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ABSTRACT

This research work analyzes the regulation at the international European

and national level of a specific act of unfair competition: acts of confusion.

From an international perspective, the regulation of acts of confusion is
studied in the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and in

the Paris Convention.

Form an European perspective, the work focuses on the regulation of
Directive 2055/29/EC an Directive 89/104/EC. Finally, from a national
perspective we will focus on thee laws: the Trademark Law; the General

Law of Advertising an the Unfair Competition Law.

Finally, the assumptions of the acts of confusion are examined and in
conclusion, the compatibility of national regulation with the rest of the
regulations is analyzed, also analyzing the way in which such adaptation

has been made

Key Words: Acts of unfair ccompetition; acts of confusion

RESUMEN (entre 150 y 350 palabras)

En el presente trabajo de investigacion se analiza la regulacion en el
ambito internacional, europeo y estatal de un concreto acto de competencia

desleal: los actos de confusién.

Desde una perspectiva internacional, se estudia la regulacion de los actos
de confusion en el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio y en el Convenio de Paris. Desde
una perspectiva europea, el trabajo se centra en la regulacion de la
Directiva 2055/29/CEE vy de la Directiva 89/104/CEE. Por ultimo, desde
una perspectiva estatal nos centraremos en tres leyes: la Ley de Marcas; la

Ley General de Publicidad y la Ley de Competencia Desleal.
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Finalmente, se examinan los presupuestos de los actos de confusion y a
modo de conclusion, se analiza la compatibilidad en la regulacién esta tal
con el resto de la normativa, analizando asi mismo el modo en el que se ha

realizado tal adaptacion.

Palabras clave: Acto de competencia desleal; actos de confusion
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1. Introduccion: competencia desleal nociones generales

Nos encontramos con una gran dificultad para hallar una definicién del concepto de
competencia desleal debido a la existencia de una gran variedad de actos desleales, lo
cual entorpece la agrupacion de todos ellos en una Unica definicion.

No obstante, y de forma genérica, podemos definir la competencia desleal como aquel
sector del derecho mercantil que se encarga de establecer los limites de la actividad em-
presarial, con la finalidad de proteger y mantener la armonia necesaria entre la libre
competencia; los intereses de los consumidores y la libertad de empresa, entendiendo
que habrd competencia desleal, cuando un competidor, para luchar por la clientela,
“comienza a apoyarse en sus competidores, en sus esfuerzos, o en sus productos y ser-
vicios”.

El término “apoyarse” debe entenderse en su sentido mas amplio, comprendiendo desde
la copia de productos, el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, hasta las maniobras para

dafiar al competidor®.

En cuanto al término competencia, esta se produce “cuando se puja por ofrecer lo mis-
mo o algo que lo puede reemplazar.

Esta lucha debe realizarse conforme a ciertas reglas para ser leal, pues de lo contrario,
sera considerada como una competencia desleal, convirtiéndose en un acto ilicito que en

ocasiones, segun disponga la legislacion, alcanzara la categoria de delito".

Respecto al bien juridico protegido, la competencia desleal pretende proteger la compe-
tencia econdmica, entendida esta como un principio politico-institucional de nuestro
ordenamiento juridico, que integra los intereses de todos los sectores y grupos gque con-
curren en el mercado y cuyas necesidades econdémicas han de satisfacerse a través de un
eficiente y correcto funcionamiento del mercado.

De esta manera, este sector del derecho mercantil protege ademas del interés de los

competidores, el interés publico®.

! OTAMENDI, J: “La competencia desleal” en Revista Juridica de la Universidad de
Palermo, nim. 2, 1998, pag. 1.

2 Ibidem

¥ MASSAGUER, J: “la acci6n de competencia desleal en el derecho espafiol” en THE-
MIS, revista de derecho, num. 36, 1997, pag. 1.
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Esta materia se regula en nuestro pais a través de una pluralidad de normas, pudiendo
citar la Ley General de Publicidad; la Ley de Consumidores y Usuarios; La Ley de Or-
denacion del comercio minorista; La ley de Marcas o la ley de Defensa de la competen-

cia.

No obstante, es la Ley 3/1991 de 10 de Enero de competencia desleal, la norma que
principalmente se ocupa de regular la materia concurrencial en nuestro ordenamiento

juridico.

Esta ley aspira en primer lugar a “poner a término la tradicional situacion de incerti-
dumbre y desamparo que ha vivido el sector de la competencia, creando un marco juri-
dico cierto y efectivo que sea capaz de dar cauce a la cada vez mas enérgica y sofistica-
da lucha concurrencial™.

En segundo lugar, “la ley responde a la necesidad de homologar, en el plano internacio-

nal, nuestro ordenamiento concurrencial’.

Con la promulgacion de esta “ley se introduce un cambio radical en la concepcion tradi-
cional del derecho de la competencia desleal, dejando de concebirse éste como un orde-
namiento primariamente dirigido a resolver conflictos entre los competidores, para con-

vertirse en un instrumento de ordenacién y control de las conductas en el mercado™®.

Asi desde su origen, la LCD ha pretendido ser una herramienta para el control de los
comportamientos tanto empresariales como profesionales para la defensa de todos aque-
llos sujetos que interviene en el mercado, tratando de defender derechos y evitar actua-

ciones que, con posterioridad puedan resultar lesivas para quienes intervienen’.

* Preambulo Ley 3/1991, de 10 de Enero, de Competencia Desleal. BOE n°10, de 11 de
Enero de 1991 (en adelante LCD).

> Ibidem.

® Ibidem.

" GARCIA GALINDO, F: “Competencia Desleal” en Revista Cont4bl3, nim. 35, 2010,

pag.l.
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En este sentido, el articulo 4 de la LCD considera que es un acto de competencia desleal
“todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena
fe en el mercado™®,

El reemplazo del término “normas de correccién y buenos usos mercantiles del deroga-
do articulo 87 de la Ley de Marcas, por el término de buena fe, queda acreditado en el
predmbulo de la ley marcaria por el afan de extender la prohibicion de la competencia

desleal a todos los 4mbitos y no solo al empresarial” °.

De esta manera, no se exige, para que el comportamiento sea considerado como desleal
que provenga de un empresario o comerciante, pudiendo proceder de cualquier indivi-

duo que realice actuaciones en el mercado™®.

Asi, son multiples los actos de competencia desleal recogidos en la LCD, en particular,
actos de engafio, de obsequios, primas y supuestos andlogos, de comparacion, de deni-
gracién, de confusion, de imitacion, de explotacion de la prestacion ajena, de induccién
a la infraccion contractual, de violacidn de secretos, de violacidon de normas, de discri-
minacién y dependencia econémica y de venta a pérdida (Articulos 6 a 17 LCD)", cen-
trandonos en el trabajo que nos ocupa en los actos de confusion recogidos en el Articulo
6 de la LCD.

Las leyes estatales anteriormente citadas conviven con multiples normas, tanto de am-
bito europeo como de ambito internacional, resultando necesaria la concordancia entre
todas ellas para una correcta y pacifica aplicacidn en cada caso concreto, y es por ello
que en 2009 se produjo una amplia modificacion de la LCD y de la Ley General de Pu-
blicidad que, si bien en ocasiones clarifica, en otras dificulta, produciendo un cierto

grado de inseguridad juridica en nuestro ordenamiento.

® Articulo 4 Ley 31/1995 de 10 de Enero, de Competencia Desleal. BOE n°10, de 11 de
Enero de 1991

® RUIZ VELASCO Y DEL VALLE, A: Manual de derecho mercantil, Ed. Universidad
Pontificia Comillas, Madrid, 2007, pag. 111

1% Ibidem

" MASSAGUER, J: “La transposicion al derecho espafiol de la Directiva 2005/29/CE
sobre practicas comerciales desleales”. Informe del grupo de trabajo constituido en el
seno la asociacion espafiola de defensa de la competencia, 2013, pag. 13.
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2. Aproximacion a la regulacion internacional: ADPIC y Convenio Paris

La normativa relativa a la propiedad intelectual e industrial ha alcanzado de forma pro-
gresiva en las Gltimas décadas un amplio nivel de armonizacién a nivel internacional™.
En la materia que nos atafie, esto es, en el &mbito de la competencia desleal, y concre-
tamente en lo referente a los actos de confusion, es preciso hacer referencia a dos gran-
des organizaciones internacionales: la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) y la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

El vinculo entre ambas organizaciones “esta profundamente arraigado en el sistema
multilateral del comercio. Asi, durante la Ronda Uruguay, se buscé por parte de los ne-
gociadores conectar estas dos instituciones, por lo que en el Preambulo del Acuerdo

sobre los ADPIC se plasma esta conexion de apoyo mutuo™®2.

En primer lugar, nos referiremos a la Organizacion Mundial del Comercio, que cuenta

desde el 29 de Julio de 2019 con 164 miembros.

Se trata de una “organizacion internacional que se ocupa de las normas que rigen el co-
mercio entre los paises”, y cuyo “objetivo es garantizar que los intercambios comercia-

les se realicen de la forma més fluida, previsible y libre posible™**.

Entre los acuerdos adoptados por esta organizacion que se ocupan de regular los actos
de confusion, es preciso destacar el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propie-
dad Intelectual relacionados al Comercio (ADPIC) “el cual trata de lograr un equilibrio
entre el objetivo social a largo plazo de ofrecer incentivos para las invenciones y las

creaciones existentes”*>.

https://www.eoi.es/wiki/index.php/Tratados_internacionales_de_la_propiedad_intelec
tual e industrial: _en_Propiedad_industrial (fecha de ultima consulta: 24 Junio 2020).
13 https://www.wto.org/spanish/thewto_s/coher s/wto_wipo_s.htm (fecha de Gltima
consulta: 24 Junio 2020).

 https://www.wto.org/spanish/thewto_s/thewto_s.htm (fecha de Gltima consulta: 24
Junio 2020).

'3 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/factsheet_pharm01_s.htm (fecha de
ultima consulta: 24 Junio 2020).
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Este acuerdo recoge una gran diversidad de cuestiones entre las que se pueden destacar
los derechos de autor, patentes, marcas de fabrica o comercio etc.

Dentro de esta Gltima materia, de marcas de fabrica o comercio, es donde se regulan los
actos de confusion, en el articulo 16.1 en el cual se establece que: “El titular de una
marca de fabrica o de comercio registrada gozara del derecho exclusivo de impedir que
cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comer-
ciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares
a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad
de confusion. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénti-
cos, se presumiré que existe probabilidad de confusidn. Los derechos antes menciona-
dos se entenderan sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y
no afectaran a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el

usoaalﬁ

Asi, en dicho articulo se dispone gue dentro de las potestades del titular de la marca esta
el impedir su uso por parte de terceros que no tengan autorizacion para ello.

De la misma manera, este articulo autoriza para que los Estados miembros extiendan los
derechos de proteccion, dando de esta forma gran relevancia a las normas internas de

los paises miembros de la OMC y por consiguiente del Acuerdo®’.

La segunda organizacion internacional que contiene normativa en la materia es la Orga-
nizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

La OMPI “es un organismo de las Naciones Unidas autofinanciado™®

que se firmo en
Estocolmo el 14 de julio de 1967, el cual entré en vigor en 1970 y fue enmendado en

1979 y que actualmente cuenta con 193 Estados miembros.

16 Articulo 16.1 Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio de 15 de Abril de 1994 (en adelante ADPIC).

7 DELGADO PENA, P.A.: “Analisis del acto de confusién generador de competencia
desleal y su conexidn con los signos distintivos a la luz del ordenamiento juridico co-
lombiano y espafiol”, 2019. Disponible en
https://earchvo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/28388/tesis_pabloandres_delgado_pen
a_2019.pdf?sequence=3&isAllowed=y (fecha de ultima consulta: 24 Junio 2020).

18 https://www.wipo.int/about-wipo/es/ (fecha de Gltima consulta: 24 Junio 2020).
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Los principales objetivos de esta organizacién son:
“El primero es fomentar la proteccion de la propiedad intelectual en todo los paises.
El segundo es asegurar la cooperacion administrativa entre las Uniones de propiedad

intelectual establecidas por los tratados administrados por la OMPI”*.

“La OMPI administra un total de 26 tratados incluyendo el Convenio de la OMPI"® y
el Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial de 1883.

Este Convenio original de 1883 no contenia disposicion alguna en relacion a la compe-
tencia desleal hasta la Conferencia de Revision de Bruselas en1900 en la que se incor-
poré en el Articulo 10bis. Posteriormente en 1911 en la Conferencia de Revision de
Washington se dio un paso adelante, obligando a los Estados miembros a asegurar a sus
nacionales una proteccion eficaz frente a la competencia desleal, proteccién que se re-
forz6 a través de la inclusion de definiciones y ejemplos de diversos actos de competen-
cia desleal.

“El primero de los ejemplos de actos de competencia desleal se refiere a cualquier acto
capaz de crear confusion, por el medio que sea, respecto del establecimiento, los pro-
ductos o la actividad industrial o comercial de un competidor, no importando que esos
actos sean cometidos de buena fe, aunque esto puede tener una influencia sobre las san-

ciones que se hayan de aplicar”?.

Asi, la OMPI se ha pronunciado sobre los actos de confusion en el Articulo 2 de la pu-
blicacion n°823 de disposiciones tipo sobre la proteccion contra la competencia desleal
que se basa en el Articulo 10 bis del Convenio de Paris en los siguientes términos “Se
reputara acto de competencia desleal todo acto o préactica que tenga lugar en el ejercicio
de actividades industriales o comerciales y que cause o sea susceptible de causar confu-
sion respecto de la empresa de un tercero o de sus actividades, en particular, de los pro-
ductos o servicios ofrecidos por dicha empresa.

La confusién podréa ser causada, en particular, respecto de: i) una marca, sea 0 no regis-

19 https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/442/wipo_pub_442.pdf (fecha de
ultima consulta: 24 Junio 2020).

20 https://www.wipo.int/treaties/es/

2! https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_611.pdf fecha de Gltima consulta:
24 Junio 2020).
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trada; ii) un nombre comercial; iii) un identificador comercial distinto de una marca o

un nombre comercial”?,

Por ultimo, resulta necesario hacer referencia a que la intencion de causar confusion no
es determinante a la hora de considerar si un acto es constitutivo de competencia des-
leal, no se requiere siquiera que la confusion haya sido efectivamente causada, basta con
la posibilidad de que se produzca la confusion para que se pueda interponer accion por

competencia desleal®.

3. Lanormativa europea: Directiva 2005/29/CE y Directiva 89/104/CEE

“La actividad normativa de la union Europea introduce cambios notables en distintos
ambitos del mercado interior que presentan una intensa interrelacion entre si, como son,
en lo que aqui interesa, la competencia desleal y la proteccion de los consumidores y
usuarios.

Uno de los principales cambios han sido operados por la Directiva 2005/29/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las practicas comer-
ciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado
interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE,
98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE)

n.° 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo™?*.

Esta Directiva es la norma comunitaria central de la materia, con la que se pretende
conseguir un alto nivel de armonizacion que hasta entonces era inexistente en materia

de competencia desleal.

22 OFICINA INTERNACIONAL DE LA OMPI: “Disposiciones tipo sobre la protec-
cién contra la competencia desleal”, articulos y notas presentadas por la Oficina Inter-
nacional de la OMPI, 1996. Disponible en
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/832/wipo_pub_832.pdf (fecha de
ultima consulta 24 de Junio de 2020).

%% ibidem.

24 Preambulo Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal
de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la proteccion de los con-
sumidores y usuarios. BOE n° 315, de 31 de Diciembre de 2009.
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No obstante, el objeto de la Directiva no abarca todos los &mbitos de la competencia
desleal, centrandose Gnicamente en los actos comerciales que atafien a las relaciones

entre las empresas y los consumidores.

Los principios generales de esta Directiva son:

1. Tiene su fundamento en el articulo 95 del Tratado de la Comunidad Europea.

Por lo que se constituye como una medida para el establecimiento y funcionamiento del
mercado interior, orientada a la eliminacion tanto de los obstaculos para el comercio de
mercancias y servicios como a la eliminacion de las desviaciones de la competencia
producto de las diferentes legislaciones de los Estados.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, la Directiva se integra “en el &mbito de
la accion legislativa comunitaria en materia de defensa de los consumidores”.

3. En la Directiva, las practicas comerciales desleales se han dividido en dos categorias,
en funcidn de los sujetos cuyos intereses resultan dafiados: por un lado nos encontramos
con disposiciones en las que se recogen actos desleales realizados por empresarios en
sus relaciones con consumidores y en los que el interés que resulta dafiado es el del con-
sumidor, por otro lado, disposiciones relativas a aquellos actos de competencia desleal
realizados igualmente por empresarios en sus relaciones con consumidores pero en los
que el interés que resulta dafiado no es el del consumidor, sino el interés de otras em-

presas®.

Centrandonos en la materia objeto del trabajo, esto es, los actos de confusidn, éstos se
regulan en el Articulo 6.2.a) de la DPCD en la que se establece: “se considerara enga-
fiosa toda practica comercial que, en su contexto factico, y teniendo en cuenta todas sus
caracteristicas y circunstancias, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una
decision sobre una transaccion que de otro modo no hubiera tomado, y que suponga
cualquier operacion de comercializacion de un producto, incluida la publicidad compa-
rativa, que cree confusion con cualesquiera productos, marcas registradas, nombres co-

merciales u otras marcas distintivas de un competidor’°.

2 MASSAGUER, J: op. cit., pag. 8.

26 Articulo 6.2.a) Directiva 2005/29/CE del parlamento europeo y del consejo, de 11 de
Mayo, de practicas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los con-
sumidores en el mercado interior. BOE n°149, de 11 de Junio de 2005
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Es importante, referirnos a la ubicacion de los actos de confusion dentro del texto nor-
mativo, pues esta figura se encuadra dentro de los actos de engafio, actos que en nuestro
ordenamiento juridico y tradicionalmente han sido calificados como figuras distintas.
Asi, de la estructura del Articulo 6 se puede desprender que el legislador europeo ha
diferenciado por un lado los actos de engafio que se realizan a través de una accion (Ar-
ticulo 6.1) y los actos de engarios realizados por omision (Articulo 6.2).

El primer grupo de actos, los actos de engafio por accion, comprende las préacticas enga-
fiosas en sentido estricto (es decir, las practicas consistentes en difundir datos falsos o
datos que no son falsos pero que dan lugar a error) y algunos supuestos de confusion o
de publicidad comparativa

El segundo grupo de actos, los actos de engafio por omisién, comprende toda aquella
informacion que no se proporciona al consumidor o que se encubre y que le puede lle-

var a tomar una decision sin total conocimiento de causa®’.

Conforme al riesgo de confusion, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Union Europea se puede distinguir dos etapas totalmente diferenciadas.

En un primer momento el Tribunal considera que corresponde de forma exclusiva a los
tribunales de los Estados miembros apreciar en cada caso si existe 0 no riesgo de confu-
sion conforme a sus propios criterios.

De acuerdo con este criterio, el TJUE se pronuncié en la sentencia del 30 de Noviembre
de 1993 en el litigio entre Deutsche Renault AG contra Audi AG?® declarando que de-
bido a la falta de unificacion o de al menos aproximacion en las legislaciones de los
Estados Miembros, traslada la proteccion del riesgo de confusion a lo establecido en la
normativa estatal, siendo por tanto obligacion de los distintos estados fijar los requisitos

y las modalidades de proteccion sobre la materia®®.

En una segunda etapa, el Tribunal rectifica, decidiendo que el riesgo de confusion se
debe enjuiciar conforme a una perspectiva comunitaria, a través de la interpretacion de

lo dispuesto en los articulos 4.1.b) y en los articulos 5.1.b) de la Directiva 89/104/CEE

2" MASSAGUER, J: op. cit., pags. 10y 11
8 DELGADO PENA, P.A: op. cit., pag. 122
2% STJUE de 30 de Noviembre de 1993 (asunto C-317/91)
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relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas®.

Asi, en relacion a las marcas, dicha directiva constituye la norma de referencia para la
regulacién del riesgo de confusion, la cual en su considerando décimo se refiere a este
riego de la siguiente manera: “Considerando que la proteccion conferida por la marca
registrada es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los produc-
tos o servicios; que la proteccion cubre igualmente los casos de similitud entre la marca
y el signo y entre los productos o servicios; que es imprescindible interpretar la nocion
de similitud en relacion con el riesgo de confusion; que el riesgo de confusion, cuya
apreciacion depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la
marca en el mercado, de la asociacion que puede hacerse de ella con el signo utilizado o
solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servi-
cios designados, constituye la condicion especifica de la proteccion; que la regulacion
de los medios de prueba del riesgo de confusion y, en particular, la carga de la prueba,
corresponde a las normas nacionales de procedimiento que no son objeto de aproxima-

cion por la presente Directiva™.

Ademas de en el predmbulo de la Directiva, ésta se refiere a los actos de confusion en
su Articulo 5.1.b), estableciendo que el titular de la marca registrada tiene la facultad de
prohibir a cualquiera la utilizacion de cualquier signo que pueda producir al pablico un

riesgo de confusion®,

En este sentido, el TJUE ha declarado que el derecho previsto en el Articulo 5.1.b de la
Directiva 89/104/CEE se concede "para permitir que el titular de la marca proteja sus
intereses especificos como titular de esta marca, es decir, para garantizar que dicha mar-
ca pueda cumplir las funciones que le son propias. En consecuencia, el ejercicio de este
derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero

menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca™*®, Siendo la “funcién esen-

%0 DELGADO PENA, P.A: op. cit., pag. 122

31 Considerando 10 Directiva 89/104/CEE del consejo, de 21 de Diciembre, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.

32 Articulo 5.1.b) Directiva 89/104/CEE del consejo, de 21 de Diciembre, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.

3% STJUE de 25 de Julio de 2018 (asunto C-129/17)
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cial garantizar la procedencia del producto o del servicio que permite al consumidor o al
usuario final distinguir sin confusion alguna ese producto o servicio de los que tienen
otra procedencia, y permite también hacer la misma eleccion, de una adquisicion poste-
rior, si la experiencia resulta positiva, u otra eleccion distinta si la experiencia resulta

negativa”®.

Especial mencidn hay que hacer a aquellos casos en los que la marca con la que se pue-

de producir el riesgo de confusion es una marca notoriamente conocida.

En estos casos el TJUE ha aclarado que debe entenderse por una marca de renombre,
siendo aquélla que alcanza un cierto grado de conocimiento por parte del publico comu-
nitario, esto es, se entendera que una marca es de renombre cuando una gran parte del
pUblico interesado en el producto amparado por la marca, la reconoce®. En este sentido,
el riesgo de confusidn con una marca de renombre no se supedita al grado de similitud
entre ambas marcas, basta con que el publico establezca un vinculo entre la marca y el

signo®®.

“Para facilitar el entendimiento sobre cuando concurre este vinculo, la Sentencia del
TJUE en el asunto Intel-CPM argumenta que cuanto mas fuerte sea el caracter distinti-
vo de la marca anterior, bien sea intrinseco o haya sido adquirido por el uso de dicha
marca, mas probable sera que, ante una marca posterior idéntica o similar, el pablico
pertinente evoque la marca anterior. Concluyendo que el hecho de que la marca poste-
rior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razona-

blemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vinculo™?".

Es preciso en este punto aclarar que se entendera por consumidor medio. En este senti-

do existian dos lineas de pensamiento en el ambito europeo, por un lado, conforme a la

% TORRUBIA CHALMETA, B.: “La infraccién del derecho de marca en Internet” en
revista de internet, derecho y politica = revista d"internet, dret i politica. n°9, 20009,
pags. 2y 3.

** STJUE de 3 de Septiembre de 2015 (asunto C-125/14)

%6 STJUE de 23 de Octubre de 2003 (asunto C-408/01)

37 STS (Sala de lo Civil) de 02 de Septiembre de 2015 (rec. nim. 2406/2013).
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idea predominante en Alemania, se considera consumidor medio aquel sujeto poco re-
flexivo, que presta poca atencion.
Por otro lado la segunda linea, predominante en Espafia, es la que considera al consu-

midor medio como una persona medianamente atenta y reflexiva.

Finalmente, el Tribunal General, se ha inclinado por esta segunda posicién en diversas
ocasiones,® como en el caso de The GB Foods S.A, en la que el tribunal declara que el
consumidor medio es aquel normalmente informado y razonablemente atento y perspi-
caz, cuyo nivel de atencién se considera de grado medio y que normalmente percibe la
marca como un todo sin pararse a examinar detenidamente los diferentes detalles, pues
normalmente no se para a comparar detenidamente las marcas, sino que confia en la

imagen imperfecta que guarda en la memoria™.
4. Las normas espariolas
4.1 Ley de Marcas

En la antigua y derogada ley de marcas de 1988, el concepto de asociacion era conside-
rado como una figura distinta del riesgo de confusion, y en tal sentido se pronunciaba el
articulo 12.1.a) de acuerdo con el cual no podian registrarse como marcas los signos o
medios que puedan inducir a confusion en el mercado o generar un riesgo de asociacion
con la marca anterior®.

Actualmente, con la ley 7/2001 de marcas, este concepto de riesgo de confusion, que
coincide con el concepto que se establece en la Directiva 89/101/CEE, es unitario, in-
cluyendo dentro del mismo el riesgo de asociacion,** y asi se establece en diversos ar-
ticulos de la vigente ley de marcas (Articulo 6.1.b); Articulo 7.1.b); Articulo 34.2.b))

% ttps://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohib
iciones_relativas_signos.pdf (fecha de dltima consulta: 24 Junio 2020).

% STG de 29 de Enero de 2019 (asunto T-336/17)

0 ey 32/1988, de 10 de Noviembre, de Marcas. BOE n° 272, de 12 de Noviembre de
1988.

* | LOBREGAT HURTADO, M.L.: Temas de Propiedad Industrial, Ed. La Ley, Ma-
drid, 2002, pag. 437.
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En relacidn con el objeto del trabajo resultan trascendentes los Articulos 6 y 7 relativos
a las marcas y los nombres comerciales, concretamente en el apartado primero letra b,
en los que a través de practicamente la misma redaccion, se establece que el riesgo de
confusion incluye el riesgo de asociacidn, en un caso con la marca anterior y en otro con

el nombre comercial anterior.

Asi, a través de esta redaccion desaparece por un lado la dificultad terminologica de la
derogada ley de marcas en la que se interpretaba que el riesgo de confusién era el géne-
roy el riesgo de asociacion era la especie?, y por otro se produce una adaptacién termi-
noldgica a la normativa comunitaria con la que se pretende evitar los conflictos que
pudieran producirse a la hora de calificar ciertos actos de confusion.

Queda claro de lo expuesto gue una de las claves fundamentales del derecho marcario
es la figura del riesgo de confusion, y es que este riesgo de confusion de una marca con
otra anterior y de un nombre comercial con otro anterior, es un mecanismo que opera en
diversos sectores del sistema marcario.

Asi, una de las prohibiciones basicas a través de la cual se puede bloquear el acceso de

una marca al registro consiste en la existencia de un riesgo de confusion®.

“En cuanto a las directrices que enmarcan el juicio de confusion” en nuestro pais se
encuentran en consonancia con la normativa europea, declarando el TS que la determi-
nacion del posible riesgo de confusion debe producirse teniendo en cuenta la “impresion
de conjunto de los signos producida en el consumidor medio de la categoria de produc-
tos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el
grado de similitud gréfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominan-

tes”44

Procederemos a continuacion a precisar los elementos que son determinantes en la
apreciacion del riesgo de confusién en cada uno de los tipos de marcas.
Asi, grosso modo podemos clasificar las marcas en tres categorias: las marcas denomi-

nativas; las marcas graficas y las marcas mixtas

2 Ibidem. )
*3 DELGADO PENA, P.A: op. cit., pag. 121.
* STS (Sala de lo Civil) de 28 de Junio de 2013 (rec. nim. 1749/2011)
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En primer lugar en las marcas denominativas distinguimos:

- Las marcas denominativas simples, que son aquellas formadas por una sola palabra en
las que para apreciar la confusion “se debe atender a la totalidad de los elementos que
integran la denominacion sin descomponer su unidad”. Fonéticamente hablando, en
estas marcas se tiene que tener en cuenta la impresion auditiva global que se produce al
escuchar la marca por parte del consumidor, sin descomponerla en cada una de las sila-
bas que la conforman.

- Las marcas denominativas complejas, que son aquellas formadas por méas de una pala-
bra, en la que nos encontramos normalmente con un elemento que es considerado como
dominante, siendo este el que por su originalidad o su caracter Ilamativo el consumidor
lo capta y retiene facilmente en la memoria, y es éste el elemento que debemos atender
primordialmente para apreciar la posible confusion.

En segundo lugar, las marcas gréaficas. En este tipo de marca, debe tomarse en conside-
racion primordialmente, el criterio de la vision de conjunto, esto es, “el impacto visual
global que el signo produce en la mente de los consumidores”.

En tercer y Gltimo lugar, las marcas mixtas, que son aquellas compuestas por una de-
nominacién y por un elemento gréafico. En estas marcas hay que atender al elemento
dominante, que normalmente estara constituido por el componente denominativo, para

apreciar el posible riesgo de confusion®.

Resulta necesario en este punto hacer referencia a la relacion que existe entre los dere-
chos de exclusiva regulados por la LM y aquellos regulados por la LCD.

En este sentido, conforme a la sentencia del Tribunal supremo de 2014, en la relacién
entre ambas normas rige el denominado principio de complementariedad relativa®.

Este principio se debe desarrollar con arreglo a una serie de criterios, conforme a los
cuales se determinaran en qué supuestos procede completar la proteccion ofrecida por la
ley marcaria a través del sometimiento a la regulacion establecida en la LCD. Estos cri-

terios son:*

* Disponible en
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibic
iones_relativas_signos.pdf (fecha de Gltima consulta: 24 de junio de 2020).

*® STS (Sala de lo Civil) de 11 de Marzo de 2014 (rec. nim. 607/2012).

*" GARCIA-CHAMON CERVERA. E: “La infraccion marcaria y la competencia des-
leal”, 2016. Disponible en http://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/la-
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Por una parte, no se debera acudir a la LCD para enjuiciar actuaciones que se encuen-
tren totalmente comprendidas en el &mbito de la LM, por lo que se debera verificar si la
“conducta presenta facetas de desvalor o efectos concurrenciales distintos de los consi-
derados para establecer y delimitar el alcance de la proteccién juridica conferida por la
normativa marcaria”

Por otra parte, se aplicara lo dispuesto en la LCD cuando se trate de conductas que pre-
senten una faceta distinta a la que se dispone en la regulacién marcaria.

Por ultimo, para aplicar de forma complementaria lo dispuesto en la LCD, se debera
atender a las circunstancias concretas del caso, cuando dicha aplicacion complementaria

no suponga una contradiccion a lo dispuesto en la LM*,

De estos criterios expuestos se desprende la importancia de la forma en la que se redac-
tan y describen las actuaciones constitutivas de competencia desleal en la demanda,
pues en palabras del Tribunal Supremo, “la procedencia de aplicar una u otra legisla-
cion, o ambas a la vez, dependera de la pretension de la parte actora y de cual sea su
fundamento factico, asi como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos
de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados

como infractores conforme alguna de ellas 0 ambas a la vez”*.

Por ultimo es necesario hacer referencia al riesgo de confusion en aquellos casos de
marcas notoriamente conocidas o de renombre (Articulo 8 LM).

En este sentido resulta de gran trascendencia la sentencia del Tribunal Supremo en el
Litigio entre Société del Produits Nestlé SA y la ONCE por la inscripcion de la marca
“sueldo de tu vida”. En esta sentencia el TS fija doctrina sobre la correcta interpretacion
del Articulo 8.1, entendiendo, en el mismo sentido que el TJUE, que la aplicacion del
articulo requiere que la semejanza entre las marcas suponga “una conexion entre los
productos o servicios”, evocando con ello al consumidor medio a la existencia de un

vinculo entre ambas marcas. Precisandose por tanto, la existencia de un cierto riesgo de

infraccion-marcaria-y-la-competencia-desleal# (fecha de Gltima consulta 24 Junio de
2020)

*8 ATS (Sala de lo Civil) de 08 de Mayo de 2019 (rec. niim. 4074/2016).

*9 STS (Sala de lo Civil) de 17 de Octubre de 2012 (rec. nim. 586/2012).
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asociacion (aunque no se precisa que sea el mismo grado de riesgo que en el Articulo
6.1.b))™.

4.2 Ley General De Publicidad

La publicidad es uno de los &mbitos en los que normalmente concurren los actos de
competencia desleal frente a los consumidores, y asi se dispone expresamente en la Di-
rectiva 2005/29/CEE en el considerando quinto, en el que se establece que “la Directiva
aproxima las leyes de los Estados miembros sobre las précticas comerciales desleales,
incluida la publicidad desleal, que son directamente perjudiciales para los intereses de
los consumidores y, por ende, indirectamente perjudiciales para los de los competidores

. 51
legitimos™>".

Asi, podemos afirmar conforme a lo expuesto en la directiva, que el control de la publi-
cidad no es competencia exclusiva del Derecho de la Publicidad, pues no solo se pre-
tende proteger el interés de los consumidores, sino indirectamente se protege el interés

del resto de competidores.

De esta manera, tras mas de veinte afios en los que la Ley General de Publicidad fue la
norma de referencia para regular la publicidad en nuestro pais, en 1991 dejo de serlo,
con la promulgacion de la LCD, la cual regul6 hasta 2009 de forma paralela, ciertos
supuestos de publicidad desleal como la publicidad comparativa o la publicidad enga-
fiosa.

Esta regulacion paralela daba lugar a ciertas situaciones de inseguridad juridica, no solo
porgue un mismo acto pudiese ser calificado simultdneamente como un acto de compe-
tencia desleal y de publicidad ilicita, sino también porque para cada uno de esos actos se

preveia un régimen de acciones distintas en cada texto normativo®.

%0 STS (Sala de lo Contencioso) de 24 de Septiembre de 2018 (rec. niim. 5395/2017).

>! Directiva 2005/29/CE del parlamento europeo y del consejo, de 11 de Mayo, de prac-
ticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el
mercado interior. BOE n°149, de 11 de Junio de 2005 (en adelante DPCD).

2 \VILAJOANA ALEJANDRE, S.: Las leyes de la piblicidad. Limites juridicos de la
actividad publicitaria, Ed. UOC, Barcelona, 2011, pags. 28 y 29.

Cmno de La Hornera, s/n. C. 38071. La Laguna. Tenerife. E-mail: facder@ull.edu.es TIf. 922317291. Fax. 922317427 - www.ull.es



i

Facultad de Derecho
Universidad de La Laguna

Esta situacion de inseguridad juridica cambia en 2009 cuando se promulga la Ley
29/2009 de 30 de Diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia
desleal y de la publicidad para la proteccion de los consumidores y usuarios.

Con esta ley se reforma el régimen sustantivo de la publicidad ilicita de forma que aun-
que en el texto normativo se sigue contemplando ciertos supuestos de publicidad ilicita,
se remite para su regulacion a lo dispuesto en la LCD>* como se puede comprobar en el
Articulo 3.e) de la Ley General de Publicidad que dispone que “ es ilicita la publicidad
engafosa, la publicidad desleal y la publicidad agresiva, que tendran el caracter de actos
de competencia desleal en los términos contemplados en la Ley de Competencia Des-

leal9a54

De este articulo, es preciso hacer hincapié en primer término sobre la publicidad enga-
fiosa, entendiendo ésta como aquella que, a través de una accidén u omision, “induce 0
puede inducir a error a sus destinatarios, con dos posibles consecuencias: afectar al
comportamiento econdémico del consumidor y perjudicar actual o potencialmente a un
competidor.”
En segundo, respecto a la publicidad desleal, es necesario aclarar que se entiende por
tal, al no ser un término bien delimitado. Se incluyen asi dentro de la publicidad desleal:

- La publicidad comparativa

- La publicidad deshonorante

- Laexplotacion de la reputacion ajena, que se produce por aquellos mensajes que

inducen a confusiones por la utilizacion de signos distintivos de otras empresas

o instituciones®®.

Asi, si bien es cierto que la LGP no regula como tal los actos de confusion en la publi-
cidad si los prevé dentro de la categoria de la publicidad desleal, y por tanto los sancio-

na, aunque se remite a la LCD para su regulacion especifica.

>3 ibidem

>* Articulo 3.e) Ley 34/1988 de 11 de Noviembre, General de Publicidad. BOE n° 274,

de 15 de Noviembre de 1988. (en adelante LGP).

> DESANTES GUANTER, J.M.: “Ley general de publicidad y la legislacion protecto-
ra de los consumidores” en Revista Comunicacion y sociedad = Communication & So-

ciety, nim 1-2, 1991, pags. 8y 9.

*® DESANTES GUANTER, J.M.: op. cit
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4.3 Ley De Competencia Desleal

La LCD de 1991 constituyé un avance fundamental para la regulacion de la materia
concurrencial, y asi se ha demostrado a través la amplia aplicacién a la que ha dado lu-
gar’’.

No obstante, esta ley sufrié en 2009 una amplia modificacion, con motivo de la adapta-
cion de la normativa nacional a la Directiva 2005/29/CE sobre practicas comerciales
desleales, en la que se consagra un planteamiento orientado a proteger principalmente a

los consumidores y usuarios.

Sin embargo, si bien la Directiva se orienta a la proteccion de los consumidores y usua-
rios, en su preambulo se establece que el fundamento que acredita su publicacién no es
otro que “el desarrollo de précticas comerciales leales dentro del espacio sin fronteras
interiores™™®.

Es por ello por lo que la incorporacién a la normativa nacional debe realizarse de la

forma mas proxima posible al texto de la Directiva.

Asi, la reforma llevada a cabo por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se
modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de
la proteccion de los consumidores y usuarios, rompe con la unidad estructural dispuesta
por la antigua LCD sobre los actos desleales, dividiéndolas en dos categorias: los actos
de competencia desleal general, recogidos en el Capitulo Il de la LCD vy las practicas
comerciales desleales exclusivamente contra los consumidores, establecidos en el Capi-
tulo 111

No obstante, esta division es mas ficticia que real, puesto que no se puede afirmar que el
capitulo 11 de la Ley tipifica Gnicamente “practicas desleales cuyos destinatarios son
exclusivamente empresarios o profesionales, no sélo porque el articulo 19 de la LCD
dispone de forma expresa que tendran la consideracién de practicas desleales con los

consumidores las previstas en los articulos 4, 5, 7y 8 LCD, sino también, de forma im-

>" Disponible en https://derechouned.com/libro/mercantil-1i/2378-Icd-de-2009 (fecha de
ultima actualizacion: 19 de Junio de 2019).

*8 Directiva 2005/29/CE del parlamento europeo y del consejo, de 11 de Mayo, de prac-
ticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el
mercado interior. BOE n°149, de 11 de Junio de 2005 (en adelante DPCD).
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plicita” podemos comprobar que varias de las conductas que se recogen en el capitulo 11
de la ley son précticas desleales que se realizan frente a los consumidores, como por

ejemplo los actos de confusion recogidos en el Articulo 6 LCD*°.

A continuacion, haremos una breve alusion a los Articulos 20 y 25 de la LCD en los que
se recogen respectivamente las practicas engafiosas por confusion para los consumido-
res (“En las relaciones con consumidores y usuarios, se reputan desleales aquéllas prac-
ticas comerciales, incluida la publicidad comparativa, que, en su contexto factico y te-
niendo en cuenta todas sus caracteristicas y circunstancias, creen confusion, incluido el
riesgo de asociacién, con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres
comerciales u otras marcas distintivas de un competidor, siempre que sean susceptibles
de afectar al comportamiento econémico de los consumidores y usuarios®) y las practi-
cas engafosas por confusion (“Se reputa desleal por engafioso promocionar un bien o
servicio similar al comercializado por un determinado empresario o profesional para
inducir de manera deliberada al consumidor o usuario a creer que el bien o servicio pro-

cede de este empresario o profesional, no siendo cierto”®%)

En estos articulos se regula de cierta manera los actos de confusion regulados previa-
mente en el Articulo 6.

Esta duplicidad en la regulacién, que se debe a la adaptacion de nuestra ley a la norma-
tiva comunitaria, en lugar de aportar mas transparencia Yy facilidad a la hora de identifi-
car los actos, dificultan el entendimiento entre los actos de engafio o las préacticas enga-
fiosas y los actos de confusién, que hasta la reforma de la ley, eran conceptos que se
distinguian con bastante nitidez. Siendo innecesario ademas la incorporacién de los

mismos ya que no contribuyen con elementos novedosos a regular el riesgo de confu-

* PATINO ALVES, B: “Actos de comparacién e imitacién como préctica engafiosa”,
2015. Disponible en
https://webcache.googleusercontent.com/search?g=cache:w2HcwIIkGKwJ:https://www.beatriz
patino.com/wp-content/uploads/2015/05/ACTOS-DE-COMPARACI%25C3%2593N-E-
IMITACI%25C3%2593N-COMO-PR%25C3%2581CTICA-

ENGA%25C3%25910SA .pdf+&cd=1&hl=es&ct=cInk&gl=es Pags. 1 y 2.

%0 Articulo 20 Ley 31/1995 de 10 de Enero, de Competencia Desleal. BOE n°10, de 11
de Enero de 1991.

81 Articulo 25 Ley 31/1995 de 10 de Enero, de Competencia Desleal. BOE n°10, de 11
de Enero de 1991.
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sion, sino mas bien califican los actos de confusion en ciertos casos como practicas en-

gafiosas, cuando son dos categorias de actos desleales distintos®,

Centrandonos en el articulo 6 LCD, sera considerado como desleal aquel “comporta-
miento que resulte idéneo para crear confusion con la actividad, las prestaciones o el
establecimiento ajenos”, “siendo el riesgo de asociacion por parte de los consumidores
suficiente para fundamentar la deslealtad de una practica”®. Asi, la finalidad de esta
norma es proteger al consumidor en la toma de decisiones puesto que la marca o los

signos influyen a la hora de que éste tome la decision de adquirir un producto.

Conforme a lo descrito en este articulo, la confusion considerada desleal es aquella que
“guarda relacion con los medios de identificacion empresarial, esto es, los signos distin-
tivos, la forma de presentacion, los elementos que, en definitiva informan a los consu-
midores sobre cul es el origen empresarial”®*. Por lo tanto, el riesgo de confusién no se
limita al nombre comercial sino que comprende también otros elementos entre los que
podemos citar: los logotipos, embalaje, escaparate etc., pues tal y como se establece en
la sentencia del “Caso Oreo” de 2015, es posible que se den supuestos en los que se
emplean “denominaciones distintas y, sin embargo, debido a la semejanza de los enva-
ses, por su forma, dimensiones y combinacidn de colores, genere riesgo de confusién

para el consumidor medio”®.

Asi, son muchos y diversos los actos de confusidn que puede realizar un competidor en

el mercado, pudiendo agruparlos en lo las siguientes categorias:

- “Actos de confusion en relacion a marcas no inscritas.

- Actos de confusién relativos a denominaciones sociales.

- Actos de confusion basados en la forma de presentacion de los productos.

- Actos de confusion relacionados con la presentacion de los establecimientos

%2 pATINO ALVES, B: op. cit., P4g. 5

63 Articulo 6 Ley 31/1995 de 10 de Enero, de Competencia Desleal. BOE n°10, de 11 de
Enero de 1991.

6 STS (Sala de lo Civil) de 17 de Mayo de 2017 (rec. niim. 2235/2014)

% STS (Sala de lo Civil) de 2 de Septiembre de 2015 (rec. niim. 2406/2013)
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- Actos de confusion basados en la alusion falsa a relaciones juridicas o comerciales

inexistentes”®®.

En cuanto a la funcion del Articulo 6 de la LCD, es la de “defender el buen funciona-
miento competitivo mediante la represion de conductas que sean aptas para eliminar o
reducir la autonomia del consumidor, colocado en la posicidn de tener que responder a
las ofertas que recibe con una voluntad viciada por confusion -estricta y amplia-, esto
es, por un error sobre la procedencia empresarial de los productos ofertados™’ debido a
la semejanza entre uno o varios elementos de ambos productos.

Los criterios para determinar la semejanza no son generales ni absolutos, debiendo

atenderse por lo tanto las diversas circunstancias de cada caso concreto®.

El acto de confusion asi entendido presenta las siguientes caracteristicas:

- Primero, se trata de un acto de concurrencia, esto es, un acto que se realiza en el mer-
cado con fines concurrenciales, pues si el acto no tiene trascendencia externa no afec-
tando a terceras personas, ni teniendo como finalidad promover la difusion en el merca-

do de las prestaciones, quedara al margen de la LCD®.

- Segundo, el Articulo 6 de la LCD, “tiene por objeto las creaciones formales lanzadas
al mercado, esto es, los instrumentos o medios que llevan hasta el consumidor informa-
cion sobre la actividad, las prestaciones o los establecimientos de otro participante en

aquel ambito™"°.

% CARRION GARCIA DE PRADA F.J.: “Los actos de confusién e imitacion en la
nueva ley de competencia desleal” en Revista Comunicaciones en propiedad industrial
y derecho de la competencia y sociedad ”, num. 58 Extraordinario, 2010, pags. 120 y
121.

%7 STS (Sala de lo Civil) de 29 de Junio de 2010 (rec. nim. 871/2006)

%8 STS (Sala de lo Contencioso) de 23 de Marzo de 2009 (rec. n(im. 5768/2007)

% Sentencia Audiencia Provincial de Ciudad Real (Seccién 2) de 7 de Noviembre de
2013 (rec. nim. 45/2013)

0 STS (sala de lo Civil) de 11 de Febrero de 2011 (rec. nim. 1735/2007)
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- Tercero, el acto debe generar "confundibilidad™ entendiendo esta como posibilidad de
que exista riesgo de asociacion por parte del consumidor a la hora de escoger un pro-

ducto o servicio.

- Cuarto, el acto de confusidn tiene un contenido presuntivo. Esto es, el mero riesgo de
confusidn es calificado como un acto de competencia desleal, sin que sea preciso recu-

rrir a los comportamientos comerciales, la buena fe o los buenos usos mercantiles.

- Quinto, el caracter objetivo de la prohibicién de los actos de confusion, pues a la hora
de apreciarlo no se tiene en cuenta la intencionalidad con la que se realiz6, Unicamente

el comportamiento exterior.

- Por ultimo, no es necesario que se produzca un perjuicio efectivo para que exista un
acto de confusidn, no siendo necesario siquiera que se demuestre la existencia de confu-

sion por parte de los consumidores y usuarios, basta que sea posible que se produzca’.

Nos encontramos con dos clases de actos de confusion en el Articulo 6 de la LCD: la
confusion en sentido estricto y la confusion en sentido amplio:

La confusién en sentido estricto, se divide a su vez en dos nociones, la inmediata, que
es cuando el consumidor confunde el origen empresarial de los distintos signos enten-
diendo que provienen del mismo origen y, la mediata, que se da cuando el consumidor
aprecia las diferencias entre los signos pero los asocia, entendiendo que tienen un mis-
mo origen empresarial.

La confusién en sentido amplio (o asociacion) por su parte, se da cuando el consumidor
distingue los signos y los asocia con diferente origen empresarial, pero debido a la simi-
litud de los mismos, entiende que entre ambos existe algun vinculo econémico, por
ejemplo que pertenecen al mismo grupo empresarial.

Lo mas frecuente, es que en la practica se dé la confusion en sentido amplio, salvo cier-

tas situaciones en las que el signo distintivo es muy conocido y por lo tanto haya adqui-

™ Sentencia Audiencia Provincial de Ciudad Real (Seccién 2) de 7 de Noviembre de
2013 (rec. num. 45/2013)
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rido una especial singularidad competitiva en el mercado, esto es, cuando se trata de

signos notorios o renombrados’.

A continuacion, resulta necesario incidir el contenido del riesgo de confusion, pues se-
gun el Tribunal Supremo, tiene un contenido no solo factico, sino también juridico.

“El primero queda reservado al recurso extraordinario por infraccion procesal. El se-
gundo, en cuanto concepto juridico indeterminado, necesitado de una correcta califica-
cion en cada caso, es revisable en casacion. Esta revision consiste en una valoracion de
la razonabilidad del juicio del juzgador a quo, en lo que se viene denominando criterio
de buen sentido, pero también se extiende a verificar si se han observado las pautas ade-
cuadas a las circunstancias de cada caso a fin de mantener un criterio uniforme en la

aplicacion de la normativa legal”’®,

En cuanto al “riesgo de asociacion” que se recoge en el parrafo segundo del Articulo 6,
y que tradicionalmente “ha sido incluido mayoritariamente dentro del riesgo de

™ para que se dé “es suficiente que se cree el riesgo y la

confusion en sentido amplio
probabilidad fundada del error en el consumidor acerca de que los productos proceden
del empresario genuino (regla "a minori ad maius").

Para apreciar el riesgo, se habra de tomar en cuenta, en el aspecto subjetivo, el tipo de
consumidor medio, el que normalmente no se detiene en una minuciosa comparacion o
comprobacion o no se para en los pequefios detalles, y, en el aspecto objetivo, la impre-
sion visual del conjunto que revele la identidad o semejanza, en cuyo aspecto debe pre-
valecer el juicio de la instancia siempre que la base factica no resulte desvirtuada me-
diante la apreciacion de error en la valoracién probatoria, y el juicio juridico sobre la
aplicacion del concepto juridico indeterminado a los hechos fijados resulte razonable y

coherente””.

Haciendo alusion al aspecto subjetivo, queda claro que es distinto un publico potencial

que esté constituido por un consumidor medio, que un puablico integrado por clientes

2 LLOBREGAT HURTADO, M.L.: op. cit., pags. 85 y 438.

3 STS (Sala de lo Civil) de 29 de Junio de 2010 (rec. nim. 871/2006)

* GALAN CORONA, E. Y CARBAJO CASCON, F.: Marcas y distribucién comer-
cial, Ed. Universidad de Salamanca, Salamanca, 2011, Pag. 286.

"> STS (Sala de lo Civil) de 12 de Junio de 2007 (rec. nim. 2253/2000)
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expertos en relacion a los articulos ofrecidos, debiendo tenerse en cuenta uno u otro

supuesto.

5. Los presupuestos de los actos de confusion

5.1 Accion desleal

La regulacién de los actos de confusion presenta como nota esencial la presuncion de
deslealtad”, ya que la claridad y transparencia del comportamiento en el mercado son
los elementos opuestos a los que deben concurrir para que un acto sea considerado co-

mo desleal”’.

En cuanto a la descripcion de la accion desleal, el Articulo 6 de la LCD se centra mas en
el efecto que se produce con el acto desleal de la confusidn que a su causa, esto es a la
accion, que describe de forma genérica (todo comportamiento)’® lo que produce una
gran indeterminacion, debiendo definirse la conducta por el operador de justicia, que

establecer4 los limites para que una conducta se pueda acomodar a la prohibicion.

En este sentido, la jurisprudencia espafiola, concretamente la SAP de Barcelona de 11
de Junio de 2003, considera que la accion puede ser positiva, esto es, una accién de imi-
tacién o apropiacion que se realiza a través de diversas técnicas con las que se pretende
provocar estimulos sensoriales, u omisiva cuando por ejemplo se incumple la obligacion

de diferenciar como se presenta el producto”.

5.2 ldoneidad de la conducta para provocar la confusion

® ALONSO SOTO, R., “Derecho de la Competencia I1” en AA. VV. (MENENDEZ, A.
Y ROJO, A., Coor.): Lecciones de Derecho Mercantil, Volumen I, Ed. Thomson
Reuters, Madrid, 2015, pag. 331

" BARONA VILAR, S.: Competencia desleal (2° Ed.), Ed. Tirant lo Blanch, Valen-
cia,1999, pag. 40

® GARCIA PEREZ, R.: Ley de Competencia Desleal. Ed. Thomson-Aranzadi, Navarra,
2008, pag. 164

" DELGADO PENA, P.A: op. cit., pag. 174
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La idoneidad de la conducta para provocar confusion implica que no es necesario “que
se provoque el efecto de la confusion con la procedencia de la prestacion para que nazca

5,80

el acto concurrencia™", siendo necesario Unicamente que la actuacion sea suficiente

para causar confusion en el consumidor desde un punto de vista de un juicio objetivo®.

Asi pues, en ningun apartado del Articulo 6 de la LCD se exige que el autor del acto

tenga la finalidad de confundir como elemento subjetivo®.
5.3 Implantacidn suficiente en el mercado

Como ultimo presupuesto de los actos de confusion, nos encontramos con la implanta-
cion suficiente en el mercado.

En palabras del Tribunal Supremo, “como lo que se protege es el funcionamiento del
mercado, se exige que el del perjudicado tenga una implantacion suficiente para que
pueda entenderse que generd en los destinatarios juicios de valor base de la confusion o

el aprovechamiento”®.

5.4 Diferencia con los actos de imitacion

Resulta necesario precisar la relacion/distincion del acto de confusion con el acto de
imitacion recogido en el Articulo 11, por tratarse de figuras similares que en ocasiones

se confunden.

Los actos de imitacion del Articulo 11 de la LCD se recogen de la siguiente manera en
la ley: “La imitacion de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas
es libre, salvo que esten amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley.
No obstante, la imitacion de prestaciones de un tercero se reputara desleal cuando resul-
te idonea para generar la asociacion por parte de los consumidores respecto a la presta-

cién o comporte un aprovechamiento indebido de la reputacién o el esfuerzo ajeno. La

80 3TS (Sala de lo Civil) de 22 de Enero de 2020 (rec. nim. 4465/2017)
81 CARRION GARCIA DE PRADA F.J.: op. cit., pag. 114

% Ibidem.

8 STS (Sala de lo Civil) de 11 de Marzo de 2014 (rec. nim. 607/2012)
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inevitabilidad de los indicados riesgos de asociacion o de aprovechamiento de la repu-

tacion ajena excluye la deslealtad de la practica™®.

Es preciso sefialar previamente a analizar la distincion entre estos actos, que los especi-
ficos tipos, relativos a concretos actos de competencia desleal, “no son compartimentos
estancos sino que, por el contrario, se encuentran estrechamente interrelacionados entre
s”,% por lo que se puede decir en relacién a los actos de confusién e imitacién, que
“todo acto de confusion presupone inevitablemente un acto de imitacion y se imita en

ocasiones con la finalidad de confundir’’®®.

Asi, si bien es cierto la estrecha relacion que une a estas dos figuras, podemos distinguir

varias diferencias entre ambas:

1. Los actos de confusién del articulo 6 vienen referidos a las creaciones formales y
mientras que los actos de “imitacion de las prestaciones ajenas” del articulo 11 se cir-
cunscriben a las creaciones materiales®’.

Esta es la tesis que sigue la mayoria de la jurisprudencia, pero resulta interesante la
opinion dada al respecto por el Profesor Otero Lastres, quien discrepa de la misma,
entendiendo que en el Articulo 11 de la LCD no solo se menciona el término presta-
ciones, sino que también se hace alusidn a las iniciativas empresariales o profesiona-
les, por lo que seguin su opinidn, no es cierto que en el texto normativo se establezca
la distincion entre signos distintivos y creaciones formales, sino que ambos articulos
pueden aplicarse a uno u otro.

Esta tesis del Profesor Otero “ha sido suscrita también por la Audiencia Provincial
de Asturias que calificd como acto de imitacion la utilizacién por parte de un empre-

sario del logotipo de BMW en su establecimiento’®®,

8 Articulo 11 Ley 31/1995 de 10 de Enero, de Competencia Desleal. BOE n°10, de 11
de Enero de 1991.

8 GONZALEZ-BUENO, C: Marcas notorias y renombradas en la ley y la jurispruden-
cia, Ed. La Ley, Madrid, 2005, pag. 325

% Ibidem

87 STS (Sala de lo Civil) de 22 de Junio de 2011 (rec. nim. 965/2008)

8 PATINO ALVES, B.: op. cit., pags. 17 y 18
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2. En cuanto al contenido, los actos de confusién son normas prohibitivas pues en el
Articulo 6 LCD se reputa como desleal cualquier comportamiento que pueda dar lu-
gar a confusion. Por el contrario, los actos de imitacion son normas declarativas ya
que el Articulo 11 LCD no considera desleal la imitacion en todos los casos, y asi lo
establece en su apartado 1° de acuerdo con el cudl la imitacion de prestaciones e ini-

ciativas empresariales ajenas es libre.

6. Conclusién

De toda la normativa estudiada durante este trabajo se puede desprender una conclusion
clara: nuestra normativa estatal en materia de competencia desleal, concretamente en
relacién con los de actos de confusién esta en plena consonancia con la normativa euro-
pea e internacional. Ahora bien, esta armonizacion no puede decirse que se haya hecho

de manera satisfactoria en todos los casos.

Por un lado, y comenzando con la ley de Marcas, de lo expuesto anteriormente, queda
claro que su redaccion es plenamente compatible con la legislacion internacional y con
la interpretacion de la misma, no produciendo la adaptacién problema alguno en nuestro

ordenamiento juridico interno a la hora de calificar los actos de confusion.

No es posible decir lo mismo de la reforma realizada en 2009 de la ley general de publi-

cidad y de la ley de competencia desleal.

Por un lado, con la nueva ley general de publicidad, si bien se elimina la antigua pro-
blematica de doble sancion de la publicidad ilicita y por lo tanto de los actos de confu-
sion que atafien a la publicidad, al remitirse esta ley en bloque a lo regulado en la ley de
competencia desleal, lo cierto es que crea una cierta problematica en sentido terminolo-
gico, pues en la Ley General de Publicidad se castiga la publicidad ilicita dentro de la
cual engloba la publicidad desleal y la publicidad engafiosa, pero no se especifica en
ninguna de las dos leyes (LGP y LCD) la definicidn de ninguno de los tipos de publici-

dad produciendo un juego de remisiones reciprocas entre ambas leyes.

Ante esto, la jurisprudencia del Tribunal supremo ha ayudado a la calificacion, estable-

ciéndose que la publicidad desleal es aquella publicidad que se ve afectada por los actos
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de competencia desleal recogidos en la LCD (dentro de los cuéles se encuadran los ac-
tos de confusién), mientras que la publicidad engafiosa es aquella que se refiere a lo

establecido en el Articulo 5 de la LCD.%

No obstante la problematica principal de la adaptacion de nuestra legislacién en materia
de actos de confusidn se produce con la ley de competencia desleal, pues con ella se
afiaden los articulos 20 y 25 sobre préacticas engafiosas por confusion para estar en con-
sonancia con la normativa europea, manteniendo a la vez los actos de confusion de la

antigua ley recogidos en el articulo 6.

Asi con esta adaptacion, mas que aportar transparencia a la norma lo que hace es com-
plicar la calificacion de los actos de confusion y los actos de engafio que antes de la

reforma se diferenciaban claramente.
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