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I.1 PROBLEMATICA Y MOTIVACION

El presente trabajo de investigacion responde a una problematica de gran interés en la actualidad y que esta
suscitando dudas legales y opiniones de todo tipo. La situacion se puede resumir en lo siguiente: el mercado de la distribucion
ha sufrido una seria reestructuracion en los ltimos afios y este negocio ha evolucionado hasta tal punto que los distribuidores
estan comercializando marcas propias, sobre las que ejercen un control absoluto. El problema es que muchas de estas marcas
utilizan signos distintivos muy parecidos a los de las marcas lideres, y este acercamiento hasta el momento, parece que esta
beneficiando mas a los distribuidores y esta significando un perjuicio para las marcas lideres. Con este trabajo pretendemos
estudiar hasta qué punto este acercamiento supone un acto de competencia desleal por parte de estos distribuidores, o si por
el contrario supone un acto licito dentro de los comportamientos permitidos bajo el principio de la libre competencia. Los
argumentos y opiniones de distribuidores y fabricantes difieren notoriamente y ponen de manifiesto los intereses que existen

por medio. Por nuestra parte, desde un punto de vista neutral, vamos a analizar la situacion lo més objetivamente posible.
1.2 PREVIAS CONSIDERACIONES SOBRE LA MARCA

La marca viene definida en la Ley de Marcas (L.M.) de 10 de noviembre de 1988, en su articulo 1, como todo
signo o medio que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona, de los productos o servicios
idénticos o similares de otra persona.

No obstante, la marca tiene otras funciones de suma importancia, ademas de individualizar los productos y
servicios en el mercado. Mediante la publicidad, el empresario da a conocer la marca a los consumidores y transmite un
determinado mensaje de imagen, calidad, prestigio, etc.. Posteriormente, los consumidores reconoceran en los puntos de
venta los productos o servicios identificados por ella y les asociaran esa imagen, que influird en el acto de compra. Por lo
tanto, la marca indica el origen empresarial de dichos productos o servicios e informa que esos productos identificados por la
misma tienen una calidad constante. En este signo se condensa el prestigio o la buena fama que los productos adquieren en el

mercado.
1.3 LA MARCA DE DISTRIBUIDOR Y REFLEXIONES SOBRE SU ACTUAL PROBLEMATICA

La marca blanca de distribuidor es una modalidad de marca relativamente nueva en Espafia, que cada dia esta
cobrando mayor relevancia en el mercado. A grosso modo, se puede definir como aquella marca utilizada por un distribuidor
para designar productos, bien fabricados por él mismo o por un fabricante ajeno, los cuales se venden exclusivamente en su
propia cadena de distribucion. Nielsen y Morris! la definen de Ia siguiente manera respectivamente: "una marca utilizada por
un minorista o mayorista para una linea o variedad de productos bajo distribucion exclusiva o controlada" y "productos

de marca blanca son productos de consumo producidos por o para distribuidores y vendidos bajo el propio nombre del

! MILLS, Belinda: <<Own Label Products and the ‘Lookalike Phenomenon: A Lack of Trade Dress and Unfair Competition?>>, en European

Intellectual Property Review, Marzo 1995, pgs. 116-132.
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distribuidor o marca, a través de su propia cadena".

Las marcas blancas de distribuidor se pueden desglosar en cuatro principales categorias, que vamos a tratar de

definir muy brevemente:

- Marca genérica (generic brand): se utiliza en productos de consumo comunes, como son el aztcar o la leche, los cuales se
ofertan con un packaging muy simple en el que se muestra el nombre genérico y sin marca, o estando ésta en un segundo
plano poco visible. Van dirigidos a consumidores que realizan el acto de compra tnicamente en base al precio y ofrecen una
calidad técnica no muy alta.

- Marca ensefia del detallista (store brand): Son productos cuya marca corresponde con el nombre del establecimiento. En
ellos el packaging cobra vital importancia para comunicar una determinada calidad del producto o la imagen del
establecimiento. Las marcas de detallista de alta gama poseen un alto nivel de disefio e innovacién y se ofrecen como
alternativa directa de las marcas lideres. Mejoran la imagen del establecimiento o aportan una imagen corporativa
diferenciada. Se utilizan como gancho para la fidelizacion de clientes. Esta modalidad de marca de distribuidor es la mas
importante y es en ella donde se producen el mayor nimero de infracciones de derechos de marca.

- Marca propia (non-store brands): Equivale a la marca ensefia del detallista, pero en este caso la marca es distinta al nombre
del establecimiento. Esta estrategia mas personalizada por producto permite realizar un control menos exhaustivo de la
calidad de los productos, ya que en caso de que se produzca algin error o el producto no tenga éxito, ello no se asociara con
la cadena. Sin embargo, esta estrategia impide que se produzcan sinergias al no haber relacion entre el producto y el
establecimiento.

- Marca exclusiva o privada: Se trata de productos desarrollados por el fabricante y cedidos para la comercializacion a algin
tipo de comercio, a los cuales se les asigna una marca exclusiva para cada uno de los comercios en cuestion. Con este sistema
el fabricante consigue una rapida penetracion en el mercado y el distribuidor obtiene un producto unico que le permite
fidelizar a sus clientes. La marca exclusiva puede estar respaldada por uno o ambos nombres del fabricante y distribuidor

respectivamente, o también puede llevar un nombre ajeno a ambos.

Un empresario tiene dos armas fundamentales para competir en el mercado: el precio y la calidad. En la marca de
distribuidor, generalmente, el precio es el principal criterio de eleccion. El piblico objetivo al que se dirige corresponde a
aquellos consumidores que lo que esperan de un producto es que responda a su funcion basica, y sobre todo que sea barato.
La marca blanca ofrece un producto a un precio muy competitivo y al mismo tiempo asegura una determinada calidad
minima. El extremo opuesto lo ocupan sin duda las marcas lideres, con un posicionamiento de gama alta y precios de venta
mas caros. El perfil de sus consumidores responde a personas exigentes, que buscan productos que ofrecen
permanentemente el mas fuerte valor afladido. Entre ambos extremos existen otras marcas, cuya mision es la de responder a
las expectativas intermedias: proveer el mejor valor anadido del producto para un precio medio, o especializarse en responder

a una necesidad especifica.
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Las marcas de distribuidor , lo que persiguen es dirigirse a un consumidor de bajo nivel adquisitivo mediante
precios altamente competitivos, inferiores al resto de productos del mercado, que pueden fijar precisamente por sus propias
caracteristicas funcionales. No hay que olvidar que los productos con marca blanca, por lo general, tienen asegurado un alto
nivel de ventas, lo cual permite a sus fabricantes aprovechar las economias de escala, disminuir considerablemente los costes
de fabricacion y con ello, reducir los precios de venta al piblico. Otra caracteristica tipica de la marca de distribuidor es que
no suele promocionarse mediante la publicidad. Esto también le permite conservar un precio de venta bajo, pero al mismo
tiempo le dificulta darse a conocer al publico. Al pretender valerse de estas ventajas y mantener un precio competitivo, busca
otras vias para alcanzar una cierta imagen de calidad y prestigio, que no sea por medio de inversiones en publicidad. La
forma mas rapida de conseguir esto es imitar a la primera marca en el sector. Con el parecido de las dos marcas el
consumidor les puede asociar a ambas una calidad similar. La imitaciéon conlleva a que el consumidor confunda los
productos, o bien asocie ambos productos vinculandolos a un mismo origen empresarial. En sendos casos se produce
confusion, en el primero en cuanto al producto y en el segundo en cuanto al origen. También se produce un aprovechamiento
indebido de la reputacion de la marca lider. De esta forma, el infractor transmite una imagen de calidad, prestigio, etc. que no
se corresponde con la realidad, y obtiene un incremento de sus ventas en un acto que podria constituir un caso de

competencia ilicita.

La estructura de la distribucién ha evolucionado en los tltimos aflos de manera espectacular, y esta situacion esta
afectando muy considerablemente a los fabricantes de productos, sobre todo a sus estrategias empresariales. Los
distribuidores han pasado a ocupar un papel activo en los productos que comercializan y han adquirido marcas propias que
venden exclusivamente en su red de distribucion y sobre los cuales ejercen un control absoluto desde que se fabrican hasta
que se produce el acto de compra final por parte del consumidor. También hemos asistido a un fuerte proceso de
concentracion en este sector. Los distribuidores se han unido formando centrales de compra, bien nacionales o europeas,
adquiriendo una gran dimensiéon y una posicién desde la cual ejercen un poder de negociacion incalculable frente a las
empresas fabricantes. Ante esta nueva situacion, que sin duda se ha visto favorecida y consolidada por la reciente crisis
econdmica mundial, los fabricantes tienen dos posibilidades de actuacion: una es seguir actuando como hasta ahora y esperar
a que las aguas vuelvan a su cauce y la situaciéon de normalidad de la que gozaban antes se restablezca cuanto antes. Otra es
analizar bien esta nueva situacion y variar su estrategia empresarial para intentar sacar el maximo provecho posible.
Sinceramente consideramos que la segunda opcion es la mas acertada. Un enfrentamiento directo entre la distribucion y los
fabricantes no beneficia a nadie, y a la larga el mas perjudicado, a parte de ellos, sera el consumidor. Existen diversas vias de
colaboracion que los fabricantes deberian adoptar, como puede ser elaborar, a parte de sus propios productos, productos de
marca blanca para un distribuidor, de forma que este negocio resulte rentable para ambos. Otra posibilidad es via Trade
Marketing, asesorar al distribuidor sobre como ordenar los lineales y situar los productos en las estanterias, tanto los propios
como los competidores, como realizar campafias de promocion, etc., para que las ventas globales en el punto de venta suban

y ello repercuta también indirectamente en las ventas del fabricante en cuestion. De todas formas, este es un tema sobre el
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cual no nos vamos a centrar en detalle, ya que ampliaria demasiado el ambito de investigacion de este trabajo. Otro aspecto
que no vamos a tratar en profundidad, pero que sin duda es también digno de analisis, es el quasi nulo grado de informacion
que se ofrece al comprador de un producto de marca de distribuidor sobre la identidad real del fabricante de dicho producto.
La ley obliga a poner en el envase el nimero de referencia del productor, de manera que el cliente interesado pueda
contrastar este numero en el Registro Mercantil y averiguar asi el nombre del fabricante, pero esto en la realidad es muy
dificil que se realice por parte del consumidor. Consideramos que en la practica la identidad real del fabricante queda oculta,
existiendo serios indicios de acto ilicito por riesgo de asociacion sobre el consumidor acerca del origen empresarial de los
articulos. Una posibilidad que podria solucionar este conflicto es que las marcas de distribuidor se utilizasen como una

especie de marca de garantia, (regulada en los capitulos 11y III del titulo VI de la Ley de Marcas), pero siempre acompaiiada

de la marca o nombre del fabricante real.

En este estudio hemos preferido cefiirnos en un tema especifico, como es el supuesto de imitaciéon de marcas

lideres por parte de marcas de distribuidor, de manera que esperamos aportar soluciones concretas a un problema concreto.

Las marcas de distribuidor se estdn abriendo paso en los mercados a una velocidad vertiginosa, y la manera mas
rapida y facil de hacerlo es imitando a las marcas lideres que gozan de gran prestigio entre el piblico destinatario. La
consecuencia directa para estas marcas lideres es la pérdida de imagen y prestigio, ganados a base de fuertes inversiones en
I+D y publicidad. Ante este supuesto, el consumidor se muestra cada vez menos dispuesto a pagar la diferencia de precio

entre estos dos tipos de productos, y la cuota de mercado de las marcas lideres tiende a bajar drasticamente.

En los productos de marcas de fabricante, el fabricante ejerce un control sobre sus marcas, pero éste nunca es
absoluto. En definitiva, es el distribuidor el que tiene el ultimo control sobre las ventas de esos productos en cuanto al precio
final, espacio en las estanterias, presentacion, posicionamiento y el entorno, asi como la informacion al consumidor y su
feedback. En el caso de las marcas de distribuidor, el control de éste sobre los productos es absoluto, y la ventaja que esto

conlleva es evidente.
II LEGISLACION
II.1 DERECHO DE MARCAS

Antes de pasar a estudiar en detalle la Ley de Competencia desleal en los distintos supuestos ilicitos que pueden
cometer las marcas de distribuidor, vamos a resumir muy brevemente aspectos importantes de la Ley de Marcas que serviran
para entender mejor la materia. El derecho sobre la marca se adquiere mediante su registro en la Oficina Espaiiola de
Patentes y Marcas, a excepcion de las marcas notorias, a las que se reconoce una proteccion especial por su alto grado de
conocimiento por parte del publico en su sector. Para la validez del registro de un signo como marca se exigen una serie de

requisitos, entre los que destacan que posea fuerza distintiva respecto de otros productos idénticos o similares que concurran
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en el mercado, y que no esté inmerso en ninguna de las prohibiciones legales. El titular de la marca adquiere un derecho de
exclusiva sobre la misma que se descompone en dos facetas. Una positiva que se traduce en la facultad de usar la marca en
exclusiva en el trafico mercantil sobre sus productos o servicios, en su correspondencia y documentacion comercial y en la
publicidad, cederla o licenciarla a un tercero. La otra faceta negativa, también denominada "ius prohibendi" permite al titular
impedir que un tercero no autorizado use su marca u otro signo confundible, para distinguir productos o servicios idénticos o
similares. Para defender su derecho y evitar actos de usurpacion cuenta con las necesarias acciones y medidas civiles y
penales. El titular del derecho de marca puede asimismo oponerse a la inscripcion en la Oficina Espafola de Patentes y
Marcas de cualquier signo que sea confundible con el suyo, y también solicitar ante los tribunales la nulidad de otras inscritas
con posterioridad, cuando se estime que existe riesgo de confusion en el mercado. Sin embargo este derecho de exclusiva que

otorga la marca no es absoluto y esta limitado. Entre los limites del derecho destaca la regla de especialidad, que restringe la

proteccion a productos o servicios idénticos o similares.

Una novedad de suma importancia que ha introducido la Ley de Marcas de 10 de Noviembre de 1988 respecto de
la normativa anterior es la posibilidad que brinda de registrar formas tridimensionales como marca, entre los que se incluyen
los envoltorios, los envases, la forma del producto o su representacion. Por lo tanto el objeto de la marca se ha visto
ampliado, a parte de los signos o medios denominativos, graficos o mixtos’. Esta circunstancia de poder registrar formas
tridimensionales como marca cobra mucha importancia en el tema objeto de este estudio. Es un medio mas con el que
cuentan las empresas para la dificil tarea de defender la imagen de sus productos. De todas formas, no olvidemos que en la
marca tridimensional, el envoltorio, envase, forma del producto o su presentacion ha de tener fuerza distintiva per se, de
manera que se diferencie claramente de los demas en el mercado, y esto no es tan frecuente como en las marcas

denominativas o graficas.
1.2 LEY DE COMPETENCIA DESLEAL

El principio de la libre competencia en el mercado sélo tiene sentido si los agentes que actian en el mismo respetan
la ética empresarial y obran conforme a las buenas costumbres en el sector. Para que esto sea posible, es necesaria una base
legal que funcione cormrectamente y castigue dura y eficazmente los actos de competencia desleal. Es por ello por lo que

consideramos de vital importancia la promulgacion de la nueva Ley de Competencia Desleal.
I.2.1 COMPETENCIA DESLEAL Y PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES

En la economia de mercado el consumidor desempefia un papel esencial, que es actuar de arbitro. Mediante su
eleccion entre el abanico de productos que se ofertan, decide el éxito de unas u otras empresas. Se puede afirmar que el
consumidor es el rey del mercado. Sin embargo historicamente, éste ha vivido una situacion de inferioridad e indefension,

que ha dificultado el ejercicio de su papel de arbitro, y por ello resulta imprescindible la proteccion de los mismos.
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Tradicionalmente la competencia desleal se ha concebido Unicamente para la defensa de los empresarios
competidores, pero ahora, en la nueva normativa, se incluyen también los intereses colectivos del consumo®. El consumidor
se ve afectado por una doble vertiente: por un lado hay actos que le perjudican directamente, como son los supuestos de
engaflo o confusion, pero también existen otros que no le afectan directamente a él, pero si indirectamente, ya que provocan
una distorsion del correcto funcionamiento del sistema competitivo. Entre estos supuestos se encuentra el aprovechamiento
de la reputacién ajena. La proteccion de los intereses de los consumidores se ha reflejado en la elaboracion de las normas
sobre competencia desleal, y ahora es necesario que también se tenga en cuenta en la interpretacion y aplicacion de las

mismas.
11.2.2 COMPETENCIA DESLEAL Y EL DERECHO DE MARCAS

Desde siempre ha existido un estrecho vinculo entre estas dos modalidades del derecho. El propio Convenio de la
Unién de Paris para la proteccion de la propiedad industrial dedica el articulo 10 bis a la proteccion de la competencia desleal.
La Ley de Marcas también incluye en su titulo IX normas sobre competencia desleal, aunque éste ha sido derogado por la
nueva LCD. Se trata de dos disciplinas autonomas y diferenciadas, con objetivos distintos, pero esto no impide que ambas
disciplinas sean fronterizas entre si y hasta complementarias. Quien viola un derecho exclusivo de propiedad industrial incurre
en un acto ilicito por el simple hecho de utilizar, sin estar autorizado para ello, un objeto protegido a favor del titular del
derecho exclusivo. Alberto Bercovitz' explica muy acertadamente la relacion entre estos dos derechos: "... la proteccion de
los derechos exclusivos de propiedad industrial y la proteccion contra la competencia desleal forman dos circulos
concéntricos. El circulo interior, el mas pequerio, es el que protege los derechos absolutos. Y el mas amplio representa la
proteccion contra la competencia desleal. Ello significa que el empresario tiene su niucleo de proteccion mds fuerte entre
la proteccion de los derechos exclusivos de propiedad industrial, en los derechos que le otorgan sus marcas o patentes. Y
tiene, ademds, un circulo de proteccion mas amplio, pero menos solido, que es el de la competencia desleal; porque esa
proteccion no se da en todo caso, sino que depende de las circunstancias en que actue el competidor."

Lo que esta claro es que no existe una delimitacion clara entre ambos derechos y su aplicacion. Ademas, en la LM
de 1988 se ha hecho un gran esfuerzo por fortalecer la proteccion del empresario titular de un derecho exclusivo, y asi se han
incluido como prohibiciones relativas de registro5 supuestos tipicos de competencia desleal como el de aprovechamiento
indebido de la reputacion de otros signos o medios registrados.

El derecho absoluto de marca es mas potente que el de competencia desleal, y esta protegido incluso penalmente,
pero también es mucho mas estricto en su proteccion. En multiples ocasiones no resulta nada facil diagnosticar si se trata de
una violacién de marca o de un acto de competencia desleal. Existen agresiones concurrenciales a un producto o servicio

marcario que no son propiamente utilizacion indebida de marca, sino actos de competencia desleal

? Articulo 2 LM
® Articulo 1 LCD
* la Regulacion contra la Competencia Desleal enla Ley de 10 de Enero de 1991, Madrid 1992.
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Es evidente que el legislador ha hecho un gran esfuerzo por regular actos desleales en materia de propiedad industrial.
Podemos observar como conductas que antes se diluian en una gran inseguridad juridica, ahora pueden estar protegidas
legalmente. Este es el caso del aprovechamiento indebido de la reputacion ajena, que hasta la entrada en vigor de la nueva

LMy la LCD no se contemplaba en ninguna normativa legal, y ahora lo hace en ambas’.
11.2.3 CLAUSULA GENERAL DEL ARTICULO 5

La LCD, en su capitulo II sobre actos de competencia desleal, comienza con una clausula general7, y
posteriormente pasa a tipificar supuestos concretos de conductas desleales. Este articulo 5 establece que "se reputa desleal

todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe"

Vemos que se ha optado por un criterio de obrar muy amplio, como es la "buena fe objetiva". Gracias a esta
amplitud se puede evitar que la proteccion de la competencia desleal quede obsoleta con el paso del tiempo, debido a que el
mercado sufre constantes avances que plantean sucesivas dudas legales. De la clausula general va a depender en buena
medida el éxito de la Ley y la efectiva represion de la siempre cambiante fenomenologia de la competencia desleal. En los
articulos 6 a 17 se tipifican de manera muy restrictiva los actos concretos de comportamientos prohibidos, aunque gracias a
esta clausula general se podra castigar cualquier acto que no encuentre cobjjo exacto en uno de estos supuestos concretos,
pero que aun asi constituya un acto ilicito por ir contra las exigencias de la buena fe. Se establece un concepto juridico
indeterminado capaz de hacer frente a las cambiantes exigencias de la realidad, que sirva para imponer unas pautas minimas
de correccion a todos los participantes en el mercado. La clausula general esta inspirada en el derecho suizo® y la experiencia
ha puesto de manifiesto que este planteamiento es el mas eficaz y posibilita el mantenimiento de mercados altamente
transparentes y competitivos. Con la alusion a la buena fe objetiva se deduce que no se requiere que un acto, para que sea
considerado como ilicito, se haya ejercitado con mala fe subjetiva de su autor, asi como tampoco es necesario que se haya
producido un perjuicio. Asi por ejemplo el articulo 6 LCD sobre actos de confusion establece que el riesgo de asociacion por
parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestacion es suficiente para fundamentar la deslealtad de una
practica. No obstante, la mala fe y el perjuicio ocasionado si que son relevantes para ejercitar determinadas acciones como la

de indemnizacion de dafos y perjuicios ocasionados, donde se requiere que haya intervenido dolo o culpa del agente.

II.3 SUPUESTOS CONCRETOS TIPIFICADOS EN LA LCD Y EN LA LM DE APLICACION A LAS MARCAS
DE DISTRIBUIDOR

Un modelo competitivo perfecto y transparente implica que exista claridad en las ofertas de forma que el

consumidor sea capaz de diferenciar unas de otras. Cada oferente debe basar su actuacion en su propio esfuerzo y la libertad

* Articulo 13 LM
¢ Articulo 13 ¢) LM y articulo 12 LCD
7 Articulo 5 LCD
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de decision del consumidor no se puede ver obstaculizada. Sin embargo, conviene resaltar que el sistema competitivo no
impide que los competidores puedan tener en cuenta las ofertas de sus rivales y les permite imitar todo aquello que no esté
protegido por un derecho exclusivo de propiedad industrial o intelectual, y no sea contrario a la buena fe objetiva conforme al
art. 5 LCD. El art. 11.1 LCD sobre actos de imitacion se pronuncia en favor de la libertad de imitacion de iniciativas y de
prestaciones empresariales cuando estas creaciones no estén amparadas por un derecho de exclusiva. En este apartado

analizamos los distintos supuestos que se pueden dar cuando una marca de distribuidor se asemeja a una marca lider para

obtener algiin tipo de provecho.

La LCD tipifica por separado los supuestos de confusion, imitacién y aprovechamiento de la reputacion ajena. Sin
embargo un amplio sector de la doctrina® considera excesiva la separacion de estos actos como esencialmente diversos. La

imitacion implica confusion sobre el consumidor, y ademas, mediante la confusién y la imitacion que la produce hay un

aprovechamiento de la reputacion ajena.

I1.3.1 CONFUSION

En la LM rige el principio de especialidad, es decir, que el derecho otorgado por la marca es exclusivo, pero nada
impide que dos signos distintivos puedan convivir en el mercado cuando distinguen productos o servicios perfectamente
diferenciados. En los arts. 11 - 13 LM se establecen una serie de prohibiciones absolutas y relativas, en cuyos casos no se
permite el registro como marca en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. El riesgo de confusion es una de las
prohibiciones relativas'® . Concretamente se dice que "no se podran registrar como marca los signos o medios que por su
identidad o semejanza fonética, grafica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar
productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusion en el mercado o generar un riesgo de asociacion
con la marca anterior". Por lo tanto, aqui se protege tanto el riesgo de confusion respecto de los productos, como el riesgo
de asociacion respecto del origen empresarial de los mismos. O dicho de otra manera, se protege al consumidor que confunde
dos marcas y compra un producto pensando que se trata de otro, y también a aquél que estando en perfectas condiciones de
distinguir sendas marcas, puede erroneamente atribuir los productos al mismo empresario. El riesgo de asociacion, al
contrario que el de confusion, no precisa la identidad o similitud de los productos. El articulo 4 apartado 4 de la LM, cuando
habla de la obligatoriedad del uso efectivo de la marca, establece que "el uso de una marca de un producto determinado
sirve para acreditar tal uso con respecto a productos similares o a productos en relacion con los cuales la utilizacion de
la misma marca por un tercero podria dar lugar a riesgo de asociacion por los consumidores respecto del origen de unos

y otros".

¥ Articulo 2 de la Ley Suiza de Competencia Desleal de 19 de Diciembre de 1986
° Comentario vertido por Carlos Lema Devesa ensus clases magistrales del Magister Lucentinus
" Articub 12.1.a) LM
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La LCD incluye en su art. 6 los actos de confusion: "Se considera desleal todo comportamiento que resulte
idoneo para crear confusion con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno. El riesgo de asociacion por
parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestacion es suficiente para fundamentar la deslealtad de una
practica".
Este concepto de confusion se asemeja al de asociacion de la LM, y ademds lo amplia incluyendo lo que en el
derecho aleman se denomina "riesgo de confusion en sentido amplio", que consiste en la confusion creada sobre un
consumidor cuando éste, atin cuando sea capaz de diferenciar tanto los productos en cuestion como su origen empresarial,

pueda apreciar, en razon de la similitud de los signos, vinculos o relaciones entre las dos empresas que le lleven a creer en la

influencia de una sobre la otra en cuanto a la obtencion del producto o su comercializacion.

Situémonos en los distintos supuestos que se pueden dar cuando una marca de distribuidor se asemeja a otra marca
lider provocando riesgo de confusion o asociacion sobre los consumidores. Si existe identidad o similitud en los productos,
ademas de en las marcas, parece evidente que la LM ofrece una proteccion fuerte y eficaz. Recordemos que la LM se rige
bajo el principio de especialidad y inicamente amplia la proteccion mas alla de este principio en los casos en que se trate de
marcas renombradas, que son aquellas sobradamente conocidas por el publico en general, ademas de el publico objetivo al
que van dirigidos los productos que identifica. Sin embargo la situacién cambia cuando los productos designados por las
marcas son distintos. José Maria de la Cuesta'! apunta que "... si la doctrina sefialaba que el riesgo de asociacion no
habia entrado a formar parte del ius prohibendi del derecho de marcas, ahora encuentra tutela por la via de la
competencia desleal". Por tanto, parece que todos aquellos supuestos en que exista similitud del signo distintivo, pero no de
productos, se protegen mas facilmente por la via de la competencia desleal.

En la marca de distribuidor, el caso mas tipico es que ésta se intente acercar a la imagen de la marca lider en su
mismo sector, y aqui la proteccion por la via del derecho de marcas es muy fuerte. Un sector de la doctrina opina que se
pueden invocar ambos derechos, es decir, el derecho de marcas y el de la competencia desleal a la vez, dependiendo de las

circunstancias de cada caso concreto, pero esta problematica procesal la abarcaremos mas adelante.
11.3.2 IMITACION

La LM incluye en el articulo 12.1.a) sobre prohibiciones relativas el riesgo de imitacion, cuando se refiere a la
identidad o semejanza fonética, grafica o conceptual y a la identidad o semejanza de productos o servicios. El riesgo de
confusion o de asociacién son considerados como una consecuencia de la imitacién en ese mismo articulo. La LCD no
advierte esta consecuencia logica y los contempla por separado. En el concepto de imitacion de esta Ley no se menciona a

los signos distintivos, ya que éstos encuentran proteccion en la LM.

El derecho de marcas surge de la inscripcion del signo distintivo en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas '

"' La Regulacion contra la Competenci Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991, Madrid 1992
12,
Articub 3 LM
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Por consiguiente, solo el empresario que tenga su marca validamente registrada gozara del derecho de exclusiva que otorga la
marca con sus respectivas facetas positiva y negativa. En el caso de que el registro no se haya efectuado, a excepcion de la
marca notoria o renombrada, el derecho de marcas no ofrece ningun tipo de proteccion, y es aqui donde cobra suma

importancia el derecho de la competencia desleal.

El riesgo de imitacion se recoge en el articulo 11 LCD. En ¢l se hace alusién por un lado al riesgo de asociacion, lo
cual tiene escaso sentido, ya que éste ya se regula en el articulo 6, y por otro lado al aprovechamiento de esfuerzo o
reputacion ajenos. Este supuesto de aprovechamiento de reputacién ajena también se contempla en otro articulo posterior,
concretamente el art. 12, pero en el articulo 11 el aprovechamiento indebido se consigue mediante la imitacion, mientras que
en el articulo 12 este aprovechamiento podria obtenerse por otros medios. El apartado segundo del art. 11 recoge la imitacion
servil que en nuestro caso permite amparar los derechos de marca no inscritos o los que atin habiéndolo sido, han caido en el
dominio publico. En este segundo apartado también se hace una matizacion de suma importancia en la materia que estamos

n

estudiando. Se apunta que "... la inevitabilidad de los indicados riesgos de asociacion o de aprovechamiento de la
reputacion ajena excluye la deslealtad de la misma". Esto significa que si estos riesgos no se pueden evitar por parte del
imitador, entonces la imitacién no se considera como acto desleal conforme a esta ley. En materia de marcas s6lo se nos
ocurre el supuesto de que un empresario se sienta obligado a reflejar unas determinadas caracteristicas en su signo distintivo,
como podria ser por ejemplo el color, por considerarse éstas de imprescindible uso en el sector, acorde con los gustos de los
consumidores. Este es el caso por ejemplo del sector de la ginebra, donde todos los oferentes utilizan botellas similares y
etiquetas amarillas. De todas formas esta es una cuestion muy subjetiva que puede conllevar a serios problemas en la
proteccion de derechos de marca. Cualquier competidor o distribuidor, en el caso de las marcas de distribuidor, podria imitar
el signo distintivo de la primera marca del sector y justificar este hecho amparandose en que el color u otras caracteristicas
imitadas son de uso necesario en el sector en cuestion.

En el apartado tercero del mismo articulo 11 se hace referencia a la imitacion sistematica obstruccionista, que tiene

lugar cuando un competidor imita a otro con el objetivo principal de impedir su consolidacion en el mercado. Como dice José
Maria de la CuestaB, la imitaciéon ha de referirse a un solo competidor, ha de ser sistemdtica y tener finalidad

obstruccionista, sin que importe la originalidad de lo que se imita e independientemente del riesgo de confusion.
11.3.3 APROVECHAMIENTO REPUTACION AJENA

El aprovechamiento de la reputacion ajena se recoge en el articulo 12 LCD. En este supuesto el empresario
infractor intenta establecer relacion con otro u otros competidores para aprovecharse del prestigio o reputacion de que
disfrutan en el mercado. En el apartado segundo del citado articulo se hace una especificacion de lo expuesto en el primer
apartado e incluso se mencionan expresiones concretas que se prohiben, tales como "modelo, sistema, tipo, clases y

similares". Este articulo 12 resulta perfecto para la proteccion de marcas renombradas que se escapan al principio de

<<Supuestos de competencia desleal por confusion, imitacion y aprovechamiento de la reputacion ajena>>, en La Reguhcion contra la

Competencia Desleakn la Ley de 10 de enero de 1991, Madrid 1992, pgs. 35-50



Uid 1DIT

Universifad de Alicante 4

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Informacion
especialidad que rige en el derecho de marcas. La propia LM también brinda una proteccion mas alld de la regla de
especialidad a la marca renombrada. El articulo 13 ¢) LM prohibe el registro de signos o medios que supongan un
aprovechamiento indebido de la reputacion de otros signos o medios registrados. Vemos que la LM protege al titular de una
marca renombrada frente al registro efectuado por un tercero de un signo idéntico o similar, pero no puede ofrecer ninguna
proteccion frente al uso de ese signo por un tercero en el mercado. Quien otorga proteccion a la marca renombrada frente al
uso es Ia LCD. Con su entrada en vigor la tutela de la marca renombrada se ha ampliado de manera rotunda y se puede
perseguir con bastantes garantias cualquier acto de aprovechamiento de la reputacion ajena, aunque se trate de productos o

prestaciones no similares, y aun cuando no exista riesgo de confusion alguno. La proteccién unicamente via LM resulta muy

dificil cuando no se da riesgo de confusion.

Como ya hemos indicado anteriormente, los tres supuestos de imitacion, confusion, y aprovechamiento indebido de
la reputacion ajena son complementarios y estan intimamente relacionados. El hecho de que en la LCD se regulen por
separado no significa que estén desligados entre si. Invocando los tres articulos respectivos y conectandolos entre si se

refuerza la proteccion del acto desleal.
1.4 PROBLEMATICA PROCESAL Y ACCIONES LEGALES

Existe una problematica procesal en cuanto a la posibilidad de acumular acciones marcarias y concurrenciales en un
mismo juicio, en base al articulo 154.3 LECiv que previene que "serd incompatible el ejercicio simultaneo de dos o mds
acciones en un mismo juicio y no podran, por tanto, acumularse cuando con arreglo a la Ley, deban ventilarse y decidirse
las acciones en juicios de diferente naturaleza". No obstante, es innegable la estrecha relacion que hay entre ambas
disciplinas y ademas, en materia de publicidad y competencia desleal se plantea la misma problematica, y en la practica se
esta produciendo la acumulacién de acciones publicitarias y desleales. Juan José Otamendi Rodriguez Bethencourt'® afirma
que en el supuesto de que se produzca la acumulacion de las dos clases de acciones, el Juez competente sera el de primera
instancia del domicilio sede del Tribunal Superior de Justicia.

En este trabajo no vamos a detenernos en estudiar las diversas acciones que se pueden ejercer en cada disciplina. A
modo informativo si que queremos resaltar que la defensa del derecho de marcas ofrece dos vias: la civil y la penal. La via
civil"® incluye la accion de cesacion, la accion de indemnizacion de dafos y perjuicios, la publicacion de la sentencia a costa
del condenado y las medidas cautelares, tendentes a asegurar la efectividad del fallo. La via penal contempla la accion penal
por falsiﬁcaciénl6, la accion por usurpaci(')n17 y la acciéon por imitacion'®. El nuevo proyecto de Codigo Penal incorpora
importantes cambios en materia de propiedad industrial, aunque éste todavia no ha entrado en vigor.

La Ley de Competencia Desleal renuncia a la via penal y opta por la civil Las acciones derivadas de esta Ley estan

Comentarios a la Ley de Competencia Desleal, Pamplona 1994
* Articubs 35 40 LM

¢ Articub 280 CP

7 Articub 534 CP en relacion con el articulo 134 LPI

Articub 534 CP en relacion con el articulo 138 LPT
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reguladas en su articulo 18. Incluye la accion declarativa de la deslealtad del acto, la accién de cesacion y de prohibicion, la
accion de remocion de efectos, la accion de rectificacion de las informaciones engafiosas, incorrectas o falsas, la accion de

resarcimiento de dafios y perjuicios, la publicacion de la sentencia y la accidn de enriquecimiento injusto. A las medidas
cautelares se les dedica un articulo enterolg, y la realidad es que hoy por hoy parece que es mas facil obtener las medidas
cautelares por la via de la competencia desleal que por la via civil de la LM.

La finalidad que persigue la accion contra la Competencia Desleal es esencialmente eliminar el comportamiento
desleal y hacer que el mercado vuelva a su situacion anterior. Por lo tanto se aprecia una finalidad restauradora de la
disciplina de la competencia desleal, y no sélo reparadora de las consecuencias. Lo que interesa es hacer cesar y suprimir el

acto desleal para que no se repita en el futuro.
III CONCLUSIONES EN BASE A SUPUESTOS PRACTICOS Y JURISPRUDENCIA

La reciente tendencia de la distribucion de concentrarse y ampliar su negocio utilizando marcas propias es
perfectamente valida y las empresas fabricantes deberan acostumbrarse a esta reestructuracion del sector e intentar sacar el
maximo provecho posible a esta situacion, via nuevas estrategias de colaboracion. Sin embargo, este hecho no puede ni debe
justificar y permitir actos ilicitos, como son el de apropiacion indebida de la imagen de producto o empresa ajena, o el de
crear confusion sobre el consumidor. Las marcas de distribuidor, al igual que cualquier otro tipo de marca, deben crear una
imagen propia y diferenciada. Sila calidad de estos productos de verdad es buena, con el tiempo el consumidor percibira esta
circunstancia y la sabra valorar, reflejandose esto en un aumento de sus cuotas de mercado. Lo que no pueden pretender es,
mediante la imitacion de marcas lideres y sus etiquetas, adquirir de forma rapida y automatica una imagen y un prestigio que
otras empresas se han ganado a largo plazo a base de grandes esfuerzos en publicidad e innovacion. Si permitimos este
supuesto, a largo plazo las consecuencias seran perjudiciales para todos. Hay que tener en cuenta que no es la distribucion,
sino las empresas fabricantes las que invierten en I+D, inventan y descubren nuevas tecnologias, que aplicadas a los
productos posibilitan el desarrollo y mejoras sucesivas en los diversos sectores del mercado. En caso de tolerar actos de
competencia desleal, los fabricantes se veran seriamente perjudicados en su actuacion en el mercado y muchos quebraran o
se veran inmersos en serias dificultades financieras, con lo que no podran invertir en I+D y contribuir asi con nuevos
desarrollos de tecnologias. La tecnologia de los productos de marcas de distribuidor se adquiere directamente de los
fabricantes, y si ésta no evoluciona por parte de los fabricantes, evidentemente tampoco lo haré para sus productos. Ademas,
no hemos de olvidar que por lo general los ultimos avances tecnologicos se aplican antes en productos con marca de
fabricante y éstos siempre estaran un paso por delante de los productos de marca de distribuidor. Por lo tanto, a la
distribucion no le beneficiaria un estancamiento en la evolucion tecnologica. Tampoco nos podemos olvidar del principal
perjudicado en todo este entramado, que es el consumidor. Este no se podria beneficiar, como lo ha hecho hasta ahora, de
las constantes mejoras que se realizan en los productos y de la competitividad entre empresas rivales, que se suele traducir en

una bajada de los precios.

" Articub 25 LCD
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El gran clima de tension que existe entre fabricantes y distribuidores es evidente. A modo de ejemplo, cabe
mencionar el caso de la empresa Kellog’s, que en la parte superior del envoltorio de sus productos "Corn Flakes" resalta de
forma llamativa con letras blancas sobre fondo rojo la siguiente afirmacion: "Nosotros no fabricamos cereales para ningun

otro". Sin duda, con esta tactica intentan desmarcarse totalmente de otras marcas de cereales, sobre todo marcas de

distribuidor, y evitar asi cualquier posible riesgo de asociacion sobre el origen empresarial de dichas marcas.

Otro caso muy significativo lo pudimos apreciar hace poco en un espacio publicitario de la empresa espafiola "Cola
Cao". En ¢l aparecen dos personajes famosos, concretamente Inma Soriano y Affrica, protagonista de la popular serie
"Farmacia de guardia", dialogando sobre el producto "Cola Cao" en cuestién. Inma Soriano cuenta el caso de una amiga suya
que dias atras comprd un producto distinto de "Cola Cao" por error, ya que los envases y etiquetas eran idénticos. Con
claros gestos y comentarios de rechazo hacia las imitaciones, inciden en la calidad suprema de su producto y explican al
publico que los imitadores siempre se acercan a la imagen de las primeras marcas, porque son las que mayor calidad ofrecen.
Al término del didlogo ambas protagonistas advierten a los espectadores que estén atentos a la autenticidad del producto

"Cola Cao" cuando vayan de compras y no se dejen confundir por las malas imitaciones.

Los casos de imitacion de marca pueden ser de diversos tipos y realizarse con distinta finalidad. Vamos a tratar de

analizar brevemente cada uno de ellos contrastandolos con la legislacion y jurisprudencia existente.

1) Imitacion idéntica o similar del signo distintivo denominative. Este supuesto no es muy frecuente en las
marcas de distribuidor, ya que éstas suelen imitar méas la imagen que la propia denominacion de la marca. La LM contempla
la represion de estos actos como una de las facetas negativas del derecho exclusivo sobre la marca debidamente registrada y
se muestra muy eficaz en esta tarea. En el caso de que la marca imitada no estuviese registrada y no fuese notoria, habria
que recurrir a la LCD alegando los articulos 6, 11 y 12, en conjunto o por separado, segin el caso, y en relacion con la

clausula general del articulo 5.

2) Imitacion idéntica o similar del signo distintivo grafico o mixto. Existen diversas sentencias sobre este tipo
de acto de imitacion. Se trata de casos en los que el infractor intenta acercarse a la imagen de la marca lider, utilizando un
grafismo idéntico o similar en el etiquetado del producto comercializado. La mayoria de sentencias que aportamos se refieren
a conflictos entre dos empresas fabricantes, pero consideramos que éstas encuentran perfecta aplicacion al caso que estamos
analizando de conflicto entre una marca de distribuidor y una marca de fabricante lider en el sector. Lo inico que varian son

los agentes que intervienen en el conflicto, pero no el supuesto en si.

Un caso en el que se incurre en todos los riesgos que hemos mencionado en capitulos anteriores es el de la
sentencia del Tribunal Supremo (TS)20 Lirios vs. Larios, donde se estima no haber lugar al recurso de casacion contra la

sentencia de la Audiencia que condena a los fabricantes de Lirios a penas de 4 meses de arresto mayor y 200.000 ptas. de
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multa mas la indemnizacion que habra de fijarse en ejecucion de sentencia. Aqui concurren semejanza rozando la identidad
tanto en los signos distintivos denominativos como en los graficos. En el apartado de fundamentos del derecho se establece
que " ... lo decisivo es la similitud entre las etiquetas. La botella era una botella tipo, parecida en todos los productos de
esta clase, y la composicion del liquido envasado difiere del fabricado por Larios. Se condend por imitacion de una
marca en base a la semejanza de las etiquetas. ... basta examinar las etiquetas de Larios y Lirios ... para percatarnos de

su extraordinaria similitud, lo que revela, desde un punto de vista objetivo, que es evidente la aptitud de la etiqueta de
Lirios para que el consumidor pueda confundirla con la de Larios y, desde una perspectiva subjetiva que la actuacion de
los procesados2] en cuanto autores de esta imitacion fue evidentemente dolosa. Es claro que los procesados obraron con
la intencion de aprovecharse del mercado de Larios para vender la ginebra por ellos fabricada". Asimismo esta sentencia

aclara que "... aunque carezca de trascendencia a los efectos examinados, el art. 131 LPI de 1902 ... perdio su vigencia
por ... el titulo noveno de la LM." Sin embargo conviene recordar que hoy en dia habria que aplicar la LCD, ya que como

hemos visto antes, ésta deroga el titulo noveno de la LM.

En sentencia del TS "Baileys" vs. "Torquay"22 se estima parcialmente el recurso de casacion interpuesto por la
empresa fabricante de "Baileys" contra la sentencia anterior de la Audiencia®? y se modifica la resolucion anterior requiriendo
al fabricante de los productos con marca Torquay para que "... cese de inmediato en la forma de presentacion del producto
Torquay en punto al envase y etiquetado que viene utilizando con riesgo de confusion en el mercado y causacion de los

n

consiguientes perjuicios econémicos ...". La sentencia basa el parecido "... no solo en la generalidad de sus elementos
estructurales en numero y disposicion parejas, sino en aspectos tan destacados como el uso de un mismo tipo de envase,
forma de las etiquetas, con sensible predominio del color verde, ...". La argumentacion del TS prosigue que este hecho "...
produce en el usuario, normalmente alejado de la minuciosa comparacion, una impresion lo suficientemente
indiferenciada como para que pueda hablarse de confundibilidad, la cual ... no se desvanece por el sabor particular del
licor Baileys perfectamente conocido por los consumidores, ya que es a la demanda inicial y, sobre todo al publico en

"

general a los que va dirvigida la proteccion legal". "... las coincidencias ... cristalizan en la confusion y desleal

competencia ... y perjuicio, al que es justo poner veto...".

Conviene aclarar que en la mayor parte de las sentencias que aportamos todavia se aplica el Estatuto de la
Propiedad Industrial (EPI), el cual ha sido derogado por la LM. Asi, por ejemplo el articulo 124.1 EPI que tanto se menciona
en estas sentencias, debe ser sustituido por el articulo 12.1 apartado a) de la LM sobre prohibiciones relativas de registro. Si
aplicamos la legislacion hoy vigente, con la LM y la LCD, la proteccion que se brinda a las marcas infringidas es mucho
mayor. Antes ya hemos visto el caracter complementario de ambas disciplinas y su amplio ambito de proteccion.
Recordemos que por ejemplo ahora se puede registrar la marca tridimensional para proteger los envoltorios, envases, forma

de los productos o su presentacion, hecho que antes de la promulgacion de la LM no era posile.

" Sentercia del TS nim. 1879/1993 de 22-7-1993, via penal
2! En sentencia de la Audiencia anterior nim. 5327/1990
2 Sentencia TS de 10-05-90, via civil
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No obstante, hay numerosas sentencias en las que no se ha observado infraccion alguna, al no apreciar ningin tipo
de riesgo. Es evidente que en esta materia no se pueden establecer unos criterios generales y que hay que estudiar cada caso
concreto y analizar los posibles riesgos en los que se pueda incurrir en cada uno. A modo de ejemplo citamos la sentencia del
TS24 "Martini" vs. "Carling Black Label", donde se desestima el recurso de apelacion interpuesto. La empresa fabricante de
"Martini" impugno el registro y concesion de la marca mixta grafico - denominativa "Carling Black Label" para amparar
productos de la clase 32 del nomenclator por considerar que existia riesgo de confusion sobre el consumidor por el parecido
de las etiquetas. Sin embargo el TS desestimd la apelacion y ratifico la sentencia anterior de la Audiencia Territorial de
Madridzs, en base a que "... son muy acusadas las diferencias existentes entre las marcas enfrentadas, tanto desde su
aspecto grdfico, como atendiendo a sus denominaciones, éstas porque indudablemente no existe ningun tipo de parecido
entre Carling Black Label y Martini, y en lo que al grafismo se refiere, porque igualmente son totalmente distintas las
etiquetas ..., teniendo como unica diferencia el que las palabras que componen las mencionadas denominaciones
aparecen en ambos casos situadas sobre un fondo negro, pero siendo las letras que las componen de muy distinta forma".
"... no es posible la existencia de error o confusion entre las marcas opuestas en este proceso...". Vemos que los criterios
que se utilizan para juzgar el parecido entre dos marcas, sobre todo las graficas o mixtas, son muy subjetivos y éstos pueden

diferir en los distintos casos particulares.

Existen otras muchas sentencias sobre casos de similitud de marcas, y aunque no nos sea posible ofrecer un
resumen o extracto de cada una de ellas, si que queremos cuanto menos apuntar unas tendencias en las que concurren la
mayor parte de ellas y que se han implantado como doctrina general: a efectos de una comparacion entre dos marcas mixtas,
es necesario atender, no sélo a los elementos individualizados de cada una de las marcas, sino también y principalmente a la
generalidad o conjunto de las distintas partes que comprenden la marca mixta. Entre las sentencias que aplican esta doctrina

general se encuentra por ejemplo la sentencia del TS nim. 528/ 199326

. De ella cabe destacar también que "... la proteccion
va dirigida primordialmente a la defensa del consumidor normal, al no especializado, tratando de evitarle cualquier tipo
de confusion ..., ocupando un segundo plano, también digno del amparo legal, la salvaguarda del derecho del titular
inscrito, impidiendo una competencia desleal, en virtud de la cual el tercero pueda aprovecharse del prestigio adquirido
por otra marca, asi como el desembolso realizado para su difusion en el mercado". Asimismo, segin la doctrina y la

"

jurisprudencia mas reciente, "... la marca notoria o de renombre merece una especial proteccion, ya que su posible
imitacion resultaria mas rentable economicamente para el infractor, que viene a aprovecharse en mayor medida del

esfuerzo comercial del primitivo titular, el cual esta amparado por un auténtico derecho de exclusividad en el uso".

* Sentercia dela Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid de 9 de junio de 1989
** Sentencia del TS de 20-7-1989, via contencioso administrativa
» Sentencia de la Sala Tercera de la Audiencia Territorial de Madrid de 11 de junio de 1987
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Habria que preguntarse si en el sector de la distribucion, el acto de imitacion servil, e.d., la imitacion sistematica, se
ha convertido en una practica generalizada por parte de las marcas de distribuidor. Si esto fuera asi, habria que tomar
medidas concretas para restablecer una situacion de normalidad. El supuesto de que se hubiese convertido en una practica

generalizada no justificaria en absoluto su licitud o conveniencia, y no deberia suponer ningin obstaculo para defender una

proteccion de un derecho de propiedad industrial perfectamente legitima y amparada por la Ley.

IV RESUMEN

Las marcas de distribuidor constituyen el fiel reflejo de un sector que ha evolucionado de forma vertiginosa en los
ultimos afios. Su comercializacion por parte de distribuidores es absolutamente valida y esta nueva figura deberia
considerarse por parte de fabricantes y distribuidores como un medio de colaboracion, y no de enfrentamiento. El clima de
tension que actualmente se vive en el sector se ha visto incrementado por los frecuentes casos de imitacion que se dan.
Muchas marcas de distribuidor escogen un signo distintivo similar al de la primera marca en cada sector, y este acercamiento
en la imagen supone un claro beneficio para ellas y un consiguiente perjuicio para las marcas lideres. El legislador ha hecho
un gran esfuerzo por asegurar el principio de la libre competencia y al mismo tiempo establecer los mecanismos precisos para
impedir que éste pueda verse falseado por practicas desleales, ofreciendo una proteccion eficaz al consumidor, en su calidad
de parte débil en las relaciones tipicas de mercado, y por supuesto también a los empresarios frente a posibles agresiones de
competidores. La LM de 1988 brinda una proteccion eficaz a los titulares de marcas debidamente registradas, e introduce
cambios importantes como es la posibilidad de registro de formas tridimensionales como marca, o la inclusion del riesgo de
aprovechamiento indebido de la reputacién ajena como prohibicion relativa de registro. La nueva LCD de 1991, aunque es
una Ley menos estricta, amplia el ambito de proteccion de la LM, y se muestra muy eficaz sobre todo en el caso de marcas
no registradas. La clausula general del articulo 5 LCD es de especial interés, ya que permite castigar cualquier acto que
resulte objetivamente contra las exigencias de la buena fe. A parte de los supuestos debidamente especificados en esta Ley,
este articulo 5 posibilita una proteccion extraordinariamente amplia en materia de competencia desleal. En las marcas de
distribuidor el supuesto mas tipico de imitacion de marca es el de imitacion del signo distintivo grafico o mixto, y la
jurisprudencia analizada refleja una doctrina general que se puede resumir en lo siguiente: en la comparacion hay que atender
principalmente al conjunto de las partes que comprenden la marca mixta. Se ha de coger como referencia a un consumidor
normal no especializado, e intentar evitar cualquier riesgo de confusion. La marca notoria o de renombre merece una especial

proteccion, mas alla del principio de especialidad.

La base juridica para castigar supuestos desleales de imitacion de marca esta servida. Ahora so6lo hace falta que
estas leyes se interpreten y se apliquen correctamente en el dia a dia de las relaciones de mercado y se asegure un mercado

transparente, exento de actos ilicitos.

% Sentencia de 19-05-1993, via civil
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