio que distinga.

De todo lo expuesto, se deduce € importante papel que tiene la marca en un sistema
competitivo como € actual, y por ello las funciones antes sefialadas son reconocidas mediante
la proteccion enérgica de la marca, ya que s la marca no se protege juridicamente y permite la
convivencia de marcas posteriores idénticas 0 semejantes, no se podra cumplir ninguna de las
funciones expuestas, ya que los consumidores no discerniran e origen de la mercancia, ni los
productos o servicios distinguidos tendrén una calidad comun, la marca posterior podra
aprovecharse del prestigio de la anterior y finalmente, la marca no podra dar a conocer por
medio de la publicidad una determinada oferta.



