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RESUMEN.

En este trabajo llevaremos a cabo un estudio conjunto y comparativo de las marcas de
garantfa y colectivas, dos instrumentos o figuras juridicas claves en el mercado por su
capacidad de presentarse al consumidor como indicadoras de un origen o caracteristicas

comunes.

Estudiaremos todo aquello relativo a su concepto, caracteres e intereses juridicos que tutelan,
y analizaremos de un modo profundo el marco normativo y su régimen juridico,

pausandonos con mayor atenciéon en un punto clave del mismo, el Reglamento de uso.

Asimismo, a lo largo de estas paginas, repasaremos ciertos hitos historicos en la evolucién
de las marcas de garantia, y, ademads, observaremos, si bien en menor medida, otras figuras

afines a las marcas de garantia, como las Denominaciones de Origen Protegidas.

PALABRAS CLAVE: Marcas de garantia, marcas colectivas, marco normativo,

Reglamento de uso, mercado de bienes y servicios, Denominaciones de Origen Protegidas.

ABSTRACT.

In this piece of work, we will undertake a comparative study between certification marfks and collective marks,
two fundamental legal instruments in the goods and services market due to their capacity to point out a certain

origin or specifics quality traits to the consumer.

We will study their concept, characters and the general interest they court, and we will also analyze their legal

[framework, paying more attention to the regulations of use, which is a central point in their legal regime.

Additionally, along this pages we will go over certain bistorical milestones in the evolution of certification
marks and we also will check, to a lesser exctent, some other related figures, such as the Protected Designation

of Origin.

KEYWORDS: Certification marks, collective marks, legal framework, regulations of use, goods and

services market, Protected Designation of Origin.



1. PRESENTACION DEL TEMA DE ESTUDIO: ESTUDIO
CONJUNTO Y COMPARATIVO DE LA MARCA DE GARANTIA Y
DE LA MARCA COLECTIVA: PROLOGO, ESTRUCTURA Y
OBJETIVOS.

LLas marcas de garantia son uno de los pilares fundamentales del mercado. Surgen de la propia
necesidad de su existencia, tienen fundamento en aquellos productores y empresarios que no
logran implantarse en el mercado de modo individual, y recurren a la asociacién o vinculacién
entre ellos para darse a conocer a los consumidores resaltando bien el origen o bien una serie

de caracteristicas determinadas de sus productos y setrvicios.

En este trabajo, vamos a llevar a cabo un estudio conjunto y comparativo de la marca
colectiva y la marca de garantia, dos instrumentos que « priori presentan una gran similitud
entre ellos, siendo practicamente indistinguibles para el ojo inexperto de los consumidores,
pero que difieren en una serie de rasgos que acaban por conformarlos como dos figuras

distintas, con diferentes funciones y regimenes juridicos.

Para ello, vamos a comenzar realizando una ligera aproximacién a los conceptos de marca
de garantia y colectiva, repasando asimismo la concepcion de las marcas en general, asi como

sus funciones.

Tras esto, llevaremos a cabo una concisa resefia historica, y visitaremos brevemente algunos
de los hitos en la evolucién tanto internacional como nacional de estos tipos de marcas, que

tan entroncadas han estado entre si en los sistemas juridicos alrededor del mundo.

Una vez situados en el meollo de la cuestion, analizaremos profundamente el concepto,
caracteres, funciones e intereses juridicos tutelados por las marcas de garantia, pasando luego
a estudiar los mismos extremos respecto a la marca colectiva, a modo de espejo, destacando

las diferencias y similitudes que encontremos a lo largo del analisis.

Asimismo, procederemos a realizar una delimitaciéon de ambas tipologias de marca respecto
a otras figuras afines, deteniéndonos con mayor intensidad en la comparativa entre las marcas

de garantia y las Denominaciones de Origen Protegidas.

Finalmente, abarcaremos el régimen juridico de las marcas de garantia y colectivas, haciendo

una limitada referencia al sistema comunitario y las marcas de certificacion y colectivas de la



Unién Europea, que engloban las mismas funciones que las marcas de garantia y colectivas

nacionales, pero desde un ambito transfronterizo europeo y del mercado comun.

En cuanto al sistema nacional de marcas colectivas y de garantia, nos apoyaremos por un
lado en la “Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Matcas”, y por otro, en el “Real Decreto
687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento pata la ejecucién de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas”, ambos afectados por reformas entradas en vigor en

2019.

Asi, examinaremos la legitimacion de solicitud y el proceso de registro, veremos el régimen
del Reglamento de uso, diferenciando entre menciones imperativas y facultativas en cuanto
a la autorfa, contenido, etc., y analizaremos el uso exclusivo de la marca y la responsabilidad
por incumplimiento, as{ como a la transmisibilidad, nulidad y caducidad de las marcas de

garantia y colectivas.

De este modo, los objetivos que perseguimos con este trabajo son estudiar una rama del
derecho mercantil con gran potencial y de cotidiana presencia en nuestras vidas; y observar
como las caracteristicas de estas clases de marcas influyen en el consumidor a la hora de

tomar decisiones en el mercado de bienes y servicios.



2. APROXIMACION A LA MARCA DE GARANTIA Y COLECTIVA.

2.1 Breve resefia al concepto de marca y tipologia.

Podemos relacionar el nacimiento de las marcas con el propio nacimiento de la actividad
comercial, cuando artesanos y comerciantes marcaban todo tipo de recipientes a fin de

indicar el tipo de producto y su procedencia.

Si avanzamos hasta la Baja Edad Media, nos encontramos con la obligaciéon de indicar la
marca de gremio en aquellas artesanfas destinadas al comercio, tratandose tanto de una

medida de control gremial como de proteccién al consumidor.
No obstante, no podemos analizar el concepto actual de marca hasta la llegada del siglo XX.

Asi, la American Marketing Association (AMA) define la marca como “un nombre, un término,
una sefial, un simbolo, un diseiio 0 una combinacion de alguno de ellos que identifica bienes y servicios de un

vendedor o grupo de vendedores, y los diferencia de los demds competidores.”

Otras definiciones que pueden resultar interesantes son las elaboradas por especialistas y
economistas como M. Pettis (1995), quien la identifica con “una imagen sensorial, emotiva y
cultural gue envuelve a una companiia o un producto; un seguro acerca de su calidad, gue permite seleccionar
entre ofertas sin preocupaciones; una importante fuente de ventaja competitiva y beneficios futuros; promesa de
adecuado funcionamiento; una mejora del valor percibido y satisfaccion, a través de asociaciones que levan a
los consumidores a usar el producto; seguramente, el activo mds importante de una compaiia’; o P. Kotler,
economista y catedratico de la Kellogg School of Management Northwestern University, quien
establece que la marca es una “idea o concepto singular que un producto posee dentro de la mente del

cliente” (Kotler y Keller, 2012).

Por su parte, el legislador espafiol recoge en la “Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Matcas”,

su propia definicién del término “marca™. Asi, el articulo 4 1M lee:

1 Ha de ser notado c6mo la antigua redaccion de este articulo 4.1 lefa: “Se entiende por marca todo signo susceptible de
representacion grafica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.”. Se suprime
asf lo referente a la representacion grafica, exigiéndose Gnicamente ser susceptible de representacion, ya sea
sonora, video, etc.; acorde con los nuevos avances de la tecnologfa.



“Articulo 4 LM — Concepto de marca.

Podran constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los
dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condicion de

que tales signos sean apropiados para:
a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y

b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las antoridades competentes y al

priblico en general determinar el objeto claro y preciso de la proteccion otorgada a su titular.”

Desde un punto de vista europeo, de igual forma la define el “Reglamento (UE) 2017/1001
del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Uniéon

Europea”, en su articulo 4.

Con caracter general, podemos resumir la funcién de la marca como la de elemento

diferenciador de un producto en el mercado de cara a los consumidores.

Sin embargo, debemos estudiar un poco mas a fondo estas funciones de la marca a fin de
poder entender mejor todas sus implicaciones practicas en el mercado. Para ello, podemos
basarnos en lo dispuesto por Fernandez-Novoa (2004). De este modo, debemos identificar

cuatro principales funciones:

- “Funcién indicadora de la procedencia empresarial”: Funcion primaria de la marca,
el consumidor identificara un producto o una serie de productos con una empresa

determinada. Deriva del propio contenido implicito del derecho de marca.

- “Funcién indicadora de la calidad”: Con ello nos referimos a la relacién que adquiere
el consumidor respecto a una calidad constante de los productos respaldados por una

marca.

- “Funcién de reputacion o goodwill”™s Con esta funcion de goodwill nos referimos a la
alta probabilidad de que cuando unos productos o servicios se apoyen en la buena
fama, cuenten con una visioén favorable del puablico, seran adquiridos o comprados
con relativa frecuencia. Se identifica con gran claridad en las marcas renombradas, de

las que hablaremos mas adelante.



“Funcién de publicidad”: Muy relacionada con la funcion de reputacion y de entrada

en el mercado, de corte mas econémico y menos juridico.

Para finalizar esta resefla al concepto de marca hemos de tratar, aunque sea muy

concisamente, la tipologfa dentro de la misma.

En vista de que existen multiples clasificaciones dentro de la jurisprudencia, destacaremos

unicamente las mas significativas.

- Segun su naturaleza: Dentro de esta subclasificacion, vamos a mencionar por su
importancia las marcas denominativas, las marcas graficas o emblematicas, las marcas

mixtas, marcas tridimensionales, olfativas o sonotas.

- Atendiendo a su titular: En este apartado habremos de expresar la contraposicion
entre marcas individuales y marcas colectivas, en vista de si el titular es una dnica
persona o varias. Estudiaremos mas a fondo la marca colectiva en los siguientes

epigrafes.

- Marcas de garantia: Foco central de este trabajo, penetraremos en profundidad a lo

largo de estas paginas.

- Marcas blancas: También conocidas como marcas de distribuidor. Son aquellas
marcas que pertenecen a una determinada cadena distribuidora. Los productos
relacionados acostumbran a ser fabricados por productores lideres del mercado, si
bien a precios un poco mas asequibles a cambio de una inferior calidad. Un claro
ejemplo en nuestro pais lo lleva a cabo la cadena de supermercados “Mercadona”, a

través de la marca “Hacendado”.

- Segun su grado de conocimiento: La antigua yuxtaposiciéon entre marca notoria,
conocida en un sector determinado, y marca renombrada, conocida por el pablico
en general, desparece con la nueva reforma del ano 2019, pasando a existir la

categoria unica de marca renombrada, cuya protecciéon dependera del alcance de



dicho renombre. Algunos ejemplos pueden ser la marca de panuelos “Kleenex” o la

marca de lacteos “Danone”.

- Segun su ambito territorial: Nacional, comunitaria e internacional. La primera, cuyos
efectos se dirigen unicamente a Espafia, tras presentar solicitud de marca ante la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM). La segunda, a nivel europeo
comunitario, de solicitud ante Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea
(EUIPO), si bien también se podra presentar ante la propia OEPM. Y, la tercera, de
alcance mundial, cuyo 6rgano principal la Organizacién Mundial de la Propiedad

Intelectual (OMPI). (Mufioz, 2019)

2.2 Introduccion a la marca de garantia y su proyeccion practica.

Como ya hemos dicho, la marca no es mas que un signo que identifica los productos o

servicios de un vendedor y los diferencia de otros en el mercado.

Pues bien, y sin entrar en mayores complicaciones y analisis, la marca de garantia sera el sigho
por el cual se van a poder identificar productos y servicios de un nimero plural de
operadores, en tanto en cuanto comparten una serie de caracteristicas comunes, como la

calidad, el modo de elaboracion, el origen geografico, etc.

En su proyeccién practica, la jurisprudencia acuerda que se trata de figuras en expansion con

gran potencial, de gran interés en el plano de la propiedad industrial y econémico en general.

Asi, algunos de los ejemplos mas relevantes de marcas de garantfas, a los que nos vendremos
refiriendo a lo largo de este estudio seran “Galicia Calidade”, “M.G. Pan de Valladolid” o

“Marca de Garantia Puerto de Valencia”, entre otras.

Dediquémosle un poco mas de tiempo a estas tres marcas de garantia a fin de poder apreciar

desde un punto de vista practico su intervencion en el mercado.
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“Galicia Calidade”: Marca de garantia promovida por la Xunta de Galicia. Su gestion
y control pertenece a la empresa publica Galicia Calidade S.A., que depende a su vez

de la Conselleria de Industria y Comercio de la Xunta de Galicia. (Galicia Calidade,
2019)
__gslics /%
calidade

Destaca en el ambito de productos alimenticios, donde acredita su calidad y potencia

\\

su exportacion fuera de la comunidad. Algunos ejemplos de estos productos que
todos conocemos pueden ser las conservas “Rianxeira”; productos avicolas “Coren”,
productos lacticos “Feiraco”, produccion vinicola propia de la comunidad, como
“Albarifio”, “Mencia” o “Godello” u otros productos de contenido alcohélico como

cerveza “Estrella Galicia” o licor café “Valtea”.

“M.G. Pan de Valladolid”: Alimento protegido de la comunidad auténoma de Castilla
y Ledn, goza de propia marca de garantia desde el afio 2004. Cabe destacar como,
cuando se present6 el primer borrador de su Reglamento de Uso a fecha de 2001 fue
la primera figura de calidad vinculada al pan desarrollada en Europa. Se caracteriza
port el uso de harina de trigo candeal, disfrutando de una miga de color muy blanco

y compacto, y cuenta con un método de elaboracion artesanal con una fermentacion

Pan

La creacion de la marca de garantia por la “Asociacion Provincial de Fabricantes y

prologada.

Expendedores de Pan de Valladolid” tuvo el efecto de aumentar las ventas del mismo
(en caida hasta el momento), asi como un aumento de la calidad del producto y evitar

la pérdida de las caracteristicas de esta variedad de pan (Vidal Arranz, 2014).

11



- “Marca de Garantia Puerto de Valencia™
En este caso, nos vamos a referir a una
marca de garantia vinculada a servicios y no
productos. IL.a Marca de Garantia del

Puerto de Valencia es un sistema de calidad

implantado en los puertos de Valencia y

Puerto de Valencia

Sagunto cuyo titular es la Autoridad

Portuaria de Valencia.

Seguin su Reglamento de uso, los clientes de las empresas adheridas a esta marca
gozaran de unos elevados estindares de calidad en cuanto a los servicios

desarrollados en las instalaciones portuarias.

A través de estos ejemplos de marcas de garantfa podemos ver su importancia en el dia a dfa
de los consumidores en los mercados, que son capaces de relacionar estos productos y
servicios con una determinada calidad, lo que influira en gran manera a la hora de la toma de

decisiones.

2.3. Introduccién a la marca colectiva y su proyecciéon practica.

Por su parte, la marca colectiva vincula un producto o setrvicio a una asociaciéon o persona
publica juridica, lo que fundamenta una distincién en concordancia a su origen.

Esto es, se maximiza lo posible la funcién identificadora de la marca, logrando que, llegado
el momento de tomar decisiones en el mercado, los compradores y usuarios conecten estos
productos y servicios a un determinado registro de empresas productoras y ofertantes de
servicios.

Algunas de las marcas colectivas mas destacadas en el ambito nacional, que usaremos como

ejemplo para el estudio de la materia de este proyecto, son las siguientes:

- Marca colectiva “Joyas de Autor”: La “Asociacion Espafiola de Disefiadores de Joyas
de Autor” (AJA) es una entidad independiente sin animo de lucro, que fue creada a

fecha de 1 de diciembre de 1995.

12



Los productores asociados a esta marca colectiva se identifican por una busqueda de
la maxima calidad y procesos de elaboracién artesanales o semiartesanales, nunca

industriales, segin el Reglamento de uso.

Marca colectiva “Polbo das rias”: Se trata de “la primera marca colectiva de pulpo
procedente de la pesca artesanal que garantiza su origen desde su pesca”.

Bajo esta marca colectiva, se indica una pesca por parte de flotas artesanales gallegas,
asi como el origen del pulpo en las Rias Baixas,

un exhaustivo control de calidad del mismo e, P @lb da S -

inclusive, un control de trazabilidad individual

del producto.

7
"55/' Pesca artesanal
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3. EVOLUCION HISTORICA. PRECEDENTES EN LOS SISTEMAS
JURIDICOS INTERNACIONAL, COMUNITARIO Y ESPANOL.

3.1 Origen y desarrollo: desde la alta edad media hasta el siglo XXI.

El nacimiento de las marcas de garantia y de las marcas colectivas se encuentra entroncado

en el mismo nacimiento del propio concepto de marca.

Como ya hemos mencionado anteriormente, desde la antigiiedad, los comerciantes marcaban
toda clase de recipientes y artesanfas de cara a sefialar los diversos productos en la actividad

comercial.

En cuanto a las marcas colectivas y de garantia, la jurisprudencia no fija un momento exacto
en el que surgen, si bien parece claro que poseen un origen comun, y que hasta bien entrado
el siglo XX no se llegara a producir una clara delimitacién entre las dos desde un punto de

vista juridico.

Ambas categorias de marca surgen a rafz de las marcas corporativas renacentistas, cuyo fin
no era otro que el de indicar que un producto bien habia sido fabricado conforme a unas
directrices propias de un determinado gremio, o bien que provenia de una regién concreta,

y hallaban su maximo exponente en los campos del artesanado y de la agricultura.

Estas marcas corporativas posefan un caracter obligatorio, eran impresas por el propio
artesano o funcionario del gremio, y cumplian con la intencién de identificar los productos
marcados con su correspondiente maestro y botfega o taller. Asi, parece ser que, en conciso,
se trataban de una idea de marcas colectivas obligatorias con funcién de garantia de calidad
en vista de su origen (Cionti, 1988 en Largo, 20006). O, dicho de otro modo, una especie de
marcas de responsabilidad que al enlazar productos y fabricantes permitian sancionar
aquellos casos no conformes con las reglas exigidas para su elaboracién (Franceschelli, 1965

en Largo, 2000).

Estas marcas corporativas se diluyen en el siglo XVIII por la presioén revolucionaria, si bien

volveran a surgir en el siglo XX sobre bases corporativas de caracter sindical.

Debemos hacer un alto en el estudio de la evolucién histérica para centrarnos en la
“Convencion de la Uniéon de Parfs para la proteccion de la Propiedad Industrial” (CUP) de

1883. En concreto, la reforma efectuada sobre el articulo 7 bis de dicha convencion,

14



introducido en la Conferencia de Washington de 1911, que resulté fundamental a la hora de

generalizar el uso de las marcas colectivas en los paises europeos.
“Articulo 7 bis - Marcas colectivas.

1) Los paises de la Union se comprometen a admitir el depdsito y a proteger las marcas colectivas pertenecientes
a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del pais de origen, incluso si estas colectividades no

poseen un establecimiento industrial o comercial.

2) Cada pais decidird sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida

) podrd rebusar la proteccion si esta marca es contraria al interés priblico.

3) Sin embargo, la proteccion de estas marcas no podrd ser rebusada a ninguna colectividad cuya existencia
no sea contraria a la ley del pais de origen, por el motivo de que no esté establecida en el pais donde la

proteccion se reclama o de que no se haya constituido conforme a la legislacion del pais.”

Asi, alo largo del siglo XX irfa apareciendo esta figura, junto con la de marca de garantia en

ciertos casos en las diversas legislaciones nacionales.

Por su importancia, debemos destacar como Gran Bretafa, tras regular en 1905 las
denominadas special trade marks, introduce en su ordenamiento juridico las certification trade
marks en el afio 1938. Mientras que las primeras respondian a un concepto de marca de
113 . R . .,

estandarizaciéon”, en el que una asociacién o persona se encargaba de controlar los
productos de otros en funcién de sus caracteristicas y certificarlos, las segundas constituyen
una modalidad en la que se condicionaba el nacimiento de la misma a la presentacion de un
Reglamento de uso ante la Board of Trade, y que ésta valorase la existencia de alguna clase de

interés publico.

Por su parte, Alemania prevé en su Ley de 31 de marzo de 1919 el registro de vervanbdszeichen
o marcas de asociacién, mientras que Francia establece en el afio 1920 la posibilidad de
registrar marcas de calidad o /Jabe/, un documento o sefial que atestigua en el plano comercial
una calidad minima a un producto en funcién de su origen o caracteristicas (Schmidt-

Szalewski, Pierre, 2001, p. 244 en Largo, 2000).

Asimismo, debemos destacar algunas otras regulaciones francesas, dirigidas a proteger

también la calidad y certificaciéon de determinados productos, como la “Ley sobre la Marca
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artesanal de 25 de diciembre de 19377, 1a “Ley sobre la Marca Nacional de calidad del 12 de
junio de 1946” o la “Ley sobre marca agricola del 5 de agosto de 1960

Desde un punto de vista internacional, debemos hacer mencion relevante a la Lanham Act de
1946 (EEUU), la cual distingue las collective marks, que indican mera procedencia y se definen
como “aguellas utilizadas por los miembros de wuna cooperativa, una asociacion u otro grupo de
organizacion” , con respecto de las certification marks, creadas con la finalidad de otorgar, siempre
que se diesen una serie de condiciones, un régimen de proteccion de legal a las indicaciones
de caracter geografico, y se definen como “cualguier palabra, nombre, simbolo, dispositivo o cualquier
combinacion de estos, usada en relacion con los productos o servicios de personas diferentes al titular de la
marca que certifica el origen, material el modo de fabricacion, la calidad, exactitud u otra caracteristica de tal
producto o servicios o que el trabajo o la elaboracidn ha sido realizada por miembros de una union u otra

organizacion” .

Para finalizar este apartado, debemos destacar por un lado el “Coloquio sobre las marcas
colectivas” iniciado por acciéon de A. Chavanne en 1979 en Lyon, y el “XXXI Congreso de
la Association Internationale por la Protection de la Propriété Industrielle” (AIPPI) organizado en
Buenos Aires el 1980.

Respecto al primero, en él se reconoci6 la presencia objetiva de dos clases de marcas
colectivas, de un lado la propia marca colectiva como tal y de otro, una categoria de marca
mas apropiadamente podria denominarse de certificacion. Asimismo, se reconocié ya la

necesidad de establecer regimenes juridicos separados para ambas.

En cuanto al “XXXI Congteso de la Association Internationale por la Protection de la Propriété
Industrielle”, podemos destacar dos aspectos; por un lado, que la “Cuestién 72” trat6 acerca
de las marcas colectivas y de certificacion: su proteccion, titularidad, ejercicio de control y
régimen de registro; y por otro, que fue la Delegacion de Espafia una de las principales

apostantes por una definitiva delimitacion entre ambos tipos de marca.
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3.2 Evolucioén del Sistema espafiol y precedentes cercanos.

Nos centraremos ahora en el sistema espanol, y para ello, la casilla de salida sera el “Estatuto
de la Propiedad Industrial” (EPI) de 1929, que regulaba en sus articulos 136-143 las marcas
colectivas. Algunas de las marcas colectivas registradas bajo su vigencia fueron “Anfs de
Chincho6n”, botas de “Ubrique”, “Trabajos de Lagartera” y “Vichy catalan” (Largo, 2000,
p.52).

Sin embargo, hasta la Ley de Marcas de 1988 no se contemplaria la existencia de una marca
de garantia auténoma como tal. Por ello, en nuestro pais, se llevaron a cabo disposiciones
administrativas con un objeto de promocion de la autenticidad o de los estandares de garantia
de los productos nacionales. A continuacion, destacamos algunas de estas disposiciones y los

instrumentos juridicos al respecto:

- Marcas de fabricacién y de calidad: Vinculadas al Decreto de 26 de septiembre de
1952, sobre el establecimiento de las marcas nacionales de fabricacién y de calidad.
La primera, “acredita que el articulo ha sido fabricado en Espasia”, la segunda, por su parte,

“garantiza una fabricacion de calidad y la perfeccion del producto”.

Se requiere que el producto goce de un suficiente interés para merecer la concesion,

y que su manufacturacion y materiales sean de calidad adecuada.

- Marca de garantia: Esta “marca de garantfa” fue establecida por el Decreto de 2 de
octubre de 1954 y desarrollada por Orden Ministerial, de alcance limitado al ambito

de la artesania.

- Contramarca nacional de calidad: Creada por la Orden Ministerial de 28 de
noviembre de 1958 para su utilizacién en la exportacion de citricos. Gran importancia
de la contramarca nacional “SPANIA” “para la propaganda comercial genérica de las

exportaciones” segun el texto dispositivo.

Estas “marcas especiales” (Broseta, 1991, p. 144), que no eran marcas en sentido propio, ya

que no cumplian las funciones propias de las marcas en el mercado ni ejercian una verdadera

labor de garantia en sentido técnico-juridico, tutelaban el interés general del Estado, en
3 >

definitiva, la economia nacional.

17



Finalmente, la marca de garantia, junto con la marca colectiva, como instituciones autonomas
5 g 5 )
y separadas, llegaria al ordenamiento juridico espafiol con la Ley de Marcas de 1988,

precursora de la actual Ley de Marcas de 2001.
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4. ESTUDIO CONCEPTUAL DE LA MARCA DE GARANTIA.

En este apartado pasaremos a analizar el concepto de marca de garantia y sus ramificaciones,
a fin de ser capaces de establecer una elocuente comparativa con la marca colectiva y poder
acercarnos con mayor seguridad al estudio de su régimen juridico en los siguientes puntos

del trabajo.

Asi, podremos entender su importancia practica en la actualidad a través de sus funciones y
los intereses juridicos que tutela, observar sus rasgos fundamentales examinando sus
caracteres, y delimitar su figura respecto de otros instrumentos afines, deteniéndonos con

mas empefio en lo que hoy conocemos bajo el término “denominaciones de origen”.

4.1 Concepto.
Dicho todo esto, centrémonos en el concepto de marca de garantia.

Con caracter general, podemos definir la marca de garantia como aquel indicativo cuyo fin
es la acreditacion de la existencia de cierta o ciertas caracteristicas comunes en el producto
y/o setvicio que los usuatios de la marca ponen en el mercado bajo autorizacion del titular

de dicha marca.

Desde el punto de vista del legislador espafol se delimita un concepto de marca de garantia

en el articulo 68.1 LM, que lee lo siguiente:
“Articnlo 68 — Concepto.

1. Se entendera por marca de garantia todo signo que, cumpliendo los requisitos previstos en el articulo 4,
sirva para distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica respecto de los materiales, el
modo de fabricacion de los productos o de prestacion de los servicios, el origen geogrdfico, la calidad, la precision

u otras caracteristicas de los productos y servicios que no posean esa certificacion.

2. Toda persona fisica o juridica, incluidas las instituciones, antoridades y organismos de Derecho piiblico,
podrd solicitar marcas de garantia, a condicion de que dichas personas no desarrollen una actividad

empresarial que implique el suministro de productos o la prestacion de servicios del tipo que se certifica

3. Serd aplicable a las marcas de garantia lo dispuesto en el apartado 3 del articulo 62.”
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Llegados a este punto, me parece oportuno analizar de un modo mas profundo este articulo

68 de la Ley de Marcas.

La formulacion del concepto de marca de garantia, en concreto tras la reforma entrada en
vigor el 14 de enero de 2019, conlleva ciertos significados que hemos de estudiar. Lo primero,

su remision al articulo 4 LM, que recordemos dispone:
“Articulo 4 — Concepto de Marca.

Podran constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los
dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalage, o los sonidos, a condicion de

que tales signos sean apropiados para:
a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y

b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las antoridades competentes y al

priblico en general determinar el objeto claro y preciso de la proteccion otorgada a su titular.”

Asi, parece indicarse que una marca de garantia podrd ser conformada por cualquier
combinacién de graficos o palabras, formas tridimensionales, sonidos, etc., eliminandose la

idea de una obligacién de ser susceptible de representacion grafica.

Asimismo, el apartado primero de este articulo 68 LM certifica que todo producto o servicio
vinculado a una marca de garantfa cumple una serie de estandares o requisitos que podran
abarcar desde el uso de unos materiales determinados, el modo de fabricaciéon de los
productos o de prestacion de los servicios, en especial aquellos modos de fabricaciéon que
protegen el medioambiente, el origen geografico, muy unido con la denominacién de origen

que estudiaremos posteriormente, la calidad, la precision u otras caracteristicas.

En definitiva, nuestro ordenamiento juridico recoge la marca de garantfa como un signo,
indicaciéon o medio que, vinculado a productos y servicios fabricados o distribuidos por
personas oportunamente autorizadas y siendo controlado por el correspondiente titular,
ofrece a los consumidores una garantia de la presencia de unas caracteristicas especificas, las

cuales son ademas avaladas mediante control.
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4.2 Caracteres.

La delimitaciéon conceptual que hemos llevado a cabo en el apartado anterior nos va a
permitir exponer a continuacion algunos de los caracteres mas fundamentales y distintivos

de la marca de garantia con respecto al instrumento de la marca en su ambito mas general.

Sin mas dilacién, pasemos a enumerar una serie de caracteres clave y diferenciadores de la
marca de garantia. Ademas de los conceptos expuestos inmediatamente antes, también nos

vamos a apoyar en Largo (2000).

- “Caracter inmaterial”: Que se traduce en que la marca de garantfa puede considerarse

un “activo intangible de la competitividad”.

- “Aplicable a productos y servicios”: Sin embargo, no es en sentido puro una marca
unica para productos y para servicios, entendiéndolo en el modo de que cumple una
funcién principalmente certificadora y no de mera promocion e identificacion en el

mercado.

- “Marca acompafante”: Con el término “acompafiante” nos referimos a que aparece
en el mercado unida generalmente a una marca individual, ordinaria, que identifica al
productor o empresario. Si bien no puede identificarse en un sentido estricto como
acompafiante, si en un sentido amplio, garantizando que ese producto o servicio se

ajusta al Reglamento de uso (Largo, 2006, p.37,38).

- “Certificadora”: Pues la marca de garantia cumple la funcién de atestiguar la presencia
de una caracteristica o caracteristicas propias y determinadas en un producto o

setrvicio.

- “Principio de especialidad”: La marca de garantia es una categoria especial dentro de
las marcas, independiente de otras como la marca ordinaria, la marca renombrada,

etc. (véase apartado 2.1 de este trabajo).

- “Principio de diferenciacion”: Realmente aplicable a cualquier categoria de marca, es
exigido por la propia Ley de Marcas y su reglamento, en tanto en cuanto debe

“distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas’.
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“Caracter constitutivo de su registro”: No cabran las marcas de garantia de hecho,
sino que sera la confirmacion del registro (que se vera mas adelante, en el estudio de
su régimen juridico) el punto de partida de la entrada en juego de los efectos del
contenido del derecho de la marca de garantia. A este efecto, podemos destacar la
Sentencia 520/06 de la Audiencia Provincial de Salamanca en la que se condena a la
entidad Asociacion Hornazo de Salamanca por actos de competencia desleal tras
promocionarse como marca de garantia sin que nunca le fuese concedida tal

distincion por la Oficina Espafola de Patentes y Marcas.

“Disociacion constitutiva y permanente de la titularidad y el uso de la marca”: Con
esta expresion acufiada por la autora R. Largo Gil en su obra “Marcas de garantia”,
nos vamos a referir a la dualidad que existe entre el 6rgano titular de la marca de
garantia y los usuarios autorizados por el mismo para el uso efectivo en el mercado

a través de la indicacién en productos y servicios.

“Autorizada”: Derivado de lo mencionado en el parrafo anterior, el titular de la marca
de garantia va a autorizar su uso a ciertos empresarios o usuarios, siempre que sus
estandares de produccion o sus baremos de calidad a la hora de prestar el

correspondiente servicio sean acordes a lo dispuesto en el Reglamento de uso.

“Reglamento de uso”: Uno de los caracteres fundamentales, la existencia de este
Reglamento de uso, requisito obligatotio, sine gua non, para que podamos hablar de
una marca de garantia en contraposicion a los diversos tipos de marcas que existen
en la legislacion y en el mercado. Su estudio sera un punto clave en el analisis del

Régimen Juridico que llevaremos a cabo en el punto octavo de este texto.

4.3 Funciones.

Al hablar de las funciones de la marca de garantia sera interesante, por un lado, recordar

primero las funciones de la marca a nivel general, ya tratadas en el apartado 2.1 de este trabajo;

“Breve resenia al concepto de marca y tipologia”. Asi, hemos de mencionar la funcién indicadora de

procedencia empresarial, cuyo fin es el de identificar un producto o servicio con una
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determinada empresa, la funcion indicadora de calidad, la funcién de reputacion o goodwill,

referente a la condensacion de buena fama por parte de una empresa, y la funcion publicitaria.

Por otro lado, en el caso de la marca de garantia, hemos de sefialar cémo pierde
acentuadamente su “caracter monolitico”, no es un mero signo distintivo, sino uno mucho
mas complejo, ya que dedica especial atencién a aquellas necesidades dignas de tutela, como
garantizar una determinada calidad y cualidad. De esta manera, podriamos decir que se
produce una “intensificaciéon” de la funcién indicadora de calidad, asi como un

“desvanecimiento” de la funcién indicadora de la procedencia empresarial.

Con esto no estamos queriendo decir que las marcas de garantia no desarrollen la funcién
distintiva, sino que se desarrolla modalizadamente, ya que con las marcas de garantia lo que
se pretende es certificar o atestiguar la presencia de un caracter o caracter propios y
determinados en un producto o servicio, como puede ser, por ejemplo, un determinado
grosor y longitud en los esparragos de Tudela, o el método de elaboracion del chorizo de

Ledn.

Estas caracteristicas que se pretenden certificar seran aquellas reguladas tal cual en el
Reglamento de uso, garantizandose en cierto modo un nivel constante de calidad, en

beneficio del interés del consumidor.

Para finalizar este apartado sobre la funcién de la marca de garantia, me gustaria analizar, en
linea de lo expuesto por R. Largo Gil, en su obra “Las marcas colectivas y las marcas de garantia”,
si se trata de una auténtica garantia en sentido técnico-juridico, pues, de acuerdo con el
ordenamiento juridico, no se va a exigir una calidad minima y no se va a sustituir a la garantia

de fabrica.

Pues bien, parece ser que se llega a un resultado parecido a este de una garantia de calidad,
ya que se establece una reputacién constante de la empresa, pero unicamente a través de la
informacion al consumidor sobre una caracteristica determinada del producto y/o setvicio,
mas que garantizando ningun tipo de calidad intrinseca, pero sin ofrecerse a aquel tercero
consumidor ninguna de las reservas legales que acompanan a la nocién de garantia en un

sentido estrictamente legal.
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4.4 Intereses juridicos tutelados.

Los intereses juridicamente protegidos derivaran en su mayorifa de la funcién de certificacién

que desarrollan este tipo de marcas.

Asi, las marcas de garantia tutelan, de forma principal, intereses colectivos, concretamente
los de los consumidores, si bien podriamos llegar a esgrimir que alcanzan a proteger intereses
publicos o generales®. De forma anecddtica podemos resaltar cémo en Gran Bretafia, para
que se inscriba una marca de certificacion, se antoja que se considere existente por el 6rgano

competente o Board of Trade el cumplimiento de una ventaja publica.

La tutela se va a llevar a cabo a través del mensaje publicitario que la marca transmite y que
basicamente se condensa en una informacién de caracter cualificado, que se encuentra al
alcance de los usuarios en el mercado, influyendo de forma determinante en el tramite de
comparativa y eleccién del producto por parte del consumidor, el momento de la toma de

decision.

De este modo, por una parte, con las marcas de garantia se esta contribuyendo a tutelar el
derecho de informacién recogido enla “Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios” (LGDCU).

Por otra parte, como modalidad de marca, también se defienden los intereses de los
empresarios o distribuidores autorizados para el uso del signo de garantia, en relacién con

las denominadas funciones de goodwill y publicitaria de la marca.

Sin embargo, la marca de garantfa no tutela unicamente el interés concreto o privado del
usuario, sino que, en ocasiones, puede llegar a enfocarse hacia una salvaguarda de la salud y
de la seguridad del consumidor, en virtud de las caracteristicas de las que en concreto gocen
los productos o servicios referidos, e incluso intereses medioambientales, siempre que esta
proteccion medioambiental fuese de la mano con una campafia de promocion y difusiéon que
informe con caracter previo a los consumidores del respeto al medioambiente que profesa

su producto.

2 El interés publico, en este caso, hemos de entendetlo como una “nocidn amplia que denota el interés del priblico por
encontrar verdaderamente las caracteristicas comunes de ciertos productos o servicios indicadas por una marca de garantia”.
BODENHAUSEN (1969) pag. 144.
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5. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA MARCA COLECTIVA EN
REFERENCIA A LA MARCA DE GARANTIA.

En este apartado, seguiremos el esquema estudiado en el punto anterior acerca de la marca
de garantia, tratando de yuxtaponer su estructura a la de la marca colectiva, para asi lograr
analizar desde un modo comparativo, a forma de espejo, esta tipologfa de marca que, a priori,

tanto en comun dispone con la propia marca de garanta.

Asi, procederemos a observar el concepto y los caracteres de la marca colectiva,
confrontandolos con estos de la marca de garantia, para pasar luego a tratar sus funciones y

los intereses juridicos tutelados.

5.1 Concepto.
Sin mas dilacién, pasemos a analizar el concepto de marca colectiva.

En lineas generales, podemos definir la marca colectiva como aquella indicacién que sefiala
que unos productos o servicios determinados proceden de, o son prestados por usuarios
concretos, que son miembros de la asociaciéon o figura de Derecho publico titulares de la
marca, siendo distinguible por ello de otros productos o servicios del mismo tipo que se

encuentran en el mercado.

La “Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas” también recoge una definicién en su articulo

62, que lee lo siguiente:
“Artienlo 62 — Concepto y titularidad.

1. Se entenderd por marca colectiva todo signo que, cumpliendo los requisitos previstos en el articulo 4, sirva
para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociacion titular de la marca de los productos

0 servicios de otras empresas.

2. Solo podran solicitar marcas colectivas las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios
0 comerciantes que tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones,
celebrar contratos o realizar otros actos juridicos, y que tengan capacidad procesal, asi como las personas

Juridicas de Derecho priblico.
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3. No obstante lo dispuesto en el articulo 5.1.c), podrdn registrarse como marcas colectivas los signos o
indicaciones que puedan servir en el comercio para seiialar la procedencia geogrifica de los productos o de los
servicios. El derecho conferido por la marca colectiva no permitird a su titular probibir a un tercero el uso en
el comercio de tales signos o indicaciones, siempre gue dicho uso se realice con arreglo a prdcticas leales en
materia industrial o comercialy en particular dicha marca no podra oponerse a un tercero antorizado a utilizar

una denominacion geogrdfica.”

Lo primero que debemos mencionar es como, tras la reforma entrada en vigor en enero de
2019, se elimina el requisito de representacion grafica, en conjuncién, como mencionamos

en el apartado anterior, con la nueva definiciéon de marca contenida en el articulo 4 LM.

De cualquier modo, la diferencia fundamental entre los dos conceptos que nos atafien, la
marca de garantfa y la marca colectiva, es que mientras que la primera certifica que los
productos o servicios vinculados a ella cumplen una serie de requisitos que podran referirse
bien a los materiales utilizados, al modo de fabricacién.. ., la segunda sirve para distinguir los
productos o servicios que provienen de unos miembros concretos, que si bien suelen
compartir una serie de caracteristicas comunes, no sera este el punto de unién entre ellas,

sino esta procedencia en comun.

5.2 Caracteres.

En este apartado observaremos los caracteres que se derivan del concepto estudiado de la
marca colectiva. A fin de no hacer un analisis demasiado repetitivo en referencia al apartado
4.2 de este trabajo sobre los caracteres de la marca de garantia, pasaremos a enumerar
brevemente aquellos caracteres que disponen en comun, para centrarnos en mayor medida
en los caracteres que difieren en una y otra clase de marca. Del mismo modo que en el

apartado 4.2, nos apoyaremos en lo necesario en los caracteres destacados por Largo (2000).
Asi, en comuin, nos encontramos con los siguientes caracteres:

- “Caracter inmaterial”: Del mismo modo que en las marcas de garantia, la marca

colectiva se trata de un “activo inmaterial de competencia”.

- “Aplicable a productos y servicios”: Las marcas colectivas cumplen su funcién
respecto de aquellos productos y servicios que los usuarios de la marca ponen a

disposicion en el mercado de bienes y servicios.
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- “Marca acompafiante”: Pues aparecera en el mercado junto a otra marca ordinaria.

- “Principio de especialidad”: Ya que al igual que las marcas de garantfas, no dejan de

ser una modalidad especial dentro del régimen general de marcas.

- “Principio de diferenciacion’: Pues cumple con la funcién de distinguir los productos

o servicios de una empresa en el mercado con los respectivos de sus competidores.

- “Caracter constitutivo de su registro”: En el mismo sentido que lo expuesto al
respecto en el apartado 4.4, no podran conformarse marcas colectivas de hecho, sino
que sera preceptiva la confirmacién del registro para la entrada en juego de los efectos

del contenido del derecho tratado.

- “Disociacion constitutiva y permanente de la titularidad y el uso de la marca”: En las
marcas colectivas, la asociacion o el determinado érgano publico que ostente la
titularidad de la marca no podra hacer uso efectivo de ella en el mercado ni producir
estos productos o servicios, sino que unicamente gozaran de este derecho los

miembros afiliados al titular que cumplan con los estandares de calidad.

- “Autorizada’”: El titular de la marca de garantia sera el que conceda autorizacién a un
tercero para el uso de la misma, en tanto en cuanto se cumplan los requisitos

dispuestos en el Reglamento de uso.

- “Reglamento de uso”: Uno de los caracteres fundamentales, la existencia de este
Reglamento de uso, requisito sine gua non para que podamos hablar de una marca de
garantia en contraposicion a los diversos tipos de marcas que existen en la legislacion

y en el mercado.

Por otro lado, existen una serie de caracteres en los que uno y otro tipo de marca difieren, y

estos son los siguientes:

27



Por un lado, en cuanto al caracter certificador de la misma, la marca colectiva cumple de
manera fundamental la funcién de atestiguar un origen comun, que proviene de un titular
concreto, que sera determinada asociaciéon de productores creada al respecto, o de un ente
publico; y no la de atestiguar sobre la presencia de una caracteristica o caracteristicas propias

y determinadas en un producto o servicio, si bien podemos deducir que viene de la mano.

Ademas, podemos esgrimir cOmo existe un mayor rigor, es mas estricto, el régimen juridico
de las marcas de garantia en comparacion al de las marcas colectivas, en virtud de una mayor
“administracion”, esto es, la presencia de control de la Administracion desde el inicio, lo que
aparece ya recogido en la LM de 1988, pues el nacimiento de una marca de garantia dependia

de que la AP no emitiese un informe desfavorable en relacion al Reglamento de uso’.

De este modo, podemos concluir que los caracteres de una y otra marca son francamente
similares, hallandose las principales divergencias entre las marcas de garantia y colectivas en
su funcidén e intereses juridicos tutelados, asi como su régimen juridico, que sera objeto de

amplio estudio en el punto séptimo de este texto.

5.3 Funciones.

En cuanto a las funciones de la marca colectiva, las mismas coinciden en gran manera con
las que se le reconocen a las marcas en general, véase las funciones indicadora de la

procedencia, indicadora de la calidad, la de reputacion o goodwill y la funcién publicitaria.

Ademas, partiendo del articulo 62.1 LM, la funcién identificadora de las marcas colectivas
no se detiene solo en indicar el producto o servicio de un Gnico usuario sujeto, sino de un

conjunto de ellos frente al resto.

En este caso, y en referencia a la marca de garantia, dentro de la marca colectiva también es
posible encontrar una especie de potenciacion de la funciéon de garantfa, pues al fin y al cabo

se esta promoviendo en el consumidor una confianza en un cierto nivel de homogeneizacion

3 Art. 69.2 LM: “E/ reglamento de uso deberd ser informado favorablemente por el drgano administrativo competente en atencion
a la naturaleza de los productos o servicios a los que la marca de garantia se refiere. El informe se entenderd favorable por el
transcurso del plazo de tres meses desde su solicitud sin que el drgano administrativo competente lo haya emitido. En caso de informe
desfavorable, se denegard, en su caso, la solicitud de registro de la marca de garantia previa andiencia del solicitante.”
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de unas caracteristicas comunes en los productos o servicios vinculados, no tanto por las

caracteristicas en si, sino como por el hecho de pertenecer a una determinada titularidad.

El régimen juridico de las marcas colectivas, contenido en la Ley de Marcas, se muestra
afirmativo a esta concepcion, ya que se establece cémo el Reglamento de uso impone unas
menciones sobre las condiciones de uso de la marca, no pudiendo ser usada la marca en el

mercado en caso de no cumplirse las recogidas caracteristicas.

Asimismo, si bien en lo referente a las funciones de la marca de garantfa establecfamos que
se producia un “desvanecimiento” de la funcién indicadora de la procedencia empresarial,
en la marca colectiva se producira lo contrario, ya que, obviamente, su funcién primordial
no es otra que vincular productos y servicios a una asociaciéon de empresarios o, en su caso,
a una entidad de Derecho Publico. Asi se confirma en la STS de 10 de mayo de 2004 (R]
2004, 2753) en relaciéon a la marca colectiva “Longaniza de Graus” registrada por la
“Asociacion de Fabricantes de Longaniza de Graus” frente a la denominacién social
“Embutidos Villa de Graus”. En dicha sentencia, el fundamento de Derecho segundo, al
argumentar sobre la presencia de un riesgo de confusion esgrime: “Para realizar tal valoracion
se deben tomar en consideracion dos de las funciones que corresponde cumplir a la marca colectiva de la
asociacion demandante: identificar el origen empresarial de sus productos y denotar un origen geografico de los

mismos”’ .

Podemos concluir que la marca colectiva se trata de una herramienta de promocion en el
mercado, cuyo fin natural no es otro que la consolidacion, publicitacién y/o difusién de una
serie de caracteristicas, bien de caracter subjetivo, bien de caracter regional (pues se hallan
disponibles asimismo para indicaciones geograficas, como veremos en profundidad en el

punto sexto de este texto, sobre la denominacién de origen).

5.4 Intereses juridicos tutelados.

Las marcas colectivas tutelan, como no puede ser de otro modo los intereses de los usuatios
afiliados, miembros de la asociacion titular, que ademas, por lo general, es creada con este

motivo en mente.
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Asimismo, podemos establecer que, al igual que con las marcas de garantfa, se protegera
también el interés general y el de los consumidores. Por ello, desde un punto de vista del
mercado, un marketing adecuado permitira que se protejan los diversos intereses que

concurren en esta tipologfa de marca.
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6. DELIMITACION CON OTRAS FIGURAS AFINES.
IDENTIFICACION DE OTRAS FIGURAS DE CALIDAD.

El punto clave de este texto no es otro que analizar la marca de garantia desde un punto de
vista comparativo con la marca colectiva. Hasta el momento, hemos analizado los conceptos
de estas dos tipologias, pero ahora, nos detendremos para revisar, de un modo mas breve,
algunas figuras que, en cuanto indicadoras de calidad, pueden llegar a ser confundidas en el

mercado por el consumidor, si bien a nivel juridico y estructural no es tal el parecido.

Hoy en dia, a la hora de tomar decisiones en el mercado, los consumidores buscan sin cesar
aquellos productos o servicios de la mas alta calidad. Respecto a esta calidad, situaindonos en
un plano agroalimentario, que sera el que mas nos interese a la hora de tratar figuras como
la “denominacién de origen protegida” o la “indicaciéon geografica protegida”, podemos
definirla como “conjunto de propiedades y caracteristicas de un producto alimenticio o alimento relativas a
las materias primas o ingredientes utilizados en su elaboracion, a su naturaleza, composicion, purega,
identificacion, origen, y trazabilidad, asi como a los procesos de elaboracion, almacenamiento, envasado y
comercializacion utilizados y a la presentacion del producto final, incluyendo su contenido efectivo y la
informacion al consumidor final especialmente el etiquetado”, segun la Ley 28/2015, de 30 de julio,

para la defensa de la calidad alimentaria®,

Asimismo, hemos de hacer notar como en la 22* Conferencia Regional Europea de la
Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacién® (FAO) (Oporto, 2000) define la
calidad alimentaria como el “comjunto de atributos que intervienen en la determinacion del valor de un
producto para  un  consumidor y que incluye aspectos como  sus caracteristicas organolépticas o la
calidad del servicio”. Por su parte, desde la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentaciéon (MAPA, 2019) se otorga la siguiente definiciéon de calidad agroalimentaria
diferenciada: “comjunto de caracteristicas de un producto agrario y alimentario, vinculadas a un origen
geogrdfico o tradicion, consecuencia del cumplimiento de requisitos establecidos en disposiciones de cardcter
voluntario, relativas a sus materias primas o procedimientos de produccion, transformacion o

comercializacion” .

4La Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria, recoge lo expuesto por el Reglamento
(CE) n.° 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los
“principios y los requisitos generales de la legislacion alimentaria”, entre los que se incluyen requisitos sobre la
comercializacién de productos alimenticios y de lucha contra el fraude en el mercado.

5 Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacién y la Agricultura u ONUAA por sus siglas en
espafiol, fundada el 16 de octubre de 1973, es un organismo de la ONU, que entre otros objetivos, persigue la
eficiencia en agricultura, pesca y cualquier otro sistema agroalimentario en general.
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Dejando de lado ya lo referente al concepto, la calidad es entendida por los productores
como lo que podriamos calificar como una “estrategia de diferenciacién” en el mercado. Es
por ello que nos encontramos con algunas figuras juridicas que pueden llegar a confundirse
desde una perspectiva econémico-social con las marcas de garantia y colectivas que ocupan

nuestra atencion.

De este modo, nos gustaria mencionar las Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG),
la Etiqueta Ecolégica Europea, la Marca Pais, y las Denominaciones de origen (DO) y las
Indicaciones Geograficas Protegidas (IGP), a las que dedicaremos un pequenio subapartado

debido a su mayor importancia en la actualidad.

‘Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG): Esta figura tiene destacada presencia en

nuestro sistema desde el ano 2015.

Aparece regulada en profundidad por primera vez en el
sistema comunitario de jurisprudencia en el Reglamento (CE)
1151/2012 sobre los regimenes de calidad de los productos
agricolas y alimenticios, donde se establecen los siguientes

requisitos para la solicitud de dicha marca:

- “Sea resultado de un método de produccion,
transformacién o composiciéon que correspondan a la practica tradicional aplicable a
ese alimento”.

-  “Esté producido con materias primas o ingredientes que sean utilizados

tradicionalmente.”

De esta manera, parece ser que la Especialidad Tradicional Garantizada no se delimita en
funcién del origen de los productos, sino que se basa en los métodos productivos y

transformadores, asi como en la autenticidad de las materias primas e ingredientes.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciéon ofrece como ejemplos importantes de
este icono de calidad el Jamoén Serrano, la Leche de Granja, Los panellets y las Tortas de
Aceite de Castilleja de la Cuesta. (Calidad Agroalimentaria. Especialidades Tradicionales
Garantizadas [MAPA], 2019)
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‘Etiqueta Ecologica Europea: El estudio de la etiqueta ecoldgica europea nos resulta de gran

interés, ya que, en pleno siglo XXI, a la hora de tomar decisiones en el mercado, cada vez

tenemos mas en cuenta el compromiso con el medio ambiente y, en general, la calidad
“verde” de los productos y servicios que escogemos.

* * % Regulada en el "Reglamento (CE) N° 66/2010 del Patlamento

: € ** Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009, relativo a la

* 4 etiqueta ecologica de la UE", surge en el afio 1992 como un

* ) ¢ * insttumento incluido en el “Plan de Accion Comunitario de

p Producciéon y Consumo Sostenible y Politica Industrial Sostenible de

~ i la UE”, a fin de lograr los mejores resultados ecoldgicos tanto en la

fabricacion de productos como en la prestacion de servicios

(Ministerio para la Transicion Ecologica [MITECO], 2019).

En su concepcién basica, no son mas que sefias entregadas por determinados organismos de
la Administraciéon Publica que garantizan la existencia de unos determinados
comportamientos medioambientales. El Reglamento (CE) N° 66/2010 del Patlamento
Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecoldgica de la UE,
en su preambulo establece que el objetivo es “promover productos con un impacto
medioambiental reducido durante todo su ciclo de vida y proporcionar a los consumidores
informacién exacta, no engafiosa y con base cientifica sobre su impacto medioambiental”,
asi como “la sustitucion de las sustancias peligrosas por sustancias mas seguras siempre que

ello sea técnicamente posible”.

A marzo de 2019, en la Unién Europea se habian otorgado un total de 2167 licencias de
ecoetiqueta para un total de 72797 productos y servicios, de los que el 42,5% eran de origen
espanol, un 13% italianos y un 7% franceses. De entre estos productos, la mayorfa
corresponderia a pinturas y barnices, pafiuelos desechables y otros derivados de la celulosa

(Comision Europea, 2019).
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Figura 1 — Productos y servicios Etigueta Ecoldgica Europea por pais.

Fuente: Facts and Figures - Ecolabel - EUROPA. (2019). Recuperado de http:/ ] ec.enropa.en/ environment/ ecolabel/ facts-
and-figures.btml!
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Figura 2 — Productos por grupo, Etigueta Ecoligica Europea.

Fuente: Facts and Fignres - Ecolabel - EUROPA. (2019). Recuperado de htip:/ | ec.enropa.en/ environment/ ecolabel/ facts-
and-figures.btml
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‘Marca Pafs: Antes de pasar a analizar las denominaciones de origen y las indicaciones
geograficas protegidas, podria resultarnos interesante mencionar muy brevemente las
denominadas “marcas pais”, también conocidas en el ambito internacional como country
branding. Si bien no se incluyen tradicionalmente en el abanico de figuras destinadas a indicar
la calidad de los productos en el mercado nacional, no podemos pasar por alto como sirven
para promover ciertos productos y servicios (se adhiere un “valor afiadido” a los mismos)

vinculando a ellos la percepcion que el consumidor posee de dicho pais de origen.

Efectivamente no se concretan en una marca en el sentido juridico-privado de la misma, y
parece tratarse mas bien de una politica de Estado, pero a través de ella, mediante la difusion
de una imagen exterior positiva de sus respectivas naciones, sin duda afecta al ambito

econdmico.

Algunos ejemplos de estas marcas que resaltan las caracteristicas propias de los productos y
servicios relacionados a las mismas (sobre todo de cara al consumidor extranjero;
enormemente presente se encuentra esta figura en los campos del turismo y la exportacion)

pueden ser “Australia Unlimited”, “Incredible India” o “Uruguay Natural”.
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Por nuestra parte, se comienza a promover la “marca Espafna” en el afio 2012, si bien muy
recientemente, en el afio 2018, se redefine como la marca “Espafia Global”, cuyo fin no es

otro que el de destacar al publico extranjero las cualidades de los productos y servicios
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espanoles en los ambitos de la moda, gastronomia, turismo, etc. (Ministerio de Asuntos

Exteriores y Cooperacion [MAEC] 2018).

6.1 La denominacion de origen y las indicaciones geograficas protegidas. La Ley
6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geograficas

Protegidas de ambito territorial supraautonémico.

Como hemos expuesto anteriormente en estas paginas, a lo largo de la historia siempre se ha
antojado como fundamental en el comercio internacional indicar el lugar de origen de los

referidos productos o elaboraciones.

Asi, los antiguos mercaderes marcaban sus productos con determinados sellos con los que
indicaban su procedencia; de hecho, ya en los tiempos del Imperio Romano existian
productos con cierta reputacion en el comercio mediterraneo, asi como a lo largo de la Ruta

de la Seda.

Del mismo modo, conviene recordar lo referente a las marcas gremiales expuesto en el punto
tercero del trabajo, las cuales, teniendo el caracter de obligatoriedad, no hacfan mas que
garantizar que ciertas elaboraciones provenfan de un determinado conjunto de artesanos y

cumplian con una serie de requisitos indispensables para formar parte de esos gremios.

Pues bien, en cuanto a las denominaciones de origen, se produce un punto de inflexiéon a
finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX con la llegada de una plaga de filoxera que
afecta enormemente a las viflas de toda la Peninsula Ibérica y territorios franceses. De esta
gran bajada de produccién pretenden aprovecharse ciertos productores, que, sin legislacion
ninguna en contra sobre este respecto, comienzan a poner en el mercado vinos bajo la
impresion de que habian sido elaborados en determinadas regiones y con determinada uva,

a fin de ocupar su lugar en el mercado, engafiando de esta fraudulenta forma al consumidor.

Es por ello que en Europa comenzaron a propugnarse algunas legislaciones al respecto, a fin
de proteger a aquellos productores vinculados a algunas caracteristicas de calidad frente a lo
que podriamos denominar competencia desleal, asi como a los consumidores, de la pérdida

de calidad de las elaboraciones.
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De este modo, llegamos a las primeras normas sobre las denominaciones de origen. En
concreto, en nuestro Estado, se promulga la Ley de 26 mayo de 1936, cuyo objetivo

fundamental era el de atajar este problema, si bien inicamente en el ambito del vino.

A dia de hoy, nos vamos a centrar en dos normativas fundamentalmente: la “Ley 6/2015, de
12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geograficas Protegidas de ambito
territorial supraautonémico” y el “Reglamento (UE) N°1151/2012 del Patlamento Europeo
y del Consejo de 21 de noviembre de 2012 sobre los Regimenes de Calidad de los Productos

Agricolas y Alimenticios”.

Asf pues, lo primero sera analizar los conceptos respectivamente de la denominaciéon de

origen y de las indicaciones geograficas protegidas.

Para ello nos vamos a dirigir al articulo 5 de este Reglamento (UE) N°1151/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de noviembre de 2012 sobre los Regimenes de
Calidad de los Productos Agricolas y Alimenticios, y en concreto a los apartados primero y

segundo, que leen del siguiente modo:
“Articulo 5 — Requisitos para las denominaciones de origen y las indicaciones geogrdficas.

1. A los efectos del presente Reglamento, se entenderd por «denominacion de origen» un nombre que identifica

un producto:
a) originario de un Ingar determinado, una region o, excepcionalmente, un pais;

b) cuya calidad o caracteristicas se deben fundamental o exclusivamente a un medio geogrdfico particular, con

los factores naturales y humanos inherentes a él, y
¢) cuyas fases de produccion tengan lugar en su totalidad en la 3ona geogrdfica definida.

2. A los efectos del presente Reglamento, se entenderd por «indicacion geogrdficay un nombre que identifica

un producto:
a) originario de un lugar determinado, una region o un pais,

b) que posea una cualidad determinada, una reputacion u otra caracteristica que pueda esencialmente

atribuirse a su origen geogrdfico, y

¢) de cuyas fases de produccion, una al menos tenga lugar en la gona geogrifica definida.”
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De un modo mas sencillo, podemos concluir que “estas figuras de calidad ancladas al territorio
consienten, primeramente, la valorizacion de productos agricolas con caracteristicas particulares derivadas de

téenicas agrarias y métodos de transformacion propias del lugar de procedencia” (Martinez, 2018).

Asi, a rafz de este articulo quinto, podemos destacar una serie de caracteristicas diferentes

entre ambos instrumentos:

LLas denominaciones de origen se hallan vinculadas a un factor geografico mas determinado
que las indicaciones geograficas protegidas; las segundas pueden aparecer con cierto grado
de generalidad en el mercado indicando una procedencia nacional, vinculandose a un pais
determinado, mientras que las primeras unicamente se referirin a un pais de modo
excepcional, lo habitual serd que en el mercado se presenten como originarias de un escenario
ambiental mucho mas determinado y preciso, prestigiado y reconocido de manera individual

port los consumidores.

Esta misma esencia podemos encontrarnos en la referencia a sus caracteristicas y método de
produccién. Las denominaciones de origen, por su definiciéon, deben extraerse
exclusivamente de un foco geografico, tanto los factores como las fases de la produccion,
mientras que, en referencia a las indicaciones geograficas basta con que solo alguno de estos

factores productivos provenga de dicha localizacion.

De todo esto se infiere que la vinculacion entre una denominacién de origen protegida y un
origen geografico resulta mucho mas fuerte o intensa que en el caso de las indicaciones

geograficas protegidas.

Para entenderlo ain mejor, desde un punto de vista practico, para nosotros los
consumidores, algunas de estas denominaciones de origen mas relevantes y expandidas son:
Calasparra para arroces, Idiazabal para quesos, y Jabugo y Guijuelo para el jamén. Entre las
Indicaciones Geograficas Protegidas mas importantes a nivel estatal nos encontramos con:
la Carne de Avila, el Cordero Segurefio y el Esparrago de Navarra (Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentacion [MAPA], 2019).

Ademas, podemos también hablar de unos rasgos diferenciales entre ambas denominaciones
de origen e indicaciones geograficas protegidas y las especialidades tradicionales garantizadas

tratadas en las paginas anteriores.
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Por un lado, las dos primeras figuras, como hemos visto, se enlazan con un origen geografico,
mientras que esto no ocurre en las especialidades tradicionales garantizadas, que solamente

se van a referir a ciertos ingredientes o modos de produccion de caracter tradicional.

Y fundamentalmente, desde un plano juridico, las primeras gozan de una protecciéon en
cuanto a su caracter de propiedad intelectual de las que las segundas no disfrutan, siendo

simplemente un grado de diferenciacion, una resefia en su etiqueta respecto al consumidor.

6.2.1. Rasgos diferenciadores de la marca de garantia y la denominacion de origen.

Habiendo aclarado estos puntos, debemos ahora pasar a comentar el tema que realmente
suscita nuestro interés, sen qué se diferencia una denominacion de origen protegida y una

marca de garantia?

Vamos a estudiar las diferencias desde tres puntos de vista, y de un modo lo mas esquematico

posible:

Diferencias objetivas:

- Las marcas de garantia se podran establecer sobre cualquier clase de producto o
servicio, mientras que las denominaciones de origen se aplicaran uUnicamente a
productos del ambito agroalimentario, y se prescinde de los servicios.

- En cuanto a caracteristicas, todos los productos y servicios que cumplan ciertos
estandares pueden usar la marca de garantia, mientras que para usar una

denominacién de origen se delimitan las zonas geograficas.

Diferencias subjetivas:

- Las marcas de garantia se vinculan con organismos privados, lo que no sucede en las
denominaciones de origen.
- Se exige el pago de un canon por parte de los productores y prestadores de servicios

en las primeras, no asi en las segundas.
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Diferencias en el régimen juridico:

- Las marcas de garantia gozan de un régimen juridico de caracter privado, mientras
que las denominaciones de origen se apoyan en uno publico administrativo.
- La proteccién de las primeras se realizara por tanto mediante acciones privadas, no

asf en las segundas.

Por ultimo, nos vamos a referir a una interesante distincioén que ya no es tal, la divergencia
b 5
que en un primer momento existi6 entre el signo o indicativo de las marcas de garantfa y el

de las denominaciones de origen.

La Ley de Marcas de 1988 preveia la imposibilidad de que una denominacién de origen fuese

registrada como marca de garantfa, sin embargo, dicha prohibicion fue eliminada a posterior.

De hecho, no solo se eliminé esa mencion, sino que el actual articulo 69.3 LM establece que
el Reglamento de uso “deberd prever que cualquier persona, cuyos productos o servicios provengan de esa

gona geogrdfica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podrd utilizar la marca”.

Podemos argumentar que se trata de una medida para la defensa de la libre competencia. Se
justifica en que, de este modo, el titular no podra denegar de forma arbitraria, y en su propio
beneficio, el uso de una marca geografica a un usuario que cumpla todos los requisitos para

ello. Podemos concluir de este modo que se trata en definitiva de una “clausula antiabuso”.

Esta previsién normativa, a nivel del mercado, resulta realmente importante. Como ya hemos
mencionado en otros puntos del trabajo, el origen de las marcas de garantia no es otro que
la necesidad de los productores y empresarios de destacar sus productos (si bien de forma
conjunta) a fin de encontrar un nicho en el mercado de bienes y servicios, nicho o cuota que
de modo individual o auténomo no lograrian. En el caso de las denominaciones de origen,
su identificacién como tales busca, de la misma manera, que los productos logren

establecerse en el mercado y poder competir de cara a cara con otros.

Si a través del registro de una marca de garantia vinculada a una zona geografica, cuya
diferenciacion basica proviene de la mera procedencia del producto, junto con unos
caracteres que se desprenden de esa propia procedencia, se pudiese prohibir el acceso al
mercado de las denominaciones de origen, no solo se estarfa incurriendo en una posible

competencia desleal como hemos apuntado, sino que también se podria considerar afectado
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el interés general de los consumidores, en cuanto a la formaciéon de su opinién en virtud de

las caracteristicas y origen verdadero de los productos que consume.
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7. REGIMEN JURIDICO DE LA MARCA DE GARANTIA.
CONTRAPOSICION CON LA REGULACION JURIDICA DE LA
MARCA COLECTIVA.

En este dltimo punto del trabajo, trataremos de explicar el régimen juridico de las marcas
colectivas y de garantia de un modo sencillo y bien estructurado, prestando especial atencion

a todas aquellas especialidades que se derivan en relacion a estas dos categorfas de marcas.

Para ello, comenzaremos por llevar a cabo una breve mencién del sistema general de marcas,
referenciando todas las normativas tanto nacionales y comunitarias que extienden sus efectos

a la materia que en estas paginas nos atafle.

Tras esto, nos centraremos ya en el titulo VII de la Ley de Marcas, y procederemos a analizar
los apartados determinantes en cuanto a la regulacién de la marca de garantia y colectiva: la
legitimacion de solicitud, su procedimiento de registro y aspectos relativos al mismo, el
reglamento de uso, punto clave en el régimen de ambos tipos de marcas, el contenido del

derecho tratado, asi como la transmisibilidad, nulidad y caducidad de las mismas.

7.1 Marco Normativo General de Marcas.

Antes de hablar sobre el régimen juridico de las marcas de garantia y las marcas colectivas,
nos vamos a detener en el régimen juridico general de la marca, para poder tener un punto

de vista mas global de la materia.

En nuestro sistema, debemos tener en cuenta dos perspectivas, ya que de un lado nos
movemos en el ambito de la Unién Europea, un mercado comun de bienes y servicios, y
todo lo que ello puede influir en el derecho de unas marcas que han de competir no solo a

nivel nacional sino también en otros estados comunitarios en igualdad de condiciones.

Por otro lado, debemos hacer mencién obligatoria al sistema nacional de marcas, ya que va
a ser el marco en el que nos vamos a manejar cuanto tratemos los diversos aspectos de las
marcas colectivas y de garantia, y en el que nos apoyaremos cuando sea necesario

complementar lo dispuesto por los articulos relativos a estos dos tipos de marcas.
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7.1.1. Sistema nacional de Marcas.

El sistema nacional de marcas se estructura de modo fundamental sobre dos normas
juridicas, de un lado la “Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas”, y por otro, el “Real
Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion de
la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas”.

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas es el texto fundamental de nuestro
ordenamiento juridico en este ambito. Vino a sustituir a la Ley de Marcas de 1988, y a lo
largo de sus diez titulos y numerosas disposiciones, establece todo aquello referente a la

marca.

Como ya mencionamos en los apartados introductorios de este trabajo, esta ley se ha visto
afectada por una profunda reforma, que entré en vigor a fecha de 14 de enero de 2019, e
incotpora lo dispuesto por la Directiva (UE) 2015/2436, armonizando asi nuestro
ordenamiento con el régimen de la Unién Europea. Como pega, la doctrina parece reacia a
la eleccion del Real Decreto-ley como método para introducir estas novedades en el
ordenamiento nacional, debido al hecho de que no pase los tramites parlamentarios, ya que

una normativa tan destacada podria beneficiarse en cierto modo del debate a su respecto.

Sin mas dilacién, vamos a analizar algunos de los rasgos mas importantes de esta reforma

(Ballesteros & Peguera, 2019):

- En cuanto a la representacion grafica y el concepto de marca, se elimina el requisito
de representacion grafica, con lo que se amplia en gran manera el catalogo de posibles

signos a usar, incluyéndose formas aromaticas o sonoras, etc.

- Se borra la dualidad entre las marcas notorias, aquellas conocidas por los
consumidores de un determinado sector, y las marcas renombradas, reconocidas por
el mercado en su concepcion mas amplia, absorbiendo la segunda modalidad a la

primera.

- Se incluyen una serie de prohibiciones absolutas relativas a signos vinculados a
indicaciones geograficas, cuyo fin serda poder otorgar una mayor proteccion a las

denominaciones de origen, a las especialidades tradicionales protegidas, etc.
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- Se lleva a cabo asimismo una proteccion de los titulares de las marcas contra actos
de piraterfa y falsificacion, a través de la facultad del titular de una marca de la
prohibicién de entrada de productos procedentes de paises no comunitarios si
aparecen vinculados a signos o indicativos de gran semejanza a alguno registrado

como marca en algun estado de la Unién Europea.

- En cuanto a los procedimientos de oposicién, se podra solicitar la prueba de uso de
aquellas marcas existentes durante un minimo de 5 afios cuando los titulares de las

mismas se opongan al registro de una solicitud de marca.

En cuanto al Reglamento para la ejecucion de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas,
detalla en mayor medida los procedimientos derivados de la Ley de Marcas, aspectos como

el registro, la defensa, etc.

Podemos destacar que dedica los articulos 37 y 38 a las marcas colectivas y de garantfa.

7.1.2. Sistema comunitario de marcas.

Vamos a hablar ahora del sistema comunitario de matrcas. Como ya sabemos, los productores
b
y prestadores de servicios espafioles se mueven en un mercado comuin de bienes y servicios,

donde impera la libre circulaciéon de productos y la libre prestacion de servicios.

Dentro de este ambito nos vamos a referir en un primer momento a la “Directiva (UE)
2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas”, y también
al “Reglamento (UE) 2017/1001 del Patlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de

2017 sobre la marca de la Unién Europea”.

La Directiva 2015/2436 tiene como fin la armonizacion de las legislaciones naciones de los
Estados miembros, con el objetivo en mente de lograr la mayor uniformidad de
oportunidades en el mercado comunitario de libres y servicios, establecer unos regimenes de
competencia leales y justos, eliminando cualquier traba o disparidad entre los diversos

mercados nacionales que componen la Unién Europea.
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Por su patte, el Reglamento 2017/1001, en las mismas lineas que lo anteriormente expuesto,
fomenta la competencia en el mercado de la UE, tratando de establecer un régimen de
proteccion uniforme a toda marca propia de un Estado miembro de la Unién Europea, ya

tenga consideraciéon de marca nacional o de la Unién.

Estas dos normas juridicas fueron ampliamente reformadas en el afio 2015, sobre todo en
cuanto a aspectos procedimentales, y en lo relativo al concepto de marca y su representacion.
Concisamente, podemos exponer algunos de los cambios mas destacados:

- Se varfa cierta terminologfa: la marca comunitaria se denomina a partir de este
momento marca de la Unién Europea, lo mismo sucede con la Oficina de Propiedad
intelectual de la UE o EUIPO por sus siglas en ingles.

- Se suprime la necesidad de representacion grafica en cuanto a signos de marca.

- Se establece una tutela obligatoria en cuanto a las marcas de renombre.

- Se suprimen algunas causas de nulidad, como la mala fe del titular.

- Seintroduce la marca de certificaciéon de la Union.

- Se armonizan numerosos apartados procedimentales, véase la cesion de derecho,
licencias, régimen de denegacion...

- Se amplia la proteccion relativa a denominaciones de origen e indicaciones

geograficas protegidas.

Por ultimo, para finalizar este apartado, no podemos olvidarnos de dos figuras basicas en
nuestro estudio, las marcas de certificacion y colectivas de la Unién, que basicamente actdan

como hermanas de las marcas de garantia y colectivas nacionales a nivel europeo.

7.2.2.1. La marca de certificacion de la Unidn Europea.

Para concluir este estudio normativo de la marca de garantia desde un nivel comunitario,
habremos de avanzar hacia la nocién del término “marca de certificacion”, propio del

derecho comparado y ademas proveniente de la tradicién y jurisprudencia anglosajonas.

Intimamente relacionada con la marca de garantfa, es una concepcion reciente en el ambito
comunitario, y el Reglamento (UE) 2017/1001 del Patlamento Europeo y del Consejo de 14
de junio de 2017 sobre la marca de la Uniéon Europea, en su articulo 83, lo caracteriza como
aquella marca que “permita distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica por lo

que respecta a los materiales, el modo de fabricacion de los productos o de prestacion de los servicios, la calidad,
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la precision u otras caracteristicas, con excepcion de la procedencia geogrdfica, de los productos y servicios que

1o posean esa certificacion”.

Asi, a modo de espejo en relacion con la marca de garantia en el derecho nacional, la
certificacion indica que los productos y servicios bajo dicha marca cumplen con los requisitos
establecidos en los reglamentos de uso, sometidos a control bajo la responsabilidad del titular

de la marca.

Por dltimo, destacar como, en el ambito comunitario, las marcas de garantia no podrin
definir la procedencia geografica de los productos o servicios, estando reservado este ambito

para las marcas colectivas de la Uniéon Europea, a las que nos referiremos a continuacion.

7.2.2.2. La marca colectiva de la Unidn Europea.

Para finalizar este estudio conceptual de la marca colectiva, habremos de referirnos a la marca
comunitaria de la Unién Europea. Y, concretamente, habremos de dirigirnos sin mayor
dilacién a la seccion primera del Capitulo VIII del Reglamento (UE) 2017/1001 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de Junio de 2017 sobre la marca de la Uniéon

Europea.

En concreto, la marca colectiva de la Unién aparece definida en el art. 74.1 de dicho

reglamento, que dispone lo siguiente:

“Podrdn constituir «marcas colectivas de la Unidn Enropeay (en lo sucesivo, «marcas colectivas de la Unidny)
las marcas de la Union asi designadas al efectnarse la presentacion de la solicitud que sean adecuadas para
distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociacion que sea su titular, frente a los productos o
servicios de otras empresas. Podrin solicitar marcas colectivas de la Union las asociaciones de fabricantes,
productores, prestadores de servicios o comerciantes que, a tenor de la legislacion que les sea aplicable, tengan
capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones de cualquier tipo, de celebrar
contratos o de realizar otros actos juridicos y tengan capacidad procesal, asi como las personas juridicas de

Derecho priblico.”

Dicho esto, y sin entrar a fondo en el estudio de la materia comunitaria, nos gustatria
mencionar como este tipo de marcas no se circunscriben al ambito de la alimentacion,

agricola y de la hosteleria como parecia apuntar en un origen, sino que existe una cada vez
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mayor diversificacion. Asimismo, podemos destacar un par de aspectos relevantes sobre el

estatuto juridico de las marcas colectivas de la Uniéon Europea en general:

- Su caracter facultativo, ya que el mismo supuesto de hecho se podra canalizar a través
de una marca de la UE individual o de una marca de la Unién colectiva. Llegamos a
esta conclusion a través de las palabras escogidas por el legislador europeo en cuanto
a articulo 74.1 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Patlamento Europeo y del
Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unién Europea, en tanto en

cuanto lee: “Podran constituir...”.

- Se produce la separacion entre la titularidad de la marca y la utilizacion de la referida

marca.

- La titularidad para marcas colectivas de la Unién sera reservada tanto para
asociaciones como para personas juridicas de Derecho Publico. Sera el legislador
nacional el que fije en cada caso los términos y requisitos de estas dos figuras de

caracter subjetivo.

- En todo caso, el uso de las marcas colectivas de la Unién estara sujeto no sélo al
correspondiente Reglamento de uso, sino también al respeto del principio de no

discriminacion y del respeto a la libre competencia en el mercado interior.

7.2 Régimen Juridico de las marcas de garantia y colectivas.

Ahora vamos a pasar a explicar el régimen juridico de las marcas de garantia y de las marcas
colectivas, desde una mecanica comparativa, a modo de espejo, como ya hemos hecho en

otras ocasiones a lo largo de estas paginas.

Para ello, vamos a basarnos en el planteamiento seguido por Largo (2006), puesto que su
obra refleja con gran agudeza los objetivos que buscamos alcanzar en este punto del trabajo.
Asimismo, también tendremos presente lo dispuesto por Bercovitz (2008), por lo util que
puede resultar para el estudio del marco normativo de la marca de garantia y de la marca

normativa sus comentatios a la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Matcas. Todo ello sin
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perjuicio de las novedades que debamos incluir a raiz de la tltima reforma del afio 2019 sobre
la Ley de Marcas y la introduccién en nuestro ordenamiento juridico del Reglamento (UE)
2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la matca

de la Unién Europea.

A la hora de estudiar el régimen juridico de ambas marcas habremos de analizar una serie de
apartados: la legitimacion de solicitud, su procedimiento de registro y aspectos relativos al
mismo, el reglamento de uso, punto clave en el régimen de ambos tipos de marcas, el

contenido del derecho tratado, asi como la transmisibilidad, nulidad y caducidad de la misma.

Como ya hemos mencionado anteriormente, el Titulo VII de la Ley 17/2001, de 7 de

diciembre, de Marcas, recoge todos estos aspectos, que pasaremos a tratar a continuacion.

7.2.1. La legitimacion de solicitud de las marcas de garantia y colectiva.

En este apartado vamos a comentar el aspecto referente a la legitimacioén de solicitud de las
marcas colectivas y de garantia, esto es, ¢quién puede presentar peticion ante los

correspondientes 6rganos para la creacion de una marca de este tipo?

Sin penetrar en mayor medida en el tema, podemos comenzar por establecer como, para las
marcas colectivas, se establece la legitimacion desde un punto de vista restrictivo, si bien se
ha ampliado en referencia a la redaccion original del articulo en la antigua Ley de Marcas de
1988, mientras que para las marcas de garantia se opta por una mayor holgura, “toda persona

fisica o juridica...”, a salvo de una determinada restriccién que analizaremos a continuacion.
Comencemos por la legitimacion en las marcas colectivas.
Lo primero sera centrarnos en la lectura del apartado 62.2 LM, que dispone lo siguiente:

“Solo podrin solicitar marcas colectivas las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o
comerciantes que tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones, celebrar
contratos o realizar otros actos juridicos, y que tengan capacidad procesal, asi como las personas juridicas de

Derecho priblico.”

Podemos apreciar como, a la hora de definir la titularidad de las marcas colectivas, el

ordenamiento juridico espafiol opta por la solucién alemana, derivada de la
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Markemrechtsreformgesetz (1994), norma que otorga la titularidad en las marcas colectivas tanto

a asociaciones como a personas juridicas Derecho Publico.

Dicho esto, debemos hacer mencién de si es obligatorio o facultativo para estas personas
legitimadas la eleccién de esta clase de marca si se dan los presupuestos necesarios
establecidos en el propio articulo 62 LM. La jurisprudencia parece optar por lo segundo, si
bien habra de tenerse en cuenta la posterior posicion que adopte la OEPM sobre la solicitud

y el cumplimiento de los diversos requisitos (Varea, 2008, pag. 1079).

De la lectura del articulo 69.2 LM podemos advertir que se establecen dos categorfas a la
hora de solicitar la marca: por un lado, las asociaciones de fabricantes, productores,

prestadores de servicios y comerciantes y por otro, las personas juridicas de Derecho Publico.

Comencemos por tratar las primeras. En un primer instante debemos recalcar coémo sera
fundamental que la asociacién cuente con capacidad juridica. Pero ademas, sera clave para
analizar a estos sujetos el qué entendemos por asociacion. Aunque la doctrina parece que se
apoya por delimitar en base a lo dispuesto por la Ley Organica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociacion, por lo que a priori, de acuerdo con la tradicion juridica
espanola, se tratara de asociacion sin ningun fin lucrativo, dejando de lado algunas figuras

como sociedades mercantiles, laborales, industriales o civiles, cooperativas, mutualidades, etc.

Sin embargo, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, a la hora de establecer la practica,
parece regularlo de un modo mas amplio, dandose el caso de Sociedades Cooperativas, como
en la marca colectiva “Vedella de Girona”, Sociedades Limitadas, como en la marca
“Prexport”, de “Prexport S.L.” e incluso otros tipos de asociaciones, véase el caso de
“Colectivo de Autores Independientes”, perteneciente al Colectivo de Autores

Independientes.

De cualquier modo, lo importante y fundamental es que estas asociaciones tengan un interés
particular en el fin que los miembros de la misma busquen, esto es, la comercializaciéon de
servicios y de productos en el mercado, promover su implantacion a costes menores respecto
a una via independiente de cada uno, pudiendo asi competir de ta a tG con otras grandes

empresas del sector. En definitiva, ventajas patrimoniales.

Respecto a las marcas colectivas de titularidad publica, hemos de comenzar por mencionar

c6mo no se encontraban previstas en la antigua Ley de Marcas de 1988; si bien con esto no
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queremos decir que las personas juridicas publicas no pudiesen optar a este tipo de marcas,

sino que habrian de establecer una asociacion para gozar de legitimacion.

Pero, ¢qué consideramos persona juridica de Derecho Publico? La jurisprudencia se inclina
por abarcar toda Administraciéon Publica (Entidades Locales, Comunidades Auténomas,
Estado) asi como cualquier persona sujeta a un régimen juridico de Derecho publico,

pasando asi a formar parte Colegios profesionales, Universidades...

En cuanto a los efectos de la inclusion de estas personas juridicas de Derecho publico en el
art. 62.2 LM, la doctrina no parece acabar de posicionarse en un lado u otro, esgrimiéndose

tanto argumentos en contra como a favot.

Entre los primeros, la posible solapacion de estas marcas colectivas de titularidad publica con
marcas de garantia, ya que en este tipo de marcas, la titularidad publica implica un
desvanecimiento de la “indicacién de la procedencia empresarial”’, enfocandose mas hacia
una funcién de certificacion, propia de las marcas de garantia. Asi, en el mercado, estas
marcas corren el riesgo de asimilarse en los ojos de los consumidores como marcas de

garantia.

Entre los argumentos a favor nos encontramos con la cara opuesta de la misma moneda, y
es que si, en las marcas de garantia de titularidad publica la entidad creadora del Reglamento
de uso es la misma que se encarga de su aprobacién y control, con la creacion de marcas
colectivas de titularidad publica se puede lograr evitar este autocontrol, ya que no se da este

control publico del Reglamento de uso en las marcas colectivas.

En cuanto a la legitimacion de solicitud en las marcas de garantfa, el art. 68.2 LM establece

lo siguiente:

“Toda persona fisica o juridica, incluidas las instituciones, autoridades y organismos de Derecho piriblico,
podra solicitar marcas de garantia, a condicion de que dichas personas no desarrollen una actividad

empresarial que impligue el suministro de productos o la prestacion de servicios del tipo que se certifica”

Nos encontramos con una formulacién totalmente abierta, dando cabida a personas fisicas
y juridicas, publicas o privadas, incluso fundaciones como en el caso de la Marca de Garantia
Puerto de Valencia, siendo su titular la Fundacién Puerto de Valencia. Pero también con una

gran limitacién, ya que lee: “a condicién de que dichas personas no desarrollen una actividad
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empresarial que implique el suministro de productos o la prestacion de servicios del tipo que

se certifica”.

De esta manera, nos encontramos con un titular cuya funcién es extender autorizacion para
el uso de la marca y controlar el uso que se haga de la misma, de acuerdo con el Reglamento

de uso.

Se separa la titularidad y el uso de la marca de garantia; y no es requisito indispensable el
poseer condicién ni organizacion empresarial, inicamente serd necesario el poder contar con
unas capacidades suficientes a fin de poder ejecutar sus funciones como garante de la marca

de garantfa.

Vamos a referirnos ahora a la limitacién antes destacada: “a condicion de que dichas personas
no desarrollen una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la

prestacion de servicios del tipo que se certifica”

Se trata de un recorte en funcién a la actividad que desarrolla el sujeto que pretende la
titularidad, y no por sus capacidades de gestion de la misma. Se trata de una limitacién que

también se hace presente entre las causas de caducidad del articulo 73 LM.

Su fin no sera otro que el evitar la posibilidad de que concurran conflictos de intereses, ya
que se busca garantizar que el titular de la marca sea imparcial, se fije exclusivamente en la

calidad del producto y del servicio vinculado al signo de calidad.

7.2.2. El registro de la marca de garantia y colectiva. Mencion a la denegacion de registro. Referencia a la

negativa de adquisicion de notoriedad a través de su uso continuado.

En cuanto al procedimiento de registro, podremos estudiar desde un punto de vista conjunto

ambas matcas.

El registro ha de ser efectuado validamente y conforme a buena fe, ante la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas (OEPM). Tanto la marca de garantia como la marca colectiva siguen el
régimen general que establece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Matcas, en sus articulos

11 y siguientes, asi como lo dispuesto por el correspondiente Reglamento (RLM).
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Brevemente, respecto a los requisitos de la solicitud con caracter general, el articulo 12 LM,

apartado primero, establece lo siguiente:

“Articnlo 12 — Requisitos de la solicitud.

1. La solicitud de registro de marca deberda contener, al menos:

a) Una instancia por la que se solicite el registro de marca.

b) La informacion que permita identificar al solicitante.

¢) Una representacion de la marca que cumpla los requisitos establecidos en el articulo 4, letra b).
d) La lista de los productos o servicios para los que se solicita el registro.”

De un modo muy esquematico, Largo Gil, en su obra “Las marcas colectivas y las marcas de

garantia” resume el proceso de registro en los siguientes pasos:

Solicitud de registro; mas exigente aqui que en el régimen comun; se ha de identificar la marca
registrada como de garantia o colectiva, sin que esta identificacion tenga caracter vinculante
frente a la OEPM. Ademas, se ha de incluir el borrador de Reglamento de uso en esta

solicitud.

En el caso de tratarse de una marca colectiva, se adjuntara una copia de los Estatutos de la
entidad o asociacion referida, y acreditaciéon en cuanto a la constituciéon de dicha entidad,

segun lo dispuesto por el art. 28 RLM.

Por dltimo, se decretara la resolucion del procedimiento de concesion del registro en el

Boletin Oficial de la Propiedad Industrial, y se procede a expedir el debido titulo (art. 22 LM).

Una vez establecido este procedimiento mencionado, debemos hacer mencién sobre qué

pasara si este registro no llega a buen puerto, esto es, se produce la denegacion del mismo.

Hemos de comenzar por tratar el régimen comun de denegacion del registro, de
prohibiciones, tanto absolutas como relativas, que se contienen en los capitulos 11 y III del
Titulo II de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; para ser mds concretos, los atts.

529 de la misma.
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Repasado el régimen general, nos centraremos en la denegacion del registro con caracter
particular en los tipos de marcas colectivo y de garantia, que complementan lo dispuesto por
la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas en sus disposiciones generales; se incluyen

algunas peculiaridades.

Podemos iniciar por elaborar cémo sera la OEPM o el 6rgano competente que deba llevar a
cabo la gestion en la Comunidad Auténoma correspondiente (si bien ha de remitir

posteriormente la solicitud a la OEPM).

Una vez se produce la mencionada publicacion en el BOPI (art. 18 LM, art. 13 RLM),
comienza el plazo para que terceros (segin la OEPM: “titulares de signos registrados o
solicitados anteriormente”) presenten su oposicion al registro de la marca. Pero ademas de
este control, la propia OEPM llevara a cabo un examen de fondo, que estructuramos a

continuacion.

De los articulos 64 LM y 70 LM, que analizan correspondientemente la denegacion de
solicitud en la marca colectiva y en la marca de garantfa, podemos extraer dos grandes
peculiaridades respecto al régimen general y una via de subsanacién referente al Reglamento

de uso:

- Arts. 64.1 LMy 70.1 LM.

La solicitud de registro de una marca colectiva y/o de garantia “serd denegada en la forma y por
los mismos motivos que una marca individual y, ademas, cuando no cumpla lo dispuesto en los articnlos 62

Y 63, 0 cuando el reglamento de uso sea contrario a la ley, al orden pitblico 0 a las buenas costumbres.”.

El primer parrafo de los articulos 64 LM y 70 LM nos indica, por un lado, que se producira
denegacion de solicitud cuando la misma no se halle conforme a los conceptos establecidos
en los articulos 62 y 68 LM, podemos enumerar:

1. Omisién de la clasificacion de la marca como colectiva o de garantfa.

2. Solicitud incompleta.

3. Talta de abono de tasas correspondientes.

4. Reglamento de uso incompleto.

Asimismo, este primer apartado también nos refiere a la posibilidad de que el Reglamento de

uso sea contrario a la buena costumbre o al orden publico.
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- Arts. 642 LMy 702 LM

“La solicitud de marca colectiva sera también denegada cnando pueda inducir al priblico a error sobre el
cardcter o la significacion de la marca, en particular cuando pueda dar la impresion de ser algo distinto de

una marca colectiva o de garantia.”

“La solicitud de marca de garantia serd también denegada cuando pueda inducir al piblico a error sobre
el cardcter o la significacion de la marca, en particular cuando pueda dar la impresion de ser algo distinto

de una marca de garantia.”

En estos dos parrafos se expone una prohibicién referida a la posibilidad de que el
consumidor caiga sobre error en relacion al contenido y caracteres especificos de la marca,

destacamos que no sera sobre los servicios o productos en si mismos.

Podemos afirmar que se trata de un “reconocimiento legal de los efectos psicoldgicos que los simbolos del

trafico producen en la mente de los consumidores” (Goémez Segade, 1995, en Largo, 2000)

- Arts. 643 LMy 70.3 LM.

“No se denegard la solicitud si el solicitante, mediante una modificacion del reglamento de uso, cumpliere

los requisitos enunciados en los apartados 1y 2.

En este dltimo parrafo, de idéntica expresion, se establece que se puede salvar la solicitud
denegada en un principio a través de la modificaciéon del Reglamento de uso y su
readecuacion conforme a los requisitos establecidos en la Ley de Marcas, pudiendo continuar

de este modo el procedimiento de registro en los plazos establecidos a su efecto.

Por ultimo, para finalizar este apartado referente al registro, nos centraremos en la

prohibicién de adquirir notoriedad por uso.

En el ambito de las marcas colectivas y de las marcas de garantia, el registro posee caracter
constitutivo, no cabe lugar a duda en que no se podra logar la protecciéon por el uso.
Unicamente naceran las marcas a través de su inscripcion en la correspondiente seccion del

registro de marcas de la OEPM.

Esto es, se excluyen las marcas de garantia y colectivas de mero hecho.
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Al respecto, debemos mencionar la SAP Salamanca de 20 de diciembre de 2006, “Hornazo

de Salamanca™:

El 18 de febrero de 2002, se crea la “Asociacion Hornazo de Salamanca”, cuyo objeto social
era la promocién de la venta de hornazos, plato tipico de la gastronomia salmantina, asi como

fomentar el desarrollo de la competitividad de este producto en el mercado.

De este modo, se proponen constituir una marca de garantia, establecen un Reglamento de
uso y dirigen su solicitud a la Oficina Espafola de Patentes y Marcas (OEPM). E1 26 de mayo
de 2004 deniegan la solicitud.

Sin embargo, durante todo este proceso, la “Asociacién Hornazo de Salamanca” lleva a cabo
., u u . stintiv (0 ve

la promocién de sus productos como si contasen con el distintivo de garantfa, véanse

presentaciones en ferias, anuncios con esléganes tales como “nuestra marca de garantia nos

distingne”, o “pidalo con marca de garantia”.

Pero no solo esto, sino que ademas, una vez denegada la solicitud, contindan su conducta de
publicidad en el mercado. La sociedad “Lazarillo de Tormes S.I..”” interpone denuncia, en
vista a los dafios recibidos, y via actos iliciticos y competencia desleal, Ley 3/1991, de 10 de

enero, de Competencia Desleal.

En primera instancia, el Juzgado N°4 de Salamanca, a 31 julio de 2006, estima la demanda y
falla imponiendo a la entidad “Asociacién Hornazo de Salamanca” los siguientes términos:
- Cese inmediato del uso.
- Cese de la promociéon como marca de garantia.

- Publicacion de una rectificacién en dos diarios de Salamanca.

Finalmente, tras el correspondiente recurso de apelacion, la AP de Salamanca mantiene el
fallo de forma parcial, retirando la imposiciéon de publicar rectificacién en vista de la no

existencia de dafios y perjuicios en el sector.
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7.2.3. El Reglamento de uso en las marcas de garantia y colectivas.

Pasamos ahora a encarrilar uno de los puntos fundamentales del régimen juridico de las

marcas colectivas y de las marcas de garantfa, esto es, el Reglamento de uso.

Podemos establecer que el Reglamento de uso sera el eje sobre el que se va a estructurar el
particular régimen juridico de estas marcas. La importancia de éste proviene de algunos de
los caracteres ya comentados en puntos anteriores del trabajo; como son la separacion que
existe entre la posibilidad de uso de estas marcas y su propia titularidad, y la necesidad de
proteger el interés general del consumidor, asi como la publicidad que rodea a dichas marcas
(estamos hablando de una fijacién previa de requisitos para la concesion de uso de marca a

disposicion de aquellos productores o empresas interesadas).

Ademas, no nos podemos olvidar del hecho de que la necesidad de existencia de un
Reglamento de uso también emana de la propia necesidad de evitar un comportamiento

arbitrario del titular en cuanto a la concesion de una autorizacién para el uso.

Ala hora de estudiar este apartado, habremos de procurar evitar las reiteraciones innecesarias
que puedan llegar a producirse, si bien debemos analizar de modo separado las diversas
especialidades que se derivan de las funciones propias que desarrolla cada modalidad de
marca, particularidades que se centran en el hecho de que el régimen relativo a marcas de
garantfa serd mas riguroso y de que ha de emplazarse un informe favorable por el 6rgano

administrativo correspondiente.

Para finalizar esta breve introduccion, sefialamos que algunos de los Reglamentos de uso que
tomaremos como referencia a lo largo de las siguientes paginas seran: para marcas colectivas,
“Mazapan de Soto de La Rioja”, “Joyas de autor”, “Longaniza de Graus”, etc.; “Marmol de
Macael”, “Marca de Garantia Puerto de Valencia”, “Marca de Garantia Halal”, etc., entre las

marcas de garantia.

7.2.3.1 Autoria.

El autor del Reglamento de uso sera el solicitante de las marcas, que lo habra de redactar de
forma unilateral, conforme a lo dispuesto por sus propios estatutos en cuanto a la creacion

de actos juridicos.
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Generalmente, el Reglamento de uso acaba siendo fruto de una negociacion por parte de los
miembros de las asociaciones o directamente una propuesta con origen en el 6rgano social o
autoridad competente, si bien podemos hablar de unicamente una libertad relativa, ya que
estas propuestas siempre habran de moverse dentro de los margenes que indica la Ley de

marcas y su Reglamento.

Una vez aprobada la concesion de la marca, este autor del Reglamento de uso pasara a ser

titular de dicha marca.

7.2.3.2 Contenido.

El contenido del Reglamento de uso de las marcas de garantia y colectivas viene dado en

funcién de la naturaleza y funciones de cada una de estas marcas.

Asi, los preceptos fundamentales a tener en cuenta al respecto seran el articulo 63 LM para
las marcas colectivas y el articulo 69 LM para las de garantia, ademas de lo establecido en el

Reglamento de la Ley de Marcas, mas concretamente, en su articulo 38.

Para analizar en profundidad el contenido, vamos a ver por un lado los requisitos imperativos
que ha de abarcar el Reglamento de uso, y por otro lado, aquellos requisitos que posean un

caracter mas contingente y potestativo.

Sin mas dilacién, entremos de lleno a tratar las menciones indispensables que han de figurar

en el Reglamento de uso de las marcas colectivas.

“Articnlo 63. Reglamento de uso.

1. La solicitud de registro de marca colectiva deberd ser acompanada de un reglamento de uso, en el que,
ademds de los datos de identificacion de la asociacidn solicitante, se especificardn las personas antorizadas a
utilizar la marca, las condiciones de afiliacion a la asociacion, las condiciones de uso de la marca, los motivos
por los que puede probibirse el uso de la marca a un miembro de la asociacion y demas sanciones en que puede

neurrir.
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2. 87 la marca colectiva consistiera en una indicacion de procedencia geogrdfica, el reglamento de uso deberd
prever que cualguier persona cuyos productos o servicios provengan de esa ona geografica y cumplan las

condiciones prescritas por el mismo, podri hacerse miembro de la asociacion.”

Como podemos apreciar con la lectura de este articulo 63, existen unos requisitos de caracter
subjetivo, véanse “/os datos de identificacion de la asociacion solicitante” y ““las condiciones de afiliacion

a la asociacion”.

Entre los datos de identificacion figuran, conforme al art. 38.1 RCM los siguientes: nombre
y domicilio social de la asociacion o entidad de Derecho Publico solicitante, el objeto de la
asociacion o de la entidad de Derecho publico y los 6rganos autorizados a representar a la

asociacion o entidad de Derecho publico.

Asi, por ejemplo, el Reglamento de uso de la marca colectiva “Mazapan de Soto de La Rioja”,
en su articulo segundo, establece como su titular a la “Asociacién Provincial de Empresas
Fabricantes de Mazapanes de La Rioja”, y su domicilio en la calle “Hermanos Monroy C.P.
26001, Logrono”. Su objeto social, articulo tercero, es fijado como desarrollar actividades a

fin de mejorar el ambito socioeconémico de los afiliados.

Por su parte, el Reglamento de uso de la marca “Joyas de Autor” establece como titular a la
“Asociacion Espanola de Disefiadores y Creativos de Joyeria y Orfebreria Joyas de Autor”,
con sede en “Calle Dolores Bejarano C.P. 28029, Madrid”, y su finalidad no es otra que la de
mantener el prestigio de sus productos tanto a nivel internaciones como nacional, enraizado

en la calidad de sus obras.

En cuanto a aquellas “condiciones de afiliacion a la asociaciéon” que contemplabamos, no es
otra cosa que aquellos requisitos a cumplir por los productores o empresas que deseen una

concesion para el uso de la marca.

Volvemos otra vez al Reglamento de uso de “Mazapan de Soto de La Rioja” para ver algin
ejemplo de estas condiciones; en este caso, poseer minimo 1 centro de trabajo en la C.A. de

La Rioja, ser empresario titular de una compania de Fabricacion del Mazapan...

Tras estos dos requisitos subjetivos, nos encontramos con otros de indole mas objetiva, que

funcionan como base para que estas marcas puedan ejercer de forma efectiva su funcion.
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Son “las condiciones de uso de la marca” y “los motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a

un miembro de la asociacion y demads sanciones en que puede incurrir’.

Entre las primeras, condiciones de uso, existen numerosas clausulas que pueden incluirse en
estos Reglamentos. Algunas de ellas vienen predispuestas por el ordenamiento juridico, y

seran éstas las que nos interesan.

Asi, por ejemplo, no se podran usar marcas colectivas en sustitucion de la marca principal o
propia del productor. Como ya hemos repetido en otras ocasiones, tampoco podran las
condiciones de uso contrariar las buenas costumbres y el orden publico, ni inducir al publico

error acerca del caracter o contenido de la marca.

También existe un amplio catalogo de sanciones disponibles, que alcanzaran una intensidad
menor o mayor en funcién de la gravedad del comportamiento sancionado; desde meros
apercibimientos tanto publicos como privados hasta suspensiones en el uso de la marca e
inclusive la total revocacién para la utilizacion autorizada de la marca. Estos ejemplos de
medidas de sancién se incluyen el articulo 11 del Reglamento de uso de la marca colectiva

“Mazapan de Soto de la Rioja”.

Todo esto que hemos explicado sera en relacion a las marcas colectivas, y pasamos ahora a
elaborar el contenido del Reglamento de uso de las marcas de garantfa, y para ello

comenzamos por la obligatoria lectura del art. 69 LM.

“Articulo 69 — Reglamento de uso.

1. La solicitud de registro de una marca de garantia deberd ser acompariada de un reglamento de nso en el
que se indicardn las personas antorizadas a utilizar la marca, las caracteristicas comunes de los productos o
Servicios que Se van a certificar, la manera en que se verificardn estas caracteristicas, los controles y vigilancia
del uso de la marca que se efectuardn, las responsabilidades en que se pueda incurrir por el wuso

inadecnado de la marca y el canon que, en su caso, se exigird a quienes utilicen la marca.

2. El reglamento de uso deberd ser informado favorablemente por el drgano administrativo competente
en atencion a la naturaleza de los productos o servicios a los que la marca de garantia se refiere. El informe
se entenderd favorable por el transcurso del plazo de tres meses desde su solicitud sin que el drgano
administrativo competente lo  haya emitido. En caso de informe desfavorable, se denegard, en su caso, la

solicitud de registro de la marca de garantia previa andiencia del solicitante.
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3. 87 la marca de garantia consistiera en una indicacion de procedencia geogrdfica, el reglamento de uso
deberd  prever que cualquier persona, cuyos productos o Servicios provengan de esa Fona geogrifica y

cumplan las condiciones prescritas por el mismo, bodra utilizar la marca.”
)y ¢

En cuanto a las personas autorizadas, repetimos lo expuesto para las marcas colectivas, y su

redireccionamiento al art. 38 RLM.

Un ejemplo que podemos exponer es el Reglamento de la marca de garantia “Madrid
Excelente”, cuyo titular es la C.A. de Madrid, y fija domicilio en “Calle Velazquez, C.P. 28001,
Madrid”, asi como el objeto social de apostar por el calibre de empresas con nucleo central

en Madrid, entre otros.

Del mismo modo, tampoco vamos a volver a estudiar a fondo el régimen de sanciones que
han de incluir los Reglamentos de uso de las marcas de garantia, ya que es francamente

simétrico al analizado anteriormente.

Pero si que habremos de entrar a fondo en una de estas menciones obligatorias especificas

de la marca de garantia, “/as caracteristicas comunes de los productos o servicios que se van a certificar”.

Esta mencion se encuentra intimamente ligada a la funcion de certificacion que realizan estas
marcas, por lo que es un punto fundamental por parte de los titulares a la hora de redactar

estos reglamentos.

Estas caracteristicas son las que van a definir a la marca de garantia en el mercado frente a
los consumidores, y son realmente donde entra en juego la vertiente socioeconémica de los

productores o prestadores de servicios.

Dentro de estas caracteristicas se incluyen componentes, condiciones, origenes geograficos,
métodos de produccion, etc. Son significativos a este respecto, por ejemplo, los Reglamentos
de uso de la “Marca de Garantia Halal” y de la “Marca de Garantia Puerto de Valencia”. En
el primero, se especifica como los alimentos amparados por este distintivo de calidad habran
de ser acordes a la Ley Islamica y, por tanto, aptos para el consumo de los fieles musulmanes.
Con ello, se establece la prohibicién de usar materias primas provenientes de determinados
animales, la prohibicién de graduacion alcohdlica alguna en las bebidas, y extremos tales
como el modo de sacrificio de animales de los cuales se obtengan carnes frescas. Por su parte,

la “Marca de Garantia Puerto de Valencia”, en tanto que se refiere a servicios, delimita en su
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articulo 9 una serie de criterios para la ejecucion de los mismos, véanse horarios de atraque

de buques, seguridad de mercancias, detallados plazos de entrega, entre otros.

Ademas, se establecen mecanismos de control al respecto, los cuales podran ser aplicables

de forma previa a la autorizacion, si bien asimismo durante la vigencia de la misma.

En la Ley de Marcas no se especifica nada al respecto, pero podemos destacar unas cuantas
posibles medidas que se suelen incluir en los Reglamentos de uso de este ambito:
- Toma de muestras, que se realizaran sin previo aviso, como recoge el Reglamento de
uso de la marca de garantia “Marmol de Macael”.
- El establecimiento de un o6rgano exclusivo de control de calidad dentro del
organigrama estructural y organizativo del titular de la marca.
- Contrataciéon de servicios de control de empresas especializadas en el control de
garantfa, opcion por la que se opta en relacion a los “Pimientos de Guernika” por

ejemplo.

Por dltimo, el art. 69 LM recoge el supuesto del cobro de un canon, que incluiremos en este
apartado a pesar de que no se establezca con plena obligatoriedad, pues se trata de un canon
optativo, ya que hay supuestos en los que el ejercicio del uso de la marca es gratuito, lo que
a todas luces refleja razonable desde un punto de vista de la funcién certificadora de calidad
de estas marcas, que « priori nada tiene que ver con una finalidad lucrativa (Martin, 2003 en

Largo, 20006).

Para finalizar este apartado sobre las menciones imperativas del contenido de los
Reglamentos de uso, debemos sefialar lo dispuesto en los arts. 63.2 y 69.3 LM, sobre las
denominadas marcas geograficas, de lo que ya hablamos en el apartado sexto en relacién a

las denominaciones de origen.

Ellegislador establece que, en estos supuestos, el Reglamento de uso “deberd prever que cualquier
persona, cuyos productos o servicios provengan de esa ona geogrdfica y cumplan las condiciones prescritas por

el mismo, podrd utilizar la marca”.

Como ya expresamos, la doctrina lo llega a considerar como una medida para la defensa de
la libre competencia, justificada en que el titular de una marca colectiva o de garantia no
podra denegar el uso de una marca geografica a aquellos productores que cumplan todos los

requisitos al respecto. Una suerte de “clausula antiabuso”.
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Ademas de estos requisitos imperativos existen otros con un caracter potestativo, que son
mayoritariamente contingenciales. Lo expuesto hasta el momento no era mas que una setie

de minimos que regula el régimen juridico para las marcas colectivas y de garantia.

Realmente no podemos hacer un gran estudio al respecto ya que cada titular afilade diversas
clausulas de este tipo bajo su propio juicio, pero si podemos llevar a cabo una enumeracion
de algunas de las mas comunes. Asi, algunos ejemplos son:
- Delimitacién de ejercicio de acciones referentes a la defensa sobre el uso exclusivo
de las marcas.
- Cesién o extincién de marca para aquellos casos de extincion del propio titular de la
misma.
- Concrecion del procedimiento de concesion de autorizaciones de uso.
- Inclusién de estructura organica y jerarquica del titular y/o entidad gestora de la
marca.
- Establecimiento de sistemas internos de resolucién extrajudicial de reclamaciones de
consumidores.
- Concrecion del procedimiento de reforma del propio Reglamento de uso.

- Fijacién del principio de conservacion del propio Reglamento de uso.

7.2.3.3. Informe acerca del Reglamento de uso de marcas de las marcas de garantia.

Vamos a finalizar el apartado relativo al Reglamento de uso con una obligatoria referencia al

informe preceptivo del mismo en supuestos de marcas de garantia.

Como hemos venido exponiendo a lo largo del trabajo, las marcas de garantia tutelan un
interés publico, el de los consumidores, lo que se encuentra estrechamente enraizado en su
funcién de certificacion, indicadora de calidad en los productos y servicios que representa.
Es por esto que su Reglamento de uso no pueda ser dejado a la plena libertad de las
disposiciones del titular, sino que en ¢él ha de intervenir un Organo administrativo

independiente que pueda verificar que no se pone en riesgo el interés general del mercado.

Este en uno de los puntos mas conflictivos a la hora de crear una marca de garantia, ya que

hasta que dicho Reglamento de uso no sea valorado favorablemente por el Organo
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administrativo correspondiente (en funcion del nivel autonémico o nacional de la marca,
entre otros), no podra ser inscrita en el registro de marcas de la OEPM, punto definitivo en

el nacimiento de una nueva marca.

7.2.4 E/ contenido del derecho de marca dentro de esta tipologia: uso exclusivo y defensa de la propia marca.

Vamos a adentrarnos ahora en otro de los puntos clave del trabajo, el contenido del derecho

de las marcas de garantia y de las marcas colectivas.

Este contenido va a seguir en su mayor parte las lineas generales demarcadas por la Ley de

Marcas en referencia al régimen comun, establecido en el Titulo V de la misma.

Para no salir de los limites propios de este trabajo, no dedicaremos demasiada atencion a este
régimen comun, y enfocaremos nuestra energia a analizar las peculiaridades que presentan
estos tipos de marcas en su régimen especifico, peculiaridades que tienen su origen en dos
de los caracteres ya mencionados en los puntos 4 y 5 de este proyecto, la separacion entre
titularidad y uso de la marca por un lado y la funcién de certificacion e indicadora de la

procedencia empresarial por otro.

Dicho esto, los apartados que vamos a revisar en relacién al contenido seran el uso exclusivo
de la marca (junto con la “disociacion” entre uso y titularidad), el régimen de
responsabilidades aplicables tanto al titular de la marca como a los usuarios y, por ultimo, lo

relativo a la defensa de las marcas colectivas y de garantia.

7.2.4.1 Uso exclusivo de la marca.

Como se fija en el régimen comun, el titular de la marca goza de un derecho exclusivo de uso
sobre la misma, pero con la peculiaridad en este caso de que el titular no va a poder usar la
marca sobre sus productos y servicios, sino que seran los autorizados quienes lleven a cabo

este uso en el mercado.

El por qué de esta disociacion varifa segin hablemos de marcas de garantia y colectivas.
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En las primeras, se hace referencia a su propio concepto, que recoge la ey de Marcas, donde
se indica un uso por un numero de empresas bajo el control del titular de la marca. Se prohibe
el uso de estas marcas sobre productos y servicios propios del titular. No obstante, si que se
permite, incluso es preciso, que el titular de las marcas de garantia haga un uso publicitario
de la misma, para promover su entrada en el mercado, lo que es uno de sus objetivos. Sin
embargo, la doctrina no presenta una opinioén uniforme sobre si esto supone un uso de la

marca como tal.

En las colectivas, el fundamento de la disociacion tiene otro origen, que no se encuentra en
la Ley de Marcas, sino en el concepto de “asociacién”, pues se supone que estas asociaciones

titulares de la marca no practican actividad econémica propia.

Asi que, en definitiva, los titulares de estas clases de marcas no efectuaran un uso exclusivo
de las mismas en el mercado, y dirigiran sus esfuerzos a la consecucién de sus funciones
propias (certificacion e indicacion del origen empresarial), asi como a la potenciacién del

estatus socioecondmico de los usuatrios.

En cuanto al uso en si mismo, hemos de aclarar que al igual que en el régimen comun, existe
una carga de uso efectivo, real. Esta carga no se podra satisfacer con la mera emisiéon de
autorizaciones por parte del titular, sino que se ha de llevar a cabo un uso efectivo por parte

de los productores usuarios en el mercado.

La cara contraria de la misma, ¢qué sucede si no se usan estas marcas? Hemos de admitir que
se tratarfa de un supuesto ciertamente improbable, ya que el fenémeno que impulsa la
creacion de las marcas colectivas y de garantfa no es otro que la propia necesidad de su
existencia, por parte de productores y empresarios que, de forma individual, no pueden
alcanzar los objetivos de implantarse en el mercado de forma auténoma, y deben recurrir
bien a la creaciéon de asociaciones para este fin o a la promocién ante determinados 6rganos

publicos.

Por ultimo, para finalizar el apartado sobre el derecho de uso, debemos destacar una pequefia
anotacion, el hecho de que en las marcas colectivas no es unico requisito para su uso
pertenecer a la determinada asociacion titular, sino que ademas de esto han de cumplirse
todas las menciones que figuren en su Reglamento de uso, distinguiéndose asi el hecho de

ser miembro de la asociacion titular y ser usuario de la marca colectiva.
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7.2.4.2 Responsabilidad por incumplimiento. Repercusiones desde el punto de vista del titular de la

marca de los usuarios antorizados para su uso.

La idea fundamental con la que empezar este punto es que la autorizaciéon para el uso de la
marca y su régimen juridico vinculado con la asociacion o el ente titular que sea dispuesto,

no podra nunca sustituir la garantia que el ordenamiento exige del productor o distribuidor.

Respecto al titular de la marca, la Ley de Marcas se limita a exigir por su parte un control del

uso que efectian los usuarios autorizados, y asimismo, una labor sancionadora.

No puede la normativa obligar a que sea el titular el que responda de las faltas de los
autorizados con respecto a los consumidores, no existe ningin vinculo juridico directo que

una a ambos.

Ademas, no solo eso, sino que serfa contraproducente a todas luces someter al titular de la
marca a un régimen tan estricto y demoledor, ya que su funcién en el mercado no es otra que
la de promover los intereses socioeconémicos de los productores y prestadores de servicios

ligados.

En tanto a los autorizados, como ya hemos dicho deben cumplir con su deber de garantia
ordinaria. Son ellos los que se vinculan juridicamente con los consumidores. Si un prestador
de servicios no cumple los estandares prometidos, o un producto no se ajusta al nivel de

calidad garantizado, seran ellos los que deban responder.

Bien que la justificacion de este régimen es distinto para uno y otro tipo de marcas. En las
colectivas, simplemente se debe a la generacién de unas determinadas expectativas, esto es,
cualquier reclamacion al efecto se realizara por los medios que sean convenientes, en atencion
ala clase de contrato que exista entre las partes. En las marcas de garantia, el incumplimiento
de sus promesas sobre los patrones definidos constituiria basicamente un engafio, un acto de
competencia desleal, puesto que se induciria a los consumidores a error acerca de las

caracteristicas que se supone que representa dicha marca de garantia.
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7.2.4.3 La defensa de la marca.
Vamos a hablar ahora de la “faceta negativa” del contenido de derecho de estas marcas.

El titular debe defender la marca en todos sus aspectos, desde garantizar su vigencia a través
de medidas de control sobre los autorizados, asegurar el cumplimiento de todo aquello
mencionado en el Reglamento de uso, como de atacar aquellas conductas que pongan en

marcha terceros no autorizados.

No debemos olvidar que, al fin y al cabo, nos estamos moviendo en un ambito econémico
en tanto a productos y servicios, donde los empresarios compiten por hacerse con el control
de la demanda. Las marcas colectivas y de garantia seran sujeto de comportamientos y

actitudes de terceros, que pretendan atentar contra éstas y expulsarlas del mercado.

Debemos anotar que en ocasiones, se prevé que titulares y usuarios actien conjuntamente

en la defensa de la marca, un litisconsorcio.

Para la defensa de la marca la Ley de Marcas establece el mismo régimen que en los articulos
40 y 41, esto es, por via civil:
- Cese de actos en violacion de su derecho.
- Indemnizaciéon de dafios y perjuicios contraidos
- Adopcién de medidas a fin de evitar la continuidad violacién del contenido del
derecho vy, principalmente, la retirada del trafico comercial de todos aquellos
productos o remanentes vinculados con los actos ilicitos.
- Destruccién o ceder con fin humanitario, si posible, los productos ilicitos a no ser
que se pueda eliminar el signo sin destruir el producto.
- Atribuir en propiedad el remanente, teniendo en cuenta su valor de cara a la
declaracion de dafios y petjuicios.

- Publicar la sentencia en medios apropiados.

Por dltimo, vamos a hacer referencia al sistema de proteccién complementario, la Ley
3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. En ella se configuran una serie de actos de
comportan competencia desleal y tienen cierta ocurrencia en el ambito de las marcas
colectivas y de garantfa:
- Actos de engafio (art. 7 LCD), indicaciones que tienen en vista confundir al
consumidor sobre el origen, calidad, fabricacion de productos..., elementos clave en

la reputacion de las marcas que conforman el meollo de nuestro trabajo.
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- Actos de imitacién (art. 11 LCD), conductas enfocadas a inducir al consumidor a
creer que los productos y servicios provienen de estos usuarios autorizados por el
titular.

- Actos de explotaciéon de reputacion (art.12 LCD), a través del uso de indicativos de

garantia sin encontrarse autorizado.

7.2.5 Transmisibilidad de la marca.

En relaciéon a la transmision de las marcas colectivas y las marcas de garantia, nos vamos a
mover en el margen del articulo 77 LM, “Cesion de las marcas colectivas o de garantia”,
completamente reformado a través de la reforma publicada el 27 de diciembre 2018 que

entr6 en vigor a partir del 14 de enero de 2019.

“Las marcas colectivas o de garantia solo podran cederse, respectivamente, a una persona

que cumpla los requisitos del articulo 62, apartado 2 o del articulo 68, apartado 2”.

La importancia de esta reforma es mayuscula en el campo de la transmisibilidad de marcas
de garantfa y colectivas, especialmente hacia estas segundas, ya que su cesion se encontraba
virtualmente prohibida en el anterior régimen, a raiz del art. 62.4 LM que lefa: “Lla marca
colectiva no podra ser cedida a terceras personas ni autorizarse su uso a aquéllas que no estén

oficialmente reconocidas por la asociacion”; si bien este apartado ha sido suprimido.

En la actualidad, lo que supone el meollo de este estudio, la transmisiéon de estos dos tipos

de marcas sigue siendo incompatible con el régimen general del art. 47 LM.

Esto se produce por un simple hecho: en este ambito hay intereses generales o publicos en

juego.

No se puede establecer un régimen de total libertad de cesién de estas marcas ya que se
pondria en riesgo a los consumidores. El ejemplo mas claro lo podemos ver cuando nos
fijamos en el hecho de que el Reglamento de uso de las marcas de garantia ha de ser aprobado
por la Administracién Publica, al llevarse a cabo esta transmision se estarfa modificando en
cierto modo el propio Reglamento de uso, por lo que no cabe establecer una total libertad a

la hora de ceder las marcas de garantia.
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8.2.6 Nulidad y caducidad de la marca.

Como ya hemos visto, con la reforma del afio 2019 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de
Marcas, se ha reformulado todo lo referente a la caducidad y nulidad de las marcas, no solo

en los tipos colectivo y de garantia, sino a nivel general.

En lo referente a este apartado, debemos resaltar como se asignan grandes competencias a
la OEPM en este campo, inclusive a la hora de decretar caducidad y nulidad de las marcas de
modo directo (entrada en vigor en un plazo de 4 afnos), desaparece la falta de legitimacion de
titularidad para la marca de entre las causas de nulidad y de caducidad, se establece una
detallada regulacion al efecto de las pruebas de uso en las demandas de nulidad y se retrotraen
los efectos de la caducidad hasta la fecha de presentacion de la demanda, salvo que se fijase

fecha anterior en la resolucién correspondiente.

Dicho esto, para llevar a cabo el analisis de la nulidad y caducidad de las marcas colectivas y
de garantia, vamos a dejar atras la anterior regulacién por muy cercana temporalmente que
resulte, y nos centraremos en la actual formulacion de los articulos que la Ley de Marcas

dedica al respecto.

Estudiaremos conjuntamente la nulidad de estas marcas por un lado, y el régimen de
caducidad por otro, con las debidas referencias que debamos realizar a las disposiciones del

Titulo VI “Nulidad y caducidad de la marca” en su ambito general.

Asi pues, comencemos por tratar la nulidad, recogida en los arts. 66 y 72 LM (para marcas

colectivas y de garantfa, respectivamente).

Estos articulos son basicamente idénticos en su contenido, y podriamos reformularlos en

uno solo, de la siguiente manera:
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“Ademas de por las causas de nulidad previstas en los articulos 51 y 52, se declarara la nulidad
del registro de una matca (colectiva / de garantia) , mediante solicitud presentada ante la
Oficina Espafola de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvencion en una
accion por violacion, cuando hubiera sido registrada contraviniendo lo dispuesto en el
articulo (64 / 70), salvo que el titular de la marca, por una modificacién del reglamento de

uso, cumpliera las prescripciones de las citadas disposiciones.”

En un primer momento vamos a fijarnos en la remisién a los articulos 51 LM sobre nulidad
absoluta y 52 LM acerca de la nulidad relativa. Con el fin de no hacer demasiado pesada la
lectura, trataremos de resumir de un modo conciso y sistematico las causas de nulidad
aplicables desde el punto de vista del régimen general, ya que no es este el foco o meollo de

este texto.

Asi el art. 51 LM, referente a la nulidad absoluta indica que podran declararse nulas las marcas
que:

- Contravengan lo dispuesto en el articulo 5 de la propia Ley de Marcas, bajo titulo
prohibiciones absolutas (aqui se incluyen las derivadas del concepto, de los propios
signos o indicaciones registradas, falta de caracter distintivo, los contrarios al orden
publico, la ley y las buenas costumbres, los que induzcan a error al consumidor, los

excluidos por legislacion de la Unién Europea, etc.).

- Cuando existiese mala fe por parte del solicitante de la marca.

Por su parte, el art. 52 LM sobre nulidad relativa se refiere a las prohibiciones relativas
recogidas en los articulos 6, 7, 8, 9 y 10, acerca de marcas y nombres comerciales anteriores,
marcas y nombres comerciales renombrados y otros derechos anteriores asi como marcas de

agentes y representantes.

En cuanto a los motivos especificos sefialados por el ordenamiento juridico en referencia a
los dos tipos de marcas que nos atafien, podemos establecer otras dos nuevas causas de

nulidad, estas son:

- El incumplimiento de la definicién conceptual de marca colectiva y de marca de

garantia contenidos en los arts. 62 'y 68 LM.
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- Contenido inadecuado o insuficiente del Reglamento de uso en relacién a lo

dispuesto por la normativa legal, Ley de Marcas y su Reglamento.

Dicho esto, ambos dos motivos podran ser subsanados a través de una reforma en el propio
Reglamento de uso, que bien adecte el mismo a lo dispuesto en la Ley de Marcas o modifique

el concepto de la marca a registrar hasta que corresponda con lo debido.

Pasemos ahora a tratar el tema de la caducidad. Para ello, lo estudiaremos del mismo modo
que la nulidad, con las debidas referencias al régimen general de caducidad, y haciendo

hincapié en las especialidades que presenten estas dos modalidades de marca.

De este modo, nos establecemos en los articulos 67 y 73 LM, que poseen un contenido

simétrico en la practica.

Ambos articulos, en un primer momento, indican las causas generales de caducidad del
articulo 54 LM como aplicables a estos supuestos. Por lo tanto, de modo esquematico,
debemos sefialat:

- Uso de la marca disconforme al articulo 39 LM.

- Cuando se convirtiese la marca, en el mercado, y tanto por actividad como por
inactividad del titular en la designacién usual del servicio o producto para el que fuese
registrada en un primer momento.

- Cuando la marca induzca al consumidor a error, especialmente sobre la procedencia,
calidad o naturaleza de los productos y servicios.

- Cuando la marca no hubiera sido renovada conforme al articulo 32 .M.

- Cuando la marca hubiese sido renunciada por el titular.

Una vez mencionados estos preceptos de forma basica, pasaremos a analizar las causas de
caducidad que el ordenamiento prevé especificamente para los supuestos de marcas
colectivas y de garantfa:

- Cuando el titular no adoptase medidas razonables para evitar aquellos usos de la

marca incompatibles con lo establecido por el Reglamento de uso de las mismas.
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Cuando por consecuencia del uso llevado a cabo por personas autorizadas, se pueda
inducir a error al consumidor conforme a lo previsto en los articulos 64 y 70 LM,
respectivamente.

Cuando se inscriba en el registro una modificaciéon del Reglamento de uso que
contravenga lo dispuesto en los articulos 65 y 71 LM, respectivamente.

Ademas, causa exclusiva para las marcas de garantia, contenida en el articulo 73 LM,
cuando el titular deje de cumplir aquellos requisitos establecidos en el articulo 68.2

LM.
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8. CONCLUSIONES.

- Las marcas de garantia surgen por la propia necesidad de su existencia, derivada de
aquellos productores y empresarios que de forma individual no logran implantarse

en el mercado, y buscan métodos de asociacion a fin de poder alcanzar sus objetivos.

- Las marcas de garantia y colectivas comparten muchas cualidades y extremos, tanto
desde el punto de vista de su régimen juridico, como desde la perspectiva del

consumidor, asi como en su origen y evolucion.

- Entendemos la marca de garantia como un signo, indicaciéon o medio que, vinculado
a productos y servicios fabricados o distribuidos por personas oportunamente
autorizadas, y siendo controlado por el correspondiente titular, ofrece a los
consumidores una garantfa de la presencia de unas caracteristicas especificas, las

cuales son ademas avaladas mediante control.

- Entendemos la marca colectiva como aquella indicacién que sefiala que unos
productos o servicios determinados proceden de, o son prestados por, usuarios
concretos, que son miembros de la asociacion o figura de Derecho publico titulares

de la marca.

- Tanto las marcas de garantia como las colectivas son “marcas acompafiantes”, pues
aparecen en el mercado vinculados a otras marcas que identifican de manera

individual a un productor o empresario determinado.

- Tanto las marcas de garantfa como las marcas colectivas poseen un “caracter
certificador”, pues atestiguan bien una serie de caracteristicas comunes en los
productos o servicios las primeras, o un determinado origen empresarial en las

segundas.

- Tanto las marcas de garantia como las marcas colectivas presentan lo que

denominamos una “disociacién constitutiva y permanente de la titularidad y el uso
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de la marca”, en palabras de R. Largo Gil, en su obra “Marcas de garantia”; la dualidad

entre la entidad titular de la marca y los usuarios de la misma.

Ambos tipos de marca tutelan intereses generales de los consumidores, intereses
b
privados de aquellos sujetos autorizados al uso, e incluso otros como los intereses

medioambientales.

En las marcas de garantia se produce una “intensificacién” de la funcién indicadora
de la calidad, a la par que un “desvanecimiento” de la funcién indicadora del origen.
Las marcas colectivas potencian la funcién indicadora del origen, vinculando los

productos y servicios a un determinado grupo de productores y empresarios.

Existe una intensa vinculacion, si bien existen claras diferencias, respecto a ciertas
figuras o instrumentos de calidad, como las Denominaciones de Origen Protegidas y

las Indicaciones Geograficas Protegidas.

En referencia a las Denominaciones de Origen Protegidas, a cualquier producto que
8 gldas,
provenga de dicha zona y cumpla con las caracteristicas especificas requeridas, no le

podra ser negado el uso de la marca de garantia.

A nivel comunitario, nos encontramos con la marca de certificacién de la Unidén
Europea y con la marca colectiva de la Unién Europea, con un régimen de
funcionamiento simétrico a las marcas de garantia y colectivas nacionales, en un

plano transfronterizo y bajo los principios estructurales del mercado comun.

A nivel normativo nacional, el sistema se estructura en base, por un lado, a la “Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas”, y por otro, al “Real Dectreto 687/2002, de
12 de julio, port el que se aprueba el Reglamento para la ejecucién de la Ley 17/2001,
de 7 de diciembre, de Marcas”, ambas afectadas por reformas entradas en vigor en

2019.

Se prevé, de modo positivo, un uso exclusivo de la marca, y de modo negativo, unas

causas de nulidad y caducidad.
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El Reglamento de uso es el eje sobre el que se va a estructurar el régimen juridico
particular de estas marcas, conteniendo condiciones de afiliacién, de uso, sanciones,
etc., siendo el aspecto sobre el cual versan las diferencias mas palpables entre uno y

otro tipo de marca.

El Reglamento de uso de las marcas de garantia incorpora extremos ausentes en el
Reglamento de uso de las marcas colectivas, como caracteristicas comunes de los
productos o servicios certificados (incluye componentes, origenes geograficos,
métodos de produccién...), mecanismos de control o el abono de un canon.
Asimismo se establece el requisito preceptivo de un informe favorable por parte del

o6rgano administrativo competente.
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