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RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo el estudio de las marcas y el fenémeno de la vulgarizacion.
Se analizara la forma en la que este fenémeno afecta a la pérdida de la fuerza distintiva de
algunas marcas popularizadas en el mercado y como en algunos casos puede llegar a perderse

el registro de estas marcas vulgarizadas mediante el mecanismo de la caducidad.

La caducidad por vulgarizacion requiere de una serie de requisitos que, dependiendo de si se
encuentra la marca registrada en el sistema de marcas europeo o norteamericano, seran
distintos. Se examinan los requisitos requeridos en el sistema europeo de marcas mediante
jurisprudencia sobre la materia, asi como los efectos tan dafiinos que tiene para la empresa

la pérdida de un activo inmaterial de gran valor como es la marca.

El trabajo también detalla algunas de las medidas consideradas mas eficaces por la doctrina
para proteger la marca y su capacidad diferenciadora con el fin de evitar el riesgo de
vulgarizacién. Para finalizar, se exponen una serie de conclusiones sobre las cuestiones

tratadas en el trabajo.

PALABRAS CLAVE: Marca, Signo, Registro, Oficina Espafiola de Patentes y Marcas,

Ley de Marcas, Vulgarizacion, Designacién habitual, Caducidad, Medidas.

ABSTRACT

The aim of this work is to study trademarks and the phenomenon of vulgarization. It will
analyse how this phenomenon affect the loss of the distinctive force of some popularised
trademarks in the market and how, in some cases, the re registration of these vulgarized

trademarks can be lost through the mechanism of expiration.

Expiration due to vulgarization requires a series of requirements which, depending on the
whether the trademark is registered in the European or North American trademark system,
will be different. The requirements in the European trademark system are examined through
case low on the subject, as well as the damaging effects of the loss of such a valuable

intangible asset as a trademark on a company.



This work also details some of the measures considered most effective by the doctrine to
protect the brand and its differentiating capacity in order risk of vulgarization. Finally, a series

of conclusions are drawn on the issues dealt with in the work.

KEYWORDS: Trademark, Sign, Registration, Spanish Patent and Trademark Office,

Trademark Law, Vulgarization, Usual designation, Expiration, Measures.
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1. INTRODUCCION.

LLa marca es en la actualidad el elemento intangible mas importante de la empresa. El
crecimiento constante del comercio y el aumento de la competencia en los mercados ha
creado la necesidad de que los empresarios utilicen cada vez mas los signos distintivos para
diferenciar las mercancfas, los servicios que ofrecen y destacar la propia imagen de la empresa

en el mercado.

Asi, la marca es un signo puesto en relacién con una clase de productos o servicios. Esta
unién tiene que ser captada por los consumidores, de esta forma, el signo podra llevar a cabo

su funcion principal que consiste en indicar el origen empresarial.

Dada la importancia de la marca, como derecho de propiedad industrial, tanto para los
empresarios como para los consumidores, el ordenamiento espanol las regula mediante la
Ley de Marcas del afio 2001 (LM) y las protege mediante la inscripcion en el registro de
marcas ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM). Tras el registro se otorga al
titular de la marca un derecho de uso exclusivo por un periodo de diez afios, pudiendo ser
renovado por el mismo plazo de tiempo de manera indefinida, siempre que el titular cumpla

con una serie de requisitos y la marca no sea declarada caducada o nula.

La pérdida de la fuerza distintiva del signo es uno de los motivos por los cuales el titular de
la marca puede perder el derecho de uso exclusivo. Esta pérdida puede darse a causa de su
excesiva popularidad en el mercado y darse el caso de que la marca “muera de éxito”. A este
fenémeno se le denomina vulgarizaciéon y se produce cuando los consumidores tienen
dificultad para disgregar la marca con el producto. La marca, como consecuencia de la
vulgarizacion, resulta ineficaz para indicar el origen empresarial de los productos y servicios
que identifica y, se convierte en la designacion habitual para referirse a una clase de productos

o servicios para los cuales se encuentra registrada.

Ante este fenémeno, la Ley de Marcas de 2001 regula la vulgarizacién como una causa de
caducidad por la que el titular pierde los derechos que se atribuyen tras el registro, pero
consciente de la importancia que tiene esta pérdida, impone dos requisitos. El primero que
se haya convertido en una “designacion habitnal” en el comercio y, el segundo que sea a causa
de la “actividad o inactividad” del titular marcario. Ambos requisitos seran analizados en el

transcurso de este trabajo mediante sentencias jurisprudenciales que nos ayudaran a explicar



coémo probar ante los tribunales que la marca cumple o no con los requisitos necesarios para

que sea declarada caducada.

Son muchas las marcas que en nuestro pafs se encuentran vulgarizadas o en riesgo de
vulgarizacién, aunque la gran mayoria estan vulgarizadas de facto, es decir, no hay una
sentencia sobre ellas que declare su caducidad. La razén de que la gran mayorfa no sean
declaradas caducadas por vulgarizacion es debido al segundo requisito que hemos citado
anteriormente (“actividad o inactividad” del titular marcario). El titular de la marca, mediante
su actuacion puede ayudar a proteger la marca frente a la vulgarizacion mediante diversas
medidas. En el caso de que se realicen las actuaciones oportunas para recuperar la fuerza
distintiva, los tribunales consideraran que el titular no es merecedor de la pérdida de un bien

inmaterial de tanto valor como es la marca, independientemente del éxito que tengan.

En este trabajo se desarrollaran algunas de las medidas consideradas mas eficaces por la
doctrina para poder evitar que la marca sea declarada caducada por vulgarizaciéon y que
ayudan al titular marcario a recuperar la fuerza distintiva del signo. Como, por ejemplo, la
revision del uso de la marca por los distintos sectores del mercado (consumidores,
distribuidores y vendedores) y el uso por el titular a través de los diferentes medios de
comunicacion (publicidad, etiquetado, diccionarios). Trataremos algunos ejemplos de marcas
que por causa de no revisar su uso en los diferentes factores y no llevar a cabo actuaciones
como la publicidad, tendente a diferenciar una marca de otra, han acabado siendo declaradas

caducadas por vulgarizacion.

2. CUESTIONES PREVIAS: LLAS MARCAS.

2.1. Concepto juridico.

Conforme a lo dispuesto en el art. 4 LMt podran considerarse como 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

U Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE nim. 294, de 8 de diciembre de 2001).
<https://www.boe.es/buscar/act.phprid=BOE-A-2001-23093>



https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093

manera tal que permita a las antoridades competentes y al piiblico en general determinar el

objeto claro y preciso de la proteccion otorgada a su titular”.

En principio, puede ser marca cualquier elemento que por su naturaleza sea apto para
distinguir productos o setrvicios en el mercado, por lo tanto, la enumeraciéon que

encontramos en la ley es meramente enunciativa, no tiene un caricter exhaustivo.”

2.2. Clases de marcas.

Tradicionalmente, al constituir una marca, se utilizaban de forma mas comun las palabras
o combinaciones de letras y los elementos graficos, como, por ejemplo, simbolos o
figuras. Sin embargo, en la actualidad, con el fin de destacar mas sus productos o

servicios, las empresas utilizan técnicas mas innovadoras de representacion.

A continuacién, se realiza una clasificacion de las clases de marcas atendiendo a los
principios utilizados por Bercovitz Rodriguez-Cano (2018, p. 135). Segtin este autor son

varios los criterios utilizados para realizar una clasificaciéon de las marcas.

En primer lugar, en atencion a los sentidos a través de los cuales podemos percibir los

signos utilizados como marcas, nos encontramos con:

- Las marcas denominativas, son aquellas constituidas por expresiones
pronunciables como palabras y nimeros o su combinacién vy, carecen de
cualquier componente grafico (“Levi’s”). Estas denominaciones pueden tener un

significado o carecer de ello (marcas caprichosas o de fantasfa).

- Las marcas graficas o emblematicas son las que se constituyen mediante la
combinacién de elementos graficos como imagenes, figuras, simbolos y dibujos,
no precisan de ningun elemento denominativo. Un ejemplo claro de esta clase

marcas es la manzana de la marca “Apple”.

- Marcas mixtas son las que se componen de la combinacién de elementos

denominativos y graficos (“Adidas”).

2 BERCOVITZ RODRIGUEZ- CANO, Alberto, 2018, “Marcas y otros signos distintivos en el trafico
econoémico” en Apuntes de Derecho Mercantil: derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial. (19 ed. p.
134) Aranzadi.



- Marcas tridimensionales, se constituyen por modelos con tres dimensiones
envoltorios, envases y formas que permiten reconocer el producto o servicio. Un
ejemplo de esta clase es la marca “Toblerone”, a través de su forma triangular del
producto y envase permite distinguirlo de los demas chocolates que se

comercializan en el mercado.

- Las marcas sonoras, son aquellas que utilizan los sonidos para identificar un
producto o servicio. Un ejemplo es la marca “Metro-Goodwin-Mayer” que se
identifica a través del rugido de un ledén. También existe la posibilidad de hablar
de marcas olfativas, aunque debido a su dificultad de representacion parece un
planteamiento te6rico muy debatido. Un ejemplo serfa la posibilidad de lanzar al

mercado un peridédico que se identificara por su olor.

Por su relacién con otras marcas, las marcas pueden ser principales o derivadas. Una vez
que la empresa ha obtenido mediante registro una marca principal, es posible solicitar el
registro de otras marcas derivadas, éstas reproducen el elemento distintivo principal de
la marca anterior, pero afiaden otros elementos distintivos segundarios. L.as marcas
derivadas no estin contempladas en la LM/2001, sin embargo, en el mercado su
existencia es real, ya que en la practica las diferentes empresas las siguen creando. La
marca “Nestlé” como marca principal, y sus marcas derivadas “Nescafé” y “Nesquik”

para diferenciar una serie de productos, son un claro ejemplo de esta clase de marcas.

Segun si el derecho de uso exclusivo es a favor de una tnica persona o a un conjunto de
personas las marcas pueden ser individuales o colectivas. Las marcas individuales son
aquellas cuyo titular las registra para usarlas directa y exclusivamente, con independencia
del posible otorgamiento de licencias a favor de terceros con el propdsito de mejorar su
comercializacion. En cambio, las marcas colectivas son registradas normalmente por una
asociacion de empresarios (productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de
servicios) con la intencién de hacer accesible el uso de la marca a todos los miembros.
Los miembros de las marcas colectivas podran distinguir sus productos o servicios con
sus dos marcas: su propia marca individual y la marca colectiva. Dentro de las marcas
colectivas, encontramos las marcas de garantia. Estos signos distintivos acreditan la

acomodacion y el respeto de los productos que los emplean a los estandares de calidad,



normas técnicas de produccion o procedimientos de fabricacién o prestacion
controlados por el titular de la matca’. Por ejemplo, “Tierra de Sabor” es una marca de
garantia que permite identificar en el mercado productos agroalimentarios de diferentes
marcas que tienen una de calidad diferenciada. Los productos son producidos,
elaborados o transformados en la Comunidad de Castilla y Ledn y, cumplen con los
requisitos y condiciones exigidos en el Reglamento de Uso de la Marca de Garantia de

Tierra de sabor.

En atencion al objeto cuya identificacion se pretende, cabe distinguir las marcas de
servicio (“Orange”) y las marcas de producto (“Samsung”). Las marcas de producto
designan bienes y a su vez, pueden dividirse en marcas que indican las sucesivas etapas
que ha ido pasando el producto, asi podemos encontrar marcas de fabrica (“Cola-Cao”)

y marcas de comercio (“Carrefour”).

Conforme a su grado de difusion, se distinguen las marcas notorias y las marcas
renombradas. Ilas marcas notorias son aquellas conocidas por un publico especifico al
que se destina o dentro del sector econémico al que pertenecen los productos o servicios
de que se trata. Por ejemplo, una marca notoria serfa “Shimano”, conocida por los
aficionados al ciclismo. Mientras que las marcas renombradas son aquellas cuya difusion
excede del sector econémico y son conocidas por el publico en general. Por ejemplo

“Nike” es una marca de ropa deportiva, aunque conocida por todo el publico.

2.3. Funciones de las marcas.

La funcién esencial de la marca consiste en identificar y distinguir los productos o
servicios a los que se aplica, sin embargo, frente a esta vinculacién con los intereses del
empresario, la jurisprudencia ha reiterado continuamente que las marcas sirven también

los intereses de los consumidores, en la medida que les permite identificar y distinguir

3 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Matcas (BOE num. 294, de 8 de diciembre de 2001). Art 68 LM define
las marcas de garantia como “Se entenderd por marca de garantia todo signo que, cumpliendo los requisitos previstos en el
articnlo 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 servicios, el origen geogrdfico, la calidad, la precision u otras caracteristicas de los
productos y servicios que no posean esa certificacion.”
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los diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado, permitiendo asi su

eleccién entre ellos. *

Las marcas individualizan los productos y los servicios indicando a los consumidores su

procedencia empresarial, informandoles sobre sus caracteristicas y calidad,

desempefiando una valiosa funcién publicitaria. °

Asi, las funciones propias de las marcas son;

a)

b)

d)

Funcién indicadora de la procedencia empresarial, es una funciéon fundamental y
primaria de la marca que consiste en poner de manifiesto ante el pablico o los
consumidores que los productos o servicios portadores de la marca provienen de
una determinada empresa. Esta funcion se deriva de la propia estructura del
derecho sobre la marca, por el cual se confiere al titular la facultad exclusiva de

aplicar el signo a los productos o servicios de determinadas clases.

Funcién indicadora de la calidad, esta funcion tiene su fin en suscitar en la mente
de los consumidores a la hora de apreciar un producto o un servicio la creencia
de que ese producto o servicio posee unas ciertas caracteristicas. A este fendémeno

de crear expectativas en los consumidores se le denomina goodwill empresatial.’

Funcién de garantia, relacionada con la anterior, impone al titular de la marca una
responsabilidad por los dafios ocasionados a los consumidores por los productos

o los servicios marcados.

Funcién publicitaria, la marca también puede servir como un mecanismo para
crear una buena reputacion o creencia sobre los productos o servicios y atraer a

los consumidores.

4 BERCOVITZ RODRIGUEZ- CANO, Alberto, 2018. “Marcas y otros signos distintivos en el trafico

econoémico...” op.cit, p. 137.
5> SANCHEZ-CALERO, Fernando, 2021. “Marcas” en Principios de Derecho Mercantil (26 ed., 1vol., p. 144)
Aranzadi.

¢ PEINADO GRACIA, Juan Ignacio, 2021. “Derecho industrial (2) I.a marca como signo distintivo de los
productos y servicios” en Lecciones de derecho mercanti/ (19 ed., 1 vol., p.3006). Civitas.
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2.4. Signos que no pueden ser registrados como marcas.

Un signo para que pueda ser registrado como marca y pueda atribuir a su titular el
derecho exclusivo a su utilizacion, es preciso que reina ciertos requisitos. Unos requisitos
absolutos, los cuales debe reunir el signo en si mismo considerado, sin compararlo con
otros signos ya registrados y otros requisitos que son relativos, puesto que su
concurrencia se establece relacionando y comparando el signo que se pretende proteger
con los signos ya protegidos. De esta forma, las prohibiciones absolutas responden en
aras de un interés general, (seguridad juridica, la economia o los consumidores), mientras
que las prohibiciones relativas responden prevalentemente a la protecciéon de intereses

particulares (titulares de derechos prioritarios).’

Esta distincién entre requisitos absolutos y relativos aparece en la Ley de Marcas del
2001, actualmente vigente, como prohibiciones absolutas y relativas al registro de una

marca en los capitulos 1T y 11T del Titulo II.

2.4.1. Las probibiciones absolutas.

Las prohibiciones absolutas aparecen enumeradas en el art 5.1 de la Ley de Marcas. Entre
los diferentes supuestos que se exponen, cabe formular una clasificacién en los siguientes

términos:®

1°. Prohibiciones derivadas de no ser un signo idéneo para su utilizacién como
marca por no cumplir con lo previsto en el articulo 4. Esta prohibicion, hace
referencia a que no pueden ser representados en el Registro de Marcas signos
que no permitan a las autoridades y al publico en general determinar el objeto
claro y preciso de la protecciéon otorgada a su titular, o no tienen la capacidad
de distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de las

de otras [apartados a) y b) art. 5.1 LM].

2°. Signos que carezcan de caracter diferenciador porque al ser utilizados no

distinguen a un concreto producto o servicio, sino a una especie o clase de

7 BERCOVITZ RODRIGUEZ- CANO, Alberto, 2018. “Marcas y otros signos distintivos en el trafico
econémico...” gp.cit, p. 140.

8 PEINADO GRACIA, Juan Ignacio, 2021. “Derecho industrial (2) L.a marca como signo distintivo de los
productos y servicios” en Lecciones de derecho mercanti/ (19 ed., 1 vol., pp. 312-313). Civitas.
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estos, a su procedencia o propiedades, a su naturaleza o forma [apartados c)
y e) art. 5.1 LM]. También, los signos que se han convertido en habituales
para referirse a un tipo de productos o servicios en el lenguaje comun de

acuerdo con el apartado d).

3°. Los que sean contrarios al correcto funcionamiento del mercado por causa
de poder inducir a error al consumidor sobre algin aspecto como la

naturaleza, la calidad o el origen geografico del producto o servicio. [apartado

g) del art. 5.1].

4°. Los que contravengan a ley, el orden publico o las buenas costumbres, o los
que guarden relaciéon con simbolos identificativos del Estado y las

Comunidades Auténomas, etc. [ apartados f), 1), m), n) del art. 5.1 LM].

5°. Finalmente, la ultima modificaciéon legal operada por el Real Decreto-ley
23/2018, excluye los signos que deben ser incorporados a otra categotia,
como son las denominaciones de origen e indicaciones geograficas, los
términos tradicionales de vinos, especialidades tradicionales garantizadas u

obtenciones vegetales [apartados h), i), j), k) del art.5.1 LM].

En relacién con el fendmeno de la vulgarizacion, es de interés la prohibicion absoluta
concerniente a las denominaciones genéricas que en la Ley de Marcas se encuentra

en el apartado d) del art. 5.1:

“Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan
convertido en habituales en el lengnage comiin o en las costumbres leales y constantes del

comercio”

Las denominaciones genéricas son aquellas que el publico utiliza para identificar un
tipo o clase de producto o servicio sin tener en cuenta cual es su origen o procedencia
empresarial. En definitiva, estos signos carecen de fuerza distintiva, no son aptos para
constituir una marca, no podran acceder al registro porque existe un uso generalizado

de ellos. Sin embargo, la falta de fuerza distintiva puede provocarse posteriormente

13



a su registro a casusa de su evolucion en denominacion habitual, lo que conllevaria a

que fuera posible efectuar una accién de caducidad o cancelacion de su registro.”

2.5. Mecanismos previstos para evitar su registro: nulidad y caducidad

El legislador, para evitar el registro de signos que tienen un uso genérico o habitual, ha
previsto dos mecanismos. El primero es para evitar su registro de manera ab initio, es
decir, desde el principio a través de la nulidad del registro. El segundo, es de forma

sobrevenida, a través de la accién de caducidad de la marca por vulgarizacion. '

La declaracién de nulidad significa que la marca inscrita no reunié en el momento de su
inscripcién los requisitos legales para ser registrada, por ello la efectividad de la nulidad
opera retroactivamente. Asi, se considera que la marca que ha sido declarada nula nunca
tenfa que haber accedido al registro. La ey de Marcas diferencia entre causas de nulidad
absoluta y causas de nulidad relativa, en simetria con la clasificacién de prohibiciones de

registro. !

La nulidad por ausencia de caracter distintivo es una causa de nulidad absoluta, ya que

contraviene al art. 5.1 LM. Sin embargo, el apartado 3 del art 51 LM dispone que:

“No podri ser declarada la nulidad de una marca, cnando habiéndose registrado
contraviniendo el articulo 5, apartado 1, letras b), ¢) 0 d), dicha marca hubiera adquirido, antes
de la fecha de presentacion de la solicitnd de nulidad o demanda reconvencional de nulidad, un
cardcter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se

hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento.”

En este sentido, la Ley permite la posibilidad de conservacion de la marca registrada de

forma incorrecta en el caso de que adquiera el caracter distintivo antes de la presentacion

9 GARCIA-CRUCES GONZALEZ. José Antonio. [recurso digital] “Caducidad por vulgarizacién de la marca
y uso de ésta en forma distinta a su registro”, en Comentario de las sentencias del tribunal supremo de 22 de diciembre de
2008 y de 15 de enero de 2009. (Comentarios a las sentencias de unificacion de doctrina, afio 2009, nam.3, p.229,
<https://www.boe.es/biblioteca juridica/comentarios sentencias unificacion doctrina civil y mercantil/a

brir pdf.php?id=COM-D-2009-4> [consulta: 4 de mayo 2022].

10 BERCOVITZ ALVAREZ, Raul. [recurso digital] “Matca renombrada y vulgarizacion ¢dos caras de la misma
monedar”  En  proteccion  de  la  marca  renombrada  frente  a  la  vwlgarizacion  (jornada  en
OEPM),Madrid,2014,(p.2)<https://www.oepm.es/export/sites /oepm/comun/documentos relacionados/P

onencias/78 02 IT.a proteccion de la marca renombrada frente a la vulgarizacion.pdf> [consulta: 19
abril 2022].

11 BERCOVITZ RODRIGUEZ- CANO, Alberto, 2018. “Marcas y otros signos distintivos en el trafico
econémico...” op.cit, pp. 146-148.
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de la solitud de nulidad o demanda reconvencional, atendiendo a la actitud de los
consumidores y a las posibles actuaciones del titular marcario que hagan adquirir fuerza

distintiva a la marca.

Por otro lado, la caducidad, implica que el derecho exclusivo conferido con el registro
ha existido validamente hasta el momento en que la caducidad se manifiesta. Cabe
distinguir dos grupos de causas de caducidad, segun resulten o no de la voluntad del
titular. Son causas que resultan de la voluntad del titular de la marca la renuncia y la falta
de renovacion, en estos supuestos el derecho exclusivo deja de surtir efectos desde el
momento en que se produjeron los hechos que originan la caducidad. No son causas
que dependan de la voluntad del titular la falta de uso, la induccién al piblico a error de
la marca, la pérdida de legitimaciéon por parte del titular por razones subjetivas y
finalmente, lo que es de nuestro interés por la generalidad sobrevenida de la marca o

vulgarizacion."”

LLa declaracion de caducidad se distribuye entre los Tribunales ordinarios y la OEPM. Si
las causas de caducidad son a consecuencia del titular de la marca (por falta de
renovacién o por renuncia de su titular), la declaracion compete a la OEPM. Por el
contrario, si concurriera una causa de caducidad sobrevenida (falta de uso, vulgarizacion,
induccion al error o la pérdida de legitimacion), esta sera declarada por los Tribunales

ordinarios®.

El examen de la solicitud de nulidad absoluta y de la caducidad es llevado a cabo por la
Oficina Espanola de Patentes y Marcas, los legitimados para ejercitar esta solicitud de
acuerdo con lo dispuesto en el art 58 LM son; cualquier persona fisica o juridica, asi
como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores,
prestadores de servicios o comerciantes y las asociaciones de consumidores, que se

114

consideren petjudicados y tengan capacidad procesal *.No obstante, en la actualidad aun

2BERCOVITZ RODRIGUEZ- CANO, Alberto, 2018. “Marcas y otros signos distintivos en el trafico
econémico...” op.cit, p. 149.

13 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE nim. 294, de 8 de diciembre de 2001). Art.54.3 LM. cita
“Asi mismo, la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas declarard la caducidad de la marca: a) Cuando no hubiere sido renovada
conforme a lo previsto en el articulo 32 de la presente ley. b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular.”

14 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE num. 294, de 8 de diciembre de 2001). Art. 58.1 LM cita
“Podran presentar ante la Oficina Espariola de Patentes y Marcas una solicitud de nulidad o caducidad del registro de la marca:
a) En los casos previstos en los articulo 51 y 54.1. a), b) y ¢), cualquier persona fisica o juridica, asi como las agrupaciones n
organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes y las asociaciones de consumidores y
usuarios, legalmente constituidas e inscritas conforme a la legislacion estatal o autondmica que les resulte de aplicacion, que se
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no es posible la solicitud de caducidad de la marca ante la OEPM, puesto que, aunque
asi lo prevé la ley segun la modificacién introducida por el Real Dectreto-Ley 23/2018,
se dio un plazo para adecuar los medios y recursos para atender a este tipo de solicitudes
hasta el 14 de enero de 2023, por tanto, hasta esa fecha las solicitudes de caducidad de

marcas habran de dirigirse ante los Tribunales ordinarios.?

La declaracién de caducidad o nulidad puede ser parcial, es decir, si las causas solo
existiesen para una parte de los productos o servicios para los cuales la marca esta

registrada, su declaracion solo se extender a los productos o setvicios afectados.

3. FENOMENO DE LA VULGARIZACION.

3.1. Concepto.

Las marcas, una vez acceden al registro, su titular tiene la posibilidad de extender
indefinidamente el derecho exclusivo y excluyente que ostenta el signo. El exceso de
popularidad puede convertirlas en marcas renombradas, que son aquellas que son
conocidas por la generalidad del publico. Las marcas renombradas, tienen un riesgo que
asumit, es el hecho de “morir de éxito” y convertirse en una denominacion genérica. Es

en este momento cuando se produce el fenémeno de la vulgatizacion. "’

Segun Fernandez- Novoa. Catlos (2017, p.650):

“La vulgarizacion de la marca tiene lugar cuando un signo que inicialmente denotaba el
origen empresarial de un producto o un servicio pierde este significado, y adguiere uno nuevo que
consiste en designar en el comercio los productos o los servicios del mismo género al que pertenece
el producto o servicio originariamente identificado por el correspondiente signo en atencion a su

origen empresarial.

consideren perjudicados y tengan capacidad procesal b) En los casos previstos en los articnlo 52, las personas contempladas en las
letras b) y e) del articulo 19, apartado 1.”

15> Ministerio de Industria, comercio y turismo. (Oficina Espafiola de Patentes y Marcas) [nota informatival
“Sobte las principales novedades introducidas por el Real Decteto - Ley 23/2018 de modificacién de la ley
17/2001 de marcas” 10 de enero de 2019.

<https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos relacionados/varios todas modalidades
Nota informativa Nueval.eyMarcas.pdf > [consulta: 19 abril de 2022]

16 Tey 17/2001, de 7 de diciembre, de Matcas (BOE num. 294, de 8 de diciembre de 2001) Art. 51.4 y Art. 54.2
LM que versan sobre la caducidad o nulidad parcial, “S7 /a causa de caducidad o nulidad solo existiese para una parte de
los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaracion solo se extenderd a los productos o servicios afectados.”
17 BERCOVITZ ALVAREZ, Radl. [recurso digital] “Marca renombrada y vulgarizacién ...” op.cit, p.3.
<https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos relacionados/Ponencias/78 02 Ia prote

ccion de la marca renombrada frente a la vulgarizacion.pdf. [ consulta: 19 abril de 2022]
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En definitiva, la marca no es un es un activo inmaterial estatico, su evoluciéon dependera
de su comportamiento en el mercado, de esta manera su conversion en la designacion
usual de un producto o servicio pueden llevar a la caducidad por vulgarizacioén de la

marca.lg

Las causas mas habituales que conducen a una vulgarizacién de una marca con una
excesiva popularidad en el mercado no tienen relacién con las caracteristicas del

producto o servicio al que se atribuyen, sino con aspectos externos a él.

El hecho de que sea el primer producto en salir al mercado de una categoria o con unas
caracteristicas particulares, aumenta el riesgo de que esa marca acabe “muriendo de
éxito” y sirva para denominar a todos los productos o servicios de esas mismas
peculiaridades. Cémo es 16gico, el riesgo sera aun mayor cuando este producto sea Gnico

durante un tiempo prolongado.

Otra causa habitual, es una mala publicidad del producto que no deja clara la diferencia
entre la marca y el producto como género. Una mala estrategia de publicidad puede
provocar que los consumidores se refieran a los productos por su marca y no por su

género, esto provoca el riesgo de que la marca caiga en la vulgarizacion.

Por ultimo, otra causa comun, puede venir derivada del monopolio de uso exclusivo y
excluyente que obtiene el titular de la marca una vez que obtiene el registro del signo y
su posibilidad de renovarlo de forma indefinida. Una vez que un signo accede al registro,
ya sea a través de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM) o a través de la
Oficina de Propiedad Industrial de la Unién Europea (EUIPO), el titular de este gozara
de un uso exclusivo y excluyente a utilizar el mismo durante un periodo de diez afios
desde la fecha de la solicitud, renovable indefinidamente por idénticos periodos. Este
monopolio indefinido hace que una mala actividad del titular marcario durante un

tiempo prolongado y de una popularidad de la marca conlleven a que la marca se

18 GOMEZ SANCHEZ. David, 2017. “La vulgarizacién de la marca o como llegar a perder un monopolio
legal y remedios para evitarlo” en Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia (nam. 80, p.83).
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convierta en una designacion usual por parte de los consumidores y ésta acabe

“muriendo de éxito” mediante la accién de caducidad por Vulgarizacién.”

Algunos ejemplos de marcas vulgarizadas o en riesgo de vulgarizacién son:

g)

“Albal”. El publico en general para hacer referencia al papel de aluminio utiliza
el signo de esta marca mediante la expresion “Papel Albal”

“Chupa- Chups”. El piblico en general utiliza esta marca mediante la expresion
“chupachus” y no utiliza la expresién “caramelos esféricos con palo” para
referirse a esta clase de producto.

“kleenex”. El publico en general utiliza esta marca para referirse a los pafiuelos
de papel mediante la expresion “clinex”.

“Nocilla”. El publico en general utiliza esta marca para referirse a la crema
untable de cacao.

“Tampax”. El publico en general utiliza esta marca para referirse a los tampones
higiénicos mediante la expresiéon “tampax’

“Velcro”. El publico en general utiliza esta marca para referirse al sistema de
cierre autoadherente.

“Tipp-Ex”. El publico en general utiliza esta marca para referirse al liquido

corrector a través de la expresion “tipex”.

3.2. Sistemas de caducidad por vulgarizacion.

En el derecho comparado se han configurado dos sistemas de caducidad basados en la

vulgarizacién de la marca, un sistema objetivo dominante en el ordenamiento

norteamericano y un sistema subjetivo o mixto que ha prevalecido en el ordenamiento

de los paises europeos.

3.2.1. Sistema objetivo.

Segun el sistema objetivo, la vulgarizaciéon de la marca y su ulterior caducidad

depende unicamente de los habitos de los consumidores. Si estos emplean de forma

usual la marca para referirse a un género de producto, la marca se vulgariza y caduca,

sin tener en cuenta la actuaciéon del titular para defender su marca. Este sistema es el

19 GOMEZ SANCHEZ. David, 2017. “La vulgarizacion de la marca o como llegar a perder un monopolio...”

op.cit, p.84
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que se ha implantado en el ordenamiento norteamericano, bajo el argumento de que
los habitos lingiiisticos de los consumidores no pueden ser controlados totalmente
por el titular de la marca. Una ventaja del sistema objetivo es que es mas adecuado
concorde al concepto de marca como bien inmaterial de la empresa, ya que como se
ha dicho la evolucién hacia la caducidad de la marca por vulgarizacién no depende
de las actuaciones del titular. Sin embargo, tiene un inconveniente, ya que en algunas
ocasiones puede dejar sin proteccion alguna al titular de la marca que realizo

campanas publicitarias para diferenciar el significado marcario del correspondiente

signo.”’

3.2.2. Sistema Subjetivo o mixto.

De acuerdo con el sistema subjetivo o mixto, deben concurrir para la caducidad por
vulgarizacién dos requisitos, el primero es la conversion del signo en la denominacion
usual para referirse a un género de productos o setrvicios; y, en segundo término, que
la conversion se haya producido como consecuencia de la actividad o inactividad por
parte del titular de la marca. Este sistema es el que mejor defiende los intereses del
titular de la marca que ha adoptado medidas para evitar el proceso de vulgarizacion

de la marca frente a una amenaza de riesgo de vulgarizacion de esta.’!

El sistema subjetivo o mixto, es el mas predominante en los ordenamientos europeos y

el que se ha implantado en la ley espafola.

El hecho de que en occidente haya dos sistemas de caducidad por vulgarizacién, supone
que una marca pueda estar vulgarizada en E.E.U.U, pero no en Europa o al revés. Un
ejemplo es “Aspirina”, perteneciente a la empresa farmacéutica alemana “Bayer”. En
E.E.U.U esta marca esta vulgarizada y en el mercado se encuentran productos
medicinales muy similares con el signo “Aspirin”. En cambio, en Europa esta marca no
se encuentra vulgarizada debido a los grandes esfuerzos por defender la marca que ha

2 22

hecho “Bayer”.

20 FERNANDEZ- NOVOA. Carlos, 2017. “Nulidad y caducidad”. Manual de la propiedad Industrial, (3 ed., p.
650). Matcial Pons.

21 [dem.

2 BERCOVITZ ALVAREZ, Raul. [recurso digital] “Marca renombrada y vulgatizacion ...” op.cit., p.p.6-7.
<https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos relacionados/Ponencias/78 02 I.a prote

ccion de la marca renombrada frente a la vulgarizacion.pdf>. [consulta 3 mayo de 2022].
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4. CADUCIDAD POR VULGARIZACION.

El art. 54.1. letra b) LM, dispone:

“Se declarard la caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la Oficina
Espariola de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvencion en una accion por
violacion de marca: a) Cuando el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad

de su titular, en la designacion usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada”

Se acoge asi la vulgarizacion de la marca como causa de caducidad. La justificacion de la
vulgarizacién como causa de caducidad parece evidente, ya que suprime la funciéon esencial
de la marca, esto es, la funcién indicadora de la procedencia empresarial de los productos y
servicios. En virtud de la vulgarizacion, la marca ya no identifica el origen empresarial del

producto, sino al género al cual pertenece. >

La razo6n de ser de esta causa de caducidad es comun a la prohibicion absoluta de registro de
signos genéricos. La atribucién de un derecho de uso exclusivo de un signo genérico a una
marca provoca graves consecuencias en los consumidores ya que estos no tienen capacidad
de distincion de la procedencia empresarial. Si por causa del fenémeno de la vulgarizacion se
produjera esta designacion genérica, el ordenamiento juridico reacciona y sanciona mediante

la pérdida del monopolio de uso exclusivo del titular sobre el signo a través de la caducidad.”

La competencia para conocer de cualquier accién de caducidad de la marca recae de forma
exclusiva por los Tribunales espafioles, los cuales conoceran dicha accion habitualmente via
reconvencion. En raras ocasiones, el ejercicio de la acciéon de caducidad sera via de juicio
ordinario ejercitando una accion declarativa de caducidad. El demandado a través de la
reconvencion hara frente a la accién principal ejercitada por el titular de la marca y solicitara
la caducidad de esta por vulgarizacion. La solicitud de caducidad por vulgarizacion debera
ser resuelta con caracter previo a la accién principal y su estimaciéon conllevara la

desestimacion de la accién principal, excepto cuando se declare la caducidad parcial de la

BGARCIA-CRUCES GONZALEZ. José Antonio. [recurso digital] “Caducidad por vulgarizacién de la marca
yuso de ésta en forma distinta a su registro...” gp.cit. p.230.

brir pdf.php?id=COM-D-2009-4>. [consulta 16 mayo de 2022]
24 [desm.
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marca. En este caso el Tribunal debera examinar la acciéon principal en relacién con el resto

de las clases de productos y servicios para los que la marca no haya sido caducada.”

El ejercicio de la accion de caducidad por vulgarizacion implica necesariamente probar ante
el Tribunal dos requisitos, la genericidad sobrevenida y la actividad o inactividad del titular
marcario, que seran desarrollados a continuacion. La prueba que el titular marcario aporte al
procedimiento para negar la concurrencia de los dos requisitos es fundamental para la
defensa de su registro. Esta aportacién de prueba puede devenir en muchas dificultades para
defender en ese momento el caracter distintivo de la marca, ya sea porque el titular marcario
en los dltimos aflos no haya realizado actuaciones para proteger la marca; ya sea porque haya
estado realizando inconscientemente acciones que han contribuido a iniciar o consolidar el
proceso de vulgarizacidén; o que no tenga forma de acreditar la defensa o sea incapaz en el

plazo de contestacion.*

La ley de Marcas del afio 2001 incorpora la normativa comunitaria relativa a la materia de
marcas a través de la Directiva 89/ 104/ CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988. Esta
directiva lo que pretende es aproximar los ordenamientos de los diferentes Estados
miembros de la U.E en materia de marcas, por lo que las causas de caducidad de las marcas,
as{ como el resto de los aspectos que encontramos en la ley nacional van en consonancia con
esta directiva. En la normativa comunitaria vigente en la actualidad, la Directiva 2015/2436
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, la vulgarizacién como
causa de caducidad aparece regulada de forma mas especifica a la anterior Directiva. La
norma incorpora un art. 20 denominado ‘Marca convertida en genérica o indicacion engaiiosa como
cansa de caducidad”. Sin embargo, dispone lo mismo que la anterior Directiva e impone los dos
requisitos necesarios para que una marca sea caducada por vulgarizacién, al igual que

manifiesta la ley nacional mediante una redaccion casi idéntica.”’

25 GOMEZ SANCHEZ, David, 2016. “La proteccion de la marca frente a la caducidad por vulgarizacion: la
preparacion de la prueba” en Revista Aranzadi Doctrinal (num.1, 2016, pp. 258-259)

26 Idem.

27 Directiva (UE) 2015/2436, del Patlamento Eutopeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, (Diario Oficial de la Unién
Eutopea, nim. L. 336/1 de 23 de diciembre de 2015). Art 20 letra “Marca convertida en genérica o indicacion engariosa
como causa de caducidad” que en la letra a) dispone que: “Podrd ser declarada la caducidad de una marca que, con
posterioridad a la fecha de su registro: se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designacion usual en el
comercio de un producto o de un servicio para el que estd registrada.”
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4.1. Requisitos de la caducidad por vulgarizacién.

El sistema de caducidad por vulgarizacién implantado en el ordenamiento espafiol, como se
ha dicho anteriormente, es el sistema subjetivo o mixto. Este sistema requiere la concurrencia
de dos presupuestos para proceder a la caducidad de la marca. El primero, que se haya
convertido en el comercio en una designacion usual del producto o setrvicio para el que se
encuentra registrada (que se haya vulgarizado) y, el segundo, que dicha vulgarizacién sea

consecuencia de la actividad o inactividad llevada a cabo por el titular marcario.”

4.1.1. Genericidad sobrevenida.

El primer requisito, como se ha dicho, es que el signo empleado se hubiera
convertido en una “designacion usual” a través de la cual se conoce “en el comercio” un
producto o un servicio. Este primer presupuesto, plantea un problema, ya que sera
necesario pronunciarse acerca de cuando se alcanzara el caracter de “usual” del signo.
A estos efectos, se requiere que la designacion devenga usual en el lenguaje comuan y
no en el que es propio de circulos cerrados, como, por ejemplo, de técnicos o
comerciantes. Por lo tanto, el proceso de vulgarizacién ha de ser en colaboracion de
todos los agentes del mercado, es decir, de los consumidores que identificaran el
producto como marca sin tener en cuenta su origen empresarial y también de los
competidores. ¥

Hay que afadir que, aunque la mayorfa de la doctrina califica este requisito como
objetivo, parece mas bien subjetivo y con contornos indefinidos, ya que es necesaria
la acreditacion de que, si los consumidores y los diferentes agentes del mercado de
referencia en el que se encuentra la marca cuya caducidad se solicita, utilizan o no la

misma como designacién habitual del producto.30

Es de interés respecto al tema a tratar, la jurisprudencia comunitaria en el caso
“Bjornekulla” que no duda en manifestar que el caracter usual del signo en relacion
con el producto ha de ser entendido por el publico, es decir los consumidores. Sin

embargo, el TJUE advierte en la misma sentencia que las valoraciones de los

28 GOMEZ SANCHEZ. David, 2017. “La vulgarizacion de la marca o como llegar a perder un monopolio...”
op.cit, p.84

29 GARCIA-CRUCES GONZALEZ. José Antonio. [recurso digital] “Caducidad por vulgarizacién de la marca
yuso de ésta en forma distinta a su registro...” gp.cit. p.231.

<https://www.boe.es/biblioteca juridica/comentarios sentencias unificacion doctrina civil v mercantil/a
brir pdf.php?id=COM-D-2009-4>. [consulta 16 mayo de 2022]

30 GOMEZ SANCHEZ. David, 2017. “La vulgarizacion de la marca o como llegar a perder un monopolio...”
op.cit, pp.84-85.
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profesionales del sector, es decir los competidores o los que distribuyan el producto
cuya marca se ha vulgarizado, también pueden ser de interés en la medida de que esto

pudieran incidir en los consumidores.”

La carga de la prueba recae sobre la parte que interponga la accion de caducidad. Esta
parte tendra que demostrar que la marca se haya convertido en la designaciéon usual
de una clase de productos o servicios. Es una dificil cuestion, ya que versa sobre un
aspecto indiscutiblemente subjetivo y de indefinidos contornos, como es saber si los
consumidores del mercado en el que se encuentra registrada la marca cuya caducidad
se solicita al Tribunal, utilizan la misma como designacion habitual de un producto o
servicio. ILa prueba pericial demoscopica es la mas adecuada para demostrarlo. Esta
prueba pericial consiste en analizar estadisticamente si efectivamente en el mercado,
la marca se ha convertido en una designacion usual del producto o setvicio para el
que fue registrada. En los casos de anglicismo o vocablos de fantasfa, resulta
interesante la prueba pericial realizada por un experto lingtista, que es quien puede
demostrar el origen etimoldgico de la expresion en cuestion, asi como podra realizar
un analisis de la similitud y valor fonético entre el signo objeto de debate y la
pronunciacién o tendencia natural que un hablante espafiol medio realiza de la

expresién.32

La decision del Tribunal sobre el cumplimiento de dicho requisito debera estar
fundada exclusivamente en la prueba practicada en el procedimiento. Sin perjuicio de
que los “hechos que gocen de notoriedad absoluta y general™, ya que podria darse el caso de
que el Tribunal considerase un hecho notorio que una marca ha devenido en usual
en la medida de que los consumidores asocian a la misma con un tipo de producto o

servicio, prescindiendo de la necesaria actividad probatoria. Ademas, habra que tener

31 Véase la STJUE, caso “Bjornekulla” (C- 371/02), 29 de abtil de 2004, sobte la cuestion prejudicial, (n.24)
dice “En general, la percepcion del sector de los consumidores o usuarios finales desempena un papel decisivo. En efecto, la final
de todo el proceso de comercializacion es la adquisicion del producto en el seno de aquel sector y la funcion de los intermediarios
consiste tanto en detectar y anticiparse a la demanda del producto en cuestion como el identificar y orientar dicha demanda” y
(n.26) que cita “en el supuesto de que en la distribucion al consumidor o usuario final de un producto amparado por una marca
registrada intervengan intermediarios, los sectores interesados cuyo punto de vista de tenerse en cnenta para apreciar si la referida
marca se ba convertido en la designacion usnal en el comercio del producto en cuestion son los consumidores o usuarios finales y, en
Sfuncidn de las caracteristicas del mercado del producto que se trate, los profesionales que intervienen en la comercializacion de dicho
producto”

32 GOMEZ SANCHEZ, David, 2016. “La proteccion de la marca frente a la caducidad por vulgarizacion: la
preparacion de la prueba...” gp.cit, p.257

3 Ley 1/2000, de 7 de eneto, de Enjuiciamiento Civil (BOE, nim., 8 de agosto de 2000). En su art 281.4
dispone que: “No serd necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general”
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en cuenta el caracter restrictivo que debe tener la accion de caducidad por
vulgarizacién ya que supone la pérdida de un bien inmaterial respecto del cual el
titular puede haber realizado una importante inversion al tener la razonada voluntad
de mantener el mismo en el tiempo de manera indefinida mediante la renovacién del

registro y el uso efectivo y real de la marca.>*

Es de gran interés la STS 3064/2012 de 14 de mayo de 2012, en la cual se utiliza una
prueba demoscépica para saber si “Doughnuts” se encontraba vulgarizada y
designaba un tipo de rosquilla americana, frita y cubierta de aztcar. En este litigio la
empresa “PANRICO SA.” utilizando el zus prohibendi que se le concede al titular de la
marca una vez esta accede al registro, demanda a la empresa “Europastry SA.” por
utilizar marcas de su propiedad en el mercado espafiol como son “Donut”, “Donuts”
y “Doghnuts”. En primera instancia se declaré esta infraccién por parte de
“Europastry SA.”” y tuvo que retirar los productos que ofrecia en el mercado con los
sighos “Doughnuts” y “Donut” y pagar una indemnizacién. Aunque, lo mas
sorprendente de esta condena fue que se le impuso publicar la sentencia en los
periédicos “El Pais”, “El Mundo y ABC”, asi como la revista “Alimerka”. Agotadas
todas las vias jurisdiccionales, la empresa “Europastry SA.” interpuso un recurso de
casacion frente a la sentencia, el cual fue desestimado. En la sentencia del TS, en el
fundamento de derecho primero, se analiza la alegaciéon hecha por “Europastry SA.”.
Esta alega que el término “Doghnuts” tiene un caracter genérico y que designa un
producto, que carece por tanto de aptitud para distinguir en el mercado y solicita su
nulidad como marca. El ndcleo del litigio paso a ser si la comercializaciéon del
producto hace inevitable denominarle “Doughnuts”, constituyendo por ello un limite
al derecho de la marca de “PANRICO SA.”, y si al registrar esta como marca el signo
“Doghnuts” bloqueé cualquier eventual comercializacion de las rosquillas por una
empresa distinta de ella misma. Admitido por ambas partes que la palabra
“Doughnuts” designa en inglés las rosquillas de que se trata, se practicé una prueba
demoscopica para saber si la palabra era cominmente conocida en Espafia por la
parte demandante. De la prueba pericial se obtuvo que solo un 11,4 % de los
encuestados conocfa la palabra “Doughnuts” y solo un 6,2 % sabia que era un tipo

de rosquilla o bollo americano, por tanto, no cabia advertir una similitud conceptual.

3 GOMEZ SANCHEZ, David, 2016. “La proteccion de la marca...” op.cit 258.
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Ademas, en cuanto al grado de semejanza fonética entre Donuts y Doughnuts, era
equivalente al de semejanza grafica y podria generar un riesgo de confusiéon. E1 TS
desestim6 el Recurso de Casacion y la solicitud de nulidad de la marca “Doghnuts”
ya que como demostré “PAN RICO SA.” mediante la prueba pericial demoscopica
era la parte demandada “Europastry SA.” la que incurria en una causa de nulidad

relativa, conforme a lo dispuesto en los articulos 52.1 y 6 LM.”

4.1.2. Actividad o inactividad del titular marcario.

El segundo requisito que estipula el legislador para proceder a la caducidad de la
marca es que la vulgarizacién se haya producido como consecuencia de la conducta
directa de su titular. *

De acuerdo con el TS, la concurrencia de este presupuesto de orden subjetivo no es
de caracter excluyente, sino concurrente junto a otros factores que provocaron la
conversion del signo en una designacion usual para referirse a el producto o servicio.
Lo relevante sera la conducta del titular marcario frente a tal proceso, si ha

contribuido de manera relevante o ha realizado una omisién para evitarlo.”’

La genericidad sobrevenida del sigho puede ser resultado de dos supuestos de
conducta distintos. El primero, que sea causa de ‘Yz actividad” del titular de la marca,
es decir, que el propio titular contribuya involuntariamente a iniciar o consolidar el
proceso de vulgarizaciéon de la marca, utilizando el sigho como una denominacion

genérica del producto o servicio cubierto con ella. Este no es el supuesto mas

% Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE num. 294, de 8 de diciembre de 2001). El Art 52.1 sobte
las causas de nulidad relativas cita “E/ registro de la marca podra declararse nulo mediante solicitud presentada ante la
Oficina Espariola de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una accion por violacion de marca cuando
contravenga lo dispuesto en los articulos 6,7,8,9 y 10.” A su vez el art 6.1 referido a las prohibiciones relativas dispone
que: “No podrin registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios
idénticos b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que
designan, excista un riesgo de confusion en el priblico; el riesgo de confusion incluye el riesgo de asociacion con la marca anterior.”

36 GOMEZ SANCHEZ. David, 2017. “La vulgarizacién de la marca o como llegar a perder un monopolio. ..”
op.cit, pp. 84-85.

37 Véase STS 7532/2008, de 22 de diciembre de 2008, (caso BIO), en el fundamento de derecho tetrcero cita “es
menester que haya existido una actividad de accion o de omision por parte del titular de la marca que haya determinado su
vulgarizacion, o, al menos, haya contribuido a ella de manera relevante. La finalidad de la marca, como signo encaminado a poner
en conocimiento de los consumidores el origen empresarial del producto o servicio, garantizando su calidad, fomentando la buena
reputacion comercial, y ampliando su publicidad, se pierde con la vulgarizacion del signo que la compone, razén por la cual la
exigencia de nna intervencion causal por parte del titular de la marca -introducida por la ley mediante una proposicion de cardcter
instrumental (‘por”)- debe interpretarse como referida a una actividad consistente en _favorecer la pérdida de su cardcter distintivo
para aprovecharse de la titularidad -por medio del efecto publicitario y excluyente de la marca concedida inicialmente con la finalidad
de identificar un origen empresarial- de la denominacion usnal de un producto o servicio valioso en el mercado. Por ello debe
considerarse acertada la posicion de la sentencia recurrida, que parte implicitamente de que no es necesario que la vulgarizacion de
la marca se baya producido de manera exclusiva como consecuencia de la actividad del titular, sino que basta con que haya
contribuido de manera relevante la vulgarizacion o a consolidar sus efectos”.
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frecuente en la practica dado el interés del titular marcario de conservar el derecho
de uso exclusivo del signo. También, la caducidad por vulgarizaciéon puede ser
resultado de la “Znactividad de su titular”, ésta tendra lugar cuando el titular marcario no
lleve a cabo ninguna actuacion positiva que lleve a acabar con la vinculacion existente
entre el signo y el producto que con éste viene a ser conocido o identificado por los

consumidores.*®

La situaciéon mas frecuente de vulgarizacién de la marca se produce ante la omision
o inactividad del titular de esta, no obstante, puede producirse también por una
“actividad” o conducta positiva del titular de la marca. Esta conjetura se da en la
practica por una debilitacion de la marca como consecuencia de su utilizacion
publicitaria y comercial constante en unién a una segunda marca en relacién con
productos en los que ésta ha adquirido una gran repercusion en el mercado. Este
hecho se da en el caso “After Sun”, la empresa titular de la marca (Laboratorios
Genesse SL.) utilizé el signo “Aftersun” junto con la marca “Ecran”, que
comercializé “Ecran Aftersun” para el tratamiento posterior a la exposicion al sol.
Este hecho produjo una debilitacién en la marca que posteriormente hizo que
muchas empresas comercializaran productos con las mismas caracteristicas

utilizando el signo “After Sun” *

Este caso “After Sun”, también se puede utilizar para analizar un ejemplo de
“inactividad” por parte del titular marcario. Los tribunales analizaron las acciones
llevadas a cabo por “Laboratorios Genesse SL.” hasta la fecha de interposicion de la
demanda por “L’Oreal”. Tan solo interpuso una demanda, se dictaron seis
resoluciones de la OEPM entre abril de 2014 y abril de 2017 y se firmaron nueve
acuerdos durante el afio 2016. Este resultado se consider6 insuficiente para una
marca registrada en el afio 1962 y que su signo habia sido utilizado por veinticinco

marcas (Babaria, Garnier, Piz Buin, Eucerin, ISDN etc.,) para comercializar

38 GARCIA-CRUCES GONZALEZ. José Antonio. [recurso digital] “Caducidad por vulgarizacion de la marca
y uso de ésta en forma distinta a su registro...” gp.cit. pp. 234-235.

<https://www.boe.es/biblioteca juridica/comentarios sentencias unificacion doctrina civil v mercantil/a

brir pdf.php?id=COM-D-2009-4>. [consulta: 22 de mayo de 2022]

MVéase SAP B 6128/2018 de 6 de junio de 2018. La sentencia desestima el recurso de apelacion interpuesto
por AC MARCA PERSONAL CARE SL. (antes denominada LABORATORIOS GENESSE SL.) contra la
Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nimero 8 de Barcelona, que declara la caducidad de su marca nacional
AFTERSUN por vulgarizacién del término a instancia de la empresa LOREAL.

4 ARAGONES SEIJO, Santiago, 2018. “Caducidad de la marca por vulgarizacién: caso After Sun” en Ia Ley
Mercantil (nam.52, p.65)
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productos para el tratamiento posterior a la exposicion del sol, es decir, con las
mismas caracteristicas. “Laboratorios Genesse SL.” hasta que no interpuso la
demanda contra “L’Oreal”; no habia adoptado una actitud activa en la defensa de su
marca. Los tribunales consideraron que habia tolerado o permitido durante mucho
tiempo el uso de signos idénticos o muy similares a la marca registrada y que habia
iniciado acciones recientemente contra un nimero de empresas muy poco
significativo, por lo que quedd reflejada su inactividad. Finalmente, el Tribunal

declaré la caducidad por vulgatizacién de la marca “After Sun”.*

4.2. Efectos de la vulgarizacion de la marca.

La concurrencia de la vulgarizaciéon de la marca como causa de caducidad tiene como
consecuencia que el titular de la marca pierda todo derecho sobre el signo registrado. El signo
pasara ser de dominio publico y de libre utilizacién por terceros, pero nadie podra registrarlo

de nuevo.*

Los efectos extintivos de la marca vulgarizada se producen de manera “ex nunc’, es decir,
desde la fecha de la solicitud de caducidad o de la demanda de reconvencion en el caso de
que se haya declarado la caducidad. Sin embargo, la LM permite que a instancia de parte se
fije una fecha anterior en la resoluciéon en la que se hubieran dado algunas de las causas de
caducidad. Todo ello conforme al art 60.1 LM que versa sobre los efectos de la caducidad y

que cita:

“La marca registrada se considerard que no ba tenido, a partir de la fecha de la solicitud de caducidad
0 de la demanda de reconvencion, los efectos senalados en la presente 1ey en la medida en que se haya declarado
la caducidad de los derechos del titular. A instancia de parte podrd fijarse en la resolucion sobre la solicitud

0 demanda de caducidad nna fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad”

Esta fecha anterior a la solicitud de caducidad deber ser probada por la parte demandante vy,
como se ha dicho anteriormente, es una cuestion dificil de probar el hecho de que un signo

haya devenido en una designacion usual ya que es muy subjetivo saber en qué momento los

# ARAGONES SEIJO, Santiago, 2018. “Caducidad de la marca por vulgarizacién: caso After Sun” en Ia Ley
Mercanti/ (ndm.52, p.67)

4“2 BERCOVITZ ALVAREZ, Raul. [recurso digital] “Marca renombrada y vulgarizacion ...” gp.cit., p.18
<https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos relacionados/Ponencias/78 02 I.a prote

ccion de la marca renombrada frente a la vulgarizacion.pdf> [consulta 25 mayo de 2022]
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consumidores o el publico en general del mercado donde esta registrada la marca han

utilizado la misma para referirse a una clase de producto.”

Como hemos visto, la determinacién del momento en que una marca se ha vulgarizado es
complejo de esclarecer, ya que la ley no exige ni contempla un momento determinado para
el reconocimiento de este fenémeno, sino la vulgarizacion se producira en el momento en el

que se produzca el supuesto de hecho previsto en el art. 54.1 letra b) LM*.

En el caso de que fuera posible la determinaciéon de una fecha anterior a la solicitud de
caducidad por vulgarizacion, el efecto retroactivo de la caducidad no afectard a resoluciones
que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada y a contratos ya concluidos conforme lo

dispuesto en el art 60.3 LM que cita:

“Sin perjuicio de la indemnizacion de darios y perjuicios a que hubiere dado Ingar cnando el titnlar
de la marca hubiere actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad o caducidad no afectara: a) A las
resoluciones sobre violacion de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido
¢jecttada antes de la declaracion de nulidad o caducidad b) A los contratos concluidos antes de la declaracion
de nulidad o caducidad en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a esa declaracion. Esto,
no obstante, por razones de equidad, y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, serd posible

reclamar la restitucion de sumas pagadas en virtud del contrato.”

La declaraciéon de caducidad puede ser parcial, extendiéndose tnicamente a los productos o
servicios afectados. Esta circunstancia se dard en la mayorfa de los casos en la que la
caducidad de la marca se produzca a causa de la vulgarizacion, afectando al producto
renombrado y no para otros registrados e incluidos en la clase del nomenclator y los ya
registrados. Por ejemplo, en el caso de la vulgarizacion de la marca “Rimmel London”, que
bajo su sigho comercializa una gran diversidad de productos cosméticos (lapices de labios,

pintaufias, maquillaje... etc.), el fenémeno de la vulgarizacién solo afecta la mascara de

4 GOMEZ SANCHEZ, David, 2016. “La proteccién de la marca frente a la caducidad por vulgarizacién: la
preparacion de la prueba...” gp.cit. pp.257-258

4 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE nium. 294, de 8 de diciembre de 2001). Art. 54 letra b), que
versa sobre las causas de caducidad, entre ellas la de vulgarizacion, cita “Se declarard la caducidad de la marca
mediante solicitud presentada ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o mediante una demanda de
reconvencion en una accion por violacién de marca: a) Cuando el comercio hubiera convertido, por la actividad
o inactividad de su titular, en la designacién usual de un producto o un servicio para el que esté registrada”
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pestafias. L.os consumidores hacen referencia a esta clase de productos mediante la expresion

“rimel”, término derivado de la marca.”

Por dltimo, la rehabilitacién de la marca cuando esta se haya declarado judicialmente
vulgarizada no sera posible, si lo sera cuando se haya vulgarizado en la practica. El titular de
la marca podra tomar medidas preventivas para evitar su designacion usual por los
consumidores, mucho menos costoso que ser declarada judicialmente su caducidad por
vulgarizacioén ya que una vez caida en el dominio publico no es recuperable. Algunos casos
de recuperacion de la marca después de su vulgarizacion en EE. UU. son “Singer” Y

“Goodyear”, después de muchos afios y enormes gastos en publicidad.*

5. LA PROTECCION DE LA MARCA FRENTE A LA CADUCIDAD
POR VULGARIZACION.

La caducidad por vulgarizacion requiere de una declaracion judicial para que sea efectiva.
Esto tiene como consecuencia que, en tanto no se dicte la sentencia declarando su extincién,
el supuesto de hecho que se configura como causa de caducidad puede ser solventado por
su titular. Recuperar la fuerza indicativa del origen empresarial que ha perdido su marca serd
su fin, no obstante, tendra que contar con la “colaboracién” de los consumidores o el publico

en general, ya que son los que identifican el signo con un producto.”’

En contradiccién al sistema objetivo, donde unicamente se valora si la marca se encuentra
vulgarizada en el mercado entre los consumidores, el legislador comunitario (sistema
subjetivo), consciente de que la pérdida de un activo inmaterial como es la marca supone una
gran pérdida en cuanto a la inversion realizada para mantenerla de manera indefinida, ofrece

al titular de la marca amenazada la posibilidad de proteger y conservar indefinidamente la

% BERCOVITZ ALVAREZ, Raul. [recurso digital] “Marca renombrada y vulgarizacién ...” gp.cit., p.19
<https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos _relacionados/Ponencias/78 02 I.a prote
ccion de la marca renombrada frente a la vulgarizacion.pdf> [consulta 25 mayo de 2022]

4 BERCOVITZ ALVAREZ, Raul. [recurso digital] “Marca renombrada y vulgatizaciéon ...” gp.cit., p.20
<https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos relacionados/Ponencias/78 02 I.a prote
ccion de la marca renombrada frente a la vulgarizacion.pdf> [consulta 25 mayo de 2022]

4 GARCIA-CRUCES GONZALEZ. José Antonio. [recurso digital] “Caducidad por vulgarizacion de la marca
y uso de ésta en forma distinta a su registro...” gp.cit. p. 240.

<https://www.boe.es/biblioteca juridica/comentarios sentencias unificacion doctrina civil v mercantil/a
brir pdf.php?id=COM-D-2009-4>. [consulta: 13 de junio de 2022]
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misma a través de medidas para impedir que el proceso de vulgarizaciéon en el que esta

inmerso la marca se llegue a consolidar.®

La actividad o inactividad llevada a cabo por el titular de la marca en protecciéon de esta,
como venimos diciendo, es requisito indispensable para su declaracién de caducidad por
vulgarizacion, por lo que éste siempre podra mantener el derecho de uso exclusivo de forma
indefinida siempre y cuando se haya elaborado una adecuada politica de proteccién de marca
frente a la vulgarizacién. El legislador no somete la caducidad por vulgarizacion de la marca
al éxito o fracaso de las medidas adoptadas para evitar que la marca se vulgarice. Para ello
solo sera necesario poder acreditar las actuaciones llevadas a cabo mediante prueba en un

proceso de caducidad y esto tiene una gran dificultad por los cortos plazos procesales.”

A la hora de realizar una estrategia en defensa de la marca, en un primer momento, es crucial
revisar la forma en que ésta ha sido o esta siendo utilizada por el titular, de manera que pueda
detectarse y corregirse cualquier uso inadecuado de la misma y que ayude a iniciar o

consolidar el proceso de vulgarizacion.

Las medidas de proteccion de la marca frente a la vulgarizacién pueden variar dependiendo
del caso concreto. Sin embargo, a continuacion, se exponen una serie de medidas que, segun
Gomez Sanchez, David (2017, p.p. 86-90), son consideradas por la jurisprudencia las mas

eficaces para evitar la vulgarizaciéon de una marca.

1. Etiquetado y Packaging.

El etiquetado y el packaging (embalaje) del producto son instrumentos de gran importancia.

Estos tienen la funcién de comunicar a los consumidores las caracteristicas del producto y

plasman el signo de la marca sobre ellos.

4% GOMEZ SANCHEZ. David, 2017. “La vulgarizacién de la marca o como llegar a perder un monopolio...”
op.cit, pp.86-87.

4 GOMEZ SANCHEZ. David, 2017. “La vulgarizacién de la marca o como llegar a perder un monopolio...”
op.cit, pp.86-87.

50 GOMEZ SANCHEZ, David, 2016. “La proteccion de la marca frente a la caducidad por vulgarizacion: la
preparacion de la prueba...” gp.cit. p.259.
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A través del etiquetado o el packaging del producto el titular marcario puede contribuir
involuntariamente a iniciar o consolidar el proceso de vulgarizacién. Es muy importante para
evitarlo revisar bien el propio etiquetado o forma en la que se comercializa el producto o
servicio, controlando que el uso del signo sea utilizado a titulo de marca, sin generar ningiin
tipo de duda. Cualquier uso de esta que pueda dar la impresion de ser la denominacion

habitual del producto o servicio debera ser corregido ya que supone un gran peligro.

El uso de dos signos marcarios en el etiquetado de un mismo producto puede generar
confusion en los consumidores al pensar que uno de los signos es utilizado para identificar
el tipo de producto, y el otro, a titulo de marca, el origen empresarial. Este hecho también
puede contribuir al proceso de vulgarizacién y para remediarlo el titular marcario debera
analizar la forma en la que se utilizan ambos signos marcarios. La posiciéon de cada uno de
los signos, las formas y los colores pueden ayudar en el sentido de que uno capte mayor

atencion que otro al consumidor. *!

Un ejemplo es el caso “BIO”. En este suceso se produjo una actuacion negligente del titular
de la marca “Danone SA.” lo que derivé en la extincion de la su marca “BIO”. En el embalaje
de sus yogures que utilizaban leche fermentada con bifidus activo, aparecian dos marcas de

su titularidad “BIO” y “Danone”. *

2. Publicidad.

La publicidad desempefia un papel fundamental para la comercializaciéon de un producto o
servicio en el mercado. La publicidad influye en la toma de decisiones de los consumidores
y en sus habitos, convenciéndoles de porque un producto es mejor que otro. También, es un
buen medio para dar a conocer la marca y dar informacion sobre ella y los productos que
comercializa bajo su signo. En este sentido, los contenidos publicitarios estan
constantemente en auge, por esta causa resulta habitual que el propio titular marcario o un
tercero autorizado, por ejemplo, una Agencia de Publicidad o Marketing, pueda mediante

una campafia publicitaria contribuir involuntariamente a la vulgarizacion de la marca.>

5t GOMEZ SANCHEZ. David, 2017. “La vulgarizacién de la marca o como llegar a perder un monopolio. ..”
op.cit, p.87.

52 174d. STS 7532/2008, de 22 de diciembre de 2008.

53 GOMEZ SANCHEZ, David, 2016. “La proteccion de la marca frente a la caducidad por vulgarizacion: la
preparacion de la prueba...” gp.cit. p.260.
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Una campana de publicidad agresiva se caracteriza por utilizar mensajes muy atacantes y
llamativos. Si mediante estos mensajes tan directos se utiliza la marca como una
denominacién habitual del producto o servicio que identifica, el titular de la marca contribuye
publica y notoriamente a su vulgarizacion. Resulta imprescindible realizar una labor de
revisién y de control en el momento de lanzar una nueva campafia publicitaria, evitando asi
que esta contribuya a la vulgarizacién y eliminando cualquier expresion que pueda dar a
entender a los consumidores que esa marca constituye la designacion habitual del producto

o servicio que identifica.

La importancia de la publicidad en el proceso de vulgarizacion fue cuestion de analisis en el
caso “BIO”, en la SAP B, 13993/2000, de 27 de noviembre de 2000, FD primero, se
considera que “Danone SA.” contribuy? a la vulgarizacion de la marca porque en dos de sus
anuncios utilizaba el signo “BIO” para referirse a los especificos productos lacteos que
comercializaba bajo el signo. Posteriormente esta prueba se consideré erréneamente
interpretada por el Tribunal Supremo en la STS 7532/2008, de 22 de diciembre de 2000.
Eran dos anuncios en los que “Danone SA.” emplea la palabra “BIO” como nombre del
producto, estos se consideraron insuficientes equiparandolos a la gran actividad publicitaria

de la marca desde su lanzamiento.>*

3. Redes sociales.

En la actualidad las redes sociales constituyen una pieza clave para dar a visibilidad y difusion
a la marca. Han sustituido en gran medida al modelo de marketing y publicidad a través de
los medios de comunicacién, ya que es un medio de atraccion mucho mas directo, sencillo y

economico.

Esta labor normalmente es llevada a cabo por profesionales de la comunicacion o Community
Managers, estos comparten contenidos de manera frecuente y realizan una brillante tarea de
comunicacion. Sin embargo, este contenido puede ser perjudicial como causa que contribuya

a la vulgarizacion de la marca. Por tanto, resulta conveniente revisar el contenido antes de su

5 174d. STS 7532/2008, de 22 de diciembte de 2008. En el motivo de casacién quinto ““Conversién de la marca en
la denominacion objetiva del producto o servicio”
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publicacién, asi como proceder de manera inmediata a su correccion en el caso de que ese

contenido ya haya sido compartido.”

Resulta recomendable la utilizacion de los Community Managers de un manual redactado por
el titular de la marca. En este manual se regulara el protocolo de uso de la marca en redes
sociales, evitando una mala utilizaciéon de la marca por parte de cualquier persona que, en

nombre del titular, vaya a hacer uso de esta.

4. Uso de la marca en diccionarios u obras de consulta analogas.

El uso de la marca en diccionarios o en una obra de consulta similar, sin indicar su condicion
de marca registrada, es una de las circunstancias que mas pueden ayudar a condenar la marca
y que acabe vulgarizandose, ya que puede dar la impresién de que se esta haciendo referencia
a un término genérico que identifica los productos o servicios para los que la marca esta
registrada. Consciente de ello, el ordenamiento espafiol en el art 35 LM, otorga a los titulares
marcarios la facultad de solicitar al editor de la obra que, sin demora o en caso de obras de
formato impreso, en la siguiente edicién de la obra, incluyan la indicaciéon de que se trata de
una marca registrada. El editor podra hacerlo con determinadas férmulas como, por
ejemplo, mediante el uso del sigho de marca registrada “R” en un circulo, escribiéndolas en
un formato diferente al resto del texto o simplemente indicando expresamente que se trata
de una marca registrada. A modo de ejemplo, en la vigésimo tercera ediciéon del Diccionario
de la RAE, aparecen marcas como “Michelin” acompafiadas del simbolo de marca registrada

y, ademds, también acompafia a la marca la expresiéon “marca reg.”.”

A pesar de lo anterior, el titular de la marca no esta facultado para impedir el uso de la marca
en diccionarios u obras de consulta utilizadas por el publico para obtener informacioén sobre
un término, siempre que no se transmita la impresién de que la marca constituye una
denominacién habitual de los productos o servicios para los que esta registrada y suponga

un perjuicio para esta.”’

55 GOMEZ SANCHEZ. David, 2017. “La vulgarizacién de la marca o como llegar a perder un
monopolio...” gp.cit, p.88.

56 ASENSI MERAS, Altea, 2019. “La reproduccién de la marca en diccionarios (Art. 35 LM)” en La Ley
Mercantil. (nGm. 56, p. 124)

57 Ibidem. p. 126.
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LLa medida mas eficaz para evitar la reproduccioén incorrecta de la marca es revisar el mayor
numero posible de diccionarios, enciclopedias u obras de consulta general, incluyendo las
ediciones bilingties, asi como los manuales de uso del idioma, tanto en formato impreso
como electrénico y el Corpus de Referencia del Espafiol Actual de la Real Academia de la
Lengua Espafiola.” A su vez, deberin también revisarse las obras publicadas en internet,
como por ejemplo, la muy conocida enciclopedia libre que se edita de forma colaborativa

“Wikipedia”.

Son numerosas las sentencias en las que se pone de manifiesto la importancia de que la marca
aparezca o no en diccionarios u obras similares. Al respecto, se puede destacar la sentencia
del caso “Ganchitos”, esta marca propiedad de la empresa “Frit Ravitz SA.”, acaba siendo
caducada por identificar un término genérico para referirse a una clase de aperitivos. La
inclusién del término “ganchitos” en un Diccionario de gran alcance fue clave para identificar
su uso extendido por todos los sectores del mercado y para proceder a su caducidad por

vulgarizacion.”

5. Uso de la marca por consumidores.

El sector de los consumidores y usuarios, como ya se ha mencionado anteriormente, resulta
ser el principal a la hora de analizar si una marca se ha vulgarizado. Este sector es el que
convierte la misma en una designacion habitual para identificar un producto o servicio en el
mercado. El titular de la marca, como es obvio, no puede “obligar” a los consumidores a no
utilizar su marca de manera que contribuya a su vulgarizacion, pero si puede poner medidas

para evitarlo.

58 La pagina web de la Real Academia Espafiola define al Corpus de Referencia del Espafiol Actual (CREA)
como: “conjunto de textos de diversa procedencia, almacenados en un soporte informatico, del que es posible extraer informacion
para estudiar las palabras, sus significados y sus contextos.” También puntualiza el concepto corpus de referencia y dispone
que: “es aquel que esti diseiiado para proporcionar informacion exhaustiva acerca de una lengna en un momento determinado de
su historia y, por tanto, ha de ser lo suficientemente extenso para representar todas las variedades relevantes de la lengna en
cuestion.”. La pagina web nos indica que el dltimo CREA es la version 3.2 de junio de 2008 y cuenta con mas
de ciento sesenta millones de formas, y se compone de una amplia variedad de textos escritos y orales,
producidos en todos los paises de habla hispana desde el afio 1975 hasta el 2004. Los textos escritos, son
seleccionados tanto de libros como de periédicos y revistas y abarcan més de 100 materias distintas. La lengua
hablada esta representada por transcripciones de documentos sonoros, obtenidos, en su mayor parte, de la
radio y la television. < https://www.rae.es/banco-de-datos/crea > [consulta 20 de junio 2022]

5 SAP B, 15307/2004, de 21 de diciembre de 2004. En el fundamento de derecho sexto el Ttibunal dispone
que “En las presentes actuaciones se ha probado que el inicial cardcter distintivo de la marca denominativa Ganchitos lo perdid
después con el uso. De la prueba sobre este particular se hizo eco, con la extension y correccion suficientes (que ademds releva — al
10 haberse detectado infraccion alguna en la prictica y valoracion de aquella- a la Sala de entrar otra vez en su andlisis, annque
i merece la atencion la inclusion en un Diccionario de dicho término como la de su uso, muy extendido. ..”
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Las actuaciones pueden ser, por ejemplo, concursos, promociones, juegos en internet,
publicidad mediante enlaces patrocinados en los principales buscadores de internet, etc.
Mediante la puesta en marcha de estas medidas, el titular de la marca incentiva el buen uso
de esta por los consumidores, haciéndoles diferenciar entre el signo genérico que describe
los productos y servicios y, por otra parte, la marca que sirve para identificar el origen

empresarial.”

6. Uso de la marca por los distribuidores y en los puntos de venta

Aunque el principal sector que debe ser analizado para comprobar que una marca se ha
vulgarizado sean los consumidores, es de interés apreciar que impresion tienen de la marca
los intermediarios y los profesionales del sector (vendedores). Es un factor que hay que tener
en cuenta, ya que estos pueden influir en la percepcién que los consumidores tienen de la
marca al tener un contacto directo con ellos y, sobre todo, con el producto o servicio que la

marca identifica.

El titular de la marca tiene la facultad de poner los medios adecuados para que, tanto los
intermediarios, como los puntos de venta, tengan un uso correcto de la marca. Algunas de
las actuaciones que puede realizar el titular de la marca son, por ejemplo, notas informativas
a los distribuidores; tétems publicitarios en los puntos de venta; expositores adecuados
donde se identifique de forma clara la marca, etc. Con estas medidas, el titular de la marca
puede conseguir involucrar en la tarea de distintividad de la marca a los que comercializan

esta.’!

A modo de ejemplo, en el caso “Kornspitz”, el Tribunal consideré que existfa inactividad
b b

por parte del titular de la marca, puesto que no incentivo a los vendedores a utilizar la marca

“con mas frecuencia”’ a la hora de comercializar un producto para el que la misma estd

registrada.”

0 GOMEZ SANCHEZ, David, 2016. “La proteccién de la marca frente a la caducidad por vulgarizacion: la
preparacion de la prueba...” gp.cit. p.264.

st GOMEZ SANCHEZ, David, 2016. “La proteccién de la marca frente a la caducidad por vulgarizacién: la
preparacion de la prueba...” gp.cit. p.265.

62 STJUE, caso “Kotnspitz” (C-409/12) ,6 de matzo de 2014, (considerando 36), dispone: “puede considerarse que
existe inactividad en el sentido de dicha disposicion cuando el titular de la marca no induzea a los vendedores a ntilizarla con mdis
frecuencia al comercializar un producto para el que la misma esta registrada”
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7. Uso de la marca por los competidores.

El uso de la marca por los competidores es una cuestion que hay que tener en cuenta a la
hora de analizar la vulgarizacién de la marca. Los competidores pueden usar esta como signo
genérico a la hora de comercializar los mismos productos o servicios que ellos comercializan.
Esta actuacion es perjudicial para la marca y contribuye a consolidar su vulgarizacién, por
eso en el supuesto de que este hecho se produjera se deberan tomar medidas para poner fin

a la actuacion.

Este hecho se da en el caso “After Sun”, anteriormente visto. La empresa “Laboratorios
Genesse SL.” contribuyé a la vulgarizacion del signo “After Sun”, permitié que otros
competidores del mismo mercado utilizaran el signo para comercializar los mismos

productos.”’

8. Otras actuaciones.

El registro de la marca confiere al titular un derecho de uso exclusivo. Esto implica que se
le atribuya el “Gus prhobibendi” o la facultad de prohibir a terceros el uso de su signo o un signo
que resulte idéntico o confundible con la marca. Mediante el ejercicio del us probibdendi el
titular debe proteger el uso de su marca como signo genérico, evitando asi que esta pueda
iniciar o consolidar el proceso de vulgarizacion. Cesar la utilizaciéon de su marca como signo
genérico, proteger su registro a través de requerimientos ante la OEPM o el ejercicio de
acciones judiciales en defensa de su marca, son algunas de las actuaciones que el titular

marcario puede llevar a cabo el titular marcario.*

Sin embargo, la eficacia del “Uus prohibend:” como mecanismo para evitar la consolidaciéon de
una genericidad sobrevenida es discutible. Por ejemplo, en el caso de que la vulgarizacion ya
se hubiera producido a causa de la actividad o inactividad del titular de la marca, no es
relevante el ejercicio de acciones judiciales frente a terceros que la utilicen como

denominacién habitual para referirse a un tipo de producto especifico. Tiene sentido, puesto

63 T7d. SAP B 6128/2018 de 6 de junio de 2018. En el fundamento jutidico quinto “Sobre e/ requisito objetivo de
la caducidad por vulgarizacion”, se indican a través de un estudio realizado por la compafiia “THOMSON
REUTERS?” las diferentes marcas que utilizan el signo “After Sun” en Espafia.

¢ GOMEZ SANCHEZ, David, 2016. “La proteccion de la marca frente a la caducidad por vulgarizacion: la
preparacion de la prueba...” gp.cit. p.266.

36



que, si la vulgarizacion ya se hubiera producido, el signo ya no indica el origen empresarial
del producto, sino, a este mismo.

Otra medida que puede llevar a cabo el titular de la marca es conseguir la acreditacién de
nototiedad o renombre de la marca. Mediante esta acreditacién, la marca obtiene una
proteccion mas reforzada y es mucho mas dificil de que acabe siendo caducada por
vulgarizacién. La proteccion reforzada de las marcas renombradas tiene su justificacion en
el posible uso del signo por terceros con propésito de aprovecharse de su reconocimiento
general de la marca por los consumidores. Asi, el art 8 LM prohibe el registro de marcas con
un signo idéntico o similar a una marca que goce de renombre, indistintamente si se utiliza
para comercializar un producto o un servicio de las mismas caracteristicas o no. De esta
forma, se impide que, con su posible uso, se obtenga una ventaja desleal o, se pueda ver

afectado el caricter distintivo de la marca renombrada o su reconocimiento general.”

Finalmente, el titular de la marca puede hacer uso de la letra “R” en un circulo. Este simbolo
se utiliza para indicar a los consumidores que se trata de una marca registrada. No es algo
indispensable, pero resulta aconsejable en el caso de marcas que se encuentren en riesgo de
vulgarizacién, puesto que informa a los consumidores que se esta haciendo uso de una marca
registrada y puede influir en que no utilicen esta como denominacién habitual de un

producto.(’7

Estas actuaciones mencionadas pueden ser muy eficaces a la hora de mantener la fuerza
distintiva de la marca y evitar asi que esta pueda convertirse en una denominacion habitual
y, por lo tanto, ser declarada caducada por los tribunales. Ademas, cabe destacar lo
anteriormente dicho de que la declaracion de caducidad por vulgarizacién de la marca no
dependera del éxito o no de las medidas llevadas a cabo por el titular de la marca con

proposito de recuperar la fuerza distintiva del signo, sino, el tribunal considerara suficiente

65 GARCIA-CRUCES GONZALEZ. José Antonio. [recurso digital] “Caducidad por vulgarizacién de la marca
y uso de ésta en forma distinta a su registro...” gp.cit. pp. 238-239.

brir pdf.php?id=COM-D-2009-4>. [consulta: 21 de junio de 2022]
6 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Matcas (BOE num. 294, de 8 de diciembre de 2001). El art 8.1 “Marcas
Y nombres comerciales renombrados” de esta ley dispone que: “No podra registrarse como marca un signo que sea idéntico o

similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitnd sean idénticos
0 sean no similares a aguellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en
Esparia o, si se trata de una marca de la Unidn, en la Unidn Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa
causa, se pudiera obtener una ventaja desleal de cardcter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso fuera perjudicial
para dicho cardcter distintivo o dicho renombre.”

7 GOMEZ SANCHEZ, David, 2016. “La proteccion de la marca frente a la caducidad por vulgarizacion: la
preparacion de la prueba...” gp.cit. p.266.
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el hecho de que el titular ponga interés en no perder el derecho de propiedad sobre el signo

y actie para protegerlo.

Un ejemplo de que algunas de estas medidas son eficaces es el caso de la marca “Coca- Cola”.
En la década de los ochenta se descubri6 en Espafia una practica bastante generalizada que
consistfa en que en sus maquinas dispensadoras a granel (que podemos encontrar en
multiples establecimientos de comida rapida) identificadas con el signo “Coca- Cola” se
dispensaba al consumidor un refresco de cola distinto, de otro fabricante distinto y no el de
la marca. L.a empresa “Coca- Cola” frente a este suceso y preocupada porque su marca
pudiera estar inmersa en un riesgo de caducidad por vulgarizacién actud para evitarlo. Llevo
a cabo acciones civiles por infraccion de la propiedad industrial, es decir, ejercité el “Gus
prohibendi”, ya que los distribuidores y los encargados en los puntos de venta estaban haciendo
un uso incorrecto de la marca. También, acciones por incumplimiento contractual contra los
distribuidores e incluso denuncias administrativas basadas en la legislacion de los

consumidores.®®

6. CONCLUSIONES.

Las marcas son un bien inmaterial de la empresa de gran valor y que su pérdida puede
suponer un perjuicio muy grande para la empresa. Ya sea en cuanto a inversion a lo largo de
los afios para mantener el derecho de uso exclusivo o en cuanto a la importancia que tiene la
marca a la hora de destacar sus productos y servicios en un mercado cada vez mas

competitivo.

LLa marca es un bien material no estatico, esta es sensible a las adversidades del comercio y
a las percepciones que puedan tener los consumidores de ella, asi como también otros
sectores que participan en el mercado. Asi, como hemos visto, un exceso de popularidad

puede hacer perder la fuerza distintiva de la marca y que acabe “muriendo de éxito”.

Tras el estudio podemos comprobar que, en contradiccion al sistema norteamericano, en el
sistema implantado en el ordenamiento espafol (sistema subjetivo) es mas dificil que una

marca sea caducada ya que la declaraciéon de caducidad por vulgarizacién dependera de la

8 BERCOVITZ ALVAREZ, Raul. [recurso digital] “Marca renombrada y vulgarizacion ...” Op.at, p.16.
<https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos relacionados/Ponencias/78 02 T.a prote

ccion de la marca renombrada frente a la vulgarizacion.pdf> [consulta: 22 de junio de 2022].
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actuacion del titular marcario y el supuesto de actuaciéon menos frecuente es la inactividad
del titular por recuperar la fuerza distintiva de la marca. Ademas, los tribunales no declararan
la marca caducada por vulgarizacion siempre y cuando el titular lleve a cabo una actuacion
con el propdsito de mejorar o recuperar la capacidad diferenciadora de la marca,

independientemente del éxito de estas actuaciones.

Es importante aclarar que las medidas propuestas por el titular marcario para proteger la
marca frente a la vulgarizacién tendran que ser dependiendo del caso y atendiendo a las
circunstancias del mercado impuestas de forma preventiva. Estas serd mejor efectuarlas sin
llegar a verse inmerso en un proceso de vulgarizacion. Resulta de gran interés revisar
periddicamente el uso por los distintos medios de comunicaciéon (publicidad, redes sociales),
los distintos sectores del mercado (consumidores, distribuidores y vendedores) y su uso en

diccionarios u obras de caracter similar.

Para concluir, gracias a lo anteriormente visto, podemos interpretar que el fenémeno de la
vulgarizacién no solo supone el riesgo de perder el registro tras un proceso ante los
tribunales, sino que, ademas, las marcas vulgarizadas asumen otro riesgo econémico ya que
es pierden posibles consumidores en el mercado, lo que puede derivar en una pérdida de
capacidad econémica a las empresas titulares de estas marcas. Un ejemplo que nos ayudara
a entendetlo es el caso del signo vulgarizado “BIMBO”. Los consumidores lo utilizan para
referirse al pan de molde, pero cuando compran el producto no tiene por qué ser de esta
marca, por lo tanto, la marca “BIMBO” esta perdiendo captacién de clientes. En cambio,
“Coca- Cola”, empresa referente en cuanto al gasto en publicidad, consigue diferenciar sus
productos en el mercado. De esta manera, un consumidor va a comprar “Coca- Cola” no

compra un refresco de cola, sino un producto de la marca.
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