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Presentación de la obra colectiva 



Tras un período de gestación breve (algo más de un año), se ha publicado recientemente la presente obra colectiva en materia de Derecho industrial y de la competencia. Se trata de un extenso y rico trabajo de investigación que viene a cubrir una laguna existente en el panorama bibliográfico español, al abordar, desde una perspectiva interdisciplinar, las relaciones entre dos instrumentos concurrenciales de carácter básico en un modelo de mercado conformado por una pluralidad de oferentes; a saber; la marca de empresa y la publicidad comercial. En efecto, aunque puede encontrarse en la oferta editorial una abundante cantidad de trabajos monográficos que examinan aisladamente una y otra realidad, lo cierto es que esta obra colectiva que tiene el lector entre sus manos goza de una característica peculiar que la diferencia del resto de publicaciones. Y es que viene a acometer un tratamiento multidisciplinar de la estrecha relación existente entre la marca de empresa y la publicidad comercial en la que se integra.

Pues bien, para realizar un estudio del género ha sido necesario contar con un amplio plantel de investigadores en diferentes materias, no necesariamente jurídicas, que se han ocupado de examinar la citada relación desde la perspectiva de su especialización, lo que ha permitido enriquecer sobremanera el trabajo final. En este sentido, si realizamos un repaso del elenco de autores que han colaborado en esta obra colectiva, podremos constatar la presencia de sociólogos, economistas, expertos en marketing y, por supuesto, un amplio grupo de juristas especializados en Derecho financiero y tributario, en Derecho procesal y, muy especialmente, en Derecho mercantil en general y Derecho de marcas en particular. Pero además, junto a la diversidad de perspectivas teóricas utilizadas para el examen de las relaciones existentes entre la marca de empresa y la publicidad comercial, creemos igualmente destacable la aproximación a la práctica judicial, lo que se ha conseguido a través de una doble vía; a saber, de un lado, mediante el enriquecimiento de las diferentes aportaciones científicas de carácter jurídico con una abundante y rica jurisprudencia que viene a revelar cuál es la praxis de los Juzgados y Tribunales con competencia en nuestro país en la materia de estudio, y de otro lado, a través de la participación de Jueces y Magistrados especializados en Derecho mercantil que han realizado una peculiar e importante aportación al libro que ahora ve la luz.

Así pues, alcanzado el objetivo que ha dirigido nuestra actividad durante este período de gestación, creemos obligado dedicar unas palabras para agradecer a todos cuantos han hecho posible la elaboración y publicación de esta obra colectiva. Y, en este sentido, el primer agradecimiento debe ir dirigido al Despacho de Abogados Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero, y muy especialmente a D. Rafael Martínez-Echevarría Maldonado, por haber depositado su confianza en mi persona y respaldado la propuesta de elaboración de esta valiosa y exclusiva obra colectiva.

En segundo lugar, debe dejarse testimonio de nuestro agradecimiento a la Universidad de Jaén y a la Oficina Española de Patentes y Marcas, que, a través de sus máximos responsables, se han interesado en todo momento por este trabajo de investigación y han impulsado el proceso editorial. En este sentido, es de destacar la circunstancia de que tanto el Rector de la Universidad de Jaén, D. Manuel PARRAS ROSA, como el Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, D. Alberto CASADO CERVIÑO, se encuentren entre los autores que han colaborado en esta obra colectiva.

En tercer lugar, resulta igualmente preceptivo agradecer a la Editorial Wolters Kluwer el haber hecho suyo este proyecto editorial desde el primer momento, y sobre todo que haya mostrado una disponibilidad inusitada a flexibilizar al máximo el proceso de publicación y a resolver todos los contratiempos acaecidos en el mismo.

Por último, resulta preceptivo el agradecimiento a todos los autores por la calidad de la aportación realizada y, sobre todo, por haber facilitado la labor de dirección y coordinación de la presente edición, al observar escrupulosamente todas las condiciones y requisitos de tiempo y forma impuestas por el proceso editorial.

Sin embargo, y por desgracia, no todos los autores pueden disfrutar de este reconfortante momento. Lamentablemente, nuestra compañera Olga SENISE BARRIO, Profesora Doctora de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Jaén, no está ya con nosotros y, por tanto, no podrá ver el resultado final del proyecto editorial que tanto le interesó desde el inicio. Es por ello que, en nuestra modesta opinión, la publicación de este trabajo y la dedicación a su memoria sea la mejor forma de recordar a una universitaria con mayúscula, a una gran investigadora en el campo de la economía oleícola y en el marketing y a una gran persona. Una gran amiga que nos legó a todos un ejemplo constante de rigor, esfuerzo, dedicación y trabajo bien hecho.
En Jaén, a 17 de marzo de 2009.Ángel MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

Profesor Titular de Derecho Mercantil. Universidad de Jaén

Consejero Académico de Martínez-Echevarría, Pérez
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I.  INTRODUCCIÓN

La familiaridad con la que usamos algunos términos, que por lo demás resultan centrales para referir experiencias compartidas de la vida cotidiana, suele llevar al ciudadano común, y con más frecuencia de la deseable también a especialistas, a considerar sus significados como algo dado, como si refirieran hechos inmutables del acontecer humano. Lo cierto es que nuestra realidad social no es una realidad estática, inequívoca, con una significación cristalina y a la que se pueda abordar sencillamente construyendo teorías... Porque aunque las teorías puedan cambiar, y de hecho cambian, lo hacen de manera más lenta que la realidad. Esto plantea la necesidad de una constante resignificación que surge precisamente por el desajuste entre teoría y realidad (H. ZEMELMAN, 2005). De aquí que no se pueda defender una noción exacta de nuestro campo de estudio sino como versión asociada a una época y un contexto social determinado. En estos casos conviene recordar al profesor MURILLO FERROL cuando nos advierte de que «los humanos y sus productos sociales no somos naturaleza, sino historia».

Visto así el acontecer de la realidad social, nos enfrentamos aquí a un fenómeno individual y colectivo, el del consumo y su significado social, en el que las ciencias sociales vienen mostrando un interés creciente a pesar de ofrecer no poca dificultad para conceptuarlo, incluso para señalar sus elementos significativos. Sin duda eso muestra su contextura histórica, porque hay serías dudas de que antes de que fuera objeto de atención por las ciencias sociales el consumo reflejara una noción compartida en las distintas colectividades humanas; y si lo tuviera respondería con alta probabilidad a un sentido distinto al que tiene hoy. De aquí que nos interese indagar sobre el sentido que adopta en nuestro entorno cultural la adquisición de bienes y el proceso por el que así es considerado en la actualidad. Quisiéramos poder mostrar al final que el consumo es un fenómeno clave de la sociedad, por su estructura significativa más que por su función utilitaria, al ser un producto profundamente histórico.

El planteamiento de este trabajo es necesariamente panorámico y descriptivo, al pretender ofrecer un recorrido global de la construcción del sentido que viene adoptando la práctica social del consumo. Para alcanzar el objetivo se van a establecer algunas relaciones entre las tres dimensiones básicas que pueden dar razón de la compleja trama social en la que se sustenta el universo del consumo. En este desarrollo, tras una aproximación sintética a la genealogía del concepto, cabe entender, y en ese sentido procedemos a dar cuenta de ello, que la comprensión del consumo como práctica social se sustenta, al menos, en tres pilares básicos: un contexto socio histórico de posibilidad, al que se ha dado en llamar «Sociedad de consumo de masas»; un actor social que representa la figura del consumidor en un proceso incierto que se manifiesta, según épocas, primero en una figura de consumidor soberano y, después, en la de un actor ora visto como «consumidor receptor pasivo» ora como «consumidor autoproducido» (ALONSO, 2008). Por último, se da cuenta de la lógica articuladora del sentido que desde la Sociología se encuentra en la función social del consumo. Se trata de dar una versión plural del significado del consumo a partir de las principales tesis que formulan los teóricos más destacados del pensamiento sociológico. Como colofón del análisis teórico del consumo, se ofrece una referencia empírica de las pautas del gasto actual que, a modo de tendencias, se observan en ciertos colectivos de la sociedad española.

II.  PARA UNA GÉNESIS DE LA NOCIÓN DEL CONSUMO

Se puede argumentar que si consideramos el consumo desde una de sus manifestaciones más primigenias como es la actividad por la que el hombre, desde el origen de la especie, satisface sus necesidades de subsistencia, parecería en efecto que más que un fenómeno social sería una función básica de la naturaleza humana. En este sentido ya dijo Georg SIMMEL (1998: 263) que «De todo lo que es común a los hombres, lo más común es que tienen que comer y beber». En este sentido, el consumo sería un universal antropológico por su necesaria función biológica. Pero si miramos las formas en que ese comer y beber se satisfacen, observaremos que ofrecen formas, ritmos y contenidos distintos en función del contexto socio-histórico en el que se observe. Aun más, también dependerá de la posición que ocupen —en la función de comer— los comensales en la estructura social de la formación histórica contemplada. Entonces, ese primitivismo fisiológico, que es un rasgo humano general absoluto, se convierte por tal naturaleza en contenido de acciones comunes. Y ante toda acción humana universal recurrente aparece la necesidad de una institución social que la regule y, en este particular caso, surge —como destaca SIMMEL— un acto de consumo en la «figura sociológica de la comida que precisamente anuda al exclusivo egoísmo del comer una frecuencia del estar-juntos: una costumbre en el estar-unidos, como sólo muy raramente es alcanzable por medio de ocasiones más elevadas y espirituales» (SIMMEL, op. cit., 264).

De todo esto cabe postular que si las necesidades fundamentales, por primitivas que estas sean (biológicas o de cualquier otro rasgo humano ancestral), «sólo pueden satisfacerse, como de manera acertada señala L. E. ALONSO, a través de un mecanismo social» —en las sociedades capitalistas, a través del mercado—, entonces aquéllas «dejan de tener cualquier autonomía biológica para convertirse inmediatamente en necesidades sociales» o, siguiendo a GORZ, «en necesidades mediatizadas por lo social» (ALONSO, 2005) que condicionan el aspecto físico y los sentidos a él asociados, conformando un producto social diferenciado. Ernst CASSIRER distingue en los objetos entre lo externo (señales) y su significado (símbolo), en cuya distinción se centra también, aunque desde la perspectiva del intercambio, Marcel MAUSS para afirmar que el consumo viene a ser un hecho social total, al combinar en la realidad objetiva y material del objeto de consumo un plusvalor simbólico dado por el aprecio que se le tenga y, por tanto, su valor estará en función de los sentidos y valores que le atribuyen a tal objeto de consumo los distintos colectivos históricos y culturales (1) .

En las sociedades primitivas se daba la circunstancia añadida de que «no existía el afán de acumular riquezas o excedentes que se observa en la nuestra: para ellos [los primitivos] los stocks de riqueza estaban en la naturaleza y no tenía sentido acumularlos» (NAREDO, 2001: 14). Esta noción de sociedad primitiva como era de la abundancia que J. M. NAREDO retoma del antropólogo Marshal SAHLINS, puede explicar por qué la idea de consumo —en cuanto que bienes escasos para alcanzar metas deseadas— no era necesaria en un contexto sobrado de recursos de existencia y no proponerse otros «consumos» o fines que los de la pervivencia.

Teniendo como referencia la lógica de la supervivencia, entenderemos enseguida que el concepto y el complejo significado que hoy asociamos al consumo no ha sido posible hasta alcanzada una época histórica en la que concurren una serie de factores que le dan el carácter que le apreciamos. En efecto, la antropología aporta abundantes evidencias por las que se muestra que en las llamadas «sociedades arcaicas» la noción de consumo no tiene presencia en ellas en términos del lenguaje ni en otro tipo de referencias existenciales, ni siquiera hay un imaginario mítico asociado a actividad alguna que pudiera connotar nuestro actual sentido del consumo. En su lenguaje cabe encontrar palabras con significados próximos como las referidas a las donaciones entre personas o, en sentido más generalizado, haciendo referencia al intercambio en distintas formas de trueque o incluso comercio básico.

Pero en ninguna de esas acepciones puede vislumbrarse la noción de mercancía, que implicaría ya una sociedad que acumula excedentes, que pone sus miras en la búsqueda de beneficios; y donde el valor de cambio sustituye al de uso, que es el único que interesaba a las primeras sociedades colectivistas. Además de ello, el consumo requiere una «sociedad madura», en cuanto que se den en ella condiciones de producción masiva; salarios superiores a los de subsistencia o de pura reproducción social, condiciones sociales y políticas de «libertades individuales»; desarrollo de las tecnologías de manera creciente e imparable en un marco de trabajo organizado «racionalmente».

En este sentido, si adoptamos la noción de consumo del clásico R. BOCOCK que lo entiende como el uso de mercancías y servicios para la satisfacción de necesidades y deseos, habrá que esperar hasta la aparición de la sociedad industrial capitalista en el siglo XIX, donde es posible encontrar las primeras mercancías como objeto de consumo generalizado y bajo las condiciones de producción que permiten —aunque todavía no de manera estandariza— satisfacer necesidades generales, e incluso deseos intrascendentes. Como antecedente para que tal proceso fuera posible, se dio un expansionismo colonial de las primeras potencias que impulsaron el capitalismo (sobre todo Inglaterra y los países centroeuropeos), que permitió un mercado amplio, lleno de necesidades básicas por cubrir, a la vez que proporcionaron unos espacios geográficos (los territorios colonizados) ricos en materias primas. Cuando la Primera Gran Guerra pone fin a esta forma de capitalismo extensivo, el modo de producción capitalista, centrado hasta entonces en el plusvalor absoluto, ideó nuevas formas de gestión de la creación de riqueza. Será a partir de entonces cuando aparece el consumo masivo como una de sus principales consecuencias.

Esto será posible porque al modelo de expansión colonial le sucede otro más restringido, basado en los mercados nacionales, con mayor protagonismo de la clase obrera en la realización del valor a través del incremento de la productividad. En la reordenación de este otro modo de gestionar el capitalismo van a tener especial relevancia la nueva organización del trabajo (la teoría científica del trabajo de F. W. TAYLOR) y la estandarización de la producción masiva a través de la cadena de montaje de Henry FORD (2) . Así, desde que FORD instala a primeros del siglo XX la primera cadena de montaje, se consiguió no sólo un nuevo modo de fabricar en serie un producto y su venta masiva, sino una nueva lógica de funcionamiento de la sociedad. Emerge la llamada Sociedad de producción y de consumo de masas. La dinámica de consumo que se inicia desde entonces reviste una importancia especial en el campo económico y sociológico, bajo lo que se ha dado en llamar la norma de consumo de masas (M. AGLIETTA, 1979).

En este tipo de sociedad capitalista que se inicia en el siglo XIX y madura durante el siglo XX surgirán las primeras elaboraciones conceptuales asociadas al consumo con repercusión en el moderno imaginario social. La primera de ellas trata de una visión optimista de las capacidades individuales para optar por lo mejor, representada en la figura del homo oeconomicus. Se trata de una noción de la economía neoclásica que centrada en la utilidad representó un cambio radical en el análisis social. En este cambio de enfoque se pasó de «la observación de las relaciones socioeconómicas objetivas de los hombres, en su calidad de productores, al estudio de las relaciones subjetivas entre el hombre individualmente considerado y los objetos acabados en cuanto que satisfacen una necesidad —es decir, al estudio del hombre como consumidor—» (ALONSO, 2005: 3). Esta visión fue hegemónica hasta la crisis de la Segunda Guerra Mundial, cuyos críticos le achacaron ser una concepción irreal del consumo por ser ahistórica.

A partir de las críticas de posguerra, el consumo ya no será visto sólo como una función más del proceso de producción económica; ahora, la práctica y el significado del consumo forma parte de una realidad que —siguiendo a ALONSO— surge de la alianza de dos filosofías que concurren en la primera mitad del siglo XX como respuesta a la crisis del capitalismo: el taylorismo-fordismo y el keynesianismo, este último en su forma de Estado de bienestar. El taylorismo, como forma disciplinaria de gestión del trabajo, y el fordismo, «como forma de fabricación de grandes series destinadas a los consumos de masas, han acabado por imponer un conjunto de convenciones sociales» (ALONSO, 2005: 113). Por su lado, el keynesiano, precedido por la implantación en diversos Estados europeos (sobre todo con los antecedentes de la política de O. BISMARCK en Alemania) (3)  del seguro social, supone el primer intento histórico de aunar estabilidad en el empleo, solidaridad intergeneracional con la vejez, y ciertas cotas generalizadas de acceso a bienes de consumo.

La conjunción de la sociedad de consumo y el Estado de bienestar dará sus mejores frutos a partir de los años sesenta, con la consolidación del modelo en los países centrales del capitalismo y con la progresiva incorporación en países semiperiféricos (como España entonces) de ese modelo fordista-keynesiano: «en el que se sintetiza la naturaleza del neocapitalismo de consumo, al ser capaz de establecer un circuito virtuoso entre la producción en masa, las demandas sociales de las capas asalariadas, la intervención del Estado y el consumo extensivo de masas» (RODRÍGUEZ CABRERO, 2002: 18). Llegado este momento, y adoptando un punto de vista sociológico, se puede decir que se consolida una noción del consumo entendido «como un conjunto de procesos económicos y de prácticas sociales, históricamente condicionadas, en el que confluyen la innovación obsolescente de las mercancías, la diferenciación socioideológica de los grupos y clases sociales de referencia y la acción institucional del Estado» (RODRÍGUEZ CABRERO, 2002: 8). Es decir, la generalización de una forma de articulación social que se ha dado en llamar «Sociedad de consumo de masas».

III.  LA SOCIEDAD DE CONSUMO COMO CONTEXTO

Si, como señalara uno de los primeros teóricos de la sociedad de consumo de masas, el consumo constituye un sector particular del obrar humano, que adquiere un sentido cuando se lo relaciona con la estructura y la dinámica social, lo que a la vez nos ayuda a comprenderlas más profundamente (ALBERONI, 1964), la tarea ahora habrá de consistir en atender al modo en que los factores implicados en la emergencia y el mantenimiento de esta peculiar actividad social se relaciona con la sociedad de nuestra época.

El análisis histórico nos muestra que el logro de la rentabilidad y la satisfacción de necesidades sociales no tienen lugar de manera abstracta, sino en contextos sociales y culturales determinados. El consumo privado generalizado —primer síntoma del inicio de la sociedad de consumo— que irrumpe en las primeras décadas del siglo XX en los países más industrializados, con la creación de productos en masa y la superación de las limitaciones culturales y económicas del consumo típico de las clases patrimoniales, «no fue posible solamente por el protagonismo de la oferta empresarial oligopólica —producción que genera su propia demanda— sino también y, sobre todo, mediante el doble concurso de una cultura o ideología de consumo [superando la cultura del ahorro y la ética de la austeridad] junto a una decisiva intervención estatal» (RODRÍGUEZ CABRERO, 2002) que cubre determinadas necesidades sociales básicas.

El conjunto de transformaciones ha dado lugar a lo que, como vimos más arriba, M. AGLIETTA (1979) denominó la norma de consumo de masas. Para que ello ocurra, tuvo que darse (como fuente de legitimación de la nueva lógica social) un cambio de mentalidad frente a los principios éticos del puritanismo económico que venían rigiendo desde que la burguesía se estableció como la clase social hegemónica. Será en los años veinte cuando empiece a afianzarse el imaginario social que favorezca un discurso ideológico del consumo (4) ; y lo hará en concomitancia —como señala D. BELL— con dos fenómenos de alcance general: las revoluciones en la tecnología (a partir de la electricidad), y «tres invenciones sociales»: la producción masiva a través de la línea de montaje, el desarrollo del marketing —que estimula los apetitos del consumidor— y la difusión de la compra a plazos, superando el complejo social de la deuda como comportamiento censurable. A pesar de todo, la norma de consumo masivo que así se inicia no hubiera sido posible sin la revolución cultural implícita en «los nuevos hábitos morales» que «supuso la aceptación, en la esfera decisiva del estilo de vida, de las ideas del cambio social y transformación personal; lo que dio legitimidad a quienes innovaban y abrían caminos en la cultura y en la producción» (BELL, 1996: 73).

Los antecedentes de tamaño cambio ideológico cabe encontrarlos ya en los pronunciamientos y actitudes de las minorías contraculturales de finales del siglo XIX y primeros lustros del XX. LIPOVETSKY, entablando un diálogo con la misma obra de BELL que venimos reseñando, señala que el código de lo nuevo, en cuanto que moderno, como actualidad, «encuentra su primera formulación teórica en Baudelaire, para quien lo bello es inseparable de la modernidad, de la moda, de lo contingente [...]». Pero el modernismo al que dará lugar lo que en principio solo era una pose intelectual de minorías selectas (aunque, eso sí, un modelo muy atractivo para fomentar el mimetismo social) «no se contenta con la producción de variaciones estilísticas y temas inéditos; su última y definitiva pretensión era romper la continuidad que nos liga al pasado» (LIPOVETSKY, 2000: 81).

Con el afianzamiento de la sociedad de consumo, sobre todo a partir de los años cincuenta y plenamente en los años sesenta, la cultura ya no se ocupaba de informar y estimular el trabajo, sino de cómo gastar y disfrutar. La cultura para entonces, sobre todo en Estados Unidos, señala BELL, ya «se había hecho primariamente hedonista», que se materializa para BELL en «El mundo de la moda, la fotografía, la propaganda, la televisión y los viajes —para la realidad virtual, añadiríamos nosotros— [...] en el que se vive para las expectativas, para lo que vendrá más que para lo que es [...] Y debe venir sin esfuerzo» (BELL, 1996: 77).

Lo que el abandono de la moral puritana pone de relieve aquí no es sólo la separación de las normas de la cultura y las normas de la estructura social, tan supeditadas las primeras a las segundas desde las visiones materialistas, sino el paralogismo que se da dentro de la estructura social misma. En el argumento de BELL (1996), la contradicción estructural se da en cuanto la lógica productivista del mercado quiere un tipo de sujeto que «trabaje duramente, se promocione, renuncie a la gratificación inmediata del producto de su trabajo y sea un hombre leal a la corporación». Pero, al mismo tiempo, la misma lógica productivista necesita promover la propaganda de sus productos incitando «al goce del momento, la despreocupación y el dejarse estar». Se estimula así la doble moral del nuevo capitalismo: «se debe ser “recto” de día y un “juerguista” de noche».

Si se mira la cultura bajo la óptica de este nuevo modo de vida, se verá que es el propio capitalismo, y no el modernismo artístico, el artesano principal de la cultura hedonista. Y bajo este prisma con seguridad lleve razón el propio LIPOVETSKY (2000: 84) cuando destaca del argumentario de BELL que «el mayor instrumento de destrucción de la ética protestante fue la invención del crédito [Pues] antes, para comprar, había que ahorrar. Pero con una tarjeta de crédito pueden satisfacerse de inmediato». Sin duda, el crédito como medio de gratificación inmediata del deseo es la imagen perfecta de esta revolución cultural, centrada en la realización personal, la espontaneidad y el placer, que en definitiva se convierte en el «principio axial» de la cultura moderna.

La nueva configuración de la sociedad moderna que destaca LIPOVETSKY de BELL se presenta bajo una compleja articulación de tres órdenes distintos: el tecno-económico, el régimen político y la cultura; y cada uno de ellos representa un principio axial diferente, incluso adverso. Las discordancias que se dan entre esas esferas «son las responsables de las diversas contradicciones de la sociedad». El orden «tecno-económico» o estructura social, regido por la racionalidad funcional, representa la eficacia, la meritocracia, la utilidad en suma. Por el contrario, el principio clave que regula la esfera del poder y la justicia social es la igualdad, igualdad en los diversos planos de la conciencia social: no sólo la igualdad de todos ante la Ley, sino la «igualdad de medios» (igualdad de oportunidades, nuevos derechos sociales, etc.) e incluso la «igualdad de resultados» (acciones positivas de promoción de las minorías, etc.). Todo ello se traduce en una tensión estructural de los tres órdenes por estar basados en lógicas antinómicas: el hedonismo, la eficacia y la igualdad. Así, mientras el capitalismo iba acompañado de la ética protestante «el orden tecno-económico y la cultura formaban un conjunto coherente, favorable a la acumulación del capital, al progreso, al orden social, pero a medida que el hedonismo se ha ido imponiendo como valor último y legitimación del capitalismo, éste ha perdido su carácter de totalidad orgánica, su consenso, su voluntad». De ahí que la crisis de las sociedades modernas sea ante todo cultural o si se quiere espiritual (LIPOVETSKY, 2000: 83-85).

Con la crisis cultural de la modernidad en pleno vigor, la sociedad del siglo XXI deja de ser, significativamente, sociedad del consumo para ser cada vez más Sociedad de consumidores (BAUMAN, 2007). Las cosas han cambiado de tal modo que la relevancia que había tenido hasta el último tercio del siglo XX el hecho objetivo de producir bienes económicos —en cuyas relaciones de producción se dirimían las diferencias de estatus, y las frustraciones cotidianas del trabajo se proyectaban en el fetichismo de la mercancía— está en declive por pérdida del objeto de confrontación. Ahora, en la sociedad de consumidores, las contradicciones las lleva dentro el propio sujeto, y por ello es «el fetichismo de la subjetividad» el que se ocupa de ocultar la realidad transformada en mercancía tan característica de la «sociedad de consumidores». En la así conformada cultura consumista, el sujeto-objeto tipo es un consumidor-producto que tiene baja la capacidad de reacción para enfrentarse a los incesantes reclamos para el consumo. De ahí que la acción social significativa de la cultura consumista esté marcada en el actual contexto por la futilidad y el reemplazo permanente de lo poseído. En los momentos que vivimos «una sociedad de consumo sólo puede ser una sociedad de excesos y prodigalidad y, por ello, de redundancia y despilfarro» (BAUMAN, 2007: 121).

En el contexto de esta sociedad consumista es posible comprobar cómo los nuevos grupos emergentes están fascinados por la identidad singular, la apariencia, el estilo de vida y la búsqueda sin descanso de nuevas experiencias. Son, como señala Josep PICÓ, «Las clases que más han utilizado el consumo como forma de identidad y expresión [...]. El consumo se ha convertido así en uno de los procesos de la conducta social más importantes del capitalismo actual y su expresión ha llegado hasta la gente más sencilla de nuestra sociedad occidental, convirtiéndose en una de las bases legitimadoras más seguras del sistema social» (PICÓ, 1999: 276). También se nota los efectos de la cultura consumista en los comportamientos sociales no deseados. Para BAUMAN, el aumento de la criminalidad que se constata en nuestros días «no es producto del descuido o de un mal funcionamiento, sino un producto propio de la sociedad de consumo, lógica o aunque no legalmente legítimo. Más aun, se trata de un producto inevitable» (BAUMAN, 2007: 174) por la contradicción generada entre deseos estimulados y escasos recursos para satisfacerlos.

Más allá de que pueda ser puesta en cuestión la afirmación de BAUMAN, lo cierto es que en el mensaje social se viene a establecer que el consumismo es el signo del éxito. De ahí surge la necesidad de nuevas prácticas: poseer y consumir ciertos objetos y vivir de determinada manera como requisitos necesarios para ser felices. Cuanto más diversos y recurrentes son los usos de consumo, más integrados se sienten sus participantes en el «club de consumistas», la nueva clase de referencia social. Alcanzada esta fase en la carrera consumista, el consumo «no cumple una función solamente económica sino que se convierte en signos y símbolos culturales de intercambio, de relación social e identidad, de tal manera que las expectativas de consumo se basan más en el deseo que en la necesidad». (PICÓ, 1999: 276).

De esta guisa, el consumo se ha entronizado en la hipermodernidad como el gran símbolo de referencia colectiva. Y aunque los procesos incursos en el consumo siguen teniendo alta importancia en el campo socioeconómico, estructuralmente lo que lo hace relevante es su generalización mediante la propaganda de un estilo de vida. «Una sociedad centrada en la expansión de las necesidades es ante todo aquella que reordena la producción y el consumo de masas bajo la Ley de la obsolescencia, de la seducción y de la diversificación; aquella que hace oscilar lo económico en la órbita de la forma moda» (LIPOVETSKY, 1998: 179), que no es otra cosa sino la seducción del imaginario colectivo hacia el consumo (5) .

IV.  EL CONSUMIDOR COMO SUJETO INTERPELADO

En la sociedad de consumidores el sujeto vuelve a recuperar protagonismo en la nueva versión de «la soberanía del consumidor» (BAUMAN, 2007: 35). La desaparición y retorno del sujeto como actor de un acontecimiento social es propio de los vaivenes de las ciencias sociales, donde, desde viejo, distintas perspectivas debaten desde posiciones polarizadas entre, por una parte, la idea de que la gente es pieza de alguna gran maquinaria social y, por la otra, que los individuos son autónomos y «auto-móviles» (SAHLINS, 2002), siendo la sociedad solamente el residuo —bajo forma de las relaciones entre individuos— de sus egocéntricos proyectos.

Nuestra hipótesis aquí coincide con la visión de un sujeto con capacidad para autodeterminarse —otra cosa es que la ejerza, cómo y cuándo—, pero que estará mediado por agentes y factores que condicionan su particular forma de obrar. Por ello, como nos enseñó J. P. SARTRE, debemos sopesar en cada acontecimiento histórico el papel del individuo. Este papel, como sabemos, no está definido de una vez por todas: es la estructura de los grupos interesados la que lo determina caso por caso en el contexto de un medio institucional dado. Nos referimos al individuo concreto inserto en una sociedad histórica singular: al sujeto que es más que determinado, interpelado.

Una breve mirada a la historia nos dice que la figura del consumidor es bastante reciente —aun más que la de consumo—, en cuanto que sujeto de actos de consumo no limitados a cubrir necesidades de subsistencia. El consumidor, como noción, estaba prácticamente ausente del imaginario social del siglo XVIII. En estudios recientes se destaca que «Es significativo que sólo aparezca en siete de los 150.000 trabajos del siglo XVIII disponibles on line, dos veces para referirse a un comprador privado [...] una vez a un comprador que paga un gravamen de importación sobre productos de las colonias, otra vez a un comprador que sufre los altos precios de los comerciantes, y [...] dos veces para referirse al tiempo —el veloz consumidor de horas—» (F. TRENTMANN, citado en BAUMAN, 2007: 78). En el siglo XIX se hace un término más frecuente pero circunscrito a dos parcelas muy concretas, la del consumidor de conducta aislada que aparece como sujeto del utilitarismo económico; y, por otro lado, el consumidor ostentoso (VEBLEN, 1974), minoritario y objeto de referencia para las clases populares que, por cierto, no tienen accesible la pauta de consumo de ese consumidor referente.

La primera caracterización que se hace del consumidor, como queda apuntado, es la del homo oeconomicus, efectuada desde la perspectiva nacida de la revolución teórica marginalista en las décadas finales del siglo XIX, en su intento de hacer relevante la utilidad frente al valor-trabajo (6) . En este contexto va a surgir el concepto «soberanía del consumidor», que hace referencia a un comportamiento que venía siendo difundido ya desde tiempos de Adam Smith, aun antes de ser acuñada la expresión. En la concepción más tradicional, la noción soberanía del consumidor refiere una visión descriptiva del comportamiento junto a otra normativa. Siguiendo a ROTHENBERG (1979), la versión descriptiva del concepto dice que todos los procesos económicos están dirigidos en último término a satisfacer las necesidades del consumidor final. La producción, el comercio y la distribución son sólo medios; el consumo es el fin. En esta secuencia, el funcionamiento del mercado responde en la práctica a las necesidades mostradas por los consumidores. En la versión normativa, el concepto soberanía del consumidor mantiene que los resultados de una economía cualquiera deben valorarse atendiendo al grado en que dicha economía satisface los deseos de los consumidores.

Desde un punto de vista normativo, la soberanía del consumidor se ha asociado con frecuencia a la economía libre de mercado, sin concesión alguna a sus críticos. Se apoya en cuatro supuestos implícitos que resumimos de ROTHENBERG (1979) en lo que sigue:


	
a) Nadie sabe lo que un consumidor desea mejor que el consumidor mismo. Por lo que donde mejor se reflejan sus deseos es en su demanda de bienes en el mercado. 

	
b) Como expresión de las necesidades, la mejor expresión de la demanda de consumo la proporciona la elección efectiva realizada por los consumidores en el mercado, en sus transacciones de mercado, ya que siendo consecuentes se informarán adecuadamente sobre cómo satisfacer sus deseos en vista de las oportunidades ofrecidas. 

	
c) La libre empresa, motivada por el principio de beneficio y en un entorno de fuerte competencia, lleva a cabo la mejor adaptación posible de los recursos a la satisfacción de las demandas de consumo del mercado, según los recursos disponibles y el grado de desarrollo de las tecnologías. 

	
d) En un estado ideal de libre mercado competitivo, la política económica pública de laissez faire conducirá al grado máximo de soberanía del consumidor. 



Esta versión liberal del consumidor en estado puro, que enfatiza el individualismo, los mercados de libre competencia y el laisez faire, representa la postura más enfrentada al intervencionismo estatal al achacar a dicha intervención una función superflua, en el mejor de los casos, y destructora de la soberanía del consumidor, en todo caso. La del liberalismo económico fue una tesis de éxito. Durante más de medio siglo, como señalan ALONSO y CALLEJO, «la concepción dominante en la formulación de las teorías sobre el consumo y la necesidad fueron las teorías microeconómicas del comportamiento racional del consumidor y su soberanía en el sistema económico general» (1994: 111). Bajo este modelo interpretativo de preeminencia subjetivista del consumidor la necesidad es un a priori de la producción, proceso éste que en ningún momento determina la demanda soberana.

En los años cincuenta del siglo pasado se generalizan las críticas al utilitarismo marginalista por cuanto tiene de irreal en su versión de universal ahistórico. En clara confrontación con el ideal individualista, surgieron teorías alternativas sobre la necesidad y el consumo justamente en la negatividad absoluta de lo planteado. En ellas se trataba de demostrar la capacidad manipuladora de una sociedad que propende al hedonismo consumista y a la generación de falsas necesidades. Con el advenimiento y consolidación del keynesiano, en su versión de Estado interventor, las visiones en el análisis del consumo cambiaron radicalmente respecto al racionalismo individualista del marginalismo macroeconómico (RODRÍGUEZ CABRERO, 2002). A partir de ahora, «la abundancia» que reflejaba el éxito del consumidor ante el mercado se empezó a ver como un señuelo social para encadenar al individuo a un sistema de control, «donde el poder de la oferta determinaba la estructura de la demanda y de la sociedad misma». De este modo, el enfoque marginalista del consumo empieza a ser cambiado por un marco de análisis de amplia base sociológica que describe el «desorden organizado» de una sociedad de consumo culturalmente construida, colectivamente considerada y globalmente autorreproducida (ALONSO y CALLEJO, 1994).

El consumidor racional neoclásico se considera en la teoría de los críticos como un consumidor opulento y voraz, manipulado por las grandes corporaciones, que han llegado a analizar hasta sus más íntimas motivaciones para capturarlo en su red comercial. A esa visión del consumo se le denomina la nueva cultura del neocapitalismo consumista, la que criticara H. MARCUSE en su celebrada obra del Hombre unidimensional: «nos encontramos ante uno de los aspectos más perturbadores de la civilización industrial avanzada, el carácter racional de su irracionalidad [...] Su capacidad de incrementar y difundir las comodidades, de convertir lo superfluo en necesidad [...] transforma el mundo-objeto en extensión de la mente [...] La gente se reconoce en sus mercancías, en su automóvil [...]» (7) . Es en pleno apogeo de la fe en el «ideal del bienestar» cuando se destaca que el consumo y el ocio pierden su sentido estrictamente privado, a la vez que la centralidad del consumidor individual, para verse como un grupo de actividades socialmente regulado por un conjunto de aparatos ideológicos, económicos y políticos.

Es en definitiva la época en la que el consumidor es percibido por el analista como sometido al monopolio radical por el que se establece «la dominación de un modo de vida y de un tipo de producción industrial, al instrumentalizar de una forma absoluta y completa los medios de la satisfacción de toda posible necesidad» (ALONSO y CALLEJO, 1994: 116). Así, frente a la mítica sociedad de clases medias pretendida tras la segunda gran guerra, el capitalismo de los ochenta tendió a conformarse como una sociedad dual, centrífuga y segmentada. Los «triunfadores» de esta nueva época, los gestores de las economías emergentes (financieras, especulativas, micromáticas, etc.) dan lugar al surgimiento de lo que J. K. GALBRAITH llama una cultura de la satisfacción basada en una forma nueva de individualismo (8) ; pero ahora, frente al consumidor puritano neoclásico, aparece un voraz e inconsciente consumidor opulento que deriva, en su permanente carrera de insatisfacción, hacia un consumidor fragmentado y segmentado, postmoderno, que vale llamar ya individualismo posesivo.

El consumo visto bajo su complejidad sociológica aparece, por tanto, como una «producción social» donde el sujeto, al actuar, produce hechos objetivos que se le imponen de un modo que le condicionan, aunque, en nuestra opinión, no lo subordina. En sintonía con ALONSO, pensar así en este campo requiere romper con hipótesis muy habituales en el mundo de los análisis sociales, tales como la concepción del consumidor como un agente alienado y dominado, o la idea, simétrica en su exageración, de la soberanía sin límites del homo oeconomicus. Ya se ha superado ese modo de ver el consumo como expresión del hombre absolutamente libre e individual o, desde el otro extremo, como alienación material o simbólica, al «consumo como uso y apropiación», donde el propio consumidor, en tanto sujeto reflexivo, se ve interpelado de continuo a la hora de hacer la elección de sus objetos de necesidad o de deseo. Todo un reto para las ciencias sociales, que las distintas teorías sociológicas, bajos distintas claves de interpretación, abordan su estudio para alcanzar algún grado de comprensión compartida.

V.  EXPLICACIONES SOCIOLÓGICAS DEL CONSUMO

La sociología acomete el estudio sistemático del consumo sólo a partir de su generalizada difusión en las llamadas sociedades de consumo de masas. Su consolidación como objeto específico de estudio se puede explicar por la complejidad que llega a alcanzar su práctica colectiva —como estamos viendo—, más allá de las primeras formas del minoritario consumo ostentoso que observara Thorstein VEBLEN a finales del siglo XIX. Desde la perspectiva del impulso de los programas de investigación, si por algo se puede caracterizar el enfoque sociológico en el estudio del consumo, es —como señala ALONSO (2005)— por su intento de superación de los paradigmas más utilitaristas del análisis del comportamiento adquisitivo.

Como precursores del estudio sociológico del consumo destacan incluso visiones críticas de economistas, sobre todo norteamericanos, que —junto a pensadores de otras épocas o perspectivas— han comprendido desde la experiencia vital y desde la reflexión teórica que el consumo no es un mero juego de intercambio de oferta y demanda, ni un baluarte de satisfacción de necesidades privadas. En conjunto, los críticos con el statu quo forman un colectivo amplio y diverso que tienen en común rechazar el individualismo irrealista de la economía neoclásica. El panorama que se abre con estos autores es tan amplio que para su comprensión se ha procedido a una selección y ajustada síntesis de los autores más atinentes (9) .

1.  Visiones clásicas del consumo

Ya desde las teorías sociológicas clásicas se entiende que el consumo responde a un comportamiento grupal y colectivo (social, no individual), inseparable de dinámicas económicas e influencias sociales enraizadas en la lógica socioeconómica que rige nuestro mundo. Las experiencias colectivas basadas en el mercado son sociedades de consumo en las que una producción esencialmente orientada al intercambio requiere necesariamente una salida (la compra) a todo lo producido (10)  lo que implica una estimulación constante de la demanda y el consumo. En ese sentido, al poner el acento en la «producción social de las necesidades» no nos fijamos tanto en el poder del consumidor (como ente aislado que decide libre y racionalmente) como en los condicionantes exógenos e históricos que moldean sus patrones de consumo y en el lado de la oferta (olvidado o minimizado por los economistas).

Una primera aproximación a la formación y gestación del modelo de consumo actual lo encontramos en uno de los padres fundadores de la sociología: Max WEBER. (11)  Este autor contempla la rápida industrialización moderna y las consecuencias perversas que pueden tener sobre la vida social. Su estudio de la ética protestante (WEBER, 1997) ligaría la moral ascética del protestantismo a una concepción del trabajo como única forma de coherencia espiritual en el mundo terrenal. La misión de dedicación exclusiva a lo laboral y la identidad a través de la profesión parecieran dibujar una tendencia al ahorro exagerado. El asceta es una persona entregada a la austeridad y al esfuerzo alejado de todo vicio, gasto o consumo. Desde este punto de partida, el consumo no es comprensible en sus dimensiones actuales. Pero recordemos que WEBER trata de comprender idealmente la formación histórica del primer capitalismo desde el punto de vista de las actitudes éticas que permitieron su despegue inicial. Hay quien ha visto en el desencanto de este mundo ascético, frío e impersonal que describe WEBER, la semilla para un reencanto y resignificación del mundo a través del consumo.

Una vez forjados los pilares básicos del capitalismo productivo, al individuo moderno sólo le queda consumir como forma de desarrollo personal y de disfrute de una vivencia existencial plena. De aquí la relevancia que le da WEBER a su definición de estatus como producto del consumo de bienes que está ligado al de estilo de vida. A diferencia de la teoría marxista de las clases sociales, para WEBER, el consumo de bienes enlaza con los grupos de estatus que existen en la sociedad industrial a los que concede una importancia vital en su teoría de la estratificación social. La relevancia de las prácticas de consumo en WEBER siempre tienen como horizonte la estilización de la vida, lo que servirá de inspiración a algunos teóricos mucho más tardíos en la tradición sociológica.

Por su lado, la interpretación marxista (12)  realmente no desplegó en sus textos una visión teórica sobre el consumo aparentemente completa y acabada. Fundamentalmente porque, al igual que WEBER, fue concebida en un momento de auge y omnipresencia de lo productivo. Sin embargo, la ausencia de una «teoría marxista del consumo» no comporta que no puedan desarrollarse ciertas sociologías del consumo fundamentadas en la teoría social de MARX. Interesa enfatizar ante todo que, este autor, vincula estrechamente trabajo y consumo o, más concretamente, no entiende el estudio de la producción sin el del consumo (y viceversa). Cada tipo de producción, dirá MARX, no produce sólo el objeto de consumo, sino también el modo de consumo. Es una aseveración que pronuncia MARX a la vista de la historia de las sociedades y del recuento de las diversas formaciones sociales encontradas en el curso de la misma, cada una de las cuales ha potenciado una forma de consumir distinta.

Por otro lado, y más en el plano teórico (y no historiográfico), para MARX, la conversión capitalista de todo objeto en mercancía (reducción a su forma valor) es el pilar básico de la sociedad que despunta en el siglo XVIII regida por la penetrante dinámica expansiva del capital. Los individuos sólo pueden sobrevivir a partir de su asalarización (venta de su fuerza de trabajo) y del consumo de bienes en función de los valores de cambio. El sistema de producción capitalista ha promovido el triunfo del valor de cambio sobre todo lo demás, sentando las bases para la mercantilización del mundo y el consumo generalizado. Especialmente, lo anterior promueve una «fetichización» de las relaciones sociales (MARX, 1971) en las que los objetos, transformados en puras mercancías, poseen un aura mística y extraña a los ojos de los hombres.

El producto del trabajo de los hombres cobra naturaleza de ente autónomo e independiente, separado de ellos, dotado de «vida propia» y deviene en algo extraño y ajeno para ellos. Sumado a ello está el proceso de «subsunción real» en el que toda la sociedad está orientada a producir económicamente de manera que cualquier actividad colectiva queda regulada y moldeada por los ciclos de valorización y acumulación del capital, a partir de los que el consumo toma sentido.

El primer trabajo sobre la distinción social a través del consumo se debe al sociólogo Thorstein VEBLEN en su Teoría de la clase ociosa (1974). La obra se ha convertido en un referente de los estudios sociales del consumo. VEBLEN viene a afirmar que la ostentación y la muestra de la capacidad monetaria a través del consumo de ciertos bienes son las bases para la reputación de los ciudadanos, de modo que ocio y consumo son dos formas de exponerse socialmente. La norma de «consumo ostentoso» sería el mecanismo de asegurarse prestigio de ciertas capas sociales. En este sentido, y a diferencia de MARX, que dicotomizaba entre clase trabajadora (o proletariado) y clase capitalista (empresarios o propietarios de los medios de producción), VEBLEN distingue entre clases ociosas y clases laboriosas. Entre ellas, más que un antagonismo estructural, existe una envidia generalizada que dinamiza sus relaciones (los trabajadores tratan de imitar y emular a las clases altas) constantemente. Para VEBLEN, el sistema socioeconómico debe aplicar un dispositivo de envidia y búsqueda de estatus a través del consumo/ocio ostentoso para que funcione como proceso autorreproductor del mismo sistema. Engarzada a esta lógica, es el primer autor en subrayar el hecho crucial de que la estratificación según rangos afecta a todos los grupos sociales, sin importar origen, cualificación o nivel de renta. Dicho de otro modo, el consumo es un fenómeno social global.

El trabajo de VEBLEN es especialmente valioso cuando aborda los modos de pensamiento y hábitos de conducta que subyacen a las relaciones competitivas entre actores sociales. En este sentido formuló una sofisticada teoría de las fuerzas sociales que concurren en la competencia de los asuntos humanos. La autoestima, el amor propio es tan sólo un reflejo de la estima que le tienen las personas cercanas a un sujeto; por tanto, cuando no se dispone de dicha estima debido a que el sujeto en cuestión no ha logrado que sus esfuerzos competitivos tengan éxito de cara a los demás, aquél carece de amor propio. Tan pronto como la posesión de la propiedad se convierte en la base aceptada de la estima, se convierte entonces en un requisito con el que satisfacer lo que llamamos autorrespeto.

En una cultura competitiva en donde las personas juzgan su valor en comparación con lo que posee su prójimo, todos están unidos en una rueda perpetua de competencia, puesto que están constantemente aspirando a superar a los que les rodean.

«En cuanto una persona hace nuevas adquisiciones y se acostumbra a los nuevos niveles de riqueza, el nuevo nivel deja de ofrecerle una satisfacción apreciablemente mayor de la que le proporcionaba el antiguo [...] el fin perseguido con la acumulación consiste en alcanzar un grado superior en comparación con el resto de la comunidad» (VEBLEN, 1974: 37-38).


VEBLEN alcanza lo mejor de sí mismo cuando analiza los diversos medios por los cuales las personas intentan simbolizar su alta calidad de vida en esta lucha por la ventaja competitiva. El consumo evidente, el ocio conspicuo, el despliegue ostentoso de los símbolos de alto standing constituyen para VEBLEN algunos de los medios por los que los hombres intentan deslumbrar a sus prójimos y conseguir una elevada autoevaluación. Y de ahí el interesante análisis de los objetos: la función primordial de los objetos se encuentra en VEBLEN bajo la noción de derroche ostensible, cuya meta era significar el rango social. Y es siempre en aquello que tiene de fútil, de superfluo, de no funcional —como es el caso del juego de la moda—, donde los objetos adquieren su significación de prestigio, designando al ser y la categoría social de su poseedor.

Cuando VEBLEN describe las diversas manifestaciones del modo de consumo ostentoso, hace siempre grandes esfuerzos para averiguar cuáles son sus funciones latentes. La luz de las velas en una cena indica que el anfitrión reivindica un estilo de vida peculiar de la clase alta, se conduce un coche de lujo para indicar que se pertenece a un estrato superior a los que poseen un utilitario. No se pueden explicar las pautas de consumo, y de conducta en general, sólo en términos de funciones manifiestas sin tener en cuenta las funciones latentes que sirven para realzar el estatus. De hecho en algunos casos no aparece función manifiesta alguna y el modo de consumo, o de comportamiento, se puede explicar recurriendo únicamente al hecho de que resalta el estatus.

En semejante problemática, lo que motiva básicamente a los consumidores no es el valor de uso de las mercancías; a lo que se aspira en primer lugar es a la posición, al rango, a la conformidad y a la diferencia social. Los objetos no son más que «exponentes de clase», significantes y discriminadores sociales; funcionan como signos de movilidad y aspiración social. Esta lógica del objeto-signo es la que impulsa la renovación acelerada de los objetos y su reestructuración bajo la égida de la moda: el fin de lo efímero y la innovación sistemática es reproducir la diferenciación social: excluir a la mayoría y distinguir a las clases privilegiadas.

Otro de los pocos autores clásicos que ha visto claramente la vinculación entre la lógica monetarista del dinero y la lógica del fetichismo de la mercancía es George SIMMEL. Dentro de su visión ambivalente de los fenómenos sociales, SIMMEL analiza el dinero en La filosofía del dinero (13)  (1977) como aquel elemento que libera de los lazos comunitarios tradicionales desarrollando la libertad individual y la personalidad mediante los estilos de vida pero, a la vez, como el agente despersonalizador que aliena y cosifica las relaciones sociales, generando intereses egoístas y masificando individuos anónimos.

El dinero tiene una doble cara al prometer una vida cómoda y liberada de ciertas ataduras pero como frío mediador de relaciones sociales vacías, cuadriculadas y monetarizadas. La moda, a su vez, es una combinación de una tendencia de igualación social mediante la imitación y de una dinámica diferenciadora, de segregación individual o grupal. Esa doble función de la moda (reproducción mimética y espacio de autonomía) es uno de sus rasgos estructurales que, como en VEBLEN, actúa de mecanismo de retroalimentación social. Existe una tensión constante e inherente a la moda entre un principio de generalización/imitación y otro de especialización/diferenciación en el que se mueven los estilos de vida de los individuos. Es ahí donde habría que ubicar una visión analítica sobre los principios del consumo moderno: entre el tipo de relaciones sociales que conforma el dinero y la presión permanente que inyecta la moda en la estructura social. La convergencia entre interacciones sociales monetarizadas y la dinámica estratificadora de la moda despliegan un tipo de consumo y de configuración social que marca nuestras sociedades modernas.

En opinión de SIMMEL, se puede comprender mejor el intercambio económico como una forma de interacción social. Cuando las transacciones monetarias desplazan a las primitivas formas de trueque, se producen significativos cambios en las formas de interacción entre los actores sociales. El dinero está sometido a una precisa manipulación y división y permite establecer exactas medidas de equivalentes; es impersonal. Ello contribuye a fomentar el cálculo racional en los asuntos humanos y a promover la racionalización característica de la sociedad moderna. De este modo, el cálculo abstracto invade áreas de la vida social tales como las relaciones de parentesco o el criterio de la apreciación estética, que previamente habían constituido el ámbito de la valoración cualitativa más que cuantitativa.

Debido a que el dinero posibilita limitar una transacción a un acto fácil e inmediato, contribuye a incrementar la libertad personal y fomenta la diferenciación social; el dinero sustituye los agrupamientos «naturales» por asociaciones voluntarias, las cuales surgen para lograr propósitos racionales. Siempre que el nexo monetario aparece, disuelve los lazos basados en la sangre, el parentesco o la lealtad. El dinero, por encima y más allá de sus funciones económicas, simboliza y encarna el espíritu moderno de la racionalidad, de la calculabilidad, de la impersonalidad. Es el mecanismo principal que pavimenta el camino que va de la Comunidad a la Sociedad. Bajo su égida, el espíritu moderno del cálculo y la abstracción ha prevalecido sobre el antiguo punto de vista que otorgaba la hegemonía a los sentimientos y a la imaginación.

2.  Aportaciones teóricas «desde» la sociedad del consumo

Interesa recordar, si bien en breve apunte, la referencia al pensamiento que más profundizó en el análisis de la masificación humana, en cuyo proceso se manifiesta el consumo como una reacción concomitante. Dos tradiciones europeas de mediados del siglo XX, además de sus contemporáneos norteamericanos de la Muchedumbre solitaria D. RIESMAN, GLAZER y DENNEY (1981), son fecundas en este campo en el que cabe distinguir entre los ensayistas y los analíticos.

De los primeros destaca E. CANETTI como representante de pensadores ocupados y preocupados por la irrupción uniformada de las masas ante los críticos acontecimientos que se vivieron en la Europa de la época. La rebelión de las masas, de Ortega, o La metamorfosis, de KAFKA, son reflejos de la misma experiencia. La otra línea analítica es la que abordan destacados miembros de la Escuela de Frankfurt, donde la pérdida del sentido reflexivo y crítico del individuo queda bien reflejada en estudios como El hombre unidimensional, de MARCUSE, o en el Miedo a la libertad, de E. FROMM.

Dentro del pensamiento más preocupado por los procesos de imitación y metamorfosis cabe señalar el interés que tiene la exégesis de la muta (14)  que hace CANETTI (1994), judío austriaco de descendencia española, de la figura asociativa de la amorfa congregación de seres humanos que tiende a constituirse, de modo más bien espontáneo, en torno a la consecución de cualquier tipo de objetos tenidos como un bien común. La muta, que en sus orígenes más antiguos era de reducido número, tiende sin embargo a expandirse cuando la densidad humana se generaliza.

Desde las primeras manifestaciones históricas la muta mantiene como singularidad algunas notas que son muy propicias del comportamiento del consumidor. Una es la «forma de excitación conjunta con que uno se topa por doquier». Las otras dos características básicas son la determinación y la repetición a través de las que se expresa el argumento de la unidad de acción que le confiere carácter a todo agrupamiento humano impersonalizado que comparte, intencionalmente, un destino marcado por la insatisfacción individual. El consumo masivo postindustrial retorna así a la creación de mutas, ahora posmodernas, donde excitación, determinación y repetición son factores primigenios de su persistencia

En la otra versión, uno de los primeros teóricos de la Escuela de Frankfurt, Walter BENJAMÍN, comienza a abandonar la mirada centrada en la producción industrial y empieza a posarla sobre la cultura de masas y su «mistificación alienante» (como harán luego el resto de sus compañeros) (15) . BENJAMÍN encuentra en la moda y en el consumo el origen del conformismo y la pasividad social dentro de ciertas formas de subjetividad favorecidas por estos fenómenos.

Su análisis se ocupa de la formación de las nuevas metrópolis europeas y el hiperdesarrollo de los centros comerciales. Los grandes almacenes, al amparo de la urbanización expansiva y de una nueva arquitectura urbana, llenan sus escaparates de alegorías consumistas. La ciudad es el espacio del paseante solitario y del comercio masivo de individuos aislados. En cualquier caso, BENJAMÍN no se deja llevar por una sensación radicalmente pesimista y reconoce el momento utópico de la eclosión de los bienes de consumo, sobre todo cuando frente al realismo defendió la actividad artística como una anticipación utópica. Al igual que SIMMEL, ve la estetización del mundo como la única salida a la noche gélida del capitalismo moderno. Esta celebración de la cultura de masas se centra en el potencial estético del consumo moderno en las grandes metrópolis.

Una aportación interesante por su formación es la del economista norteamericano John Kenneth GALBRAITH, que rompiendo con cierto corporativismo economicista y saliéndose de los cánones oficiales, critica la supuesta libertad del consumidor pregonada por la ortodoxia económica. Consumidor que, asegura GALBRAITH, se encuentra sujeto a las fuerzas de la publicidad y la emulación. De esta manera, al contrario del cuadro pintado por la economía clásica, para GALBRAITH es la producción la que organiza su propia demanda. Producción, por lo demás, que es a la vez una dinámica de creación de incertidumbre al representar un sistema de ilusiones que da lugar a una incesante creación de necesidades.

«Uno de los peligros que presenta la forma de creación de necesidades en el momento actual se encuentra en el proceso afín de creación de deuda. La demanda del consumidor viene así a depender cada vez más de la capacidad y de la disposición de los consumidores para incurrir en deuda» (GALBRAITH, 1992: 224). Esta capacidad de aumento de la deuda la tienen todas las capas sociales, tanto los que tienen medios como los que no lo tienen, por el efecto inducido de los agentes encargados de generar ilusión a través, sobre todo, de la publicidad como la emulación.

Se ha producido así un cambio cualitativo en la cultura contemporánea que se manifiesta en el hecho de que la gente ha modificado su posición ante la deuda. Lo que es debido, según GALBRAITH, a que se ha producido un abandono inexplicable pero verdadero, de las normas puritanas que exigían que una persona ahorrara primero para disfrutar después. Luego ya no es la producción material la generadora de demanda, sino la propia sociedad en cuanto que emisora/receptora de ilusión, a través del propio proceso de persuasión, la que se constituye en parte importante de la producción moderna como creadora de necesidades.

El aparente equilibrio entre oferta y demanda, viene a concluir este autor, es una ilusión o entelequia que esconde una asimetría en la que la oferta privada de bienes controla todo el proceso, del principio al fin. En consecuencia, es de esperar que todo incremento en el consumo traiga consigo un incremento ulterior más que proporcional de la deuda del consumidor. Entonces, «cada cual debe decidir acerca de la conveniencia de que suceda esto, de acuerdo con su propia escala de valores. Pero —advierte— existen unos peligros económicos ligados a esta situación que son menos subjetivos» (1992: 227).

Jean BAUDRILLARD, especialmente en sus primeras obras, es uno de los teóricos destacados del consumo moderno (o posmoderno). Este autor francés se fija en los condicionantes sociales y en las representaciones culturales del capitalismo posmoderno. Para BAUDRILLARD, el consumo (de signos) se ha convertido en el legitimador esencial de la dominación de clase contemporánea durante el último siglo. El poder se ha basado siempre en universales (por ejemplo, la religión, la nación, el grupo) cuyo paradigma actual es, ni más ni menos, que el consumo.

El núcleo de toda la estructura social moderna, afirmará BAUDRILLARD, es la articulación de la producción con el consumo afín a la reproducción del sistema. El consumo no es, entonces, un lugar de libertad sino de dependencia radical y generalizada. BAUDRILLARD (1979) introduce la noción de «valor de signo» auténtico eje rector del desplazamiento del capitalismo desde la producción al consumo. Primeramente se produjo una transición del valor de uso al valor de cambio (en el capitalismo de producción) y, a continuación, el valor signo viene a sustituir al valor de cambio (en el capitalismo de consumo).

Es interesante señalar de igual modo que BAUDRILLARD introduce en su obra posterior el uso de la semiótica y lingüística estructural en el mundo del consumo emparentando así mercancía y signo: la sociedad contemporánea está estructurada a través del lenguaje de los artículos-signos. El consumo (como consumo de signos) es «una actividad de manipulación sistemática de signos: es un sistema de comunicación e intercambio, un código de signos continuamente emitidos, recibidos y reinventados».

La argumentación que hace el sociólogo francés para justificar lo anterior es considerar que la rentabilidad para el capitalismo mejora si simplemente se dedica a potenciar deseos orientados a los objetos-signos antes que a otros procesos. Lo que se crea más bien es «la necesidad de necesitar» o el «deseo de desear». En esta noción su paralelismo con GALBRAITH es manifiesto y tiende a consolidar así una percepción del consumo que trasciende, desde perspectivas distintas, la construcción social del deseo como una función distinta a la producción y más próxima a la teoría de la diferenciación social.

Es otro sociólogo francés, Pierre BOURDIEU, quien más ha desarrollado algunas de las intuiciones clásicas sobre el consumo. Las teorías de BOURDIEU (1988) permiten entender las diferencias entre grupos sociales poniendo el acento en sus formas de consumir. Este autor también insiste en el matiz simbólico del consumo como práctica estratificadora, como mecanismo de posicionamiento y distinción social. Dejando de lado las relaciones de producción (el marxismo más ortodoxo), pasa a observar las relaciones entre consumo y estructura social mediante el uso de un dispositivo teórico recogido de los clásicos (VEBLEN, WEBER, SIMMEL, etc.).

Al estudiar las «bases sociales del gusto» entiende el consumo, la moda y las preferencias de estilo de vida como estrategias de distinción y de desigualación. Los juicios y las conductas diferenciales de los individuos en materia de gustos tienen que ver más con cuestiones de separación de lo vulgar y con expresar posiciones en la estructura social que con otras cuestiones. Se averigua y descifra el estatus de un individuo en función de si es o no portador de ciertos artículos de consumo. Artículos que se han ido adquiriendo como estrategia diferenciadora para edificar barreras y rangos de estatus propios a partir de los capitales de cada sujeto (capital económico, capital cultural y capital social).

El mapa social que al final resulta de BOURDIEU está formado por los gustos y prácticas culturales y de consumo. Estas preferencias pueden ser «distinguidas» o «vulgares» según hayan sido o no legitimadas socialmente (o sean legitimantes). Los grupos sociales, las clases sociales, clasifican bienes y personas a partir de estas prácticas de consumo asumidas. Prácticas que reflejan, a su vez, las pertenencias a las clases y que están internalizadas en el habitus a través de una socialización diferencial (según clase). El estatus grupal de estos segmentos sociales hace que las clases estén en pugna y que los objetos de consumo sean las armas de esa competición.

El consumo es, por tanto, en las sociedades contemporáneas, el medio, la única herramienta para apropiarse de signos de distinción. Precisamente, las clases altas tienen que consumir innovando para diferenciarse de lo mediocre y banal, mientras que las clases bajas deben consumir imitando para ascender y activar su movilidad social. El suministro no interrumpido por parte de la oferta de nuevos bienes para consumir genera un juego perverso de apropiación de los mismos. Fenómeno que, a su vez, produce una constante redefinición de la estratificación social. Estas luchas simbólicas en torno al consumo traducen, de alguna manera, la clásica lucha de clases (en la producción) a otros espacios.

El sociólogo de origen judío y polaco, Zygmunt BAUMAN (2000) también estudia el papel del consumo en las sociedades postfordistas y globalizadas como las nuestras. Para BAUMAN, vivimos bajo el paraguas de una «norma social que nos obliga a consumir» incesantemente. Ése es uno de los rasgos que definen nuestra época globalizada. Nuestras sociedades contemporáneas «nos desarrollan» para tener la capacidad y voluntad de ser consumidores, para crear seres orientados al consumo. Nuestro ánimo y carácter está configurado por una socialización que nos predispone para apropiarnos de objetos como forma única y primordial de existencia legítima.

De esta manera se podría decir siguiendo a BAUMAN que asistimos a la sustitución de la «ética del trabajo» (WEBER) por la «ética del consumo». Y como ética dominante funciona como forma de identidad, integración y sentido único. Pero, y esto es esencial, para BAUMAN no todos los individuos que aspiran a estar integrados en la sociedad de consumo lo consiguen. El éxito está reservado a unos pocos. Existen consumidores «defectuosos o frustrados» que no poseen las condiciones (monetarias, psicológicas, sociales, culturales, etc.) para adaptarse al canon social del consumo. Ello produce exclusión, marginalidad, desavenencias, pobreza, malestar, patologías y demás desviaciones que afloran sin cesar en nuestras sociedades. Es decir, el consumo no es un reino idílico de realización sino fuente también de muchas dislocaciones, frustraciones y conflictos. El último BAUMAN (2007) dice que ahora se ha llegado a la fase de la saturación de expectativas ante el consumo al punto de que los sufrimientos humanos más comunes suelen producirse a causa del exceso de posibilidades más que de las prohibiciones.

El norteamericano George RITZER ha retomado otra de las líneas de investigación posibles siguiendo a alguno de los clásicos. En concreto, desarrolla las intuiciones weberianas sobre la racionalización y el desencanto del mundo moderno aplicándolas a un contexto actualizado. A RITZER le interesa hacer ver los órdenes culturales y las representaciones cognitivas contemporáneas y sus efectos sobre pautas y estilos de vida cotidianos. Para ello se fija fundamentalmente en los centros de comida rápida (como lugares donde la racionalización ha llegado al paroxismo) y las implicaciones sociales de este tipo de espacios socializadores, llegando a la conclusión de una «McDonalización» de la sociedad. Estos centros de consumo de comida rápida son, además, los escenarios de un tipo de consumo peculiar, transitorio, precario, breve, de ínfima calidad, más visual que tangible, más simbólico que real, etc.

A su vez, estos enclaves del fast food se encuentran adosados a los verdaderos escenarios contemporáneos del consumo: «las catedrales del consumo» (Disney World o Disneylandia, grandes centros comerciales, restaurantes de comida rápida, casinos, cruceros, parques temáticos e incluso virtuales cibercentros electrónicos, etc.). Estos objetos de fantasía, colorido y sonido, son la versión modernizada de enclaves de consumo compulsivo y masivo. La naturaleza encantadora y casi religiosa de los mismos nos sitúa ante el panorama de unos fenómenos que se encargan de re-encantar o dar sentido a un mundo desencantado, vacío y opaco. La nueva religión secular del consumo funciona como sustituto de las viejas religiones, ideologías o certezas existenciales. En sociedades con incertidumbre y ausencia de apoyaduras existenciales u ontológicas, la única manera para que los sujetos modernos recuperen el control de sus vidas es mediante estancias temporales en estas «catedrales del consumo» donde re-encantan el mundo (RITZER, 2000).

3.  Síntesis valorativa de los diversos enfoques teóricos

Cabe mencionar que una de las formas de abordar las teorías del consumo es, básicamente, distinguir entre aquellas teorías que ponen mayor énfasis en el papel activo del consumidor («soberanía del consumidor») de quienes lo dibujan como un elemento vicario y dependiente de factores externos a él. Ambos polos actúan como tipos ideales respecto a los cuales se sitúa o posiciona cada nueva aportación en las ciencias sociales. Cada una de las teorías anteriormente mencionadas tiene, en diversa combinación, parte de estas dos visiones. Los primeros acusan a los segundos de reservar un rol pasivo y subsidiario a los sujetos sociales proporcionando una visión de conjunto altamente pesimista o negativa, casi nihilista, donde los individuos son transportados por las estructuras sociales que los determinan. Los segundos reprochan a los primeros que enfatizar el rol del consumidor es legitimar, en última instancia, la expansión consumista del capitalismo moderno, que quedaría justificada por la libertad, autonomía e independencia del individuo que consume.

Por ello cabe reincidir en que el consumo no es un elemento estrictamente económico ni una actuación puramente privada o personal. Sus pautas, sustentadas en la vida cotidiana, y dedicadas a distribuir tiempo e ingresos entre determinados bienes tienen una significación social especial. No remite únicamente a necesidades materiales que han de satisfacerse individualmente de forma monetaria, según las Leyes del mercado, sino que se ven impulsadas por muchas consideraciones extraeconómicas: modas, usos, manías, carácter social, desmesura, satisfacción afectiva, despilfarro, aspiraciones, vanidad, costumbre, deseos ocultos, entre otros muchos. Se podría decir que el consumo es una actividad continua formada por actos «socialmente reflejos». Es más, si los consumidores se guiarán únicamente por la calidad o el precio de los artículos (como reza la economía neoclásica), la gama de bienes de consumo sería mucho menos variada de lo que es (SOLDEVILLA, 2001). Lo cierto es que, a partir de un cierto nivel de supervivencia, uno consume para salir del círculo social que le ha correspondido. Ése es el ecosistema o el biotopo donde habita el homo consumptor.

Nos interesa resaltar por último que lo que las teorías sociológicas más actuales del consumo tienen en cuenta es una actualización de las teorías clásicas en cuanto: a) la idea de que la sociedad de consumo no es «un estadio más» de la evolución de las sociedades industriales y posee una especificidad propia que empapa y mediatiza todo lo social; b) un campo social en el que la imitación y la recurrencia a los mismos lugares marcan un estilo de vida que lo diferencia de etapas anteriores, y c) una suerte de culturización de los procesos de consumo en los que se valoran enormemente los dispositivos simbólicos, semióticos, imaginarios, etc. asociados al consumo y adquisición de bienes y mercancías.

En síntesis: si ensayamos recuperar los aportes que las diversas teorías del consumo nos proporcionan, para comprender de una manera más ajustada el significado que puede tomar la praxis del consumo, nos encontraríamos con una serie de ejes conceptuales que tienden a concurrir en una idea más elaborada y compleja de lo que puede ser el consumo total en la sociedad contemporánea. Con tales herramientas teórico-conceptuales estaremos ahora en mejor disposición de abordar estudios en profundidad que nos den razón del devenir de este primordial fenómeno social. El esquema 1 presenta lo que podría ser un constructo de integración teórica del significado del consumo.

Esquema 1

Síntesis conceptual de las teorías sociológicas bajo hipótesis de integrar un constructo social del consumo (BARROSO, 2005)
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VI.  PAUTAS DE CONSUMO EN ESPAÑA

1.  Antecedentes del consumo en España

En España se dio un extraño fenómeno de consumo en la temprana Era Moderna con motivo del comercio con la Indias occidentales. Pero esa experiencia rara, en cuya sociedad —localizada sobre todo en el área urbana de influencia entorno al curso del río Guadalquivir— se mezclaba abundancia con escasez, y donde la picaresca emerge como un estatus social por necesidad, durará apenas el tiempo que dura la efímera riqueza del momento. Las vivencias que se dan en torno al «Patio de Monipodio» del Rinconete y Cortadillo, de CERVANTES, reflejan ese contraste social donde el comercio y el consumo ostentoso estaba más generalizado en la población relacionada con el comercio de Indias que lo que era habitual en otras ciudades europeas de abolengo. Esta situación, como decimos, era excepcional. Ya no habría en lo sucesivo sino apremio en el consumo por la precariedad en la que se desenvolvía la economía y la sociedad española. Y así fue hasta que se inician los procesos de modernización con el reinado de Carlos III, durante el que uno de los factores que más contribuyó al auge —sin duda precario— de la sociedad de consumo en el siglo XVIII fue el aumento de los niveles de urbanización (TORRES, 2006). Pero los avances del período ilustrado de Carlos III serán tan provisionales como convulso se presentó el siglo XIX español.

En realidad, si nos atenemos a lo que AGLIETTA llama la norma del consumo de masa su establecimiento en España se hace esperar más de quince años respecto a Europa y más de cuatro décadas en comparación a Estados Unidos, si se quiere referir con propiedad que España es una sociedad de consumo de masas. No obstante cabe encontrar ya en los primero años del siglo XX algunos indicios que se asocian a los estándares de consumo de los países más desarrollados. J. M.ª ARRIBAS ha documentado con algún detalle que la coyuntura para el inicio de «este proceso se produce en España durante la primera guerra europea cuando los elevados niveles de acumulación hacen posible la eliminación de la deuda del Estado y el inicio de un todavía incipiente consumo de masas» (ARRIBAS, 1994: 153). Son años de coyuntura que hacen que los salarios reales crecieran en sectores como la metalurgia y la minería, y con ello se expandiera una cierta redistribución de la renta nacional. Pero sobre todo será la política de Obras Públicas que inicia la Dictadura de Primo de Rivera la que genera una revitalización de la economía que llega hasta la República (16) .

El nuevo consumo se empieza a manifestar en los bazares y en los grandes almacenes que mediante el crédito y la venta a plazos popularizan bienes de consumo duradero como máquinas de coser y de escribir, aparatos de radios y similares. Hay que pensar que es una época en la que todavía no se había salido de la precariedad propia de la subsistencia. El automóvil era en esos años un objeto de lujo para minorías; todavía no había llegado a España la política fordista de comercialización masiva de sus coches. Pero incluso en la compra de este producto exclusivo se deja notar la mejora económica de la política de Primo de Rivera. En 1920 había en España 28.000 unidades de vehículos a motor (muy escasa comparada con otros países europeos); sin embargo, tras los efectos de la política de desarrollo de infraestructura de la Dictadura sube la cifra de 135.000 vehículos en 1927 hasta alcanzar los 250.000 en 1930. Estas cifras son tan excepcionales que a partir de que se dé la Guerra Civil no se volverán a conseguir hasta mediados de los años cincuenta (ARRIBAS, 1996).

La inestabilidad social, política y por tanto económica que vive España en los años centrales del siglo XX hace, como hemos avanzado, que la sociedad española no alcance el consumo masivo hasta los años sesenta. José CASTILLO (1987) esquematiza la evolución de la economía española en relación al consumo en cuatro etapas de las que recogemos una síntesis en lo que sigue:

1. Nacimiento de la idea de Sociedad de Consumo (1960-1970). Se consolida la mejora económica de modo exponencial de modo que en veinte años sube la renta un 86%; el ahorro se duplica en diez años y hay una clara mejora en el gasto social. Esta mejora en los recursos permite el acceso a bienes de consumo de amplias capas de población. El consumo privado fue el principal motor del desarrollo español. De tal importancia ha sido la demanda privada en España que durante las cuatro décadas restantes hasta final del siglo su cuota con respecto al PIB fue superior al resto de los países de la Unión Europea de los 15, como se puede observar en la tabla 1.

Tabla 1

Participación del consumo privado en el PIB (1960-1996)



	Período
	España
	Unión Europea 15




	1961-1970 …………………………………
	67,4
	61,0



	1971-1980 …………………………………
	65,0
	60,1



	1981-1990 …………………………………
	63,9
	61,1



	1994 ……………………………………….
	62,9
	61,4



	1995 ……………………………………….
	62,1
	61,8



	1996 ……………………………………….
	62,5
	61,0





Fuente:OCDE. Citado en Días de Rada (2001: 19).

2. Surgimiento de la idea de consumidor rebelde (1970-1975). La característica distintiva de esta etapa son las grandes diferencias entre los niveles de renta. Esto favorece la generalización del consumo de clase media y alta en detrimento de la clase obrera. Los primeros, según CASTILLO, inician el comportamiento asociado al consumo de masas de «poseer más que de disfrutar».

3. Difusión de la idea de la igualación de los consumidores (1975-1980). Ahora se puede decir, con todos los pros y contras que ello supone, que en España se dan las condiciones de una sociedad de consumo aunque no en la extensión de la población que se da en los países del entorno europeo. Si bien, atendiendo al equipamiento de bienes domésticos que representa el paquete estándar del consumo de masas, se observa en los estudios de mercado de la época que ya para entonces alrededor del 70% de las familias poseen los electrodomésticos básicos (televisión, frigorífico y lavadora; ver tabla 2).

Tabla 2

Equipamiento de los hogares españoles



	

	1975
	1980
	1990
	1998




	Frigorífico
	73,7
	91,1
	98,7
	70,6



	Lavadora
	59,0
	79,7
	83,4
	92,8



	Teléfono
	33,8
	51,0
	76,9
	82,9



	Televisión color
	26,5
	95,6
	95.9
	–



	Automóvil
	33,5
	51,5
	74,4
	–





Fuentes:INE, Encuesta de equipamiento (1975) y de Presupuestos Familiares (1980-90). Readaptado de Días de Rada (2001).

4. Años ochenta. En la década de los ochenta, la pauta de consumo en España se homologa a los países industrializados en similares términos. Se da un descenso en el gasto en alimentación (alrededor del 30%); estabilización de los gastos de vestido y calzado (alrededor del 10%) y un incremento en transporte y comunicaciones junto a nuevos gastos suntuarios.

2.  Tendencias de consumo en los inicios del siglo XXI

El hecho de que España esté entre las diez primeras potencias del mundo tiene sin duda su reflejo en los comportamientos e imaginarios sociales del consumo. La forma que adopta la práctica de consumo en la última década del siglo XX se caracteriza, siguiendo a DÍAZ DE RADA (2001), por haberse producido en los últimos años una importante reducción en las desigualdades de renta en las familias, aunque a pesar de ello se mantengan significativas desigualdades regionales y entre grupos sociales si bien ahora de manera más localizada.

Pero teniendo en cuenta los cambios acelerados de pautas y estructura que acompaña a la sociedad global en el nuevo siglo, donde el mercado de trabajo se hace dual, la influencia de las nuevas tecnologías segmenta la población entre los instalados y los autsiders, y donde los procesos migratorios transforman el escenario de las prácticas sociales, se puede afirmar —como ya advirtieran CONDE y ALONSO, (1996)— que también hay que hablar de un emergente proceso de fragmentación social que da lugar a diversas «normas de consumo sociales y parciales» que se manifiesta en las siguientes tendencias:

a) Pauta de consumo global y de élite. Son las pautas que adoptan aquellos grupos e individuos que conforman la parte visible de la nueva sociedad; la que refleja BAUMAN cuando expresa que en los momentos actuales «una sociedad de consumo sólo puede ser una sociedad de excesos y prodigalidad y, por ello, de redundancia y despilfarro» (BAUMAN, 2007: 121). Representa a los sectores de las clases medias y medias altas funcionales, clases urbanas y las asociadas por renta de los hábitats no urbanos. Consumen objetos de distinción de clase mediante tipos definidos de marcas-iconos. Tiende a mostrar o imitar comportamientos cosmopolitas por viajes, compras de «lo último» y nuevas tecnologías.

b) Norma de consumo local y defensivo. Está asociada a la práctica que se ven llevados a realizar las minorías sociales por estatus de edad o género, a las que la opinión social les reconoce menos capacidades por valorar su posición en términos de renta. Los jóvenes menores de 35 años, que en una proporción significativa siguen viviendo en el hogar de los padres; las mujeres en sí, pero sobre todo las jóvenes o las no emancipadas, y las personas mayores, en particular las que tienen algún déficit de autonomía, forman el principal sustrato social del consumo defensivo.

c) Los nuevos excluidos. Lo forman los pobres de siempre más el creciente contingente de personas de diversa índole social, edad y profesión (por lo general, los profesionales que acceden a procesos de exclusión proceden de sectores de alto riesgo —comercial y especulativo— y de la industria desfasada) que habiendo estado insertas en estatus de clase media se han visto desalojadas de su estilo de vida por los procesos de fragmentación y exclusión social que caracteriza a las innovaciones y desalojos permanentes de la hipermodernidad.

2.1.  El perfil del consumo en España

Para concluir la panorámica del consumo en España podemos resumir en los siguientes rasgos las características de la población española en relación a su comportamiento ante el consumo. La información se ha obtenido de en un estudio del CIS (núm. 2287) titulado Los comportamientos económicos de los españoles: consumo y ahorro II, analizado por Vidal DÍAZ DE RADA (2001). La cuestión a la que se hace referencia plantea conocer si el consumo aumenta o no en función del incremento o decremento del gasto familiar. En tal sentido, el estudio desvela que en los últimos meses previos al estudio un 33% de la sociedad española ha incrementado sus gastos, frente al 9% que los ha reducido, siendo la mayoría de la población (el 55%) la que se mantiene con un gasto estable.

Si observamos algunas de las variables sociodemográficas que explican los cambios en las pautas recientes del gasto, se aprecian algunas asociaciones de interés que pueden dar una idea de por dónde cursan las nuevas tendencias del consumo:


	
—Género: Las mujeres han aumentado el gasto respecto a los últimos meses, mientras que los hombres han disminuido su pauta de consumo. 

	
—Edad: Las cohortes comprendidas entre los 35 y 44 años forman el colectivo que más ha incrementado sus pautas de gasto, seguido de los menores de 34 años. Las personas mayores de 65, que tienden a mantener sus patrones en el gasto, han experimentado una importante reducción en los últimos meses. 

	
—Estado de convivencia: O según el estado civil, los divorciados y los solteros son los que más han reducido los gastos en los últimos meses, resultado lógico en los primeros y más bien paradójicos en los segundos si no se tiene en cuenta a los sin trabajo o estudiantes; mientras que los viudos mantienen el mismo nivel de gastos de los últimos meses. 

	
—Nivel de estudios: Las personas entrevistadas con estudios de Formación Profesional son los que de manera sensible han efectuado mayores gastos en los últimos meses, mientras que los que tienen estudios secundarios destacan por su elevada reducción del gasto. 

	
—Fuentes de ingresos: En los hogares donde todos los ingresos los aporta una sola persona el comportamiento ante el consumo se distingue por haber reducido sus gastos en los últimos meses, mientras que en los hogares donde son dos o más las personas que aportan ingresos destacan por haber aumentado el nivel de gasto en el último período más próximo al estudio. 

	
—Situación laboral del cabeza de familia: En referencia a la situación laboral del cabeza de familia, los asalariados fijos son los que más han incrementado sus gastos. En la situación opuesta se encuentran los trabajadores eventuales con importantes reducciones de gastos en similares términos a las personas con ayudas familiares u otras situaciones de precariedad laboral. Los empresarios, profesionales y autónomos destacan por mantener el gasto constante respecto al año anterior. 

	
—Estatus socioeconómico: La clase alta, la media-alta y las nuevas clases medias son las que más han aumentado sus gastos en los últimos meses. Las clases medias han mantenido constantes sus gastos y son los obreros cualificados los que han experimentado ligeros descensos en sus patrones de gasto durante los últimos meses. 



Las evidencias que muestran la distribución del gasto según las características sociodemográficas de las personas que han sido entrevistadas viene a confirmar la desigual distribución de las posibilidades de acceso al consumo de los miembros de la sociedad española. Atendiendo a los perfiles de los grupos y personas que han disminuido el gasto en los últimos tiempos con respecto a lo que puede estimarse como el tipo de gasto habitual, tenemos que son los mismos colectivos que los que CONDE y ALONSO (1996) han denominado «consumidores defensivos», y sobre todo los que están en la frontera de la exclusión social.

VII.  CONCLUSIONES

El recorrido que hemos hecho del universo del consumo, en el que hemos abordado desde una aproximación a la naturaleza cognoscitiva de su significado hasta el grado de arraigo que puede tener hoy en una sociedad concreta como la española, hemos visto que la realidad que se le asocia es bien diferente dependiendo de la versión ideológica que impregna el imaginario social de cada época. Así desde el período previo a la experiencia del consumo masivo, y su primer asentamiento en las sociedades industriales más desarrolladas como Estados Unidos, Inglaterra y Francia —desde finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial—, la definición canónica que regía en la literatura académica y profesional estaba centrada en el comportamiento racional de un idealizado consumidor que, aislado de cualquier condicionamiento socio-histórico, decidía con plena libertad la opción más ventajosa para sus intereses.

Pero pronto, incluso desde los mismo tiempos y escenarios en los que se inicia la teoría marginalista como expresión del nuevo paradigma de la economía neoclásica, en la que se hace relevante la figura de la «soberanía del consumidor», aparecen voces críticas que ponen en cuestión el concepto abstracto de utilidad y su referente consumidor autónomo. Lo hace además un economista-sociólogo como fue T. VEBLEN con su «consumo vicario» y su efecto social del mimetismo, en cuya jerarquía de estatus se ve socialmente condicionada la voluntad del actor a la hora de comprar.

Cuando la mayoría de los países, al menos occidentales, se caracterizan por ser «sociedades de consumo» la explicación sociológica se hace relevante para la comprensión de la dinámica del consumo, con consecuencias de la conciencia colectiva sobre la nueva forma de ver este singular fenómeno social. El consumo ya no es sólo un acto individual de satisfacer un deseo o necesidad. Ahora, con la apropiación del objeto de consumo los sujetos se apropian de sus condiciones, pero a la vez son apropiados por ellas. De ahí que —señala CALLEJO (1995: 93)— «Lo que básicamente se apropia a través del consumo son las condiciones de existencia».

El reto que tienen hoy planteadas las sociedades, cuanto más desarrolladas, en mayor medida, es cómo hacer frente a la crisis de sociedad que tenemos, donde el consumidor no sabemos si, en definitiva, es producto —como dice BAUMAN (2007)— o productor de su propias necesidades en la forma de recurrente insatisfacción que necesitan ser continuamente satisfechas. Dice L. E. ALONSO (2005) que en el acto de consumir, por su compleja trama sustantiva-imaginativa, se da un agotamiento recíproco del que consume y de lo que es consumido en el acto mismo de consumir, dado que no hay límites a consumir.

La sociedad llamada de consumo, señala por otro lado J. M. MARINAS (2002), ha consolidado un repertorio de estilos de vida que borran las formas de identidad del productivismo y las sustituyen por otras más versátiles. Estas nuevas formas de cultura consumista han forjado a su vez nuevos procedimientos de estructuración del consumo consistente en su carácter improductivo, basado en el triunfo del simulacro y bajo una idea nueva de sujeto como carente de límites. Esta otra caracterización del consumo va acompañado en sus tres dimensiones de sus respectivos discursos. El consumo no productivo responde a un deseo de diferenciación social que estará en función de las capacidades que tienen los sujetos de estar en posiciones diferenciales de ostentación. La función del discurso que promueve esta forma de consumo es legitimar la segmentación social. Al consumo de simulacro como estrategia de representación social le avala un discurso que oculta la verdadera función que desempeña de exclusión social. «La construcción de simulacros diferenciadores acaba por producir un efecto real: marca barreras de acceso a los nuevos bienes entre grupos de sujetos, entre mundos de vida, entre áreas geopolíticas como segregados, diferenciados, no equiparables». La denegación es finalmente la forma que adopta la incapacidad de reconocimiento de los límites y de los recursos de los propios sujetos ante el apabullante mundo del consumo (MARINAS, 2002: 61-62).

Si, como vemos, en el momento actual el consumo ha llegado a ser un elemento primordial en la construcción de las identidades sociales, los estilos de vida pero también de la fragmentación del discurso solidario común, una sociedad que no reflexione sobre sus formas de consumo está abocada a perder el control de lo que de positivo y negativo hay en él para el bienestar colectivo. Y es que, como nos enseña Luis Enrique ALONSO (2008), una sociedad sin consumo no es posible, pero una sociedad centrada sólo en el consumo mercantil corre el peligro de convertirse en simulacro, de degradarse «hasta convertirse en un simple agregado de egoísmos excluyentes». Ante el riesgo de que la sociedad esté al servicio del consumo en lugar de que el consumo esté al servicio de la sociedad se hace necesaria la reflexión ciudadana, la participación de los actores sociales y la educación sobre el sentido de las cosas, de las que el consumo es el vehículo mediador. El consumo reflexionado puede ser —como nos recuerda ALONSO DE AMARTYA SEN— «una forma racional de desarrollo de las capacidades humanas generales» (ALONSO, 2008).

Mediante la reflexión colectiva de lo que conviene al interés común surge la figura del nuevo consumidor, que es responsable, interesado en la seguridad, la simplicidad, los efectos sobre la salud, la buena relación calidad/precio, entre otros, contraponiéndose a cualquier figura anterior de un consumidor absolutamente dominado o absolutamente libre. Pero este nuevo consumidor es imposible de manera individual y aislada. Con buen criterio propone ALONSO que «Sólo pensado y construido desde el ámbito de lo global [puede el consumidor] tener una realidad consistente [...] Sólo la participación, la educación, la movilización social y el conocimiento de nuestro ámbito real de elección en el mercado» pueden llevar adelante un modelo emancipado de consumidor que tenga en cuenta al mismo tiempo al conjunto de la ciudadanía mundial y el necesario respeto al medio ambiente (17) .
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	 (1) 

	Utilizando el imaginario de E. CASSIRRER (1979), el consumo estaría constituido por dos dimensiones discursivas: materialidad y sentido, representados por las señales y los símbolos, que corresponden a niveles diferentes del discurso: una señal es una parte del mundo físico del ser; un símbolo es una parte del mundo humano del sentido. Las señales son operadores; los símbolos son designadotes. La referencia a M. MAUSS se toma de ALONSO (2005: 30).


	 Ver Texto 




	 (2) 

	Para una visión de la evolución del trabajo en la fase de industrialización madura, véase M. AGLIETTA (1979), y de las formas que adopta a partir de su racionalización taylorista, cfr. L. FINKEL (1999).


	 Ver Texto 




	 (3) 

	Si bien, donde se pueden encontrar unos antecedentes consistentes del Estado de bienestar en épocas tempranas del siglo XX es en Suecia. Dirigidos por los socialdemócratas, quienes a partir de 1917 empiezan a jugar un rol importante en la política de ese país y desde 1932 la dominan una serie de Leyes y otras medidas llevaron a una situación tal de bienestar que se dio en llamar a su experiencia «El modelo sueco de economía».
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	 (4) 

	Uno de los mecanismos que influye de manera decisiva en la conformación de un imaginario social proclive al consumo está en la publicidad. J. M. ARRIBAS lo explica bien al señalar que «la publicidad se abre paso en el imaginario social con un discurso que atribuye a la industria y al avance tecnológico la capacidad de hacer llegar a todos sus productos» (ARRIBAS, 1994).
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	 (5) 

	BAUMAN lo explica bien —siguiendo a Pierre BOURDIEU en esto— cuando culpa a la política de desmantelamiento del sistema de regulación normativa de la pérdida del viejo canon; dice: «la coerción ha sido ampliamente reemplazada por la estimulación; los patrones de conducta obligatorios, por la seducción; la vigilancia de comportamiento, por las relaciones públicas y la publicidad, y la regulación normativa, por el surgimiento de nuevos deseos y necesidades» (2007: 124).


	 Ver Texto 




	 (6) 

	Utilidad entendida como la capacidad abstracta de un bien para satisfacer las necesidades humanas.


	 Ver Texto 




	 (7) 

	Cita de Marcuse resumida de la referencia más amplia de ALONSO y CALLEJO (1994: 114).


	 Ver Texto 




	 (8) 

	La cultura de la satisfacción es el título mismo de la obra de J. K. GALBRAITH editada en castellano por ARIEL en 1992.


	 Ver Texto 




	 (9) 

	Para el desarrollo de lo que sigue nos hemos basado, además de las consultas de las obras de los autores referenciados, en dos textos importantes para lo que aquí tratamos, el de I. BARROSO (2005) y en particular el de C. SOLDEVILLA (2001).


	 Ver Texto 




	 (10) 

	Una manera de entender este punto es comparándolo con las pautas de consumo precapitalistas que eran fundamentalmente distintas (en cualidad) y menores (en cantidad) a las actuales. Hay quien incluso renuncia a hablar de consumo (en un sentido pleno) en sociedades precapitalistas o primitivas, como hemos visto, ya que funciona mucho más el intercambio natural (trueque) o la satisfacción de sólo necesidades fisiológicas (este punto es discutible).


	 Ver Texto 




	 (11) 

	La exposición de los contenidos sustantivos que hacemos de los autores clásicos no responden a un desarrollo cronológico sino atendiendo a cierta lógica argumentativa con vistas a la explicación final que se pretende.


	 Ver Texto 




	 (12) 

	Nos referimos aquí al MARX tardío, al de El Capital (1867).


	 Ver Texto 




	 (13) 

	Aunque este extenso volumen contiene de hecho algunas ideas filosóficas importantes, en realidad supone una contribución fundamental a la sociología cultural y al análisis de múltiples implicaciones sociales más allá de los aspectos económicos.


	 Ver Texto 




	 (14) 

	La muta, dice Canetti, «Consiste en un grupo de hombres excitados que nada desean con mayor vehemencia que ser más» (CANETTI, 1994: 95).


	 Ver Texto 




	 (15) 

	Para una visión rigurosa del pensamiento crítico de la Escuela de Frankfurt, cfr. RODRÍGUEZ IBÁÑEZ, 1978.


	 Ver Texto 




	 (16) 

	Primo de Rivera impulsará uno de los primeros experimentos europeos de utilización de una política keynesiana para estimular la actividad económica (BELFORD, en ARRIBAS, op. cit., 153).


	 Ver Texto 




	 (17) 

	Son tantas las ideas que me sugiere y comparto con L. E. ALONSO en este final de texto que en los últimos párrafos entremezclo citas textuales junto a otras ideas no literales suyas a las mías propias que, con toda seguridad, por su influencia, comparten identidad. Son tomadas sobre todo de su último inédito aún pero referenciado como ALONSO (2008) por estar en imprenta.


	 Ver Texto 
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I.  INTRODUCCIÓN

Es claro que la marca constituye hoy en día el principal instrumento publicitario de una empresa. La elección de la misma no sólo debe obedecer a criterios estéticos y mercadotécnicos, sino que debemos someterla a un exhaustivo control jurídico si pretendemos que la misma goce de la tan preciada protección que le otorga la Ley.

Como en cualquier otra materia, el ordenamiento jurídico español en materia de marcas está conformado por normas de distinta procedencia: nacional, comunitaria e internacional. La vigente norma básica nacional es la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, desarrollada por el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, surgida de la necesidad de adaptar la normativa nacional en materia de marcas a la Primera Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988. También de origen comunitario es el Reglamento 40/1994, de 20 de diciembre, que implanta el sistema comunitario de marcas, con la creación de la marca comunitaria (con efectos en el conjunto de la Comunidad Europea) y la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), cuya sede reside en la ciudad española de Alicante. Dentro de las normas internacionales vigentes en España que regulan el derecho de marca destacan, con sus respectivas revisiones y enmiendas, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (de 20 de marzo de 1883); el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, establecido en 1891, regido en virtud del Arreglo de Madrid (1891) y del Protocolo de Madrid (1989), y administrado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con sede en la ciudad suiza de Ginebra; el Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957, que adopta una clasificación común de productos y servicios para el registro de las marcas (Nomenclátor); el Tratado sobre el Derecho de Marcas, de 27 de octubre de 1994, y, finalmente, el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (ADPIC), de 1994.

Una de las primeras cuestiones que un empresario debe plantearse es el ámbito geográfico en el que la marca va a operar. La determinación de dicho ámbito le llevará a elegir el ámbito de protección más adecuado para su marca: nacional, comunitario o internacional. En España, gracias a la aplicación de las normas comunitarias y de las normas suscritas en los tratados internacionales, se puede registrar una marca en tres ámbitos de protección distintos. Esto nos conduce a la existencia y convivencia de tres tipos de marcas: la marca nacional (con vigencia en el territorio español), regulada por la Ley 17/2001, de Marcas, y normas de desarrollo; la marca comunitaria (con vigencia en toda la Comunidad Europea), regulada por el Reglamento 40/1994, de Marca Comunitaria, y, por último, la marca internacional, regulada dentro del Sistema de Madrid, y que ofrece al propietario de una marca la posibilidad de protegerla en varios países (miembros de la Unión de Madrid) mediante la presentación de una solicitud única directamente en su propia oficina de marcas nacional o regional, con los mismos efectos que una solicitud de registro o el registro de una marca efectuado en cada uno de los países designados por el solicitante.

En estas páginas nos vamos a centrar únicamente en los límites legales existentes para que un determinado signo tenga acceso al registro que le confiera protección en todo el territorio español (marca nacional). Para ello trataremos de analizar los artículos pertinentes de la vigente Ley de Marcas, interpretándolos conforme a la jurisprudencia tanto nacional, como europea, dado que esta normativa es prácticamente una transcripción de una norma de armonización comunitaria (la Primera Directiva 89/104/CEE), completándola con las valiosas aportaciones de prestigiosos autores que han estudiado en profundidad esta materia.

II.  LÍMITES LEGALES EN LA ELECCIÓN DE LA MARCA ESPAÑOLA: LAS PROHIBICIONES DE REGISTRO CONTENIDAS EN LA LEY DE MARCAS

La Ley de Marcas dedica el Título II a definir el concepto de marca (Capítulo I) y las prohibiciones de acceso de determinados signos a su registro como marcas (Capítulos II y III).

En concreto, el Capítulo II (art. 5) establece las denominadas prohibiciones absolutas o causas absolutas de denegación de registro. Un signo inmerso en alguna de estas causas de prohibición deberá ser rechazado de oficio por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), organismo de la Administración encargado de examinar las solicitudes de registro de marcas y de otorgar la protección del mismo a sus titulares. Si a pesar de ello consiguiera acceder al registro o le sobreviniera alguna de estas causas, su registro sería nulo, pudiéndose ejercitar contra el mismo la acción de nulidad, la cual es imprescriptible.

El Capítulo III (arts. 6 a 10) regula las prohibiciones relativas o causas relativas de prohibición de registro, en base a las cuales (salvo las excepciones que veremos) la OEPM no denegará de oficio la inscripción, valorándolas tan sólo cuando exista oposición de tercero. Si un signo sobre el que recayera algún tipo de prohibición relativa llegara a tener acceso al registro, éste sería anulable, prescribiendo esta acción a los cinco años de su tolerancia de uso.

La OEPM señala como requisitos de validez de una marca los tres siguientes: distintividad, licitud y disponibilidad. La ausencia de cualquiera de los dos primeros requisitos determina una causa absoluta de denegación de la solicitud de registro de una marca (prohibiciones absolutas del art. 5 de la Ley de Marcas), mientras que la carencia de disponibilidad lleva aparejada una causa relativa de denegación (prohibiciones relativas de los arts. 6 a 10 de la citada Ley) (1) .

III.  PROHIBICIONES ABSOLUTAS

Las prohibiciones absolutas para registrar una marca vienen recogidas en el art. 5 de la Ley de Marcas.

Esta normativa es prácticamente una transcripción de la Directiva 89/104/CEE. Las letras a, b, c y d del art. 5.1 coinciden sustancialmente con las letras a, b, c y d del art. 3.1 de la Directiva.

Este art. 5 viene a enumerar en su punto primero una serie de signos que no podrán registrarse y que deberán ser rechazados de oficio por el organismo registrador, sin necesidad de mediar oposición de tercero. Los puntos segundo y tercero del citado artículo constituyen sendas excepciones a la prohibición para determinados tipos de signos inicialmente prohibidos (los contenidos en las letras b, c y d del apartado 1) cuando dichos signos, bien en solitario, bien en conjunción con otros de ese mismo tipo, otorguen a la marca suficiente carácter para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las prohibiciones absolutas en que puede incurrir un signo para ser considerado legalmente como marca, tienen su origen básicamente en alguno de estos dos tipos de causas: causas inherentes a su propia condición o naturaleza, que lo hace impropio para ser considerado como marca (letras a, b, c, d y e), y causas fundamentadas en cuestiones de interés general, que aconsejan que no sea admitido como tal (letras f, g, h, i, j y k). Dentro del primer tipo de causas está la imposibilidad de representación gráfica del signo (letra a) y la ausencia de carácter distintivo (letras a, b, c, d y e). Entre las segundas, nos podemos encontrar como causas: la contravención de la Ley, el orden público o las buenas costumbres (letra f), y el interés general de proteger, por un lado, a un tipo determinado de colectivo (el público o consumidor, en el caso de la letra g, o el productor de un determinado tipo de productos, en el caso de la letra h), o, por otro lado, de proteger determinados signos oficiales nacionales, internacionales o de interés público (letras i, j y k).

A continuación vamos a estudiar cada una de las letras que contiene el art. 5.1 de la Ley de Marcas. Las letras finales (i, j y k) las estudiaremos en conjunto, por basarse en una misma causa de prohibición y tener un similar tratamiento jurídico.

1.  Art. 5.1.a

Según este precepto, no podrán registrarse como marca los signos que «no puedan constituir marca por no ser conformes al art. 4.1 de la presente Ley».

El art. 4.1 de la Ley de Marcas establece el concepto de marca: «Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras».

El art. 4.2 indica con carácter enunciativo qué signos pueden constituir una marca: palabras, imágenes, figuras, símbolos, dibujos, letras, cifras, formas tridimensionales, sonidos o cualquier combinación de los mismos.

La OMPI  (2) , por su parte, clasifica los diversos signos capaces de constituir una marca de la siguiente manera:


	
— Signos visibles: 
	
• Marcas tridimensionales. 

	
• Marcas de color. 

	
• Hologramas. 

	
• Lemas publicitarios. 

	
• Títulos de películas y libros. 

	
• Signos animados o de multimedia. 

	
• Marcas de posición. 

	
• Marcas gestuales. 





	
— Signos no visibles: 
	
• Marcas sonoras. 

	
• Marcas olfativas. 

	
• Marcas gustativas. 

	
• Marcas de textura o táctiles. 







Pero para que cualquiera de estos signos pueda admitirse como marca en el ordenamiento jurídico español debe cumplir los dos requisitos que señala el art. 4.1 de la Ley de Marcas: susceptibilidad de representación gráfica y capacidad distintiva.

La susceptibilidad de representación gráfica es la cualidad consistente en que el signo «pueda ser descrito e identificado según las propiedades del plano o la escritura» (3) .

Deriva del principio de inscripción registral y se basa en el principio de seguridad jurídica: «las autoridades encargadas de la institución registral, los otros operadores económicos y los consumidores en general han de tener la posibilidad de conocer con exactitud el objeto al que se confiere protección, a fin de cumplir adecuadamente con sus responsabilidades, los primeros; de ejercitar sus derechos sin invasión de los del titular de la marca, los segundos; y de seleccionar, los terceros, los productos y los servicios en función de su procedencia en un régimen de abierta competencia»  (4) .

Este requisito, aparentemente obvio, se encuentra actualmente en tela de juicio, siendo especialmente difícil de determinar en los llamados signos no visibles. En relación con este tipo de signos, el TJCE declaró en su Sentencia del caso Sieckmann (5) , que podían constituir marca los signos que no fueran percibidos visualmente, siempre que pudiesen ser objeto de «una representación gráfica clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva» (6) .

El otro requisito para que una marca sea considerada como tal es el de su carácter distintivo. Podemos definirlo como la cualidad que permite que la marca sea apta para diferenciar en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra.

Considero interesante analizar brevemente la existencia de estos requisitos de validez en unos tipos de signos en concreto, como son las marcas olfativas, las marcas sonoras, las marcas de color y las marcas tridimensionales. En el caso de las marcas no visibles (olfativas y sonoras) el problema principal que se plantea es el de la susceptibilidad de representación gráfica, mientras que en el caso de las marcas visibles (de color o tridimensionales) el principal escollo lo representa la existencia o no del carácter distintivo.

Marcas olfativas. El TJCE se pronunció sobre este tipo de signos en la ya citada sentencia del caso Sieckmann, en el que se juzgaba la validez de un signo olfativo consistente en una fórmula química (cinamato de metilo), la cual se complementó con el depósito de una muestra de olor en un recipiente y una descripción del mismo como aroma balsámico-afrutado con ligeras reminiscencias de canela. Las conclusiones del Tribunal fueron que «en el caso de un signo olfativo, el requisito de la representación gráfica no se cumple mediante una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una muestra del olor en cuestión ni una combinación de dichos elementos» (7) , alegando básicamente la falta de claridad, precisión y objetividad de estos sistemas de representación.

La justicia europea tuvo otra oportunidad de pronunciarse sobre la validez de este tipo de marcas en la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 27 de octubre de 2005, asunto T-305/04, en el que se juzgaba la validez como marca de un signo descrito como «olor a fresa madura» en combinación a una imagen. Nuevamente, el fallo se decantó en contra de la viabilidad de dicha descripción para representar gráficamente el signo, basándose en la falta de univocidad, claridad, precisión y objetividad de la misma, ya que al ser el olor de las fresas diferente según las variedades, necesariamente existiría un desfase entre la descripción escrita y el olor real. No obstante, el Tribunal no excluye la posibilidad de que un signo de esta naturaleza pueda ser objeto de una descripción que lo represente gráficamente de una forma válida (8) , si bien, constata la falta de existencia de un código internacional de clasificación de los olores que permita identificar de una forma inequívoca un signo olfativo asignándole un determinado código, tal como ocurre con los colores o la reescritura musical (9) .

Otro caso interesante lo constituye la Resolución de la Sala Segunda de la OAMI, de 11 de febrero de 1999, que en este caso admitió una marca olfativa para representar pelotas de tenis bajo la descripción «olor a hierba recién cortada», basándose en que este olor era reconocido inmediatamente de una forma inequívoca por todo el mundo y que, por tanto, dicho signo olfativo cumplía con el requisito de la representación gráfica para ser considerado válidamente como marca (10) .

En conclusión, para admitir la validez de un signo olfativo como marca, será necesario atender al caso concreto. El principal escollo para su admisión lo constituye la necesidad de su representación gráfica. Ésta no se consigue a través de una fórmula química ni mediante el depósito de una muestra de olor (caso Sieckmann). Mientras no exista un método para identificar de manera generalmente admitida un signo olfativo (código de clasificación internacional), la única forma de representación gráfica susceptible de ser admitida es la descripción verbal del olor. Pero tal descripción ha de ser unívoca, clara, precisa y objetiva (casos «olor a fresa madura» y «olor a hierba recién cortada», antes citados). Estos caracteres determinantes de la validez de la descripción verbal (univocidad, claridad, precisión y objetividad) los marcará el grado de conocimiento previo del signo en la comunidad concreta en el que vaya a desplegar sus efectos. Cuanto menos elevado sea el conocimiento del signo en dicha comunidad, mayor dificultad para describir verbalmente de forma inequívoca el signo, y viceversa, «siempre que el signo olfativo solicitado pertenezca al saber de la comunidad concreta, podrá representarse gráficamente a través de una mera descripción» (11) .

Marcas sonoras. La susceptibilidad de representación gráfica de un sonido tiene menor dificultad que la de cualquier otro signo no visible, aunque tampoco ha estado exenta de polémica.

En principio, un sonido se puede representar mediante cualquier forma, entre las que podemos enumerar: una notación musical; una descripción escrita en forma de onomatopeya; una descripción escrita de otra forma; una representación gráfica como, por ejemplo, un sonagrama; un soporte de sonido anexo a la solicitud de registro; una grabación digital que se puede escuchar a través de Internet, o una combinación de todas estas posibilidades.

El TJCE, en la Sentencia del caso Shield Mark (12) , en referencia a un signo sonoro, no admite que el mismo se represente: mediante una descripción escrita, mediante la expresión de que el mismo está formado por las notas musicales de una obra musical conocida, mediante una onomatopeya o por una sucesión de notas musicales sin mayor precisión. Nuevamente, habrá que acudir al caso concreto, en el que el juzgador habrá de valorar las circunstancias concurrentes aunque, no obstante, de manera general, una forma admitida para representar el sonido la constituye un pentagrama, en el que figure su clave, compás, notas musicales y silencios (13) .

Marcas de color. Sobre la posibilidad de representación gráfica de este tipo de marcas, el TJCE, en su Sentencia del caso Libertel Groep (14) , indica que este requisito «no puede satisfacerse mediante la simple reproducción en papel del color de que se trate, pero puede cumplirse mediante la designación de este color con un código de identificación internacionalmente reconocido».

Como antes se advirtió, en relación a este tipo de signos, de naturaleza visible, el problema principal no reside en su posibilidad de representación gráfica, sino más bien, en la apreciación de su carácter distintivo.

Según la jurisprudencia europea, manifestada principalmente en las sentencias que resolvieron los asuntos Libertel Groep y Chiemsee (15) , el color por sí solo suele ser impropio para distinguir productos. La existencia de carácter distintivo previo al uso es prácticamente imposible, por lo que sólo mediante el uso continuado del color se podría alcanzar la distintividad requerida (distintividad sobrevenida), siempre que el número de productos o servicios para los que se solicitara la marca fuera muy limitado y el mercado de referencia muy específico.

En el caso de combinaciones de colores delimitados por formas, es preciso analizar si el consumidor medio sería capaz de percibir como una indicación de origen la combinación de la forma y la disposición de los colores, a la vista de la impresión de conjunto producida por esa combinación. Si el signo estuviera integrado por una combinación de colores usuales con una forma asimismo usual, carecería de carácter distintivo.

Tampoco bastaría para apreciar el carácter distintivo que los colores evocasen en el destinatario de los productos o servicios unas cualidades concretas al margen de su verdadero origen empresarial.

Finalmente, e independientemente de la existencia del carácter distintivo y de la susceptibilidad de representación gráfica, existe la teoría, en aras a la protección del interés general, de que los colores no sean apropiados en exclusiva por parte de ningún empresario, debiendo permanecer libres para su uso en el mercado por cualquiera que los quiera usar (16) .

Marcas tridimensionales. Nuevamente, la polémica sobre la validez de estos signos se circunscribe principalmente al carácter distintivo de los mismos, sobre todo en lo que respecta a las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto.

«Un signo que representa la forma de un producto puede, en principio, constituir una marca, a condición de que, por una parte, pueda ser objeto de una representación gráfica y, por otra parte, sea apropiado para distinguir el producto o servicio de una empresa de los de otras» (17) .


Otra cuestión derivada de la anterior es el alcance del carácter distintivo de estos productos. En opinión del Prof. FERNÁNDEZ-NÓVOA, «la capacidad distintiva de la forma del propio producto es, en principio, más débil que la capacidad distintiva de un signo denominativo o figurativo» (18) . En este mismo sentido se pronuncia la sentencia del TJCE en el caso Procter & Gamble (19) , al indicar que «la percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por la apariencia del propio producto, que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa». Ello se basa en la apreciación de que «los consumidores medios no tienen la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual y, por consiguiente, puede resultar más difícil de acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa» (20) .

No obstante, el mismo Tribunal, en la Sentencia del caso Linde, señala, que a pesar de que el carácter distintivo de una marca constituida por la forma de un producto puede resultar más difícil de acreditar que el de una marca denominativa o figurativa, en su pronunciamiento primero afirma que «para apreciar el carácter distintivo [...] de una marca tridimensional constituida por la forma del producto, no debe aplicarse un criterio más estricto que el que se utiliza para otros tipos de marcas» (21) .

También hay que tener en cuenta que el grado de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios de que se trate (22) , siendo este grado de atención poco elevado tratándose de productos de consumo cotidiano. En estas circunstancias, corresponde al solicitante de una marca demostrar mediante indicaciones concretas y sólidas que los consumidores del mercado afectado no tienen tales costumbres (23) .

La falta de carácter distintivo de una marca no puede quedar invalidada por alguno de estos hechos: precio elevado de los productos respecto a los de la competencia, mayor o menor número de formas similares que ya existen en el mercado e inexistencia en el mismo de formas idénticas a aquella cuyo registro se solicita (24) .

En definitiva, es bastante difícil que una marca tridimensional basada en la forma del producto posea a priori carácter distintivo. Esta dificultad se ve incrementada cuanto más cotidiano sea el producto a representar. A pesar de todo esto, debemos tener presente que el carácter distintivo de este tipo de signos relativos a las formas, puede adquirirse en virtud del uso dado a los mismos, en aplicación del apartado 2 del art. 5 de la Ley de Marcas (25) .

2.  Art. 5.1.b

Según este apartado, no podrán registrarse como marca los signos que carezcan de carácter distintivo.

La primera cuestión que conviene analizar es la doble aparición del carácter distintivo en la Ley de Marcas como causa de prohibición absoluta. En un primer momento aparece en la letra a del art. 5.1, en su remisión al art. 4.1. Volvemos a encontrárnoslo en la letra b del art. 5.1. Ante esta dualidad, se nos plantea la duda de si existe una doble tipificación de la falta de distintividad, o, por el contrario, se trata de una redundancia intrascendente cometida por una negligencia del legislador.

Para el Prof. MARCO ARCALÁ la tesis correcta es la primera, según la cual existirían dos niveles o grados de falta de distintividad: la falta de distintividad en abstracto (letra a) y la falta de distintividad en concreto (letra b)  (26) .

El Prof. FERNÁNDEZ-NÓVOA coincide con esta tesis, la cual basa en la lectura del art. 5.2 de la Ley de Marcas. Este artículo permite una excepción o posibilidad de subsanación de la ausencia del carácter distintivo de la letra b, de la cual carecería la ausencia de distintividad de la letra a. Su diferencia estriba, por tanto, en el grado de prohibición que ambas letras establecen. Por este motivo, denomina a la prohibición de la letra a como prohibición absoluta de grado máximo e insubsanable, mientras que la de la letra b sería una prohibición absoluta de grado mínimo, al poder subsanarse la carencia inicial de carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la marca. Entra aquí en juego la doctrina alemana que contrapone dos conceptos: la capacidad distintiva abstracta (no la poseen los signos que no son aptos para diferenciar ninguna clase imaginable de productos o servicios) y la capacidad distintiva concreta (no la poseen los signos que, aún teniendo capacidad distintiva abstracta, no son aptos para diferenciar los productos o servicios indicados en la solicitud de marca (27) .

Esta misma interpretación es la que vienen siguiendo actualmente las Salas de Recurso de la OAMI, aunque las dificultades para la apreciación efectiva de la falta de aptitud diferenciadora en abstracto han hecho que nunca hasta la fecha se haya llegado a tal apreciación en resolución alguna (28) .

Es por ello que este problema no tenga una fácil solución interpretativa de lege data, proponiéndose soluciones de lege ferenda.

Una vez que hemos intentado descifrar la doble significación del carácter distintivo en la Ley de Marcas, nos centraremos en los criterios que se han establecido para su apreciación, en su acepción como capacidad distintiva concreta.

Del análisis de la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, el Prof. FERNÁNDEZ-NÓVOA (29)  ha extraído las siguientes conclusiones con relación a la apreciación del carácter distintivo de un signo:


	
1. Debe considerarse suficiente que el signo tenga un carácter distintivo mínimo para que no sea aplicable el motivo de denegación. 

	
2. El carácter distintivo del signo sólo puede ser apreciado en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro. La aplicación de este criterio puede traer como consecuencia que una marca solicitada para distintos tipos de productos sea considerada válida para unos y denegada para otros. 

	
3. Al apreciar el carácter distintivo del signo deben tenerse en cuenta las percepciones del público relevante, esto es, el público al que se dirige el producto, constituido por el consumidor de tales productos o servicios. 

	
4. La distintividad de un signo no depende de su originalidad o de su aspecto inhabitual o llamativo, sino de la capacidad de diferenciar productos o servicios en el mercado, en relación con los productos o servicios de la misma clase ofertados por los competidores. 



Son parámetros que ayudan a la apreciación del carácter distintivo de un signo los siguientes: la cuota de mercado poseída por la marca; la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca; la importancia de la inversiones hechas por la empresa para promocionarla; la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca; las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales (30) .

3.  Art. 5.1.c

Esta letra contempla la prohibición de los signos descriptivos: aquellos que proporcionan al público información directa acerca de las propiedades y características de los productos o servicios que representan.

Es conveniente diferenciarlos de los signos sugestivos: los que informan de manera indirecta sobre las características o propiedades del producto o servicio, y que, por tanto, obligan al usuario a realizar un esfuerzo intelectual o imaginativo.

Esta prohibición se fundamenta en la necesidad de mantener disponibles determinadas denominaciones para que puedan ser usadas libremente por cualquier empresario para definir sus productos.

La letra c del art. 5.1 de la Ley de Marcas no establece un número determinado de signos descriptivos prohibidos. Es más, deja abierta la prohibición a cualquier signo que pueda servir en el comercio para designar cualquier característica del producto o servicio. No obstante, señala, a título ilustrativo: los signos que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o servicio que representan

4.  Art. 5.1.d

Recoge la prohibición de los signos habituales.

Existen dos posibles líneas de interpretación de esta prohibición. Por un lado, según una de estas interpretaciones, bastaría con que existiera una relación general entre el signo habitual y los productos o los servicios a que se refiere la marca para que operara la prohibición contemplada en este artículo (interpretación amplia). Según otra interpretación, no bastaría dicha relación general, sino que sería precisa una relación específica con tales productos o servicios (interpretación restrictiva). Para resolver esta diatriba, el Tribunal Federal de Patentes de Alemania presentó una cuestión prejudicial ante el TSJCE (caso Merz & Krell), a la que el Tribunal sentenció que para que opere esta prohibición no puede hacerse abstracción de los productos y servicios que se pretenden distinguir con la marca, denegando tal prohibición el acceso al registro de los signos que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca, independientemente de que puedan describir o no las cualidades o características de esos productos o servicios (31) .

5.  Art. 5.1.e

Contempla las prohibiciones de los signos constituidos exclusivamente por determinadas formas, como son:


	
— La forma impuesta por la naturaleza del propio producto. 

	
— La forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico. 

	
— La forma que da un valor sustancial al producto. 



1. Prohibición relativa a los signos constituidos por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto.

El fundamento de esta prohibición, como señala el Prof. FERNÁNDEZ-NÓVOA, está fuertemente relacionada con las prohibiciones de establecer una marca sobre signos genéricos o usuales, evitando que se constituya un derecho exclusivo e ilimitado por parte de una persona o empresa sobre un signo constituido exclusivamente por la forma que la propia naturaleza del producto impone al mismo, ya que de otro modo se mermaría la posibilidad de que los competidores pudieran libremente poner en el mercado dicho producto, al ser imposible diferenciar la marca registrada del propio producto representado. Siguiendo al citado profesor, esta prohibición no se extendería «a las formas consistentes en la representación singular y arbitraria de un producto o envase», ni a las «representaciones sugestivas de la forma de un producto o envase», es decir, cuando «la forma objeto de la solicitud de marca recuerde, en mayor o menor medida, la forma habitual de un producto o de un envase» (32) .

2. Prohibición relativa a los signos constituidos por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.

Esta prohibición tiene como finalidad evitar que se pueda registrar como marca una forma que se ha implantado como consecuencia de la aplicación de un proceso tecnológico, y cuya protección merecería quedar amparada por el derecho de patentes, y no por el derecho marcario, ya que este último otorgaría una protección prácticamente ilimitada en el tiempo, que chocaría frontalmente con la anhelada divulgación que se pretende conceder a todo proceso tecnológico en aras del interés general (33) .

La existencia en el mercado de formas técnicas alternativas a la que se pretende registrar y que permitan desarrollar el producto a los competidores no evita la aplicación de la prohibición contenida en este artículo (34) .

3. Prohibición relativa a los signos constituidos por la forma que da un valor sustancial al producto.

Si la prohibición anterior pretendía distinguir el derecho de marcas y el de patentes, esta última prohibición de la letra e del art. 5.1 de la Ley de Marcas quiere establecer los límites entre el derecho de marcas y el derecho de dibujos y modelos.

El fundamento de esta prohibición estriba en que la forma otorgada al producto ejerce en el consumidor un atractivo mayor por su estética que por su diferenciación respecto al mismo producto de la competencia. Es decir, prima más la utilidad estética del signo que su carácter distintivo.

Según el Prof. FERNÁNDEZ-NÓVOA, «esta prohibición afecta singularmente a aquella clase de productos en los que la apariencia estética incide de manera directa sobre la valoración positiva del producto por parte de los consumidores». La prohibición no afectará, por tanto, en palabras del citado Profesor, a aquellos productos «en cuya valoración por parte del público no influye perceptiblemente la forma externa», por lo que para determinar si una forma concreta está prohibida o no, «habrá que indagar cuál es el papel que la correspondiente forma desempeña en la realidad del mercado». Concluye con respecto a este inciso final de la letra e que «cuanto más atractiva resulte una forma tridimensional, tanto más probable será que la forma no pueda registrarse como marca» (35) .

Conviene, por último, tener presente que no es posible convalidar en virtud del uso que se hubiera hecho del signo las prohibiciones contenidas en la letra e, aunque el mismo hubiese alcanzado notoriedad en el mercado (36) .

6.  Art. 5.1.f

Este apartado de la Ley recoge la prohibición de los signos contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.

En primer lugar, intentemos aproximarnos a una definición de estos conceptos jurídicos protegidos que son la Ley, el orden público y las buenas costumbres.

El término ley podemos entenderlo desde una triple perspectiva: solamente en sentido material, es decir, como norma jurídica que regula de manera general una pluralidad de casos, con independencia del órgano que la haya dictado; solamente en sentido formal, cuando la misma haya sido dictada por el órgano legislativo, y, por último, como una conjunción de ambos sentidos, material y formal, cuando habiendo sido dictada por el órgano legislativo afecte a una pluralidad de casos. La elección de un criterio u otro nos llevará a aplicar las prohibiciones de una manera más o menos estricta (37) .

Por orden público podemos entender al «conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en una época determinada» (38) .

Las buenas costumbres son «principios básicos de orden político, social, moral o económico que informan nuestra Sociedad, Cultura o modo de vida» (39) . «Han de asimilarse a la moral en el sentido de la conducta moral exigible y exigida en la normal convivencia de las personas estimadas honestas» (40) .

«El término orden público y moral (o buenas costumbres) constituye en realidad un mismo concepto: el orden público constitucional» (41) .


En resumen, los conceptos protegidos por este apartado de la Ley de Marcas, son conceptos jurídicos indeterminados, los cuales no están definidos unívocamente y son muy susceptibles a los cambios generacionales, lo que determina que exista una subjetividad muy amplia a la hora de aplicar esta prohibición por parte de los examinadores o juzgadores del signo que se pretende elevar al registro.

La prohibición alcanza a los signos contrarios a estos conceptos antes analizados. Dada su indeterminación, la casuística sobre signos contrarios es abundante: signos atentatorios contra la dignidad de la persona y la infancia, signos antidemocráticos, signos evocadores de la drogadicción, la violencia, la falta de respeto al medio ambiente, signos contrarios a la dignidad de los sexos, a la libertad religiosa, signos que supongan un uso inapropiado de efigies o símbolos de culto, signos zafios, provocadores, burdos o de mal gusto (palabrotas) (42) .

LOBATO clasifica las marcas contrarias al orden público en cuatro categorías: marcas obscenas, marcas que contienen símbolos religiosos, marcas contrarias al orden político o democrático, marcas contrarias a la dignidad de la infancia o de la mujer (43) .

Son interesantes las apreciaciones del Prof. FERNÁNDEZ-NÓVOA cuando distingue la existencia de unos signos que por sí mismos resultan inadecuados para representar válidamente una marca conforme a esta prohibición, independientemente de la clase de productos a los que se apliquen. Tal sería el caso de la denominación de una droga o los que vulnerasen los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente en lo que se refiere a la infancia, la juventud y la mujer (tal como recoge el art. 3.a de la Ley General de Publicidad). Por otro lado, existen otros signos que, siendo válidos para unas clases de productos o servicios, resultarían impropios para representar otras clases. Ejemplo de esto puede ser el caso de una cruz, signo vinculado con la religión cristiana, válida para distinguir determinadas publicaciones religiosas, pero inadecuada a todas luces para distinguir, por ejemplo, ropa interior. Por último, la sensibilidad del público destinatario de los productos representados por el signo también determina la mayor o menor permisividad. Cuanta mayor sea la amplitud de la clientela, menor será la permisividad. En cambio, si la clientela es restringida y no se caracteriza por su excesiva sensibilidad, la aplicación de la prohibición debería ser más laxa (44) .

En la práctica de la OEPM la prohibición se aplica más a productos que a servicios, debido a que, para la contratación de estos últimos, el consumidor recaba más información, mientras que en los primeros su adquisición es más espontánea e irreflexiva, produciéndose más comúnmente los errores. La aplicación de este criterio trae como consecuencia que se sea más permisivo por parte de la Oficina de Registro de las llamadas marcas en serie (las que se solicitan para la totalidad de las clases contenidas en el Nomenclátor) cuando se trata de distinguir servicios que al tratar de distinguir productos, principalmente cuando se trata de alimentos, donde la protección al consumidor ha de ser más estricta (45) .

Finalmente, hay que tener muy en cuenta que el carácter contrario hay que apreciarlo respecto de las cualidades intrínsecas de la marca y no basarlo en el comportamiento del solicitante de la misma o en el uso que se haya venido haciendo de ella (46) .

7.  Art. 5.1.g

En virtud de este apartado quedan prohibidos los signos que puedan inducir al público a error. Los ámbitos de la prohibición sólo se enumeran a título de ejemplo. Es decir, existe una lista abierta de signos engañosos.

La inclusión del término puedan determina que se interprete esta prohibición en un sentido muy amplio, en aras a la protección del consumidor o usuario. Por tanto, es indiferente, por un lado, la forma del engaño (directa y descriptiva o indirecta y sugestiva), y, por otro, el momento en que este engaño se produzca (engaño inicial o engaño sobrevenido), debiendo rechazarse por igual todos estos comportamientos (47) . Igualmente, el ámbito de esta prohibición debe alcanzar incluso a las indicaciones engañosamente sugestivas (48) .

El uso previo que se haya hecho del signo también puede ser determinante para aplicar la prohibición del mismo (49) .

Otro aspecto a tener en cuenta es el análisis del colectivo potencialmente sufridor del engaño. Como indica claramente la norma, éste no es otro que el público, léase consumidor. Pero este concepto puede resultar demasiado amplio. Para delimitarlo la doctrina viene acudiendo a dos parámetros: el tipo de producto o servicio diferenciado por el signo y el tipo de consumidor. A este respecto, la jurisprudencia comunitaria es clara: en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión (y por extrapolación entendemos que también del riesgo de engaño) «debe tenerse en cuenta al consumidor medio de la categoría de productos de que se trate, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz»; no obstante, «procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada» (50) . Y es que el signo que resulta engañoso a la hora de representar un tipo determinado de productos o servicios, puede resultar arbitrario si representa otro tipo de productos o servicios. Incluso, lo que al público en general puede inducir a error, a un público especializado, al que va destinado el producto representado por la marca, no le engaña lo más mínimo. Debe ser, por tanto, la conjunción de ambos parámetros, tipo de producto o servicio y tipo de consumidor, la que debe tenerse en cuenta a la hora de valorar la existencia o posibilidad del error. En este sentido, podemos afirmar que cuanto menor sea el público destinatario del producto o servicio en concreto, menor también será la probabilidad de engaño (51) .

Es preciso distinguir los casos de engaño de los casos de confusión. El término engaño se refiere a un defecto intrínseco de la marca, mientras que a la confusión se llega a través de la comparación de un signo con otro. La importancia de esta distinción es clara: el engaño trae como consecuencia una prohibición absoluta; la confusión, una prohibición relativa (52) .

En cuanto a la prohibición de signos que puedan inducir a error sobre la procedencia geográfica de un producto o servicio, ésta sólo debe operar cuando la zona geográfica indicada se caracterice por una determinada calidad, reputación u otros aspectos relevantes en la fabricación de los concretos productos o prestación de los servicios que se pretenden diferenciar con la marca (53) . Además, tampoco debe operar la prohibición cuando se trate de indicaciones geográficas que, aunque conocidas, han perdido su significado geográfico o son irrelevantes para los productos que pretenden distinguir (54) .

8.  Art. 5.1.h

Este apartado prohíbe el registro de signos que, aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas, contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica.

Bajo mi punto de vista, el contenido de esta letra constituye una excepción al tratamiento que con carácter general el punto 1 del art. 5 de la Ley de Marcas otorga a la utilización de la procedencia geográfica como elemento integrante de un signo que pretenda alcanzar la calificación legal de marca.

La indicación geográfica se ha llegado a utilizar indistintamente en el mercado con una doble finalidad: expresar la procedencia geográfica de un producto, y manifestar las características del mismo con independencia de su real procedencia por su similitud a los productos que realmente proceden de esa zona geográfica. A la hora de configurar una marca, ambas utilizaciones de la indicación geográfica están prohibidas por la vía de la letra c del art. 5.1 de la Ley de Marcas, por tratarse de signos exclusivamente descriptivos, carentes de carácter distintivo. Además, la segunda utilización, también resulta prohibida a tenor de la letra g del mismo art. 5.1, al constituir una marca engañosa.

No obstante, cabrían vías legales para omitir esas prohibiciones. En primer lugar, contra la prohibición de la ausencia de carácter distintivo, podríamos servirnos de la cláusula contenida en el punto 2 del art. 5 (carácter distintivo como consecuencia del uso) o incluso de la del punto 3 (varios signos inicialmente no distintivos que en conjunción sí adquieran dicha distintividad). Y para no caer en la prohibición de la letra g (marca engañosa), podríamos recurrir al empleo de expresiones deslocalizadoras tales como clase, tipo, estilo u otras análogas, y así evitar el posible engaño sobre la procedencia real del producto.

Pues bien, esto que es posible, en general, para cualquier tipo de productos, el legislador ha querido que no opere para unos productos muy concretos: los vinos y las bebidas espirituosas. Cuando se trate de identificar estos concretos productos, no será admitida como marca cualquier signo que contenga una indicación geográfica para expresar otro hecho distinto al de su efectiva procedencia, aunque se acompañe de las expresiones deslocalizadotas antes indicadas. Se ha querido así otorgar una especial protección a este tipo de productos, evitando, no ya el error en el consumidor (protegido en la letra g), sino el que productos ajenos a estas zonas geográficas se puedan servir de la consolidada reputación que éstas han adquirido en la elaboración de semejantes productos y que otorga a los mismos unas cualidades singulares difíciles de imitar sin detrimento de su calidad, preservando con ello esta reputación.

9.  Art. 5.1, letras i, j y k

Estas prohibiciones que se estudian conjuntamente hacen referencia a signos que reproduzcan o imiten signos y símbolos oficiales o de interés general.

El fundamento de la prohibición estriba, por un lado, en impedir el uso abusivo por parte de un particular al intentar valerse de la reputación del organismo oficial representado e incluso confundir los productos o servicios prestados por el ente oficial con los similares prestados por la empresa privada, aunque no se llegara a producir engaño en el consumidor. También quiere evitarse que los símbolos oficiales resulten desprestigiados o empañen la imagen del ente en cuestión. También está la idea de preservar el interés público de mantener determinados símbolos al margen de un uso empresarial o comercial (55) .

1. Prohibición de signos que reproduzcan o imiten símbolos nacionales.

Hay que decir que esta prohibición se refiere solamente al uso de emblemas, pero no a la denominación de España, de las Comunidades Autónomas, de los Municipios, Provincias y otros entes locales, prohibición que sí se contenía en la normativa marcaria anterior.

Algunos autores opinan que en base a esta ausencia de prohibición, podrían utilizarse estos nombres sin necesidad de autorización previa, aunque con unos límites. Por un lado, no podría usarse la denominación oficial de la entidad o inducir a error sobre la oficialidad del producto o servicio, pues operaría la prohibición de la letra g del art. 5.1. Por otro lado, habría que tener también presente la prohibición de la letra c del art. 5.1, respecto de los signos que se compongan exclusivamente de indicaciones que sirvan para designar la procedencia geográfica del producto o servicio representado (56) .

Otros autores, en cambio, rechazan la posibilidad de utilizar estas denominaciones sin la preceptiva autorización, aplicando directamente la prohibición del art. 5.1.g (57) .

Hay que tener presente que la prohibición engloba tanto la reproducción de los símbolos oficiales, como sus imitaciones, sin entrar a valorar si el signo cuestionable constituye un elemento principal o accesorio de la marca (58) .

2. Prohibición de signos del art. 6 ter del Convenio de París.

Para que pueda operar esta prohibición se exige a los países integrantes del Convenio la notificación de los signos y símbolos protegidos (a excepción de la bandera del país).

3. Prohibición de otros signos de interés público.

Como establece la Disposición Adicional 9.ª de la Ley de Marcas, los órganos competentes de las Administraciones Públicas deberán comunicar a la Oficina Española de Patentes y Marcas los signos que tengan esta consideración de interés público.

La manera de salvar estas prohibiciones es mediante la debida autorización de la entidad cuyo signo se reproduzca o imite. No obstante, para su validez, a pesar de mediar autorización, hay que salvar los escollos del art. 5.1.c (marcas descriptivas) y del art. 5.1.g (marcas engañosas) (59) .

10.  La distintividad sobrevenida del art. 5.2 de la Ley de Marcas

Una vez concluido el análisis del punto 1 del art. 5 de la Ley de Marcas, conviene detenerse en los siguientes apartados antes de finalizar con las prohibiciones absolutas.

El art. 5.2 de la Ley de Marcas recoge lo que viene denominándose con el término anglosajónsencodary meaning  o distintividad sobrevenida.

Al apreciar la distintividad sobrevenida de un signo, la doctrina y jurisprudencia comunitaria señala que deben conjugarse diversos factores:

— El uso de la marca. Principalmente su duración (la intensidad del uso puede contrarrestar una escasa duración). El uso ha debido producirse en España, al menos en una pare sustancial de su territorio. Cabe admitir el uso realizado por persona distinta al titular de la marca, siempre y cuando hubiera mediado el consentimiento de éste o se tratara de su causante.

— La cuota de mercado poseída por la marca dentro del ámbito en el que opera.

— Las inversiones realizadas para promocionar el producto.

— La proporción de los sectores interesados que identifican el producto atribuyéndole una procedencia empresarial gracias a la marca. Dentro de los sectores interesados se engloban tanto consumidores, como distribuidores e, incluso, los competidores, así como Cámaras de Comercio e Industria y otras asociaciones profesionales. Cabe como medio de prueba, además de los informes emitidos por los sectores enunciados, los resultados de sondeos de opinión realizados (60) .

11.  El art. 5.3 de la Ley de Marcas

El art. 5 de la Ley de Marcas concluye con el punto 3. En virtud del mismo podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b, c y d del apartado 1, con la condición de que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del art. 4 de dicha Ley.

Este punto 3, por tanto, constituye una excepción a la prohibición de acceso al registro de los signos carentes de distintividad en sentido concreto (ver comentario al art. 5.1.b), de los signos descriptivos y de los habituales, los cuales podrán gozar de la protección registral si combinados de cualquier forma entre sí salvan el escollo de la ausencia de carácter distintivo que en solitario tenían.

Esta excepción o posibilidad de subsanación es lógica en este tipo de signos, ya que la causa de su prohibición reside en la falta de distintividad. Por tanto, es oportuno que dicha prohibición se esfume, una vez esfumada la causa de la misma. Algo parecido a lo que ocurre con el art. 5.2 al tratar la distintividad sobrevenida.

No debemos olvidar, como ya se mencionó en al apartado correspondiente, que esta excepción o posibilidad de subsanación no opera en el caso de unos signos muy concretos, los de la letra e del art. 5.1. El legislador ha querido que estos signos, cuya cusa de prohibición reside igualmente en una ausencia de distintividad, no lleguen a acceder al registro, aun cuando puedan superar el escollo de la falta de distintividad por su combinación con otros o por su uso anterior a la solicitud de registro.

IV.  PROHIBICIONES RELATIVAS

Las prohibiciones relativas vienen desarrolladas en los arts. 6 a 10 de la Ley 17/2001, de Marcas.

Con carácter general, y con los matices y alcance que se expondrán a continuación, existen limitaciones legales para registrar como marcas los siguientes signos:


	
— Los signos idénticos o semejantes a una marca o nombre comercial anteriores. 

	
— Los signos que identifiquen a una persona distinta del solicitante. 

	
— Los signos que reproduzcan, imiten o transformen cualquier otra creación protegida por derechos de autor o de propiedad industrial. 

	
— El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que identifique con anterioridad a una persona distinta del solicitante. 

	
— La marca titularidad del principal por parte del agente o representante. 



Pasemos a analizar cada una de estas limitaciones.

1.  Signos idénticos o similares a una marca o nombre comercial anteriores

Para analizar el alcance de esta prohibición, tenemos que determinar previamente, por un lado, lo que es una marca o nombre comercial anterior, y por otro, lo que son signos idénticos o similares.

Lo que es una marca o nombre comercial anteriores nos lo revela la propia Ley de Marcas en su art. 6.2. Según éste, marcas anteriores pueden ser:

— Marcas registradas españolas, internacionales o comunitarias que tengan una fecha de presentación o de prioridad anterior a la solicitud de marca objeto de examen. En el caso de marcas internacionales, sólo se tendrán en cuenta aquellas cuyo registro surta efectos en España.

— Marcas registradas comunitarias que reivindiquen válidamente la antigüedad de una marca española o de una marca internacional cuyo registro surta efectos en España. En estos casos, es indiferente que la marca reivindicada haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido.

— Solicitudes de marcas españolas, internacionales o comunitarias a condición de que sean finalmente registradas. Como se observa, se impone la condición para otorgarle el carácter de anterior el que finalmente la marca se registre. En el caso de que no se registrara, la prohibición de registro sería levantada, admitiendo la inscripción de la marca examinada.

— Marcas notorias no registradas. Se trata de marcas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca examinada sean notoriamente conocidas en España en el sentido del art. 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Según este Convenio, se trata de marcas que la autoridad competente española estimare ser notoriamente conocidas en España como «siendo ya marca(s) de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada(s) para productos idénticos o similares». La prohibición alcanzará a la marca que constituya la reproducción, imitación y traducción de la marca notoria, susceptibles de crear confusión, y se aplicará igualmente cuando sea una parte esencial de la marca sujeta a examen la que reproduzca o imite dicha marca notoriamente conocida.

Según el art. 7.2, nombres comerciales anteriores serán:

— Nombres comerciales registrados en España con fecha de presentación o prioridad anterior.

— Solicitudes de nombres comerciales a condición de que sean finalmente registrados.

Para algunos autores, también debe calificarse como nombre comercial anterior el nombre comercial usado no registrado, siempre que su titular pueda probar ese uso con anterioridad, a tenor del art. 8 del Convenio de París, que dispone que «el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio» (61) . Otros autores consideran que ese tipo de nombre comercial no puede protegerse dentro de las prohibiciones relativas, sino solamente a través de la Ley de Competencia Desleal, a excepción del nombre comercial no registrado usado en todo el territorio nacional, el cual goza de la protección de las prohibiciones relativas por ser uno de los supuestos contemplados en el art. 9.1.d de la Ley de Marcas (62) .

En lo que respecta al significado de signos idénticos o similares, hay que acudir a la interpretación que sobre estos conceptos señala la doctrina.

La Ley enuncia cuatro conceptos: identidad de signos, semejanza de signos, identidad de productos o servicios y similitud de productos o servicios.

— Identidad de signos:

«Existe una identidad entre el signo y la marca cuando el primero reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la segunda» (63) . «Mientras la semejanza viene a constituir un concepto jurídico indeterminado [...] la identidad es algo distinto y resulta evidente en el sentido estricto de la expresión por sí misma, se caracteriza por una coincidencia absoluta y exige una recíproca exactitud» (64) .


— Semejanza de signos:

Constituye, como se ha señalado anteriormente, un concepto jurídico indeterminado.

El Tribunal Supremo, interpretando la prohibición contenida en el art. 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre (similar a la establecida en la actual Ley de Marcas), «tiene señalado con reiteración que la semejanza fonética o gráfica ha de manifestarse por la simple prosodia o imagen de los vocablos y, en su caso, de los dibujos, figuras o diseños en pugna, para cuya determinación ha de seguirse el criterio de la unidad gramatical y conceptual indivisible de las marcas en pugna, de suerte que su comparación ha de hacerse partiendo de la totalidad de los términos literales o gráficos de las denominaciones a considerar, sin desintegrar artificiosamente las sílabas o palabras que la componen, sino más bien atendiendo principalmente a la impresión fonética o gráfica que normalmente ha de producir en el público» (65) .

— Identidad de productos o servicios:

«Surgirá cuando la marca posterior y la marca anterior comprendan exactamente determinados productos pertenecientes a una misma clase, o bien una misma clase de productos o servicios en su totalidad, o bien el mismo conjunto de clases de productos o servicios del Nomenclátor internacional» (66) .


— Similitud de productos o servicios:

«A la hora de determinar la similitud de los productos o servicios en conflicto es útil guiarse por las respectivas clases del Nomenclátor internacional en donde tales productos y servicios se ubican. Sin embargo esta regla no es axiomática, puesto que hay supuestos en los que los productos o servicios son similares aunque se sitúen en clases distintas del Nomenclátor internacional [...] o son diferentes aun cuando se ubiquen en la misma clase» (67) .


Un curioso argumento esgrimido por los Tribunales para apoyar la ausencia de similitud de determinados productos es su ubicación claramente diferenciada en los grandes centros comerciales (68) .

Pasemos a continuación a analizar el alcance de la protección jurídica de las marcas y nombres comerciales anteriores.

No podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos (art. 6.1.a) o a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca (art. 7.1.a).

Estos dos supuestos de prohibición, referidos respectivamente a marcas anteriores y a nombres comerciales anteriores, implican una doble identidad: la identidad de los signos enfrentados y la identidad de los productos o servicios a los que tales signos designan.

Los arts. 6.1.b y 7.1.b también prohíben el registro como marcas:


	
1. De los signos que sean idénticos a: 
	
1.1. Una marca anterior que designe productos o servicios similares. 

	
1.2. Un nombre comercial anterior que designe actividades similares a los productos o servicios para los que se solicita la marca. 





	
2. De los signos que sean semejantes a: 
	
2.1. Una marca anterior que designe productos o servicios similares. 

	
2.2. Un nombre comercial anterior que designe actividades similares a los productos o servicios para los que se solicita la marca. 







En estos cuatro supuestos, además de la identidad, similitud o semejanza de signos y productos o servicios en sus respectivas combinaciones, la Ley exige un requisito adicional, cual es que exista un riesgo de confusión en el público. Este riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior o con el nombre comercial anterior, según corresponda.

Por tanto, en los arts. 6 y 7 de la Ley de Marcas se ponen en conexión varios principios. Por un lado encontramos el principio de prioridad registral, según el cual una marca o nombre comercial registrados con anterioridad gozan de protección frente al signo idéntico o similar que accede al registro con posterioridad. Vemos que este principio queda matizado por otro, cual es el principio de especialidad que queda definido por una doble identidad: sólo estará prohibido el acceso a los signos que, siendo idénticos o similares a marcas o nombres comerciales anteriores (principio de prioridad registral), designen productos, servicios o actividades también idénticos o similares (principio de especialidad). Cuando se produzca una doble identidad en sentido estricto, entre las marcas enfrentadas o entre la marca y el nombre comercial anterior (primera identidad) y entre los productos, servicios o actividades designados por dichas marcas o nombres comerciales (segunda identidad), existirá causa de prohibición (arts. 6.1.a y 7.1.a). En cambio, cuando la doble identidad en sentido estricto no se produzca, es decir, se combine identidad de signo con similitud de productos o servicios; semejanza de signo, con identidad de productos o servicios, o, por último, semejanza de signo con similitud de productos o servicios, no operará la prohibición de registro, salvo que se produzca un hecho adicional, que no es otro que el riesgo de confusión (arts. 6.1.b y 7.1.b). Por tanto, fuera de los casos de doble identidad en sentido estricto, sólo se puede prohibir el acceso de una marca al registro cuando la similitud operante sea susceptible de generar un riesgo de confusión en el público, razón por lo que similitud y riesgo de confusión deberán ser analizados en su conjunto.

La Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 31 de diciembre de 2002, en relación con esta materia sentó:

«a) que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto; b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida; c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los Tribunales de instancia apreciar» (69) .


Para evaluar la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas o entre marca y nombre comercial, ha de atenderse al nivel de diligencia estándar existente en la Unión Europea, es decir, la de un consumidor que, además de atento y perspicaz, «se encuentra normalmente informado, lo que le permite reaccionar con circunspección ante informaciones que no son excesivamente precisas» (70) .

Como señalan los arts. 6.1.b y 7.1.b de la Ley de Marcas, el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca o con el nombre comercial anterior.

La jurisprudencia del TJCE interpreta el riesgo de asociación como una variante del riesgo de confusión, el cual puede darse cuando las marcas controvertidas pueden ser percibidas por los consumidores como dos marcas del mismo titular o cuando el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (71) .

Ésta es la interpretación igualmente adoptada por nuestro Tribunal Supremo en la Sentencia de 24 de octubre de 2007, cuando afirma que el riesgo de asociación «no constituye un concepto jurídico autónomo o un criterio alternativo desligado del examen valorativo de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre las marcas confrontadas, porque no es posible su apreciación si no existe por parte del público la percepción de un riesgo de confusión, de modo que se integra en el juicio de confundibilidad de las marcas, como variante o modalidad del riesgo de confusión indirecto, que contribuye a precisar el alcance de éste, y que impide que el consumidor pueda confundir el origen de las marcas atribuyéndolas a una misma empresa o a empresas vinculadas entre sí, al no poder caracterizarse de forma independiente, en sentido no relativo al origen de la procedencia empresarial de la marca, que constituiría una reducción injustificada de la libre competencia» (72) .

Esta interpretación del riesgo de asociación determina que no pueda producirse éste al margen del riesgo de asociación, o lo que es lo mismo, «sin riesgo de confusión no hay riesgo de asociación» (73) .

Las marcas y los nombres comerciales notorios y renombrados registrados tienen un tratamiento especial que merece la pena detenerse a analizar.

Una marca o nombre comercial notorio, como indica el art. 8.2 de la Ley de Marcas, es el generalmente conocido por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. Entre las posibles causas que según este artículo pueden determinar la notoriedad de una marca o nombre comercial están, a título de ejemplo: el volumen de ventas, la duración, intensidad o alcance geográfico de su uso y la valoración o prestigio alcanzado en el mercado.

La Ley distingue las marcas y los nombres comerciales notorios de las marcas y los nombres comerciales renombrados. Aunque ambos tipos de marcas y nombres comerciales se caracterizan por ser generalmente conocidos por el público, es precisamente la menor o mayor amplitud de este público la que determinará que el signo adquiera la condición de notorio o de renombrado. En este sentido, las marcas y nombres comerciales que sólo sean generalmente conocidos por el público al que van destinados los productos o servicios se denominarán notorios, mientras que aquellos que sean conocidos por el público en general, tendrán el carácter de renombrados.

El ordenamiento jurídico otorga una especial protección a este tipo de marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados, sobre los que el principio de prioridad registral opera con mayor fuerza, en perjuicio del principio de especialidad, el cual queda bastante mermado para este tipo de marcas y nombres comerciales, hasta tal punto que «el principio de especialidad y notoriedad de signos anteriores son elementos inversamente proporcionales: a mayor notoriedad menor influencia del principio de especialidad y viceversa, a menor notoriedad mayor intensidad de la regla de la especialidad» (74) . Por tanto, cuando nos encontremos con una marca renombrada, que es la que presenta el grado máximo de notoriedad, no será necesario que concurra la doble identidad de signo, por un lado, y de producto, servicio o actividad, por otro, sino que para que opere la prohibición bastará la identidad o semejanza entre el signo que intenta acceder al registro y la marca o nombre comercial notorio o renombrado, siendo irrelevante su semejanza o no con los productos, servicios o actividades que designen las marcas confrontadas o la marca aspirante y el nombre comercial, respectivamente.

La Ley otorga un tratamiento jurídico diferente a las marcas notorias y a las marcas renombradas, estas últimas con un mayor grado de protección, la cual «se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades» (art. 8.3. de la Ley de Marcas), neutralizando de forma absoluta el principio de especialidad; mientras que, para las marcas simplemente notorias, la prohibición «alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados» (art. 8.2).

La protección de las marcas y nombres comerciales notorios o renombrados ha de circunscribirse a la existencia de alguno de estos riesgos (art. 8.1):

1. El riesgo de confusión. Se trata del supuesto en que el uso de la marca posterior pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de la marca o nombre comercial anteriores. «Esta conexión se producirá si existe la impresión de que este último está vinculado a la producción u oferta de aquellos productos o servicios, o que dicha producción u oferta se realiza con su licencia o patrocinio [...]» y, necesariamente, implicará «la existencia de una proximidad aun mínima entre los productos o servicios para los que se solicite o registre o se utilice la marca posterior y aquellos para los que se ha solicitado o inscrito la marca anterior» (75) .

2. El riesgo de aprovechamiento indebido de la notoriedad o renombre de la marca o nombre comercial. Se produce cuando un tercero intenta valerse de la imagen y mensaje positivo que irradia la marca o el nombre comercial notorio o renombrado transfiriéndola en su beneficio a diferentes productos o servicios, lo que le facilita su promoción comercial.

3. El riesgo de aprovechamiento indebido del carácter distintivo de la marca o del nombre comercial. Se produce normalmente a la vez que el riesgo anterior, al intentarse por parte de un tercero un traslado de la fama o reputación ajenas en beneficio propio.

4. El riesgo de menoscabo de la notoriedad o renombre de la marca o nombre comercial. Acontece cuando la marca o nombre comercial quedan desacreditados o degradados por su asociación con alguna característica inconveniente que posee la nueva marca, como por ejemplo, su mala calidad, su vinculación a productos incompatibles o por producirse una modificación o alteración negativa de la parte denominativa o figurativa de la marca (76) .

5. El riesgo de menoscabo del carácter distintivo de la marca o del nombre comercial. Se produce cuando el uso es de tal naturaleza que puede llegar a romper la vinculación que se establece en el mercado entre la marca y su titular y sus productos o servicios (77) .

Salvo cuando exista riesgo de confusión, en los demás supuestos no se aplicará la prohibición cuando exista justa causa para el empleo de la marca.

En relación con este punto, conviene aclarar que la notoriedad, como excepción al principio de especialidad, es preciso probarla. Para ello podemos valernos de informes y estudios que acrediten factores como el volumen de ventas, la duración, intensidad o alcance geográfico del uso de la marca o nombre comercial notorios y la valoración o prestigio alcanzado en el mercado, que deberán ser valorados oportunamente por el organismo pertinente (78) . El hecho de que el titular de la marca sea muy conocido o que se haya dado mucha publicidad a la marca no significa, por sí solo, que la marca goce de notoriedad y aún menos de renombre (79) .

2.  Signos que identifican a una persona distinta del solicitante

La Ley de Marcas señala dos supuestos en los que opera la prohibición de registro cuando pretenden acceder al mismo como marcas determinados signos que identifican a una persona distinta del solicitante:


	
1. El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca (art. 9.1.a). 

	
2. El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante (art. 9.1.b). 



Los casos más comunes son el intento de registrar el nombre (patronímicos), apellidos, seudónimo, título nobiliario, denominación de personas jurídicas y la imagen (80) .

La finalidad de esta prohibición es doble. Por un lado, pretende evitar que el consumidor incurra en error a la hora de adquirir los productos o servicios que la marca distingue por su identificación con una persona concreta. En segundo lugar, se pretende evitar el aprovechamiento del nombre ajeno (81) .

El solicitante del registro que pretenda registrar una marca consistente en alguno de esos signos deberá contar con la debida autorización de su titular. No obstante, solamente la prohibición del art. 9.1.b se controla de oficio por la Oficina Española de Patentes y Marcas (82) . La prohibición del art. 9.1.a sólo operará mediante la correspondiente oposición del titular del signo. En este sentido, por ejemplo, la práctica de esta oficina permite ab initio, sin necesidad de autorización, que una persona física solicite un nombre y apellidos que no sean los suyos, salvo que los mismos sean de una persona conocida por el público en general. Permite también que una persona física solicite un nombre alusivo a un ente sin personalidad jurídica e incluso de una marca que coincida con una denominación social, siempre y cuando no se acompañe de la siglas de forma social (S.L., S.A., etc.). A una persona jurídica, se le permite registrar su denominación social como marca o, incluso una forma social diferente, práctica que parece criticable (83) .

3.  Signos que reproducen, imitan o transforman cualquier otra creación protegida por derechos de autor o de propiedad industrial

Se contempla en el art. 9.1.c la prohibición de registro de signos que reproduzcan imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por un derecho de propiedad industrial. Por tanto, se trata de dos supuestos diferenciados a proteger: los derechos de autor, por un lado, y los derechos de propiedad industrial, por otro. Entre estos últimos, básicamente, se encuentran los diseños industriales, las denominaciones de origen y los títulos de obtención vegetal. Entre los derechos de autor protegidos destacarían las obras literarias, creaciones artísticas (esculturas, pinturas, dibujos, grabados, tebeos), títulos de obras, nombres de personajes, etc. (84) .

El registro de una marca que reproduzca, imite o transforme una obra sobre la que se ha extinguido su derecho de explotación y que, por tanto, ha pasado al dominio público, atenta contra la Ley, el orden público o las buenas costumbres (derecho constitucional de acceso a la cultura), pues supone una nueva apropiación de dicha obra en detrimento de su uso por todos, razón por la cual debería denegarse su acceso vía prohibición absoluta del art. 5.1.f de la Ley de Marcas (85) .

Igual que sucede con todas las prohibiciones del art. 9.1 de la Ley de Marcas, esta prohibición no operará cuando se disponga de la debida autorización otorgada por el titular del correspondiente derecho.

4.  Nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que identifica con anterioridad a una persona distinta del solicitante

Esta prohibición está contenida en el art. 9.1.d de la Ley de Marcas. Para que pueda producirse esta prohibición, nuevamente se acude al requisito del riesgo de confusión en el público, así como al principio de especialidad, ya que es necesaria la doble identidad o semejanza: identidad o semejanza entre marca y nombre comercial, denominación o razón social, por un lado, e identidad o similitud del ámbito de aplicación de estos últimos y los productos o servicios designados por la marca sujeta a examen, por otro.

Pero debe concurrir otro requisito o condición para que se haga efectiva la prohibición: el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. La prueba de dicha notoriedad o uso recaerá sobre el titular de los signos.

Este último requisito puede suscitar diferentes interpretaciones, que tienen por objeto los conceptos uso o conocimiento notorio, por un lado, y conjunto del territorio nacional, por otro. En cuanto al primer concepto, se plantea la cuestión de si la notoriedad se refiere sólo al conocimiento o también al uso, inclinándonos por la interpretación de que el carácter de notoriedad sólo se refiere al conocimiento y no al uso, bastando que se acredite cualquiera de los dos para que opere la prohibición (86) . Es tan válida la acreditación del uso como la del conocimiento notorio, a pesar de que este último resultará más complejo de probar, ya que implica el conocimiento por parte del público, mientras que para acreditar el uso bastará probar que el signo se ha utilizado en el tráfico económico (87) .

La interpretación del término conjunto del territorio nacional, ha suscitado más controversias. Puede interpretarse en un sentido potencial, es decir, englobando a las personas jurídicas que puedan operar en el conjunto del territorio español por no estar su actuación restringida a una parte del territorio (88) , o, por el contrario, siguiendo un criterio más estricto, entenderse que han de presentarse pruebas del conocimiento o uso verdadero en dicha totalidad del territorio (89) .

Por último, el art. 9.1.d de la Ley de Marcas, en cumplimiento del mandato contenido en el art. 8 del Convenio de París, determina que de esta misma protección se podrán beneficiar los extranjeros amparados por el citado Convenio o por el principio de reciprocidad, siempre que puedan acreditar el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado.

Nuevamente se plantea aquí cuál debe ser el alcance de la extensión geográfica del uso o del conocimiento notorio. Ante la interpretación de que, al no indicarse nada en el precepto, su alcance no debería cubrir necesariamente la totalidad del territorio nacional, debe prevalecer la tesis contraria, ya que de mantener ese otro criterio «existiría una diferencia de trato y agravio comparativo, contrario a la finalidad legal, para idéntica situación fáctica frente al nacional usuario de nombre comercial no registrado a quien se exige un uso del mismo en todo el conjunto del territorio nacional frente al extranjero que le bastaría acreditar la mera y puntual utilización del nombre comercial en cualquier punto de la geografía española» (90) .

Igualmente, aplicando este mismo criterio de igualdad de trato entre nacional y extranjero, entendemos que debe quedar zanjada cualquier controversia en relación a la necesidad de uso o no en España del nombre comercial extranjero. Una importante línea jurisprudencial abogaba por una interpretación amplia del art. 8 del Convenio de París, según la cual no era preciso su uso en España, bastando demostrar su utilización en el país de origen firmante del Convenio (91) . Otra línea jurisprudencial exige el uso efectivo, excluyendo usos ocasionales o aislados (92) . Con la vigencia de la actual Ley de Marcas, la primera interpretación ha de ser desterrada en favor de la línea jurisprudencial que exige el conocimiento notorio o el uso efectivos en España (93) .

5.  Las marcas de agentes o representantes

El art. 10 de la Ley de Marcas prohíbe al agente o representante del titular de una marca el registro de la misma a nombre del agente o representante sin el consentimiento del titular.

Para que se produzca el supuesto contemplado en este artículo han de producirse una serie de circunstancias:


	
1. La existencia de una marca registrada en otro Estado firmante del Convenio de París o miembro de la Organización Mundial del Comercio. 

	
2. La existencia en España de un representante del titular de la marca extranjera que intente registrar a su propio nombre dicha marca. 

	
3. La inexistencia de consentimiento por parte del titular o de otra causa que justifique esta actuación. 



Uno de los principales problemas a la hora de interpretar este artículo es determinar el alcance del término representante, el cual entendemos que debe interpretarse en un sentido amplio, englobando, además de al agente, al cual contempla expresamente la norma, también a cualquier distribuidor, representante de comercio, concesionario, franquiciado o licenciatario (94) . Otro problema a determinar es el de la identidad de las marcas, siendo suficiente la semejanza, no necesariamente la identidad, entre los signos para que opere esta prohibición (95) .

El punto 2 del art. 10 de la Ley de Marcas enumera las actuaciones que el principal puede ejercer contra su representado, que van desde la oposición al registro hasta el ejercicio de las acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación.

V.  CONCLUSIONES

Aquí concluye el análisis de los límites legales que la Ley de Marcas española impone a los signos que quieren acceder al registro para identificar un producto o servicio en el mercado y gozar de la protección que el derecho de marca otorga a los titulares registrales de la marca.

Como se ha podido comprobar, es un tema sobre el que se ha escrito y, sin duda, se seguirá escribiendo, contando hasta la fecha con una profusa y amplia documentación doctrinal y jurisprudencial. Es cierto que, dada la reciente en términos jurídicos, vigencia de la actual Ley de Marcas, prácticamente no existen todavía demasiados pronunciamientos por parte del Tribunal Supremo que tengan como marco jurídico dicha nueva Ley, persistiendo aún los criterios interpretativos de la anterior normativa en los procesos que se iniciaron con su vigencia, muchos de los cuales aún permanecen vivos debido al carácter de último recurso de este Alto Tribunal y la consabida dilación de los procesos judiciales. Con este trabajo hemos querido sintetizar la principal doctrina y jurisprudencia existente hasta la fecha, mucha de la cual, como se ha podido comprobar, corresponde a las altas instancias judiciales de la Comunidad Europea. Junto con ellas y la propia óptica personal sobre el tema, esperamos que estas páginas sirvan de orientación a las personas que se adentran en esta materia, arrojando un poco de luz y presentando las opciones, a nuestro entender, más coherentes con el sistema actual de marcas.

Como indicábamos al principio, el proceso de elección de la marca por parte de una empresa es un proceso complicado, en el que no puede estar exento el análisis jurídico de la misma. La marca constituye el elemento principal de la publicidad de un producto o servicio, y, en muchas ocasiones, el activo principal de una empresa, por lo que es preciso dar pasos firmes en su puesta en escena en el mercado, intentando atar todos los cabos posibles y no dejar flecos que finalmente desbaraten el esfuerzo, principalmente económico, que el lanzamiento de un nuevo producto o servicio significa.

Es práctica empresarial habitual solicitar el acceso al registro de una marca con posterioridad a su efectivo lanzamiento, habiendo empleado ya unos importantes recursos económicos, principalmente ocasionados por el etiquetado y la publicidad del producto o servicio. Estos esfuerzos pueden resultar vanos e incluso acarrearnos mayores gastos, si nos encontramos algún obstáculo a la hora de registrar nuestra ya publicitada marca, bien porque la misma en sí misma adolece de algún defecto que la hace incapaz de acceder al registro (prohibiciones absolutas de registro), bien porque encontramos que la misma es idéntica o semejante a otra ya existente y nos topamos con la oposición de su anterior titular (prohibiciones relativas).

Entiendo que la configuración actual del mercado y el rápido agotamiento de los productos contrastan con la lentitud a veces exasperante de los procesos oficiales de protección de la marca, máxime si es preciso acudir a instancias jurisdiccionales que resuelvan en última instancia. Pero creo también que merece la pena, por parte del empresariado, detenerse a analizar con carácter previo al lanzamiento de un nuevo producto o servicio, sobre la idoneidad jurídica de la marca elegida, sirviéndose de los profesionales del derecho, en la misma medida que se han servido de profesionales del diseño, del marketing o de la publicidad.
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I.  LA TUTELA DEL CONSUMIDOR EN EL DERECHO DE MARCAS Y EN EL DERECHO CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL: CONSIDERACIÓN GENERAL

1.  La protección del consumidor en el Derecho contra la competencia desleal

El sistema de economía de mercado fundado en el principio de libre competencia atribuye a los consumidores y usuarios la condición de participantes activos en el sistema económico. Lejos de asumir un papel meramente pasivo como meros receptores o destinatarios de ofertas comerciales, los consumidores se erigen en auténticos árbitros del juego de la competencia mediante la realización en el mercado de una constante función selectiva (2) . De la racionalidad de sus elecciones depende el correcto funcionamiento del sistema y, en concreto, el logro de una competencia no falseada basada en la eficiencia de las prestaciones. De ahí la trascendencia que, para alcanzar estos objetivos, reviste la transparencia y suficiencia de la información transmitida al consumidor acerca de la procedencia y características de los bienes y servicios que le son ofrecidos en el mercado.

En razón de esta función, la figura del consumidor constituye un referente normativo imprescindible para valorar si el uso que realizan los operadores económicos de los distintos instrumentos de competencia —en particular, de las marcas y de la publicidad en tanto vehículos a través de los cuales se identifican, distinguen y promocionan las diferentes prestaciones y se transmiten a los potenciales destinatarios las distintas ofertas comerciales— es adecuado y coherente con los fines del sistema competitivo. Muestra de ello es que el riesgo de confusión, de error o engaño se determina, tanto en el Derecho de marcas como en el Derecho contra la competencia desleal, atendiendo a la impresión que el uso de las marcas y, en general, las prácticas comerciales producen en el consumidor medio, es decir en un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz habida cuenta del tipo de consumidores al que se dirige la oferta (3) .

Este proceder no significa que la protección del consumidor constituya la referencia valorativa central de las normas que reconocen y ordenan el recurso a las marcas y a la publicidad como instrumentos de competencia. Por lo que se refiere a las normas represoras de la competencia desleal y, como es sabido, desde la promulgación de la Ley de Competencia Desleal de 1991, España se suma al llamado modelo institucional de competencia desleal en el que el fin perseguido por las normas que integran este sector normativo —como también por las normas de Defensa de la competencia, de las que aquéllas reciben una clara influencia (4) — es de naturaleza general y pública, dirigido a tutelar directamente la competencia como valor o principio rector del sistema constitucionalmente consagrado en el art. 38 de la CE (5) . Sobre esta base, todos los que participan en el mercado con fines concurrenciales están obligados a actuar de acuerdo con un principio de corrección en el tráfico y quedan sujetos, en consecuencia, a la prohibición de llevar a cabo comportamientos objetivamente contrarios a la buena fe que, pudiendo afectar los intereses de otros sujetos que se hacen presenten en el mercado, perjudiquen el correcto funcionamiento competitivo del mismo. En el modelo institucional de competencia desleal, la protección que recibe el interés del consumidor discurre pareja a la del interés de los operadores económicos, pero no se impone sobre ella. Es, más bien, una consecuencia necesaria de la protección otorgada a la competencia en sí misma considerada que alcanza de forma refleja a todos los sujetos que en ella participan.

Estos fundamentos valorativos no impiden concretar normativamente la reprobabilidad de conductas cuyos efectos suelen lesionar preferentemente los derechos de un determinado colectivo protegido por la Ley (6) . Asimismo, permiten —o, más bien, por su vocación ordenadora del interés general, exigen— que el sistema tipifique un modelo general de comportamiento desleal en el que puedan tener cabida otras manifestaciones de deslealtad (art. 5 LDC). E implican por último, en coherencia con sus rasgos típicos, que la disposición de remedios frente a las conductas desleales sea accesible a todos los afectados por el juego de la competencia, de manera que permita hacer efectiva la protección del interés de los operadores económicos y de los consumidores en tanto participantes en el mercado (art. 19.1 y 2 LCD y art. 25 de la LGPu).

1.1.  La incidencia sobre el modelo institucional de competencia desleal de la Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales

El tratamiento que la Directiva 2005/29/CE de 11 de mayo relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores (7)  (en adelante, Directiva 2005/29, o DPCD) dispensa a determinados actos de competencia desleal llevados a cabo por las empresas en sus relaciones con los consumidores, obliga a plantearse cómo afecta esta norma comunitaria a la posición otorgada al consumidor en el Derecho interno contra la competencia desleal. Particularmente, por lo que interesa a los efectos de este trabajo, a la posición del consumidor frente a los supuestos de publicidad ilícita.

Como se sabe, la Directiva 2005/29 proporciona un concepto armonizado y único (dentro de los límites subjetivos y objetivos de la norma) de práctica comercial desleal que debe ser incorporado por todos los Estados miembros a sus respectivos Derechos internos (8) . En particular, y de acuerdo con la cláusula general de su art. 5.2, comprende aquellas prácticas —entre las que expresamente queda incluida la actividad publicitaria— llevadas a cabo por las empresas que son contrarias a los requisitos de diligencia profesional y distorsionan o pueden distorsionar de manera sustancial, con respecto al producto de que se trate, el comportamiento económico del consumidor medio al que afecta o al que se dirige la práctica, o del miembro medio del grupo, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores (art. 5.3 DPCD). Las prácticas desleales prohibidas en la Directiva 2005/29 son, así, aquellas que inciden o pueden incidir negativamente en la libertad y en la posibilidad de los consumidores de adoptar racionalmente una decisión en relación con una determinada promoción [Cdos. 6 y 7; art. 2.e) DPCD]. En la concreción de supuestos paradigmáticos —no excluyentes de otros que, en su caso, quedarían comprendidos en la cláusula general— la Directiva 2005/29 tipifica como prácticas comerciales desleales las prácticas engañosas por acción (aquellas que contengan información falsa o información que, sin ser falsa, pueda inducir a error al consumidor medio sobre determinados extremos relevantes y que le haga o pueda hacerle tomar una decisión sobre una transacción que, de otro modo, no hubiera tomado) (9) , las prácticas engañosas por omisión (las que omiten una información sustancial que, atendidas las circunstancias, necesite el consumidor medio para tomar una decisión sobre una transacción) (10)  y la novedosa categoría de las prácticas agresivas (las que mediante acoso, coacción, o influencia indebida mermen de forma importante la libertad del consumidor medio con respecto al producto y, por consiguiente, le hagan o puedan hacerle tomar una decisión sobre una transacción que, de otra forma, no hubiera tomado) (11) . La delimitación de estas prohibiciones se completa con el establecimiento de una serie de prácticas consideradas desleales per se (12) .

La finalidad de la Directiva 2005/29 es contribuir a la consolidación del mercado interior a través de una clarificación de los derechos de los consumidores (y, correlativamente, de las obligaciones asumidas por las empresas) con el objeto de simplificar e incentivar el comercio transfronterizo (13) . Por ello, su ámbito de aplicación no comprende las prácticas comerciales llevadas a cabo por las empresas que perjudiquen intereses de los consumidores distintos a los económicos, tales como la salud y la seguridad (art. 3.3 DPCD), ni tampoco las prácticas desleales cuyos efectos perjudiciales afecten únicamente a las empresas (14) . Desde esta perspectiva, no sería exacto afirmar que el propósito perseguido por esta norma comunitaria es la armonización del Derecho contra la competencia desleal de los Estados miembros ni, en consecuencia, de la publicidad ilícita globalmente considerada. Lo más que puede decirse es que aquél es su objetivo en un concreto sector de este Derecho (aunque, obviamente, altamente relevante) que viene acotado por criterios subjetivos (en tanto abarca las prácticas comerciales de las empresas en sus relaciones con los consumidores) y por el tipo de intereses afectados (en la medida en que sólo contempla los intereses económicos de los consumidores).

1.2.  La publicidad perjudicial para los intereses económicos de los consumidores como modalidad de práctica desleal

Las breves reflexiones que el limitado propósito de estas páginas permite realizar acerca de la incidencia de la Directiva 2005/29 sobre el Derecho interno de competencia desleal (15)  deben ser referidas especialmente al tratamiento de la actividad publicitaria. A los muchos problemas que plantea la armonización de la Directiva 2005/29 se añaden los derivados de las peculiaridades normativas de la regulación interna de la publicidad comercial, que arrancan, como es sabido, de la doble regulación de la que ésta es objeto en nuestro Derecho; la regulación específica de los supuestos de publicidad desleal en la LGPu en coexistencia con la LCD no obedece a los distintos intereses que una y otra Ley protegen sino, simplemente, a una deficiente política legislativa que, en el plano sustantivo, conduce a calificar como ilícitos publicitarios actos que, por su parte, también son calificables como actos de competencia desleal en virtud de diversas disposiciones de la LCD. Las disfunciones que de ello derivan se agudizan por la existencia de diferencias en el plano procesal, y por el dato añadido de que la armonización legislativa operada en su día en virtud del Derecho comunitario en relación con una parte muy significativa de la regulación de la publicidad desleal (la publicidad engañosa y comparativa), ha sido objeto de transposición a través de la LGPu (16)  y no en la LCD, lo que dota a la primera de un grado de especificación y concreción del que carece, en los ámbitos afectados por la armonización, la LCD (17) .

La LGPu presenta profundas diferencias de planteamiento frente a las exigencias planteadas por la Directiva 2005/29. En primer lugar, en la Directiva 2005/29 la actividad publicitaria no se somete a una regulación específica, sino que se concibe como una manifestación más de práctica comercial. El carácter unitario de este último concepto obliga a considerar una práctica o comportamiento publicitario como desleal si se dan las condiciones de los arts. 6 a 9 de la Directiva 2005/29, esto es, si la información que las empresas transmiten al consumidor con ocasión de la actividad publicitaria es engañosa (comprendiendo en este ámbito, la confusión) (18) , es insuficiente, o si se presenta de modo agresivo, de forma que a través de ella se ejerce una influencia indebida en el consumidor que es (o puede ser) la causa de que éste tome una decisión sobre una transacción económica que, de otro modo, no hubiera adoptado. En estas condiciones, parece incuestionable que la Directiva 2005/29 exige un planteamiento unitario (en tanto englobado en el tratamiento de la deslealtad de las prácticas comerciales) de la publicidad que afecta directamente a los intereses económicos del consumidor.

En segundo lugar, los diferentes intereses subjetivos (de consumidores y operadores económicos, en tanto reflejos del interés general) que la LGPu atiende unitariamente a través de su sistema de remedios (19) , son objeto de tutela en el ámbito comunitario mediante normas diversas. Así, la publicidad engañosa y la publicidad comparativa ilícita que afecte sólo al interés de las empresas (de los comerciantes, en la terminología de la Directiva 2006/114) queda sujeta a la Directiva 2006/114, mientras que ese mismo tipo de prácticas publicitarias, cuando perjudiquen los intereses económicos de los consumidores, deberán ser calificadas como prácticas comerciales desleales y quedarán sometidas a la Directiva 2005/29 (20) . Pero incluso, más allá de estos supuestos concretos, la amplitud del concepto comunitario de práctica comercial desleal obliga también a entender que otras modalidades de prácticas publicitarias ilícitas dotadas de autonomía (o, al menos, de un reconocimiento específico) en la LGPu {como, p. ej., la publicidad adhesiva [art. 6.b) LGPu], la denigratoria [art. 6.a) LGPu], la subliminal (art. 7 LGPu)} que no han sido objeto de tratamiento comunitario individualizado en la Directiva 2006/114, u otras de las que, con excesiva generosidad, se ha afirmado su licitud (21) , quedarían igualmente incluidas en el ámbito de armonización abarcado por la Directiva 2005/29 siempre y cuando afecten los intereses económicos de los consumidores, bien sea como manifestaciones de prácticas engañosas (p. ej., y por omisión, la publicidad subliminal) o por aplicación de la cláusula general del art. 5.2 de la citada norma.

Se comprende así que las nuevas normas comunitarias impiden mantener en los términos actuales la regulación interna de la publicidad comercial y abogan a favor de una profunda revisión de la LGPu (22) . No debe perderse de vista, sin embargo, que estos cambios, cuya necesidad se muestra con tan clara evidencia en el ámbito publicitario, tienen una trascendencia más general, y afectan a toda la regulación interna de la competencia desleal relacionada con la protección de los intereses económicos de los consumidores. De ahí, que la decisión de política legislativa que haya de enfocar la adaptación de nuestro Derecho publicitario a las normas comunitarias deba partir de la adopción de una decisión previa y fundamental, como es si los ajustes exigidos en el Derecho contra la competencia desleal por el Derecho comunitario pueden llevarse a cabo sin ruptura del modelo institucional del Derecho contra la competencia desleal asumido en nuestro Derecho interno.

1.3.  La viabilidad de la asimilación por modelo institucional de las exigencias comunitarias

Las exigencias de adaptación planteadas por las Directivas 2005/29 y 2006/114 colocan al legislador español frente a un dilema que, como acertadamente se ha indicado, debería ser resuelto a favor de una integración del contenido de las normas comunitarias sin desestructurar ni renunciar al modelo social adoptado por la normativa interna de competencia desleal y, por ende, omitiendo cualquier distinción en razón del ámbito subjetivo de aplicación de estas normas (23) . La posibilidad de incorporar las mencionadas Directivas 2005/29 y 2006/114 sin quiebra del modelo institucional de competencia desleal se muestra viable, en primer lugar, dado que el objetivo que ha movido al legislador comunitario a la promulgación de estas normas es el reforzamiento del mercado interior mediante el establecimiento de una determinado nivel de protección de los consumidores en el ámbito de las ofertas comerciales, y no la imposición de un concreto modelo o jerarquía de ordenación de los intereses implicados en el mercado. Por otro lado, como certera y extensamente se ha argumentado, el alto nivel que la protección de los consumidores reviste en nuestro Derecho interno contra la competencia desleal, permite afirmar que, al menos en línea de principio, la transposición de la Directiva 2005/29 no ha de reportar, strictu sensu, grandes novedades en el plano sustantivo de las normas internas de competencia desleal y puede hacerse sin alteración del modelo actualmente vigente (24) . Ciertamente, habrán de asumirse —en tanto la Directiva 2005/29 exige una armonización en términos de máximos (25) — la cláusula general de deslealtad del art. 5.2 (Cdo. 13) y los conceptos comunitarios de prácticas engañosas por acción u omisión y de prácticas agresivas de los arts. 5 a 9; habrán también de incorporarse, con la calificación de desleales, las concretas prácticas que así son consideradas en los Anexos de la citada norma comunitaria. Pero, desde el punto de vista de los resultados alcanzados a resultas de la armonización —o, entretanto ésta se produzca, según una interpretación de la norma nacional conforme con la Directiva— esto no significa que deban ser calificadas como desleales prácticas comerciales lesivas de los intereses económicos de los consumidores que no merezcan ya el mismo juicio bajo la morfología y presupuestos valorativos de la actual LCD.

En segundo lugar, a favor de esta solución integradora abogan también los graves problemas de seguridad jurídica que surgirían si se optase por una regulación separada de las normas de competencia desleal en función de la afectación de los intereses económicos de los consumidores o de los operadores económicos. Con ello, no sólo se provocaría la desintegración del propio sistema valorativo en el que se fundamenta una de las normas básicas de ordenación de nuestro sistema competitivo, sino que se incurriría, además, en un claro exceso de confianza en la capacidad del intérprete para discernir en cada caso, con precisión casi quirúrgica, el tipo de interés afectado por una práctica determinada para aplicar una u otra regulación, olvidando que existen supuestos de deslealtad que, afectando con seguridad el interés de las empresas, pueden perjudicar también el de los consumidores, en la medida en que interfieran indebidamente en sus decisiones sobre la realización de una determinada transacción (26) .

2.  La protección del consumidor en el Derecho de marcas

El modelo evolucionado que ofrecen las normas generales ordenadoras del orden concurrencial en nuestro país no es contradictorio con la ordenación, de contenido más individualista, que presenta la regulación de algunos instrumentos de competencia. No se opone, por lo que aquí interesa, al tratamiento jurídico de las marcas.

El Derecho de marcas tiene por objeto la regulación de la titularidad sobre los signos distintivos registrados (las marcas y los nombres comerciales). Desde el punto de vista de su calificación, la marca es una posición jurídica compleja atributiva, en esencia, de un derecho subjetivo del titular del signo registrado como marca a utilizarlo en exclusiva en el tráfico económico (art. 34.1 LM) (27) . Ello explica que este sector del ordenamiento esté constituido mayoritariamente por normas reguladoras de los distintos aspectos del nacimiento y contenido del derecho sobre la marca. Las normas sobre las prohibiciones absolutas y relativas del registro de signos (arts. 5 a 10 LM), sobre el alcance del derecho de marca (arts. 34 a 37 LM), sobre la posibilidad del titular de la marca de interponer acciones por lesión de su derecho frente a terceros infractores (arts. 40 a 45 LM) o, en fin, las disposiciones relativas a la disponibilidad del titular de la marca sobre su posición jurídica (arts. 46 a 48 LM), ponen de manifiesto que, en efecto, el Derecho de marcas centra sus normas sobre el señorío o poder jurídico que el titular de la marca ostenta sobre el signo registrado.

Atendiendo a esta circunstancia, el Derecho de marcas podría considerarse, a primera vista, como un integrante peculiar del Derecho de la competencia en sentido amplio (28)  que, a diferencia del resto de estas normas, no asentaría sus bases sobre la protección del interés general del funcionamiento competitivo del mercado. Pero, tal perspectiva, sin ser totalmente incierta, es parcial y, a la postre, engañosa. Porque no ofrece una idea cabal ni de la justificación última del Derecho de marcas, ni de las claves de su integración en el conjunto del ordenamiento competitivo, extremos éstos que deben ser tenidos en cuenta para dotar al Derecho de marcas de la necesaria coherencia, tanto en su propia concepción actual como en la aplicación de las normas que lo integran.

La regulación de las marcas resulta imprescindible para el funcionamiento del sistema competitivo. Las marcas procuran la diferenciación e identificación de las ofertas en el mercado a través del cumplimiento de la que se considera su función esencial: distinguir productos o servicios con un mismo origen empresarial o, más matizadamente, garantizar que los productos o servicios distinguidos con la marca han sido suministrados o fabricados bajo el control de una empresa única a la que puede ser atribuida la responsabilidad de su calidad (29) . Esto no obstante, el Derecho de marcas debe entenderse integrado en el orden competitivo y supeditado a sus fines, de manera que su influencia no debe llegar más allá de lo necesario para que la marca desarrolle correctamente sus funciones (30) . Desde esta perspectiva, junto a las normas que dotan de contenido al derecho exclusivo, en el Derecho de marcas cobran también especial relevancia aquellas otras que diseñan los límites del derecho, tanto en lo que se refiere a su nacimiento, a su contenido y a su vigencia.

La integración del Derecho de marcas en el Derecho de competencia no debe impedir reconocer que, a pesar de la importancia que las marcas tienen para el consumidor (31) , la tutela efectiva que las normas que las regulan proporcionan a los intereses de este colectivo es escasamente relevante (32) . Es verdad que el art. 59.a) LM legitima a los consumidores para solicitar la declaración de caducidad de la marca cuando ésta induce a error o engaño por el uso que de ella hace el titular [art. 55.1.e) LM]. También es cierto que el papel del consumidor en el Derecho de marcas resulta fundamental en orden a comprobar el correcto cumplimiento de la función distintiva de la marca, puesto que el riesgo de confusión debe valorarse necesariamente desde la perspectiva del público destinatario de los productos o servicios distinguidos con el signo (33) . Sin embargo, la existencia de un riesgo de confusión no legitima a los consumidores a interponer una acción en defensa de sus intereses con fundamento en la LM. La disponibilidad del titular de la marca sobre su derecho exclusivo —también en lo relativo a las decisiones atinentes a su defensa— justifica que sólo su titular —en su caso, su licenciatario (34) — pueda hacer valer esta circunstancia mediante el ejercicio de una acción de infracción que es de ejercicio facultativo. Por otra parte, el no ejercicio de dicha acción en el plazo oportuno, puede traer como consecuencia la necesaria convivencia en el mercado de marcas confundibles (art. 52. 2 LM). Esta situación, que se ha legitimado por el TJCE con fundamento en el intento de conciliación del interés del titular de la marca con el interés de otros operadores en emplear signos para distinguir sus productos y servicios (35) , genera una evidente desprotección del interés de los consumidores. En razón de todo ello, puede afirmarse que, en relación con el riesgo de confusión, el Derecho de marcas toma en consideración la figura de los consumidores como una referencia, como un elemento normativo de necesaria consideración para valorar la existencia de una lesión de la marca (36)  y, en este sentido, confiere una protección mediata, aunque evidentemente insuficiente, del interés de este colectivo.

3.  La relación de complementariedad entre el Derecho de marcas y el Derecho contra la competencia desleal

La propia existencia del Derecho de marcas como componente del conjunto de normas ordenadoras del sistema competitivo confirma la especialidad del régimen de protección jurídica de los signos distintivos y la existencia de rasgos propios —respecto de los fines perseguidos, del objeto protegido, de la consecuente técnica legislativa empleada para ello, de los intereses directamente tutelados— frente a las normas de competencia desleal. Sin perjuicio de ello, el dato de que la marca se concede para distinguir productos y servicios en el tráfico económico es también indicativo de que su uso (por lo demás, obligatorio con arreglo al art. 39 de la LM) puede generar situaciones de confusión, de engaño, de aprovechamiento indebido de la reputación ajena que, en principio, pueden ser también objeto de consideración por las normas de competencia desleal y, en particular, por las que regulan los comportamientos publicitarios. Por eso, el tratamiento de la utilización de la marca en la actividad publicitaria exige adoptar previamente una posición sobre el Derecho aplicable a los supuestos en los que, a priori, ese uso puede plantear situaciones atendidas por ambos sectores normativos.

En línea de principio, la relación entre el Derecho de marcas y las normas contra la competencia desleal viene establecida en términos de complementariedad (37) . Sobre esta base, debe desecharse tanto la idea de que, cuando ambos sectores normativos quedan potencialmente afectados a consecuencia de la utilización de una marca en la publicidad, su aplicación sea alternativa, como también la de que la aplicación del Derecho de marcas excluya, en todo caso, la del Derecho contra la competencia desleal.

Los términos de complementariedad en los que se desenvuelve la aplicación del Derecho de marcas y el Derecho contra la competencia desleal se han fundamentado en el distinto carácter del interés protegido por una y otra normativa (38) . Ello no sólo justifica la convivencia de normas sobre el error y la confusión, tanto en el Derecho de marcas [arts. 5.1.g), art. 34.2.b) y c), art. 55.1.e), todos de la LM] como en el Derecho contra la competencia desleal [arts. 6 y 7 LCD, art. 6.b) LGPu y arts. 6 y 6.2.a) DPCD], sino que, al mismo tiempo, advierte sobre la función tutora de este último de determinados intereses afectados por el uso de signos distintivos que, como antes se indicó, no encuentran amparo adecuado en el Derecho de marcas.

El Derecho de marcas se articula en torno a la concesión de un derecho subjetivo sobre un signo que se registra en atención a su capacidad distintiva, y cuyos contornos se delimitan atendiendo a la atribución de un derecho exclusivo de uso en los términos del art. 34 LM. El respeto al derecho de marca se asegura a partir de su consideración como un derecho de exclusión que permite a su titular prohibir a terceros el uso de otros signos que generen riesgo de confusión con el registrado o, en determinados supuestos, atendidos la notoriedad o el renombre alcanzados por la marca, prohibir un uso que atente a la tutela reforzada que, más allá del riesgo de confusión, confiere el Derecho de marcas a este tipo de signos [art. 34.2.a), b) y c) LM]. En todo caso, el ejercicio del derecho de exclusión (ius prohíbendi) que confiere la marca es objeto de una delimitación normativa previa y abstracta, con la que trata de garantizarse la seguridad jurídica del titular de la marca y del propio sistema (39) . La fijación normativa de las condiciones en las que se produce un riesgo de confusión explica que, legalmente, deba apreciarse una lesión de la marca aun cuando ni siquiera se den los presupuestos mínimos para que dicha confusión, consumada normativamente, se corresponda con una confusión fáctica (como sucede, p. ej., en el caso de una marca no usada, idéntica a otra registrada con prioridad). (40)  En cambio, los distintos ilícitos tipificados como actos de confusión en el Derecho contra la competencia desleal —como también los que producen el engaño o inducen a error— son manifestaciones de la contravención del principio general de corrección en el tráfico: si bien en la mayoría de ellos admiten una delimitación legal, ésta delimitación lo es a posteriori. De esta suerte, la tipificación de actos desleales resulta de la capacidad de abstracción normativa que atribuye al legislador la frecuencia de repetición efectiva de prácticas o actos prohibidos (cuya configuración, por otro lado, tiende a ser restrictiva (41) ). La apreciación de la infracción exige, por tanto, que en cada caso se confirme de manera efectiva la deslealtad actual o potencial del acto en atención a las concretas circunstancias del supuesto fáctico (42) .

A la vista de estas diferencias, y en la medida que el Derecho de marcas protege el derecho exclusivo del titular de la marca sobre el signo registrado, se comprende que la infracción del derecho de marca que se produzca en el contexto de una actividad publicitaria sólo puede ser reprimida por su titular a través del ejercicio del ius prohíbendi reconocido en el art. 34.2 y 3 LM (43) . Ahora bien, no debe perderse de vista que la tutela frente al riesgo de confusión o, en su caso, frente a una lesión al renombre de la marca, ampara sólo al titular de la marca y protege únicamente su interés individual. No alcanza a aquellos otros sujetos que, a consecuencia de la infracción del derecho de marca, puedan haber sufrido la lesión de un interés distinto, no contemplado en las normas que regulan el derecho exclusivo. Por ello, se hace necesario apelar a la función tutora de otras normas ordenadoras del sistema competitivo —en particular, las normas de competencia desleal— para dar adecuada protección a los intereses de los distintos participantes en el mercado no resueltos por el Derecho de marcas y, especialmente, al interés de los consumidores.

Las relaciones entre el Derecho de marcas y el Derecho contra la competencia desleal en la actividad publicitaria exigen también atender a los criterios que rigen su aplicación cuando, lejos de sufrir una lesión en su derecho exclusivo, es el propio titular de la marca el que hace un mal uso del mismo, provocando con ello un riesgo de error o engaño en el mercado que perjudica su correcto funcionamiento competitivo. En tales supuestos, tanto el Derecho de marcas como el Derecho contra la competencia desleal disponen de sus propios mecanismos de respuesta, cuya aplicabilidad excluyente o, en su caso, alternativa, deberá ser resuelta según el criterio ya anticipado de la naturaleza de los intereses tutelados y la función que cumplen los remedios dispuestos en cada uno de estos sectores normativos.

II.  EL USO DE LA MARCA EN LA PUBLICIDAD Y LA TUTELA DE LOS CONSUMIDORES

1.  El derecho del titular de la marca a utilizarla en la publicidad

La publicidad es definida en el art. 2 LGPu como «toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones». La actividad publicitara encuentra en el uso de la marca un soporte fundamental para la difusión de los bienes y servicios del anunciante. La capacidad del signo —tanto más potenciada cuanto mayor sea su difusión— para actuar como vehículo transmisor de indicaciones relacionadas con el origen empresarial, calidad y características de los productos y servicios, constituye un elemento indispensable para satisfacer las exigencias de información del consumidor (44) . Es, por ello, difícilmente concebible que, en el desarrollo de su actividad publicitaria, un anunciante prescinda totalmente de la utilización de los signos que diferencian los bienes y servicios objeto de promoción.

El reconocimiento de la facultad exclusiva del uso de la marca en la publicidad que, sensu contrario, deriva del art. 34.3.d) de la LM, se corresponde con el importante papel que desempeña la marca en la difusión publicitaria de los productos o servicios que distingue. Más allá de esta finalidad paradigmática y principal de contribuir a promover la contratación de las prestaciones del anunciante, el uso de la marca en la publicidad colabora en la consecución de otros objetivos que redundan en beneficio del propio signo registrado, propiciando el reforzamiento, el mantenimiento (o en su caso, la adquisición sobrevenida) de su capacidad distintiva. Así, es indudable que una intensa actividad publicitaria que contribuye a difundir el conocimiento del signo entre el público coadyuva (en su caso, junto a otros factores asociados a la calidad de los productos, a sus características, a la política comercial del titular) a la adquisición de notoriedad o renombre del signo (45) . Del mismo modo, el uso de la marca en la publicidad en un sentido corrector de las impresiones despertadas en los consumidores respecto del carácter genérico de aquélla, destacando su condición de signo distintivo indicativo de una concreta oferta empresarial, contribuye a evitar el riesgo de vulgarización y la consiguiente declaración de caducidad (46) . El adecuado uso publicitario del signo puede, en fin, ser el principal responsable de la adquisición de una fuerza distintiva sobrevenida, en la medida en que a través de la publicidad se consiga que el público vincule dicho signo con productos procedentes de una determinada empresa (47) .

El derecho de utilizar el signo registrado como marca en la publicidad constituye, además, uno de los factores sobre los que se hace descansar el reconocimiento jurídico de la llamada función publicitaria de la marca (48) . Ciertamente, es obvio que la utilización de la marca en el contexto publicitario permite la traslación al público de determinados valores positivos asociados a la marca, lo que afianza las relaciones con la clientela y contribuye a dotar de reputación al signo, el cual puede llegar a adquirir, así, un valor autónomo e independiente de las concretas características de los productos o servicios que distingue (49) . La relevancia jurídica de la llamada función publicitaria de la marca (o función de reclamo) se vincula así a la protección jurídica del good will condensado en la marca (incluso, en la opinión de los más firmes defensores de esta función, a la protección del signo en cuanto generador, por sí solo, de un poder de ventas desvinculado de los productos o servicios distinguidos (50) ). Como acertadamente ha puesto de manifiesto la doctrina, la tutela jurídica de esta función se resuelve en la LM en la protección del valor económico adquirido por una marca en razón de la difusión y promoción alcanzado por el signo más allá del riesgo de confusión, de forma que el reconocimiento de la función publicitaria no es propio de todas las marcas, sino sólo de las que gozan de renombre (51) . A la vista de estas consideraciones, y en lo atinente a las relaciones que cabe establecer entre la función publicitaria de la marca y el uso de la marca en la publicidad, puede decirse que el reconocimiento de la función publicitaria puede ser consecuencia, entre otros factores, de la difusión publicitaria de la marca. No es, sin embargo, un atributo predicable de cualquier signo registrado, como sí lo es la facultad de utilizar dicho signo en la actividad publicitaria.

2.  El uso de la marca propia en la publicidad

La utilización de la marca en la publicidad para difundir entre el público de los consumidores los productos o servicios que la marca distingue forma parte del contenido positivo del Derecho de marca [art. 34.1 y, sensu contrario, art. 34.3.d) LM]. Su ejercicio está sometido a las limitaciones que la propia LM establece en aras de los derechos de otros titulares de signos protegidos [art. 34.2.a), b) y c) LM] y del interés general [art. 55.1.e) LM]. Al margen de los límites impuestos por el Derecho de marcas, el uso de la marca en la actividad publicitaria debe respetar, como cualquier otra práctica realizada en el mercado con fines concurrenciales, las normas de competencia desleal (art. 1 LCD). En particular, la facultad exclusiva de usar la marca en la publicidad que, en virtud del art. 34.3.d) de la LM, corresponde al titular de la marca está sujeta a los límites que regulan la actividad publicitaria en la LGPu. Estas normas deberán ser completadas, en su caso, con las previsiones de la LCD, e interpretadas de manera conforme con el nivel de protección de los consumidores exigido por la Directiva 2005/29, sobre Prácticas Comerciales Desleales.

Las normas que regulan la actividad publicitaria y el Derecho de marcas sólo entran en conflicto cuando, en el contexto de una práctica publicitaria, se produzca la infracción de una marca o cuando, por el uso que el anunciante hace de su marca, se genere un riesgo de error o engaño publicitario que, desde el Derecho de marcas, sea calificable como una causa de caducidad a los efectos del art. 55.1.e) LM. El tratamiento normativo de estos supuestos debe guiarse por el principio de complementariedad que rige las relaciones entre el Derecho de marcas y el Derecho contra la competencia desleal, el cual, según se ha indicado con anterioridad, se muestra el más adecuado para otorgar una protección suficiente al consumidor.

Por el contrario, los casos de publicidad ilícita en los que el Derecho de marcas no resulta de aplicación deben ser resueltos únicamente aplicando las normas de competencia desleal. Ello no sólo sucede en el ámbito de los comportamientos publicitarios que prescinden del uso de signos distintivos registrados (52) . También puede ser el caso cuando, existiendo un uso de la marca en la actividad publicitaria, el carácter ilícito de esa publicidad reside en atributos del propio mensaje en el que se integra la marca, pero sin afectar a la función informativa de esta última. Así puede sucede, p. ej., cuando la ilicitud de la publicidad deriva del carácter agresivo del mensaje que acompaña a la marca, o de su condición de publicidad indirecta de productos cuya difusión por este medio está prohibida, o cuando la publicidad engañosa que induce a error a sus destinatarios no convierte a la marca en engañosa (53) . En efecto, en estos supuestos, la marca del anunciante puede cumplir su papel diferenciador de los productos o servicios a los que se refiere el mensaje sin resultar afectada por el carácter ilícito del mismo.

Los principales supuestos de publicidad ilícita serán objeto de tratamiento en otros lugares de esta obra. Por ello, en esta intervención introductoria hemos de limitar nuestras consideraciones a un breve análisis de la posición del consumidor frente a los supuestos de prácticas publicitarias ilícitas que resultan relevantes para el Derecho de marcas.

2.1.  El uso publicitario de la marca en contravención del deber de uso no engañoso

La doctrina ha individualizado certeramente un conjunto de supuestos en los que el carácter ilícito de la publicidad en la que se implica la utilización de la marca se realiza sin colisión con otros signos distintivos excluyéndose, por tanto, cualquier riesgo de confusión o, en su caso, de lesión del renombre de una marca ajena (54) . La aplicación del Derecho de marcas a estos casos deriva de que la marca, siendo ab initio idónea para desarrollar sus funciones, induce al público a error sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos o servicios que distingue, por el uso que de ella realiza en el tráfico su titular u otro sujeto que actúa con su consentimiento [art. 55.1.e) LM]. La aplicación de esta disposición resulta más probable en relación con marcas que han sido objeto de cesión a un tercero (máxime si la marca cedida evoca o identifica a la persona del cedente), (55)  o que sugieren determinadas cualidades de los productos o servicios, o que indican una procedencia geográfica, o cuando el tercero autorizado a usar la marca (un licenciatario, un franquiciado) no respeta los estándares de calidad fijados en el contrato por el titular de la marca (56) .

La interpretación jurisprudencial realizada en torno a la apreciación de esta causa de caducidad tiende a ser restrictiva (57) . En tal sentido, para declarar la caducidad de la marca se exige la existencia de un engaño efectivo o de un riesgo suficientemente grave para los consumidores (58)  que debe valorarse atendiendo —entre otros factores pertinentes— a la publicidad realizada por el titular (59) . La publicidad podrá impedir la declaración de caducidad cuando el titular o el legítimo usuario de la marca desarrollen una actividad publicitaria suficiente para evitar en los destinatarios los posibles errores acerca de las características, procedencia o calidad de los productos distinguidos con la marca (60) . En todo caso, y de apreciarse el carácter engañoso de la marca, la declaración de caducidad del signo prevista por el art. 55.1.e) LM podrá solicitarse en los amplios términos del art. 59.a) LM, con arreglo al cual estará legitimado «cualquier persona física o jurídica o [...] cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de [...] consumidores que resulten afectadas, u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo» (61) .

La tutela que el art. 59.a) LM representa para los intereses de los consumidores no excusa de cuestionarse si, además de poder solicitar la declaración de caducidad de la marca, los consumidores están legitimados, en virtud del art. 19.2.b) LGPu y 19.2 de la LCD, para solicitar la cesación o prohibición del mensaje publicitario y la adopción de las demás medidas previstas en los arts. 31 LGPu y 18.1 a 4 LCD. A nuestro parecer, la respuesta a esta cuestión debe ser afirmativa: desde el punto de vista de su calificación jurídica, los comportamientos publicitarios en los que concurre un engaño efectivo o un riesgo grave de error son siempre ilícitos, al margen de que la inducción a error o la potencialidad engañosa del mensaje resida en circunstancias directamente atinentes al signo distintivo. De esta suerte, el uso de una marca engañosa en el sentido del art. 55.1.e) LM en la actividad publicitaria, arrojará también como resultado una práctica publicitaria ilícita que será calificable como acto de competencia desleal en virtud del art. 4 LGPu y 7 LCD o, en los términos de los arts. 6 y 7 de la Directiva 2005/29, como una práctica engañosa por acción u omisión. El alto nivel de protección de los consumidores conferido por la Directiva 2005/29 no permite excluir la posibilidad de que éstos invoquen el carácter engañoso de una práctica por la sola razón de que también puedan solicitar la declaración de caducidad de la marca que la provoca, máxime cuando, como ha declarado el TJCE, las circunstancias en las que concurre esta causa de caducidad deben ser objeto de una interpretación restrictiva.

Por otro lado, la acción declarativa de la caducidad de la marca y las acciones de competencia desleal fundadas en el carácter engañoso de la publicidad persiguen una finalidad común (combatir el riesgo de engaño o inducción a error que interfiere en el correcto funcionamiento del mercado), pero lo hacen a través de pretensiones distintas y complementarias —por tanto, compatibles— para la consecución de aquel objetivo. Mientras que la acción para solicitar la declaración de caducidad de la marca engañosa pretende la extinción de la marca como signo distintivo (un remedio, por decirlo así, definitivo, por cuanto, de prosperar, elimina la fuente del engaño al implicar la cancelación del registro de la marca que lo provoca), las acciones por competencia desleal pretenden la cesación (en su caso, la prohibición de la puesta en práctica) de la concreta práctica publicitaria que, mediante el uso de una marca engañosa, interfiere indebidamente en la formación del proceso de elección del consumidor.

2.2.  El uso publicitario de la marca con infracción de signos protegidos por el Derecho de marcas

La tutela que el Derecho de marcas otorga a los consumidores frente a la publicidad engañosa se reduce sustancialmente cuando el perjuicio es provocado por la colisión del signo distintivo del anunciante con un signo prioritario registrado. Así sucede cuando la utilización de un signo distintivo en un mensaje publicitario provoca un riesgo de confusión o asociación con una marca anterior idéntica o similar a la del anunciante [art. 34.2.a) y b) LM] (62) , o conduce a establecer vinculaciones con una marca notoria o renombrada anteriormente registrada para productos o servicios distintos —o similares (63) — a los del anunciante, de manera que sin producirse un riesgo de confusión, se establezca una conexión sin justa causa entre los bienes o servicios del anunciante y el titular de la marca, o cuando el uso del signo pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca [art. 34.2.c) LM].

En la resolución de conflictos derivados de la colisión entre signos distintivos el Derecho de marcas otorga preferencia del signo registrado sobre el que no lo está (64) . En caso de que ambos estén registrados, al que lo haya sido en primer lugar (65) . Establecida así la prioridad entre los signos, la defensa del derecho exclusivo se reserva al titular de la marca prioritaria. Ahora bien, como en su momento se indicó (66) , la disponibilidad del titular de la marca sobre el ejercicio de su derecho de exclusión determina que este sujeto pueda (pero nada le obliga a tomar tal decisión), prohibir el uso del signo confundible con el suyo. Es más, si el titular de la marca no se muestra diligente en la defensa de su derecho, ni siquiera podrá oponerse a su utilización (art. 55.2 LM). En estas condiciones, la tutela que las normas de competencia desleal procuran a los consumidores frente a los actos de confusión [art. 6 LDC, art. 6.b) LGPu y art. 6.2.a) DPCD] no permite sostener una aplicación totalmente excluyente del Derecho de marcas. En los supuestos en los que la confusión entre signos sea calificable, además, como un acto de competencia desleal (67) , la aplicación complementaria de las normas de competencia desleal debe permitir a los consumidores combatir el carácter ilícito de esa publicidad, tal y como preve el art. 6.2.a) de la Directiva 2005/29 (68) .

3.  El uso en la publicidad de la marca ajena

Uno de los aspectos más complejos del uso publicitario de una marca se refiere a los supuestos en los que el anunciante utiliza en el contexto de su actividad publicitaria una marca de la que no es titular. Surge entonces la necesidad de conciliar el derecho de los competidores a difundir a través de la publicidad sus propias prestaciones haciendo mención o uso, en su caso, de las marcas o signos distintivos de titularidad ajena, con el respeto al derecho exclusivo reconocido por el Derecho de marcas a los titulares de signos registrados. En la jurisprudencia del TJCE este objetivo trata de alcanzarse afirmando la obligación de quien utiliza una marca ajena de usarla de forma leal para con los intereses del titular de la marca (69) .

La diversa casuística que se suscita en este tipo de usos aconseja diferenciar —no obstante sus conexiones— dos grupos de casos. Por una parte, aquellos en los que los productos que distingue la marca han sido puestos en el comercio por el titular del signo o con su consentimiento y el tercero utiliza la marca del titular con motivo de la reventa de los productos. Por otra, aquellos otros en los que el tercero hace un uso publicitario de la marca ajena con fines informativos, descriptivos o comparativos.

3.1.  El uso publicitario de la marca ajena y el agotamiento del derecho de marca

De acuerdo con los arts. 36.1 de la LM y 7.1 de la Directiva 89/104/CEE (en adelante, DM), la puesta en el comercio de los productos diferenciados con la marca realizada por el titular o con su consentimiento en cualquier punto geográfico del Espacio Económico Europeo determina el agotamiento del Derecho de marca. La producción del agotamiento somete los productos afectados a la libre circulación de mercancías. El agotamiento se basa en la idea de que si la primera comercialización se realiza en las condiciones indicadas en dichas disposiciones, el signo ha cumplido —y, de hecho, sigue cumpliendo en el tráfico— la función primordial que le es propia, esto es, la indicación del origen de la mercancía, de manera que el titular no puede impedir la ulterior comercialización por los terceros de los productos distinguidos con la marca (70) . Por ello, resulta obligado considerar que el uso publicitario de la marca ajena que realizan los distribuidores independientes con motivo de la reventa de los productos distinguidos con el signo que han sido comercializados por el titular de la marca o con su consentimiento, no constituye un uso perseguible con arreglo al art. 34, apdos. 2.a) y 3.d) LM, sino que es un uso lícito, por ser necesario para asegurar el derecho de reventa que deriva de los arts. 36.1 LM y 7.1 DM (71) . Como ha afirmado el TJCE, si el titular de la marca pudiese prohibir con fundamento en el art. 7.1 DM el uso publicitario del signo para productos para los que la marca ya se ha agotado, se dificultaría la producción de los efectos propios del agotamiento (72) .

La producción del agotamiento del Derecho de marca constituye un presupuesto necesario para la que utilización publicitaria de la marca ajena en relación con los productos que su titular ha puesto en el comercio sea lícita. Pero, como se sabe, aquella circunstancia no concurre en los casos contemplados por los arts. 36.2 LM y 7.2 DM. Estas disposiciones excluyen el agotamiento cuando, no obstante haber sido comercializado el producto en el Espacio Económico Europeo por el titular de la marca o con su consentimiento, existen motivos legítimos, fundados en causas sobrevenidas a aquella comercialización, que justifican la oposición del titular de la marca a la circulación ulterior de los productos. Entre estos motivos, las citadas disposiciones mencionan, en especial, la modificación o alteración que haya sufrido el estado de los productos tras su comercialización (73) . Pero, al margen de este supuesto, el TJCE ha considerado que también constituye un motivo legítimo que enerva la producción del agotamiento el uso publicitario de la marca ajena que crea un riesgo de asociación, de forma que puede darse la impresión de que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca (74) . Y, del mismo modo, ha considerado que existe un motivo legítimo para oponerse a la comercialización ulterior de los productos cuando el uso publicitario de la marca ajena produce una lesión a la imagen o reputación de la marca (75) .

La existencia de una lesión a la imagen de la marca, derivada del uso publicitario que de ella realizan los revendedores, es apreciada con carácter restrictivo. De acuerdo con la jurisprudencia del TJCE, el comportamiento leal con los intereses del titular de la marca que incumbe a todo el que utiliza una marca ajena se concreta, en este ámbito, en la obligación de usar la marca de acuerdo con las prácticas publicitarias habituales del ramo de actividad del tercero. Ello se entiende así, aun cuando esas prácticas publicitarias tengan por objeto productos de calidad no equivalente a los distinguidos con la marca, o aunque los métodos publicitarios propios del ramo no sean coincidentes con los aplicados por el titular de la marca o por sus distribuidores autorizados, como suele suceder cuando el producto en cuestión es distribuido por un importador paralelo (76) . De esta suerte, los revendedores son libres de utilizar la marca ajena de acuerdo con las prácticas publicitarias habitualmente observadas por ellos, sin que el dato de que la marca distinga productos de una mayor calidad que los productos a los que habitualmente se asocia ese tipo de publicidad, o el hecho de que la publicidad se canalice hacia círculos de adquirentes distintos de los adquirentes habituales del producto de marca constituyan, en principio, motivos legítimos para apreciar una infracción del derecho de exclusiva.

Este principio general encuentra, sin embargo, una importante excepción. Su aplicación queda excluida cuando la marca ajena goza de una especial reputación. En estos supuestos, el tercero debe esforzarse por evitar que su publicidad afecte al valor de la marca y perjudique la imagen de lujo de la que gozan los productos que distingue. Ese perjuicio se produce si, por ejemplo, el comerciante no toma la precaución de evitar colocar la marca, en el folleto publicitario que difunde, junto a artículos que entrañen un riesgo de desvalorizar gravemente la imagen que el titular ha logrado crear en torno a su marca (77) . En este tipo de supuestos y en otros similares, el titular podrá oponerse a su uso con fundamento en el 36.2 y 34.2.c) LM si demuestra que, habida cuenta de las circunstancias específicas de cada caso, el empleo de la marca en la publicidad del comerciante menoscaba gravemente la reputación de la marca.

3.2.  El uso de la marca ajena con motivo de la difusión publicitaria de las propias prestaciones

Existen otros tipos de usos de la marca ajena en el contexto de la actividad publicitaria cuyo tratamiento jurídico no puede resolverse de acuerdo con las normas del agotamiento. Su denominador común reside en que el sujeto que utiliza la marca ajena lo hace con motivo de la difusión de sus prestaciones (que son distintas de las que distingue dicha marca), a las que suele diferenciar con sus propios signos distintivos. Se trata, en concreto, de usos de una marca ajena para indicar el nombre o dirección del anunciante [art. 37.a) LM], o el destino de los servicios o productos por él ofrecidos [art. 37.c) LM], de usos destinados a describir las características de sus prestaciones [art. 37.b) LM], o a comparar las prestaciones propias con las del titular de la marca ajena a fin de realzar las cualidades de las propias frente a las de aquél (art. 6 bis LGPu). El breve análisis que cabe realizar de estas modalidades de uso, atendido el carácter introductorio de este trabajo, aconseja limitar nuestras consideraciones a una reflexión general sobre los fundamentos y los límites de estos usos.

No obstante sus diferencias, los supuestos anteriormente mencionados presentan una problemática común que entronca con el intenso y aun inconcluso debate doctrinal acerca del contenido del derecho de marca. En efecto, los usos contemplados por el art. 37 LM plantean una cuestión de fondo que consiste en justificar el fundamento de su licitud. Más concretamente, estos usos suscitan la duda de si la obligación del titular de la marca de tolerarlos se debe a que éstos encarnan auténticas excepciones al derecho de marca —que, en este sentido, tendría un contenido más amplio, referido al derecho a usar el signo en el tráfico económico (78) — o si la exigencia de que el titular de la marca los consienta se basa en que son usos lícitos ab initio porque quedan fuera del contenido —más reducido— del derecho de marca (79) . Para tratar, siquiera brevemente, esta cuestión, parece imprescindible atender al contenido que cabe conferir al derecho de marca en nuestro Derecho interno.

3.2.1.  El fundamento de la licitud de los usos de la marca contemplados en el art. 37 LM

A)  LOS TÉRMINOS DE LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 89/104/CEE A LA LEY DE MARCAS

El art. 34.1 LM reconoce al titular de la marca el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, entendiendo por tal una actividad comercial realizada con ánimo de lucro ajena al ámbito privado (80) . Partiendo de este reconocimiento general, el art. 34.2 LM, en sus apartados a) b) y c), concreta el alcance del derecho de marca. Por eso, el art. 34.3 LM puntualiza que cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior —esto es, cuando se produzca un supuesto de doble identidad [34.2.a) LM], o cuando por la similitud o identidad entre signos y/o, en su caso, entre los productos o servicios para los que la marca prioritaria está registrada se pueda generar un riesgo de confusión [art. 34.2.b) LM] o, en fin, cuando se den las circunstancias específicas del art. 34.2.c) LM que activan la protección de las marcas notorias y renombradas— podrá prohibirse al tercero la utilización del signo. En consecuencia, sólo si se dan los presupuestos del art. 34.2.a), b) o c) de la LM podrá el titular impedir a un tercero que use su marca en la publicidad, con fundamento en el art. 34.3.d) LM (81) .

Los usos de la marca recogidos en el art. 34.2 LM se caracterizan por ser usos con función distintiva. Ello implica que el ius prohíbendi del titular de la marca no alcanza a usos del signo que carezcan de esta finalidad. Esta premisa se fundamenta en la doble circunstancia de que el art. 34.2 de la LM es resultado de la incorporación a la LM del art. 5.1 y 2 de la DM, y de que el art. 5.5 de dicha norma, que permite a los Estados miembros tutelar las marcas «contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios», no ha sido incorporado al Derecho español. La misma se refuerza, asimismo, atendiendo a la jurisprudencia del TJCE, que ha confirmado el fin distintivo de los usos contemplados en los arts. 5.1 y 5.2 de la DM (82) . En razón de lo anterior, es coherente deducir que el derecho de marca solo puede verse lesionado cuando el tercero utiliza un signo con fines distintivos (83) . Por contra, el derecho de marca no será oponible cuando un tercero usa el signo en el tráfico económico con fines diversos a los de distinguir bienes o servicios (84) .

La tutela de la marca se extiende, así, a asegurar el cumplimiento eficaz de sus funciones y, entre ellas, la que el TJCE entiende como función esencial, consistente en garantizar al consumidor o usuario final la identidad de origen del producto o servicio que se designa con la marca, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (85) . Sin perjuicio de ello, la mayor fuerza distintiva que revisten las marcas notorias y renombradas, justifica una protección reforzada de estos signos que trasciende los límites del riesgo de confusión (86) , permitiendo a su titular oponerse a un uso de un signo idéntico o semejante a la marca notoria o renombrada para productos o servicios —distintos o similares (87) — que, realizado sin justa causa, puedan indicar una conexión entre los bienes o servicios del tercero y el titular de la marca, o pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o del renombre de dicha marca (88) . Así pues, los presupuestos de la lesión de la marca renombrada que establecen el art. 5.2 DM y el art. 34.2.c) LM se desvinculan —porque lo trascienden— del riesgo de confusión. De ello debe deducirse que puede producirse una infracción de este tipo de marcas, aun sin riesgo de que los consumidores atribuyan un mismo origen empresarial a los productos distinguidos con la marca ajena y a los productos del tercero, y sin que creen inexistentes vínculos de carácter profesional entre ellos. Pero, en todo caso, y por exigencias de una interpretación del Derecho nacional conforme con la DM [del art. 34.2.c) conforme con el art. 5.2 DM], habrá de entenderse que la marca renombrada se protege, también en estos supuestos, frente a un uso con función distintiva. Si ello es así, habrá que convenir entonces que el significado del uso con función distintiva no es unívoco para todas las marcas sino que, en las marcas notorias y renombradas, esta función presenta perfiles peculiares respecto de las marcas ordinarias. En efecto, sólo así cabe explicar que exista una infracción de una marca, en el contexto de los arts. 5.2 DM y 34.2.c) LM, a pesar de que el uso que el tercero hace de la misma no genere un riesgo de confusión ni asociación, es decir, no interfiera en la correcta indicación del origen empresarial de las prestaciones distinguidas con la marca ajena.

B)  EL USO DE LA MARCA CON FUNCIÓN DISTINTIVA

Se ha afirmado que la marca se usa con función distintiva cuando, con motivo de ese uso, se da la impresión a los consumidores que con él se indica una determinada procedencia empresarial de los productos o servicios que la marca distingue, esto es, se indica el origen de los bienes y servicios para los que está registrada (89) .

Desde esta concepción de la función distintiva quedarían abarcados tanto los supuestos en los que una marca ajena se usa por un sujeto con el propósito de diferenciar los productos o servicios propios [en cuyo caso ese uso cumpliría, sin duda, los presupuestos para la aplicación, en su caso, del art. 34.2.a), b) y c) de la LM], como aquellos en los que ese sujeto utiliza la marca ajena con fines distintos del de distinguir con ella el origen empresarial de sus propios productos, pero tales usos despliegan además una función identificativa de los productos o servicios para los que está registrada la marca. Esta amplia interpretación del significado del uso del signo como marca fue la sostenida por el TJCE con motivo de la interpretación del art. 5.1.a) DM en el asunto BMW. En esta Sentencia, el TJCE entendió que existía un uso de la marca ajena con finalidad distintiva por el uso de ésta en un mensaje publicitario en el que el anunciante promocionaba sus servicios invocando dicha marca para identificar los productos que eran objeto de dichos servicios (90) .

Sin embargo, el TJCE ha modificado su postura en pronunciamientos posteriores, realizando una interpretación más restrictiva del alcance del uso de la marca con función distintiva, y entendiendo que dicho uso debe circunscribirse a supuestos en los que un sujeto utiliza la marca para distinguir sus propios productos o servicios. Así, y como regla general, el TJCE interpreta el art. 5.1.a) de la DM en el sentido de que cuando el tercero utiliza en el tráfico económico una marca ajena para un uso distinto al de diferenciar con ella sus propios productos o servicios no existe un uso del signo con función de marca, de manera que tales usos, aun cuando sean realizados sin el consentimiento del titular de la marca, no quedan comprendidos en el ius prohíbendi del titular (91) .

Atendiendo a esta interpretación, deberá convenirse entonces que los usos de la marca ajena en el contexto de un mensaje publicitario en el que se invoca esa marca para informar al consumidor acerca del destino de los productos, o los usos meramente descriptivos de la misma, no tienen función distintiva y quedan fuera del ámbito del ius prohíbendi diseñado por el art. 34.2.a) LM (92) .

Ahora bien, cuando la marca ajena es renombrada y despliega, por ello, una capacidad distintiva más intensa, es posible que ciertos usos de esa marca que, en el caso de que fuera ordinaria, quedarían fuera del ámbito de protección del art. 5.1.a) y b) DM [y del art. 34.2.a) y b) LM], incurran en una infracción de la misma en virtud del art. 5.2 DM y del art. 34.2.c) LM. En recientes pronunciamientos, el TJCE ha advertido que para considerar que un signo se utiliza como marca, no es necesario que el sujeto coloque el signo en los productos que comercializa, sino que basta que utilice dicho signo de forma que se establezca un vínculo entre el signo y los productos que comercializa o los servicios que presta (93) . En tales condiciones, cabe afirmar que un anunciante usa con fines distintivos una marca ajena renombrada cuando, sin aplicarla a sus productos o servicios, la utiliza de forma que capta la atención de los consumidores sobre la marca estableciendo una conexión entre ésta y sus propias prestaciones, de tal manera que aquéllos —identificando el distinto origen de las respectivas prestaciones y sin asociar profesionalmente al titular de la marca renombrada con el anunciante— establecen un vínculo entre las prestaciones del anunciante y atributos propios de los productos o servicios distinguidos con la marca renombrada (94) .

Esta conexión puede, sin embargo, estar justificada por una justa causa [art. 34.2.c) LM]. Así sucede cuando el vínculo entre la marca renombrada y los productos o servicios del anunciante responde a un uso de la marca con finalidad informativa o descriptiva. Por el contrario, el vínculo entre la marca renombrada y las prestaciones del anunciante no está justificado —y supone una infracción de la marca— cuando el uso implica un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o del renombre de la marca [art. 34.2.c) LM] (95) .

C)  EL SIGNIFICADO JURÍDICO DE LAS LIMITACIONES DEL DERECHO DE MARCA

A la vista de la Jurisprudencia del TJCE en relación con los arts. 5.1 y 5.2 de la DM, un sector relevante de la doctrina española se ha mostrado partidario de limitar la protección de la marca a los usos del signo con función distintiva (96) . Considera que la razón de la licitud de los usos de la marca ajena recogidos en el art. 37 LM reside en que son usos que no cumplen dicha función (97) . Argumentan que en los supuestos contemplados por esta norma, el tercero no se vale de la marca ajena para distinguir sus productos o servicios, sino para indicar su nombre y dirección [art. 37.a) LM], para describir las características de sus propios productos o servicios [art. 37.b) LM] o para informar sobre su destino [art. 37.c) LM]. Por este motivo, se advierte que tales limitaciones no deben ser consideradas como verdaderas excepciones del derecho de marca, sino como usos que quedan fuera del ámbito abarcado por el derecho exclusivo. En razón de ello, se deduce también que podrán existir otros usos de la marca no mencionados por estas disposiciones que, por corresponderse también con usos de la marca ajena sin función distintiva, son igualmente lícitos (98) . Entre dichos usos figuran el uso de la marca ajena en la publicidad comparativa, el uso de la marca ajena con fines puramente ornamentales, o el uso de una marca con motivo de la comercialización de réplicas fieles realizadas a escala de los productos diferenciados con esa marca.

La tesis de que los usos que vienen de mencionarse son lícitos porque en ellos —como también en los contemplados por el art. 6.1 DM y 37 LM— la marca no se usa con función distintiva, no resulta desmentida por la reciente jurisprudencia del TJCE. En efecto, el TJCE nunca ha albergado dudas acerca de la licitud del uso de una marca ajena en la publicidad comparativa puesto que, precisamente, esta modalidad de uso tiene por finalidad distinguir los productos del anunciante y del titular de la marca para destacar sus diferencias (99) . En el caso del uso ornamental, el TJCE ha condicionado la licitud de este uso a que el mismo se perciba con un fin exclusivamente decorativo (esto es, carente de finalidad distintiva) (100) . Por último, por lo que se refiere al uso de la marca ajena en réplicas fieles fabricadas a escala de los productos que diferencia la marca, la reciente jurisprudencia del TJCE ha advertido sobre el carácter ilícito de tal uso en el caso de que la marca sea renombrada y el mismo carezca de justa causa, obteniéndose con él un beneficio indebido del carácter distintivo o de la reputación de la marca (101) . Pero no ha descartado, sin embargo, que, atendidas las circunstancias, la incorporación de la marca a copias fieles fabricadas a escala pueda ser un uso con justa causa amparado en el art. 6.1.b) DM y 37.b) LM (102) .

En definitiva, a la vista de los pronunciamientos de la jurisprudencia comunitaria, la interpretación según la cual la marca se protege frente a usos con función distintiva debe compartirse, por la razón ya aludida de ser la más coherente y ajustada a la que mantiene el TJCE en relación con el art. 5.1 y 2 de la DM, que es el ámbito de armonización comunitaria al que se ha ceñido nuestra LM. En efecto, una vez que un Estado miembro ha decidido no extender la protección prevista por el art. 5.5 DM para usos del signo realizados con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, y dado que el TJCE condiciona la calificación de los usos de la marca con función distintiva contemplados en los arts. 5.1 y 5.2 DM a que la marca distinga las prestaciones de quien la utiliza, es obligado admitir que, si del uso de la marca ajena no resulta para los consumidores un efecto diferenciador de las prestaciones de quien usa la marca, dicho uso carece de función distintiva.

Sin perjuicio de ello, este planteamiento debe tener en cuenta además que, en el caso de las marcas notorias y renombradas, el uso con función distintiva adquiere unos perfiles más amplios, de manera que para afirmar un uso con esa función, es suficiente que se establezca un vínculo entre la marca y las prestaciones del anunciante que no encuentre una justa causa en el cumplimiento de otros usos concurrencialmente lícitos [art. 5.2 DM y 34.2.c) LM]. De esta suerte, la licitud del uso de la marca ajena notoria o renombrada deberá valorarse, como ya advierten el art. 5.2 DM y el 34.2.c) LM, atendiendo a la existencia de una justa causa, esto es, a la existencia de un uso que persiga alguna de las finalidades del art. 37 LM —u otros fines lícitos— y no incumpla las condiciones generales de lealtad a las que se condiciona el uso de la marca ajena.

3.2.2.  Los requisitos de lealtad de los usos publicitarios de la marca ajena con fines informativos, descriptivos y comparativos

Tal y como ya advierte el art. 37 LM, el uso de la marca con fines informativos y descriptivos debe ser realizado de acuerdo con las prácticas leales en materia industrial y comercial. Procede, por ello, analizar brevemente el significado que esta expresión ha recibido la Jurisprudencia del TJCE que ha interpretado el art. 6.1 DM, sobre todo en los casos de usos publicitarios de la marca ajena con fines informativos y descriptivos. Como ha de comprobarse, esta interpretación es sustancialmente coincidente con las condiciones a las que se sujeta la licitud del uso de la marca ajena en la publicidad comparativa, tal y como ésta viene regulada por el art. 4 de la Directiva 2006/114, y con la interpretación que de dichas condiciones viene realizando el TJCE. Ello no es sino la confirmación de que la obligación de observar las normas de competencia desleal es un requisito de general de licitud del uso de la marca. Por ello, el contenido de esta obligación se resuelve en la necesaria observancia por el tercero de los estándares generales de comportamiento a los que se somete la actividad publicitaria y, más particularmente, de los previstos en los en el art. 6.a) y b) y en el art. 6 bis.2.d) y f) de la LGPu.

Como se viene de indicar, las condiciones a las que debe ceñirse la utilización publicitaria de la marca ajena son comunes a todas las modalidades de usos informativos, descriptivos, y comparativos. Esto no obstante, el requisito de la necesidad del uso, es un requisito que sólo se exige expresamente en el llamado uso informativo [art. 37.c) LM] (103) .La vinculación en cuanto al destino que debe existir entre los productos o servicios del anunciante y los del titular de la marca (la complementariedad o accesoriedad de los primeros respecto de los segundos, el hecho de que la prestación de los servicios del anunciante tenga por objeto los productos distinguidos con la marca ajena) justifica que, en este tipo de usos, la marca ajena sea apelada para identificar inequívocamente los productos o servicios que ésta distingue (104) . Esto explica que, en una amplia interpretación de la función distintiva, el TJCE atribuyese en su día a este tipo de usos esa finalidad (105)  y, en todo caso, pone de manifiesto el mayor riesgo que estos usos representan para los intereses del titular de la marca por la mayor probabilidad de que, atendidas la complementariedad o la accesoriedad entre las prestaciones del titular de la marca y del anunciante que la utiliza, se genere un riesgo de confusión o, en caso de que la marca ajena sea notoria o renombrada, se produzca un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Probablemente, esta razón contribuye a explicar la rigidez con el que el TJCE ha interpretado en esta sede el requisito de la necesidad, entendiendo que el uso informativo solo puede considerarse necesario —y, por tanto, lícito— si constituye en la práctica el único modo de proporcionar al público una información comprensible y completa sobre el destino de los productos del anunciante (106) .

Por lo que se refiere a las demás condiciones de un uso leal de la marca ajena, el contenido que el TJCE ha dado al art. 6.1 DM en relación con los usos informativos y descriptivos de la marca es coincidente con los requisitos expresados en los apartados d), f) g) y h) del art. 4 de la Directiva 2006/114 en materia de publicidad comparativa. Estas disposiciones establecen exigencias adicionales a las propias de la licitud intrínseca de la comparación [recogidas en el art. 4.b) y c) de la mencionada Directiva], abarcando los supuestos en los que en dicha modalidad publicitaria se recurre a signos distintivos de terceros. Tales requisitos exigen que la utilización de la marca ajena no induzca a confusión (107) , en particular, dando la impresión de que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca (108) ; que no afecte al valor de la marca al obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca (109) ; que no desacredite ni denigre la marca (110) , y, por último, exige también que el anunciante no presente un bien o un servicio como imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena (111) .

Los requisitos de licitud que vienen de exponerse ponen de manifiesto que, en ocasiones, la inobservancia de alguno de ellos no sólo determinará la deslealtad de la publicidad, sino también la infracción de la marca ajena. Tal cosa sucederá cuando por la forma en que la marca se utiliza, se genere un riesgo de confusión o asociación. En estos casos, resulta evidente que el uso de la marca ajena no se hace únicamente a título informativo, comparativo o descriptivo y desarrolla, además, una función distintiva de los productos del anunciante invadiendo así el ámbito de uso exclusivo protegido del art. 34.2.a) o b) LM (112) . Por la misma razón, también se producirá la infracción de la marca ajena cuando, siendo ésta renombrada, el uso que de ella haga el anunciante no genere un riesgo de confusión ni asociación, pero por la forma de ese uso quepa atribuir al mismo un aprovechamiento indebido o un menoscabo de la reputación de la marca [art. 34.2.c) LM].

En los casos en los que el uso desleal de la marca ajena no suponga, al mismo tiempo, una infracción del Derecho de marca, la ilicitud de ese uso podrá ser calificada únicamente como un acto de competencia desleal (así sucederá, por ejemplo, si el uso informativo de una marca ajena que carece de notoriedad o renombre no genera un riesgo de confusión ni asociación, pero no resulta necesario para informar al público del destino de las prestaciones del anunciante) (113) .

La apreciación de la deslealtad del uso publicitario de la marca es una cuestión fáctica que deberá establecerse en cada caso concreto, atendiendo a los beneficios que ese uso reporta a la competencia y al interés de los consumidores (114) . En este sentido, la apreciación de si el uso de la marca ajena en la publicidad comparativa produce una lesión del interés individual de su titular, deberá realizarse teniendo en cuenta la disposición del TJCE a favorecer este tipo de publicidad, habida cuenta de las ventajas que ofrece a los consumidores (115) . Por otro lado, la apreciación de si el uso publicitario de la marca ajena notoria o renombrada constituye un aprovechamiento indebido, tendrá que partir del principio de que el mero hecho de que el anunciante obtenga una ventaja del uso de la marca ajena en la publicidad no basta para considerarlo ilícito (116) , y tampoco supone —si la marca ajena se utiliza para indicar el destino de los productos del anunciante— que éste los presente como si fueran de la misma calidad o tuvieran características equivalentes a los que distingue aquella marca (117) . En la determinación de los justos límites entre la deslealtad del uso publicitario de la marca ajena y la tolerancia exigible a su titular en atención a los efectos procompetitivos de su uso por terceros, deberán tenerse en cuenta, en definitiva, todos los factores pertinentes, tales como la presentación de la publicidad, el renombre de la marca y la impresión que razonablemente puede producir la misma en sus destinatarios (118) .
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	El plazo de incorporación de la Directiva 2005/29 concluyó el 12 de junio de 2007 (art. 3.5 DPCD). Ello no obstante, y con arreglo a la mencionada disposición, «los Estados miembros podrán seguir aplicando, dentro del ámbito objeto de la aproximación que realiza la Directiva, disposiciones nacionales más exigentes o más restrictivas que las que ésta contiene y que tengan por objeto la aplicación de las Directivas que contienen cláusulas mínimas de armonización». Una relación de Estados miembros que ya han procedido a la incorporación de la Directiva 2005/29 con posible consulta de la norma interna de transposición está accesible en http://ec.europa.eu/consumers/rights/index_en.htm. En nuestro país, y con respecto a las distintas vías propuestas para articular la incorporación de esta norma comunitaria, vid. «La transposición al Derecho español de la Directiva 2005/29/CE sobre Prácticas Comerciales Desleales» (Informe del Grupo de Trabajo constituido en el seno de la Asociación Española de Defensa de la Competencia), elaborado por J. MASSAGUER con la colaboración de F. MARCOS y A. SUÑOL y publicado en el Boletín Oficial del Ministerio de Justicia (núm. 2013), 2006, págs. 1925 y ss.
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	Art. 6.1 DPCD.


	 Ver Texto 
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	Art. 7.1 y 2 DPCD.


	 Ver Texto 
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	Arts. 8 y 9 DPCD.
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	Anexos I y II DPCD.


	 Ver Texto 




	 (13) 

	Cdos. 2 a 5 DPCD.
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	 (14) 

	Cfr. Cdo. 6 DPCD. En relación con la publicidad engañosa y la publicidad comparativa, la regulación diferenciada de los intereses de los consumidores y de las empresas ha quedado definitivamente reflejada en la Directiva 2006/114 sobre publicidad engañosa y comparativa (versión codificada), publicada en el DO L 376, de 27.12.2006, págs. 21 y ss. Según reza su art. 1, la mencionada Directiva tiene por objeto «proteger a los comerciantes contra la publicidad engañosa [...] y establecer las condiciones en las que estará permitida la publicidad comparativa». Vid. el breve pero atinado comentario sobre la misma de FERNANDO MAGARZO, M.ª R., «Algunos comentarios a la Directiva 2006/114/CE sobre Publicidad engañosa y Publicidad comparativa (versión codificada)», Autocontrol, núm. 116, febrero 2007, págs. 22 y ss.


	 Ver Texto 




	 (15) 

	Para una visión completa y crítica de las repercusiones de la Directiva 2005/29, puede consultarse el trabajo monográfico, ya citado, de J. MASSAGUER (El nuevo Derecho..., cit., supra), así como la visión general sobre la Directiva 2005/29 de C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, «La Directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales», y de TATO PLAZA, «La Directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores» (ambos citados supra en la nota 2. En relación con las prácticas publicitarias engañosas, vid., también, LEMA DEVESA, C. y FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P., «Prácticas publicitarias engañosas», Autocontrol, núm. 120, junio 2007, págs. 12 y ss.; y sobre las prácticas agresivas, TATO PLAZA, A., «Una primera aproximación al régimen jurídico de las prácticas agresivas en la Directiva sobre prácticas desleales con los consumidores», cit., págs. 425 y ss.


	 Ver Texto 




	 (16) 

	Cfr. art. 9 de la Ley 30/2002 de 20 de octubre, de transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 97/55/CE, por la que se modifica la Directiva 84/450/CEE sobre publicidad engañosa, a fin de incluir en la misma la publicidad comparativa, que modificó los arts. 6 de la LGPu e incorporó a dicha Ley el nuevo art. 6 bis.


	 Ver Texto 




	 (17) 

	La intensa polémica doctrinal surgida en torno a los criterios de aplicación de la LGPu y de la LCD (de la que da cuenta ampliamente MASSAGUER, en Comentarios a la Ley de Competencia Desleal, Civitas, Madrid 1999, págs. 60-67) parece finalmente saldarse en la jurisprudencia del Tribunal Supremo con una postura favorable a la aplicación cumulativa o alternativa de ambas normas. En este sentido se pronunció la STS de 4 de julio de 2005 (La LEY 13215/2005) según la cual... las acciones por publicidad ilícita no pueden desplazar a las de competencia desleal, y el demandante puede optar por interponer aquéllas o éstas, acumularlas con respeto a los requisitos legales, o ejercitarlas alternativamente. Ello no obstante, la mayor fidelidad de la LGPu a los planteamientos del Derecho comunitario sobre ciertos tipos de publicidad regulados en la Directiva 2006/114 justifican las reservas de la doctrina sobre esta solución (así, TATO PLAZA, A., «El Derecho de la publicidad: evolución y estado actual», Autocontrol, núm. 89, septiembre 2004, págs. 38 y ss., pág. 44.; MASSAGUER, «La transposición al Derecho español», cit., pág. 1935.
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	 (18) 

	Art. 6.2.a) DPCD.
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	 (19) 

	GALÁN CORONA, E., «Las acciones por publicidad ilícita», Autocontrol, núm. 123, octubre 2007, págs. 21 y ss.


	 Ver Texto 




	 (20) 

	Esta diferenciación de la norma aplicable en función del interés subjetivo afectado se confirma, de una parte en el art. 4.a) de la Directiva 2006/114, el cual, aun inserto en una norma cuyo ámbito de tutela se anuncia limitado subjetivamente a las empresas (art. 1 Directiva 2006/114) declara, sin embargo, ilícita la publicidad comparativa engañosa con arreglo a lo dispuesto en los arts. 6 y 7 de la Directiva 2005/29. De otra, en el art. 6 de esta última norma, cuya amplia definición de prácticas comerciales engañosas — concretando en el apartado 2.b) de la misma la ilicitud de la publicidad comparativa que cree confusión— conduce a entender que una publicidad que es engañosa en los términos del art. 3 de la Directiva 2006/114 cumple también las condiciones para ser calificada de práctica comercial engañosa (y, por tanto, desleal) con arreglo a la Directiva 2005/29, si afecta los intereses económicos de los consumidores.
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	 (21) 

	Vid. así la postura crítica de LEMA DEVESA y FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO («Prácticas publicitarias engañosas», cit., págs. 17-18) en relación con la afirmada licitud del product placement, que el Cdo. 6 de la Directiva 2005/29, indebidamente, califica como publicidad indirecta.
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	 (22) 

	Tal y como ha propuesto MASSAGUER (El nuevo Derecho..., cit., págs. 158-158), partidario de una derogación de los preceptos de la LGPu que regulan la publicidad engañosa y desleal; en sentido similar, apostando por fundir en una única norma la LCD y la LGPu incorporando en ella los mandatos recogidos en la Directiva 2005/29, FERNANDO MAGARZO, «Algunos comentarios», cit., pág. 25.


	 Ver Texto 




	 (23) 

	Cfr. MASSAGUER, con sólidos argumentos, en El nuevo Derecho..., cit., págs. 158-164; el mismo autor con MARCOS/SUÑOL, en «La transposición al Derecho español», cit., pág. 1918.
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	 (24) 

	Cfr. MASSAGUER, El nuevo Derecho..., cit., págs. 158 y ss.
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	Arts. 1 y 3.1 DPCD.


	 Ver Texto 




	 (26) 

	Sobre el desalentador panorama normativo (calificado de «caótico») que ofrecería una transposición de la Directiva 2005/29 articulando normas diversas en función de cuál sea el interés tutelado, vid. MASSAGUER/MARCOS/SUÑOL, «La transposición», cit., págs. 23-25.
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	 (27) 

	Acerca del concepto de marca, vid., BERCOVITZ, «Concepto de marca. Art. 4 de la LM», en Comentarios a la Ley de Marcas, Thomson/Aranzadi, Cizur Menor, 2003, págs. 118 y ss.; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., Tratado sobre Derecho de marcas, 2.ª edic., Gómez Acebo & Pombo/Marcial Pons, Madrid, Barcelona 2004, págs. 37 y ss.; OTERO LASTRES, M., «La definición legal de marca en la nueva Ley española de Marcas», ADI 22 (2001), págs. 197 y ss.; EMBID IRUJO, J. M., «Caracterización de la marca y adquisición del derecho sobre ella», en El nuevo Derecho de marcas. Ley 7/2001, de 7 de diciembre, Comares, Granada 2002, págs. 65 y ss.


	 Ver Texto 




	 (28) 

	En el sentido que lo formulase A. BERCOVITZ en su trabajo «La formación del Derecho de la competencia», ADI 2 (1975), págs. 61 y ss.


	 Ver Texto 




	 (29) 

	Vid., entre otras, la STJCE de 18 de junio de 2002 «Philips Electronics NV c. Remington Consumer Produts Ltd. (C-299/1999), Apdo. 30 (Rec. 2002, p. I-5475) y la STJCE de 12 de noviembre de 2002 «Arsenal Football Club c. Matthew Reed» (C-206/01), Apdo. 48 (LA LEY 1224/2003). Acerca de las matizaciones actuales que debe realizarse de esta función respecto de su acepción clásica, y oportunamente reflejadas en la jurisprudencia comunitaria, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre Derecho de marcas, cit., págs. 70-73; BERCOVITZ, A., Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el tráfico económico, Aranzadi, 2002, págs. 61-62.


	 Ver Texto 




	 (30) 

	Cfr. STJE, «Arsenal», Apdo. 51, en relación con la garantía del cumplimiento de la función distintiva de la marca protegida en el art. 5.1.a) DM. Para una consideración de las limitaciones que el principio de libre competencia debe ejercer sobre la tendencia expansiva de los Derechos de Propiedad Industrial, vid. LENCE REIJA, C., «El permanente conflicto entre propiedad intelectual y libre competencia», ADI XXVI (2005-2006), págs. 247 y ss.


	 Ver Texto 




	 (31) 

	Vid. así, en jurisprudencia del Tribunal Supremo, una muestra de tal reconocimiento en las Sentencias de 24 de julio de 1992 (LA LEY 2886-JF/0000), de 6 de abril de 1994 (LA LEY 563/1994), de 31 de diciembre de 1996 (LA LEY 1054/1997) y, más recientemente, en la STS de 28 de julio de 2006 (LA LEY 110169/2006).


	 Ver Texto 




	 (32) 

	Vid., en este sentido, las certeras observaciones de BERCOVITZ, A., «Concepto de marca. Art. 4 LM», cit., págs. 121-123; CASADO CERVIÑO, A., Derecho de marcas y protección de los consumidores. El tratamiento del error del consumidor, Tecnos, 2000, pág. 74.


	 Ver Texto 




	 (33) 

	Así lo destaca MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., «De nuevo sobre la valoración del riesgo de confusión entre marcas (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la UE de 22 de junio de 2004, caso “Picasso”)» ADI XXV (2004-2005), págs. 739 y ss., pág. 747.


	 Ver Texto 




	 (34) 

	Cfr. art. 124 LP, por remisión de la Disp. Adic. 1.ª de la LM.


	 Ver Texto 




	 (35) 

	Vid., en este sentido, la STJCE de 27 de abril de 2006 «Levi Strauss & Co. Y Casucci SpA» (C-145/2005), Apdo. 28 (LA LEY 27739/2006). Acerca de la desprotección de los intereses de los consumidores que genera la aplicación de esta disposición, vid. ÁVILA DE LA TORRE, A., «Causas de nulidad relativa. Art. 52 LM», en Comentarios a la Ley de Marcas, cit., págs. 821 y ss. Y sobre las dificultades que pueden suscitar los acuerdos inter partes para evitar el riesgo de confusión, FERNÁNDEZ-NÓVOA, «La delimitación del uso de la marca como práctica anticompetitiva», ADI 8 (1982), págs. 217 y ss.


	 Ver Texto 




	 (36) 

	Vid. así la STS de 28 de julio de 2006 (LA LEY 110169/2006).


	 Ver Texto 




	 (37) 

	Así lo sostiene MONTEAGUDO, M., «El riesgo de confusión en Derecho de marcas y en Derecho contra la Competencia desleal», ADI XV (1993), págs. 73 y ss.; también MASSAGUER, en referencia más general a las relaciones entre la protección jurídica de la propiedad industrial e intelectual y la Ley de Competencia Desleal, en Comentario a la Ley de Competencia Desleal, cit., págs. 81-83. De diferente opinión, vid., sin embargo, PORTELLANO DÍEZ, P., La imitación en el Derecho contra la competencia desleal, Civitas, Madrid 1995, págs. 291-298, quien mantiene que la confusión entre signos distintivos sólo es relevante para el Derecho de marcas.


	 Ver Texto 




	 (38) 

	Cfr. MONTEAGUDO, «El riesgo de confusión», cit., pág. 80. También, en colaboración con MASSAGUER, en Comentarios a la Ley de Competencia Desleal, cit., pág. 169.


	 Ver Texto 




	 (39) 

	Así, MASSAGUER/MONTEAGUDO, Comentario a la Ley de Competencia Desleal, cit., pág. 169; MONTEAGUDO, M., «Derechos y obligaciones del titular de la marca», en El nuevo Derecho de marcas..., cit., págs. 177-178.


	 Ver Texto 




	 (40) 

	Cfr. MONTEAGUDO, «El riesgo de confusión», cit., pág. 91; GALÁN CORONA, E., «Derechos conferidos por la marca. Art. 34 LM», en Comentarios a la Ley de Marcas, cit., págs. 493 y ss., pág. 505.


	 Ver Texto 




	 (41) 

	Como indica la EM (III, 2) de la LCD y recuerda la STS 13 de mayo 2002 (LA LEY 5891/2002), la delimitación general del acto de competencia desleal (como sus manifestaciones) se guía por un criterio restrictivo, presidido por la permanente preocupación de evitar que prácticas concurrenciales incómodas para los competidores puedan ser calificadas, simplemente por ello, de desleales.


	 Ver Texto 




	 (42) 

	Sobre las diferencias entre la confusión en el Derecho de marcas y en el Derecho contra la competencia desleal, vid., ampliamente, MONTEAGUDO, «El riesgo de confusión», cit., págs. 91-100; MASSAGUER/MONTEAGUDO, Comentario a la Ley de Competencia desleal, cit., págs. 174-178. En relación con las diferencias entre la confusión entre signos distintivos y otros posibles supuestos de confusión sólo relevantes para el Derecho contra la competencia desleal, vid. también la STS de 17 de mayo de 2004 (LA LEY 12545/2004).


	 Ver Texto 




	 (43) 

	Vid., sin embargo, PORTELLANO (La imitación en el Derecho contra la competencia desleal, cit., pág. 297), quien, bajo la vigencia de la LM de 1988, admitió la legitimación de los consumidores en supuestos de confusión entre signos registrados para solicitar la declaración de nulidad de la marca, con fundamento en la infracción de las prohibiciones absolutas o relativas de registro. Esta postura se comprende mejor si se atiende a que el citado autor parte del presupuesto de que la violación de la marca no constituye un acto de competencia desleal (sobre los argumentos en que se apoya esta conclusión, vid. las págs. 283 y ss., y en particular la pág. 293). Ello obliga a excluir la posibilidad de admitir que los consumidores gocen de legitimación para ejercer acciones por actos de confusión de signos registrados en virtud del art. 6 LCD, y fuerza a buscar la tutela de sus intereses por otros mecanismos.


	 Ver Texto 




	 (44) 

	Vid., ampliamente, sobre el reconocimiento de la función informativa de la marca, MONTEAGUDO, M., La protección de la marca renombrada, Civitas, Madrid 1995, págs. 64-70.


	 Ver Texto 




	 (45) 

	Cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado, cit., págs. 76-77 y pág. 442. En la jurisprudencia, y destacando la relevancia de los medios de promoción publicitaria en la adquisición de notoriedad o renombre de la marca, vid. la STJCE de 14 de septiembre de 1999 «General Motors Corporation c. Yplon SA» (C-375/1997), Apdo. 27 (LA LEY 2534/2000); vid. también la SAP Madrid 18 de julio de 2006, «Hotel Glamour» (LA LEY 132975/2006). La misma idea se refleja en el art. 1 del Código de Conducta Publicitaria de Autocontrol, que se refiere a la publicidad como toda actividad de comunicación publicitaria que tienda a fomentar la contratación de bienes o servicios o a potenciar marcas o nombres comerciales. La publicidad del signo puede también producir el efecto contrario (favorecer la apreciación del carácter genérico del signo) cuando, en la falsa creencia de que los intereses del titular de la marca se ven favorecidos por el hecho de que la marca se utilice por el público para designar el tipo de productos, se destaca en la publicidad el carácter generalizado de ese uso. Vid., en el sentido indicado, las consideraciones de A. BERCOVITZ, «Caducidad de la marca», en La Ley de Marcas (Cuadernos de Derecho Judicial), Consejo General del Poder Judicial, Madrid 2004, págs. 277 y ss., págs. 308-309, y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona («BIO») de 27 de noviembre de 2000 (LA LEY 216346/2000), que consideró la circunstancia señalada un factor relevante para apreciar la caducidad de la marca.


	 Ver Texto 




	 (46) 

	Así, FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado..., cit., pág. 665; GARCÍA-CRUCES, J. A., «Art. 55. Caducidad», en Comentarios..., cit., págs. 859 y ss., pág. 872.
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	 (47) 

	En relación con los supuestos demostrativos del carácter cambiante de la fuerza distintiva del signo, MANSANI, L., «La capacidad distintiva como concepto dinámico», ADI 27 (2006-2007), págs. 223 y ss.
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	 (48) 

	Cfr. BERCOVITZ, A., «Art. 4. Concepto de marca», Comentarios..., cit., pág. 123.


	 Ver Texto 




	 (49) 

	Para una visión completa de los argumentos a favor y en contra del reconocimiento de la función publicitaria de la marca en la doctrina comparada, vid. AREAN LALÍN, M., «En torno a la función publicitaria de la marca», ADI 8 (1982), págs. 57 y ss., y la doctrina allí citada. Abogando por el reconocimiento jurídico de esta función bajo la LM 1988, PORTELLANO DÍEZ, La imitación..., pág. 542; MONTEAGUDO, La protección de la marca renombrada, págs. 85 y ss. Tras la LM 2001, y del mismo autor, «Derechos y obligaciones del titular de la marca», cit., págs. 163 y ss. De forma más limitada, reconoce la protección jurídica de esta función GARCÍA VIDAL, A., El uso descriptivo de la marca ajena, Marcial Pons, Barcelona Madrid 2000, págs. 60-64, reiterando su postura bajo la LM 2001 en «El uso de una marca renombrada ajena como elemento decorativo (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 23 de octubre de 2003) Adidas-Salomon AG, antiguamente Adidas AG, Adidas benelux BV y Fitnessworld Trading Ltd.», ADI XXIV (2003), págs. 505 y ss. Vid. también, a favor de su reconocimiento jurídico, en razón de la explotación del potencial publicitario de determinadas marcas mediante licencias asociadas al fenómeno del merchandising, FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado..., cit., págs. 8-79 y págs. 544-545.
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	 (50) 

	Cfr. las referencias aportadas por AREAN LALÍN, cit., págs. 70-74.
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	 (51) 

	Cfr. GARCÍA VIDAL, El uso descriptivo..., cit., pág. 61.
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	 (52) 

	Vid. DE LA CUESTA RUTE, «Supuestos de competencia desleal por confusión, imitación...», cit., págs. 40-41. En relación con la aplicación de la LDC al uso publicitario de un signo solicitado como marca de garantía que, finalmente, no fue concedida, vid. la Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca de 20 de diciembre de 2006, «Hornazo de Salamanca» (LA LEY 273413/2006).
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	 (53) 

	Vid. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, La marca engañosa, Civitas, Madrid 2002, pág. 152; GARCÍA-CRUCES, «Art. 55. Caducidad», pág. 871; VERGEZ, M., «Competencia desleal por actos de engaño, obsequios primas y otros supuestos análogos», enLa Regulación contra la competencia desleal... , cit., págs. 51 y ss., págs. 56-57. En la jurisprudencia reciente, vid. la STS de 24 de julio de 2003 (LA LEY 129671/1997), en relación con el engaño derivado de una práctica en la que el anunciante se atribuía la falsa condición de ser la única empresa autorizada para impartir cursos bajo determinada marca.
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	 (54) 

	Cfr. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., La Marca engañosa, cit., págs. 151-155. En la jurisprudencia, vid. STS 19 de febrero de 2000 (LA LEY 41436/2000) y la STS 24 de julio de 2003 (LA LEY 29671/2003).
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	 (55) 

	Tal y como se planteó en la reciente Sentencia del TJCE de 30 de marzo de 2006, «Elizabeth Florence Emanuel y Continental Shelf», C-259/04 (LA LEY 21746/2006).


	 Ver Texto 




	 (56) 

	Cfr. MARTÍN ARESTI, P., «Art. 48 LM. Licencia de marca», en Comentarios..., cit., págs. 757 y ss., pág. 778; FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado..., cit., págs. 665-666.
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	 (57) 

	Vid., así, las Conclusiones del Abogado General Jacobs de 17 de diciembre de 1988 (Rec., 1999, p. I-1318) en el caso «Consorcio per la tutela del Formaggio Gorgonzola/Kaserei Champignon Hofmeister GMBH & Co. KG», C-89/1997, y la Sentencia del TJCE sobre el mismo asunto de 4 de marzo de 1999, Apdo. 41 (LA LEY 41200/1999). En la misma línea, más recientemente, vid. la citada STJCE «Elizabeth Florence» (Apdo 53), en la cual y en relación con la cesión de la marca el TJCE declaró que... no se induce a error en el caso de una marca que se corresponde con el nombre del creador y primer fabricante de los productos que la llevan, cuando la clientela asociada a esa marca, anteriormente registrada con otra grafía, ha sido cedida junto con la empresa de los productos que llevan la marca.
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	 (58) 

	Cfr. STJCE «Gorgonzola», Apdo 4; Conclusiones del Abogado General JACOBS, Apdo. 57.
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	 (59) 

	Así, la STJCE de 26 de noviembre de 1996, «F. Lli Graffione SNC y Ditta Fransa» (C-313/1994), Apdo. 24 (LA LEY 15659/1996.
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	 (60) 

	Cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado..., cit., pág. 665; GARCÍA-CRUCES, «Art. 55. Caducidad», en Comentarios a la Ley de Marcas, cit., pág. 872; MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, La marca engañosa, cit., pág. 154.
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	 (61) 

	Acerca de esta legitimación, ÁVILA DE LA TORRE, A., «Art. 59 LM. Legitimación», en Comentarios., cit., págs. 917 y ss., pág. 923.
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	 (62) 

	Sobre el riesgo de confusión y asociación, vid. la STJCE de 11 de noviembre de 1997, «Sabel BV Puma c. AG Rudolf Dassler Sport» (C-251/1995), Apdos. 16-18 (LA LEY 16409/1997); STJCE de 29 de septiembre de 1998, «Canon Kabushiki c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc» (C-39/1997), Apdo. 29 (LA LEY 551/1999); STJCE de 22 de junio de 1999 «Lloyd Schuhfabrik Meyer» (C-342/1997), Apdo. 17 (LA LEY 2538/2000); STJCE de 6 de octubre de 2005, «Medion AG c. Thomson Multimedia Sales Germany & Austria GMBH» (C-120/04), Apdo. 29 (LA LEY 194592/2005). En la Jurisprudencia española, vid. STS de 7 de octubre de 2005 (LA LEY 13947/2005).
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	 (63) 

	De acuerdo con la interpretación realizada por la STJCE de 23 octubre de 2003, C-408/01 «Adidas-Salomon AG, antiguamente Adidas AG y Fitnessworld Trading Ltd», Rec. p. I-12537, en virtud de la cual, si un Estado Miembro ha adaptado el Derecho nacional al art. 5.2 DM debe, por consiguiente, conceder a los productos o servicios idénticos una protección al menos tan amplia como a los productos o servicios no similares.
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	 (64) 

	Vid., así, la STS de 25 de octubre de 2006 (LA LEY 114892/2006).


	 Ver Texto 




	 (65) 

	Salvo que la protección derive de la existencia de una marca no registrada «notoriamente conocida» en España en el sentido del art. 6 bis del Convenio de París, tal y como dispone el art. 34.5 LM.
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	 (66) 

	Supra, I, 2.
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	Como se declaró, por ejemplo, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 de julio de 2006 (LA LEY 132975/2006) en relación con la infracción de los arts. 6 de la LCD y 34.2.c) de la LM.
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	 (68) 

	En contra de esta solución se pronunció en su día PORTELLANO bajo la LM de 1988 (La imitación..., cit., pag. 297). Bajo la Ley de Marcas de 2001, se ha sugerido reconducir los supuestos de usos publicitarios de marcas que crean confusión al art. 55.1.e) LM (en tal sentido, MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, La Marca engañosa..., cit., pág. 157).


	 Ver Texto 




	 (69) 

	Vid., así, afirmando esta obligación en relación con los usos de la marca ajena previstos en el art. 6.1 DM, la STJCE de 17 de marzo de 2005 «The Gillette Company, Gillete Group Finland Oy y LA-Laboratories Ltd Oy», C-228/03, Apdo. 41 (LA LEY 1498/2005); la STJCE de 22 de febrero de 1999 «Bayerische Motorenwerke AG (B.) y B. Nederland BV y Ronald Karel Deenik» («BMW»), C-63/1997, Apdo. 61 (LA LEY 10725/1999) y la STJCE, de 11 de septiembre de 2007 «Céline SARL y Céline SA», C-17/06, Apdo 33 (LA LEY 132577/2007). También, en relación con el uso de la marca por los revendedores independientes, vid. la STJCE de 4 de noviembre de 1997, «Parfums Christian Dior & Avor c. Evora», C-63/1997, Apdo 45 (LA LEY 1426/1998) y la STJCE, «BMW», ya citada, Apdos. 50-54.


	 Ver Texto 




	 (70) 

	Sobre los requisitos del agotamiento en la LM 2001, vid. MARTÍN ARESTI, P., «Art. 36. Agotamiento del derecho de marca», en Comentarios a la Ley de Marcas, cit., págs.535 y ss.


	 Ver Texto 




	 (71) 

	Así lo entendió el TJCE en la interpretación realizada del art. 7.1 DM en la STJCE «BMW», Apdos. 50-54, y en la STJCE «Parfums Christian Dior», Apdo. 36.


	 Ver Texto 




	 (72) 

	Así, STJCE, «Christian Dior», Apdo. 38.


	 Ver Texto 




	 (73) 

	Un tratamiento monográfico del art. 36.2 LM puede consultarse en FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, C., Los motivos legítimos que impiden el agotamiento del derecho de marca, Comares, Granada 2005. En relación con el reenvasado de productos, entre otras, vid., entre otras, la Sentencia del TJCE 11 de julio de 1996, «Brystol-Myers Squibb y otros c. Paranova» (C-427/1993, C-429/1993 y C-436/1993) (LA LEY 13806/1996) la STJCE de 23 de abril de 2002 «Boehringer Ingelheim y otros», C-143/00 (LA LEY 78787/2002) y la STJCE de 26 de abril de 2007 «Boehringer Ingelheim KG y otros», C-348/2004 (LA LEY 12243/2007); declarando aplicables las consideraciones en materia de reenvasado a las situaciones de reetiquetado, vid. la STJCE de 11 de noviembre de 1997 «F.Loendersloot Internationale Expeditie y Georges Ballantine & Son y otros», C-349/1995 (LA LEY 1425/1998). En nuestro país, vid. últimamente la aplicación de esta doctrina comunitaria en las Sentencias de la Audiencia Provincial de Baleares de 18 de febrero de 2003 «Loewe» (LA LEY 34328/2003) y de 12 de mayo de 2003 «Chivas y otros» (LA LEY 120/2004).


	 Ver Texto 




	 (74) 

	STJCE, «BMW», Apdo. 51.


	 Ver Texto 




	 (75) 

	STJCE «Parfums Christian Dior», Apdo. 43. Ya en la Sentencia «Bristol-Myers Squibb» el TJCE había declarado que «el titular de la marca tiene un interés legítimo, vinculado con el objeto específico del derecho de marca, en poder oponerse a la comercialización de dichos productos si la presentación de los productos reenvasados puede perjudicar a la reputación de la marca» (Apdo. 75). En el ámbito nacional, vid. la aplicación de la doctrina del caso «Parfums Christian Dior» en la ejemplar Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 20 de octubre de 2003, «Clarins», rec. núm. 625/2002, y en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 5 de octubre de 2006, «Bulgari» (LA LEY 196144/2006).


	 Ver Texto 




	 (76) 

	STJCE, «Parfums Christian Dior», Apdo. 46. A este respecto, vid. también las consideraciones de FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (Los motivos legítimos..., cit., pág. 202) acerca de los criterios para establecer el carácter adecuado de la publicidad del revendedor.


	 Ver Texto 




	 (77) 

	STJCE, «Parfums Christian Dior», Apdo. 47.


	 Ver Texto 




	 (78) 

	En la línea defendida por MONTEAGUDO, M., en «Derechos y obligaciones del titular de la marca», cit., pág. 163 y ss.


	 Ver Texto 




	 (79) 

	Como mantuvo A. GARCÍA VIDAL en El uso descriptivo de la marca ajena (cit., supra), y sigue defendiendo dicho autor bajo la Ley de Marcas de 2001. Vid., así, su trabajo, «El uso de la marca ajena con una finalidad diferente a la de distinguir productos o servicios [Comentario a las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 14 de mayo de 2002 (Michael Hölterhoff y Ulrich Freiesleben); de 12 de noviembre de 2002 (Arsenal Football Club plc y Mathew Reed) y de 21 de noviembre de 2002 (Robelco NV y Robeco Groep NV)]», ADI XXIII (2002), págs. 337 y ss.; también, en una línea similar, «El uso de una marca renombrada ajena como elemento decorativo (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 23 de octubre de 2003 (Adidas-Salomon AG, antiguamente Adidas AG, Adidas Benelux BV y Fitnessworld Trading Ltd.», ADI XXIV, págs. 505 y ss.


	 Ver Texto 




	 (80) 

	Cfr. STJCE «Arsenal», Apdo. 40; STJCE de 25 de enero de 2007 «Adam Opel AG c. Autec AG», C-48/05, Apdo. 18 (LA LEY 71/2007). En la doctrina, y con ulteriores precisiones, GALÁN CORONA, E., «Art. 34. Derechos conferidos por la marca», en Comentarios a la Ley de Marcas, cit., págs. 493 y ss., págs. 497-498.


	 Ver Texto 




	 (81) 

	Vid., en este sentido, GALÁN CORONA, «Art. 34», cit., págs. 511-512; FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado..., cit., págs. 438-440; en concreta referencia al uso publicitario de la marca ajena en la publicidad, MASSAGUER, «La publicidad comparativa», ADI XXV (2004-2005), págs. 187 y ss., págs. 222-223.


	 Ver Texto 




	 (82) 

	Vid., así, el pronunciamiento del TJCE en el caso «BMW» (Apdo. 38) en el que el Tribunal indicó que el ámbito de aplicación, por un lado, de los apartados 1 y 2 del art. 5 de la Directiva y, por otro, del apartado 5 del art. 5, depende de si el uso de la marca se hace con el fin de distinguir los productos o servicios de que se trata como originarios de una empresa determinada, es decir, como marca, o con fines distintos... La misma doctrina ha sido reiterada recientemente en las Sentencias del TJCE sobre los asuntos «Adidas Salomon» (Apdo. 41); «Adam Opel» (Apdo 28) y «Céline» (Apdo. 20). En discrepancia con la misma, vid. MONTEAGUDO, «Derechos y obligaciones», cit., págs. 174-175, que defiende una interpretación distinta de la DM, en la que encontraría cabida la protección de la marca renombrada frente a conductas que afecten a su capacidad distintiva aunque el tercero no utilice el signo a título de marca.


	 Ver Texto 




	 (83) 

	Así lo entendió también, bajo la LM de 1988, GARCÍA VIDAL (El uso descriptivo..., cit., págs. 68-69) y así lo afirma la jurisprudencia comunitaria citada en la nota anterior que interpreta el art. 5 de la DM.


	 Ver Texto 




	 (84) 

	Así, STJCE, «Arsenal», Apdos 51, 53 y 54; STJCE de 16 de noviembre de 2004, «Anheuser-Busch», C-245/02, Apdo. 59 (LA LEY 239699/2004; STJCE, «Adam Opel», Apdo. 21; STJCE, «Céline», Apdo 16.


	 Ver Texto 




	 (85) 

	Vid. la STJCE 23 de mayo de 1978, «Hoffmann-La Roche», C-102/1977, Apdo. 7, Rec. 1978, pág. 1139; STJCE, «Phillips», Apdo. 30; STJCE «Arsenal», Apdos. 47 y 48. En la jurisprudencia nacional, vid. la STS 26 de octubre de 2005 (LA LEY 1970/2005).


	 Ver Texto 




	 (86) 

	Cfr. STJCE «General Motors», Apdo. 23; STJCE «Adidas Salomon», Apdo. 27.


	 Ver Texto 




	 (87) 

	De acuerdo con la interpretación del art. 5.2 DM realizada por la STJCE en el asunto «Adidas-Salomon», Apdo. 28.


	 Ver Texto 




	 (88) 

	Para un tratamiento detallado de la protección de la marca renombrada, vid., por todos, MASSAGUER, «La protección jurídica de las marcas notorias y renombradas en la Ley de Marcas de 2001», ADI 22 (2001), págs. 143 y ss.; CURTO POLO, M., «Art. 8. Marcas y nombres comerciales, notorios y renombrados registrados», en Comentarios a la Ley de Marcas, cit., págs. 237 y ss.


	 Ver Texto 




	 (89) 

	Cfr. GARCÍA VIDAL, El uso descriptivo..., cit., págs. 68 y 119; y, el mismo autor, en «El uso de la marca ajena con finalidad diferente a la de distinguir productos o servicios», cit., pág. 352.


	 Ver Texto 




	 (90) 

	El Tribunal entendió que el uso de una marca sin autorización del titular realizado para anunciar al público que una empresa tercera efectúa la reparación y mantenimiento de productos que llevan dicha marca, o que esta especializada o es especialista en dichos productos, constituye un uso de la marca en el sentido de lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del art. 5 de la DM (STJCE, «BMW» Apdo. 42). Esta tesis se fundamentó en que el anunciante utilizó dicha marca para identificar los productos que eran objeto del servicio prestado desplegando dicho uso efectos distintivos de los productos del titular de la marca respecto de otros que podrían haber sido objeto de los mismos servicios (STJCE «BMW», Apdo. 39).


	 Ver Texto 




	 (91) 

	Ciertamente, la mayoría de los pronunciamientos del TJCE se ciñen a la interpretación del art. 5.1.a) DM, referido a la doble identidad. Pero, como indica FERNÁNDEZ-NÓVOA (Tratado..., cit., pág. 440), el principio de que la marca sólo resulta lesionada si se usa con función distintiva es también trasladable a los supuestos de confusión del art. 5.1.b) DM, porque, en este caso, sólo puede producirse la confusión prevista si el tercero utiliza el signo para distinguir productos o servicios. Y debe añadirse a ello, que también la protección de la marca renombrada prevista en el art. 5.2 exige que el tercero use el signo idéntico o similar con función distintiva, para respetar así el distinto ámbito de tutela conferido a la marca renombrada en esta última disposición respecto de la protección, más amplia, frente a cualquier otro tipo de uso en el tráfico económico, que se deriva del art. 5.5 DM. Vid., así, las Sentencias TJCE, «BMW», Apdo. 38, y «Celine», Apdo. 20. En la doctrina, GARCÍA VIDAL, El uso descriptivo..., págs. 70 y ss., y, mismo autor, «El uso de la marca ajena con una finalidad diferente a la de distinguir productos o servicios», cit., pág. 351.


	 Ver Texto 




	 (92) 

	En la Sentencia sobre el asunto «Adam Opel» (Apdo. 27), el TJCE aclaró que la interpretación realizada del uso del signo como marca en el caso BMW se debía a las circunstancias específicas que rodearon el supuesto de hecho y, en particular, a que los servicios del tercero tenían como objeto los productos del titular de la marca, de manera que resultaba imprescindible identificar la procedencia de los productos del titular de la marca para difundir los servicios del tercer anunciante. El TJCE se apoyó, además, en la exigencia de dotar de una interpretación sistemáticamente coherente al art. 5.1.a) y 6.1 de la DM, el cual, al referirse a las condiciones en las que el tercero puede hacer uso de la marca ajena, se refiere necesariamente a los productos o servicios comercializados u ofrecidos por ese tercero (vid. STJCE, «Adam Opel», Apdos. 27 a 29).


	 Ver Texto 




	 (93) 

	Cfr. STJCE, «Céline», Apdo.23.


	 Ver Texto 




	 (94) 

	En la doctrina, vid., en una línea similar, FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado..., cit., pág. 440, quien considera que «cabe afirmar que un tercero usa un signo a título de marca cuando en el propio producto, o en su envoltorio, o bien en la publicidad el signo ocupa un lugar tan destacado que previsiblemente captará la atención de los consumidores». Igualmente, GARCÍA VIDAL («El uso de una marca renombrada ajena», cit., págs. 521-522) admite que «para aplicar el art. 5.2 de la Directiva basta con que el signo del tercero traiga a la marca renombrada a la mente de los consumidores».


	 Ver Texto 




	 (95) 

	Vid., así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 14 de octubre de 2005, «Prozac» (LA LEY 289/2006), que apreció una infracción de una marca notoria por la publicidad adhesiva llevada a cabo por el fabricante de un medicamento genérico. Sobre un asunto de similar naturaleza, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 28 de febrero de 2006 (LA LEY 45905/2006) negó la aplicación del art. 37 LM al uso de la marca para indicar la bioequivalencia de un medicamento genérico con el diferenciado por la marca, calificando la publicidad como adhesiva o parasitaria.


	 Ver Texto 




	 (96) 

	Vid. GARCÍA VIDAL, El uso descriptivo de la marca ajena, cit., págs. 68 y ss. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado..., cit., pág. 440.


	 Ver Texto 




	 (97) 

	GARCÍA VIDAL, El uso descriptivo, cit., págs. 177 y ss.; FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado..., cit., págs. 455-456. En relación con el uso descriptivo, y confirmando esta tesis, vid. también la STJCE «Windsurfing Chiemsee», C-108/1997 y C-109/1997 (LA LEY 984/2000), en cuyo Apdo. 28 se puntualiza que cuando una marca está compuesta total o parcialmente por un nombre geográfico, el art. 6.1 b) DM no confiere a los terceros el uso de tal nombre como marca. En sentido similar, la STJCE de 14 de mayo de 2002 «Michael Hölterhoff y Ulrich Freiesleben», C-2/00, Rec. 2002, p. I-4187, Apdo. 17. En la jurisprudencia nacional, vid. la STS de 25 de octubre de 2006 (LA LEY 114892/2006).


	 Ver Texto 




	 (98) 

	Así, GARCÍA VIDAL, bajo la vigente Ley de Marcas de 2001, en «El uso de la marca ajena con una finalidad diferente a la de distinguir productos o servicios», cit., pág. 360.


	 Ver Texto 




	 (99) 

	La licitud del uso de la marca en la publicidad comparativa viene expresamente reconocida por la Directiva 2006/114/CE de 12 de diciembre de 2006 sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (versión codificada) en atención del interés legítimo de informar a los consumidores de las ventajas que pueden obtener (Cdo. 8), siempre que cumpla los requisitos del art. 4 de la citada norma. El Cdo. 15 de la Directiva 2006/114 declara, en relación con el uso de la marca ajena en esta modalidad publicitaria, que la utilización de tal marca, siempre que se haga respetando las condiciones establecidas mediante la presente Directiva, no atenta contra el derecho exclusivo, puesto que su objetivo consiste solamente en distinguir entre ellos (los productos o servicios de un competidor y los del titular de la marca) y, por tanto, resaltar las diferencias de forma objetiva. En la jurisprudencia del TJCE son también reiterados los pronunciamientos en este sentido. Vid., entre otras, la Sentencia del TJCE de 25 de octubre de 2001 «Toshiba Europe GmbH contra Katun Germany GMBH», C-112/1999 (LA LEY 2234/2002); la STJCE de 8 de abril de 2003 «Pippig Augenoptik GmbH & Co. KG c. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH», C-44/01 (LA LEY 67012/2003); la STJCE de 19 de septiembre de 2006, «Lidl Belgium GmbH & Co. KG contra Etablissementen Franz Colruyt NV», C-356/04 (LA LEY 102891/2006), y la STJCE de 19 de abril de 2007 «De Landtsheer Emmanuel SA contra Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne Veuve Clicquot Ponsardin SA», C-381/05 (LA LEY 13684/2007); en la doctrina, vid. FERNANDEZ-NOVOA, C., «La publicidad comparativa», ADI 4 (1977), págs. 25 y ss. TATO PLAZA, A., La Publicidad comparativa, Marcial Pons, Madrid 1996, págs. 96-97. Más recientemente, MASSAGUER, «La publicidad comparativa», cit., págs. 222-223; LEMA DEVESA, C., «De nuevo sobre la publicidad comparativa», ADI XXVI (2005-2006), págs. 231 y ss., pág. 238.


	 Ver Texto 




	 (100) 

	Cfr. STJCE «Adidas Salomón AG», Apdo. 41, con comentario de GARCÍA VIDAL, «El uso de una marca renombrada ajena como elemento decorativo», ADI XIII (2002), cit., págs. 505 y ss.


	 Ver Texto 




	 (101) 

	STJCE «Adam Opel», Apdo. 34.


	 Ver Texto 




	 (102) 

	STJCE «Adam Opel», Apdos. 39 y 41


	 Ver Texto 




	 (103) 

	Vid., así, la STJCE, «BMW», Apdo. 54, y la STJCE, «Gillette», Apdo. 31. En nuestro país, vid. la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 28 de febrero de 2006, que aprecia el carácter ilícito del uso de la marca ajena de un medicamento de referencia por parte del fabricante del genérico con el fin de poner de manifiesto su bioequivalencia; la citada sentencia argumenta que ese uso no es necesario, pues el objetivo perseguido por el anunciante puede conseguirse igualmente apelando a la identidad de los principios activos del medicamento genérico y del medicamento de referencia. En el caso de la publicidad comparativa, la utilización de la marca ajena se ha calificado como facultativa (así, TJCE, «Pippig Augenoptik», Apdo. 51), si bien el carácter necesario de su evocación constituye un argumento relevante para negar que el uso de la marca ajena conlleve la obtención de una ventaja indebida (TJCE, «Toshiba Europe», Apdo. 34). Incluso, en circunstancias particulares, el Tribunal ha entendido que existe la posibilidad de que la omisión de la indicación de la marca en un mensaje publicitario que contenga una comparación induzca o, al menos, pueda inducir a error a las personas a las que se dirige, convirtiéndolo por consiguiente, en engañoso (TJCE, «Pippig Augenoptik», Apdo. 52).


	 Ver Texto 




	 (104) 

	A diferencia del recogido en el art. 6.1.b) DM [art. 37.b) LM], donde el tercero puede, en su caso, hacer uso de un componente de la marca, o del contemplado en el art. 6.a) [art. 37.1.a) LM] de la misma norma, en el que, en puridad, el tercero utiliza el signo con fines identificativos de su persona o ubicación.


	 Ver Texto 




	 (105) 

	STJCE, «BMW», Apdo. 42.


	 Ver Texto 




	 (106) 

	Así, STJCE, «Gillette», Apdo. 39.


	 Ver Texto 




	 (107) 

	Art. 4.h) Directiva 2006, en relación al uso de la marca en la publicidad comparativa y artículo 6.b) LGPu.


	 Ver Texto 




	 (108) 

	Así, en relación al uso informativo de la marca ajena [art. 6.1.c) DM], vid. las Sentencias del TJCE en los asuntos «BMW» (Apdo. 51) y «Gillette» (Apdo. 42).


	 Ver Texto 




	 (109) 

	Art. 4.f) Directiva 2006/114; art. 6.bis.2.f) LGPu; Sentencias del TACE, «BMW» (Apdo. 52) y «Gillette» (Apdo. 43).


	 Ver Texto 




	 (110) 

	Art. 4.d) Directiva 2006/114; art. 6.a) LGPu; STJCE, «Gillete», Apdo. 44.


	 Ver Texto 




	 (111) 

	Art. 4.g) Directiva 2006/114; art. 6 bis.2.d) LGPu; STJCE, «Gillette», Apdo. 45.


	 Ver Texto 




	 (112) 

	Cfr. STJCE, «Céline», en relación con la percepción de los consumidores de una denominación social como identificativa de los productos del titular de la denominación. En la doctrina, FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado..., cit., pág. 455. En relación con la publicidad comparativa que infringe la marca objeto de comparación porque induce a confusión, a asociación o constituye una infracción de la marca renombrada, vid. MASSAGUER, «La publicidad comparativa», cit., pág. 224.


	 Ver Texto 




	 (113) 

	A salvo de estos supuestos excepcionales, es lo cierto que, como indica MASSAGUER (vid., así, «La publicidad comparativa», cit., pág. 225) en el caso de las marcas renombradas existe una completa correspondencia entre la infracción de la marca de acuerdo con el art. 34.2.c) LM y los supuestos de publicidad ilícita en la que se implica el uso de dicha marca. En efecto, la deslealtad de la publicidad ilícita constituye la falta de justa causa de la que el art. 34.c) LM hace depender la infracción de las marcas notorias y renombradas y, al contrario, el uso de una marca notoria o renombrada que no es desleal con arreglo a las normas de la LGPu es un uso que debe considerarse realizado con justa causa a los efectos del art. 34.c) LM.


	 Ver Texto 




	 (114) 

	En consonancia con la interpretación no restrictiva que se ha propugnado del art. 6.1 DM. Vid., en este sentido, las conclusiones del Abogado General Sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer presentadas el 16 de enero de 2008 en el asunto C-102/07 «Adidas AG y Adidas Benelux BV c. Marca Mode CV y otros» (Apdos. 75-77), y que pueden consultarse en http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin


	 Ver Texto 




	 (115) 

	Vid., así, la STJCE, «Toshiba Europe», Apdos. 36 y 37; STJCE, «Pippig Augenoptik», Apdo. 42 STJCE 23 de febrero de 2006, «Siemens», C-50/05, Apdos. 22 a 24 (LA LEY 19468/2006); STJCE, «Lidl Belgium GmbH», Apdos. 22 y 32.


	 Ver Texto 




	 (116) 

	Cfr. STJCE, «BMW», Apdo. 53.


	 Ver Texto 
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	STJCE «Gillette», Apdo. 47.


	 Ver Texto 




	 (118) 

	STJCE, «Céline», Apdo. 34.


	 Ver Texto 







OEBPS/images/im0000496614.jpg
=t

M RCA of
”8’ LICIDAD-”

~j -COMERCIAL ;

."Un enfoque 1nterdlsc1pll






OEBPS/images/im0000488304.jpg
K. MARX:
Consumo
funcién de la
produccin

Alienacién

T VEBLEN:

Ostentacion
simbdlica del
estilo de vida

Creencia
en el azar

BAUDRILLARD:
Consumo: valor
signo.

Dependencia:
la necesidad de
necesitar

7. BOURDIEU:
Consumo:
estrategia de
distincion simblica
le o vulgar
Ambicion insatsie-
cha: carencia en los
capitales
del individuo

G. SIMMEL:
Presién social

Iy

ECANETTT
WBENAMIN:
Consumo
por la presion
delas masas: la
ciudad espacio
del pascante
solitario

Conformismo,
imitacicr

irreflexiva

D

CONSTRUCTO

e SOCIAL DEL
CONSUMO

cultura dineraria [~

rsonalizacion

GALBRAITH
Consumo
funci6n social
de la moda

.
Pérdida libertad
por emulacién

1

7 BAUMAN:
Consumoeen la
sociedad
[sténdar de consumo
ncesante.

Susitucion «tica del
trabajon por «dica
del consumos
Exclusion, frustracién
y conficto en los
consumidores defec-
tuosos: carecen de
condiciones materia-

les, picoldgicas.

C.RITZIR:
aMcDonalizaciony:
imo precario

transitorio, breve,
visual, simbglico irreal

Escenario de fantasia,

o desencantados








OEBPS/content/NcxToHtml.html
		Consejo de redacción

		Páginas de crédito

		Relación de autores

		Dedicatoria

		Presentación de la obra colectiva

		Bloque I. Introducción		1. «Visiones de consumo desde la perspectiva sociológica»

		2. «El proceso de elección del principal instrumento publicitario: la marca. Límites legales»

		3. «Consumidor, marcas y publicidad»

		4. «Marketing y publicidad en Internet: situación actual y tendencias»

		5. «Marcas y marketing: el valor y la gestión de la marca»

		6. «Los enfoques de gestión comercial y las decisiones sobre marca y comunicación»

		7. «Marcas de distribuidor, concentración de la distribución y estrategias de orientación al mercado del sector oleícola español»





		Bloque II. Binomio marca y la publicidad		1. «Facultades conferidas al titular de la marca: límites a su uso en contexto publicitario»

		2. «El riesgo de engaño sobrevenido de la marca derivado del contexto publicitario»

		3. «Infracción del derecho de exclusiva marcario mediante la publicidad comercial de carácter confusorio. Diferenciación de supuestos y reacciones jurídicas»

		4. «Uso descriptivo de marca ajena: aspectos legales y jurisprudenciales»

		5. «La marca de garantía como instrumento publicitario»

		6. «La promoción de la marca a través de las técnicas publicitarias utilizadas en Internet»

		7. «Los sellos y marcas de calidad (trustmarks) en el mercado digital y el distintivo público de confianza en línea»

		8. «En torno a la protección jurídico-marcaria del slogan publicitario»		Abreviaturas

		I. Introducción

		II. La protección del slogan publicitario como marca

		III. Reflexiones finales: la variada casuística de la marca-slogan

		IV. Bibliografía

		V. Índice de resoluciones citadas





		9. «Creaciones publicitarias y uso marcario de los elementos definitorios de una campaña publicitaria»

		10. «El carácter distintivo de los sonidos utilizados en la publicidad. Su protección como marca»

		11. «La marca en la comparación publicitaria»

		12. «Nulidad y caducidad de la marca por falta de uso. Incidencia en su exteriorización publicitaria»

		13. «Derecho penal y marcas. Protección penal de los signos distintivos»





		Bloque III. Cuestiones procesales derivadas del binomio marca-publicidad		1. «Derecho de marca y autodisciplina publicitaria»

		2. «La legitimación procesal y protección del derecho de marca»

		3. «El ejercicio de la acción de cesación publicitaria en defensa de la marca»

		4. «La tutela cautelar en sede de marca y publicidad»

		5. «Resolución arbitral de controversias en materia de marcas»





		Bloque IV. Otras cuestiones jurídicamente relevantes		1. «La marca en el Ordenamiento tributario español»

		2. «Tratamiento de las marcas en el impuesto sobre el valor añadido»

		3. «Tributación de los contratos de publicidad»













