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1.La sentencia del Juzgado de lo Mercan-

til nim. 6 de Madrid, de 23 mayo 2011
(JUR\2011\340871) ha reiterado la necesi-
dad del uso o conocimiento notorio en Es-
pana del nombre comercial extranjero para
poder recibir proteccion, sin que baste con
que el nombre comercial haya sido usado
0 sea conocido Unicamente en su pais de
origen. Asimismo, también ha recordado
que no existe ninguna contradiccion entre
el CUP vy la legislacién espanola, ya que el
precepto unionista (Art. 8 del C.U.P.) se li-
mita a prohibir al legislador nacional que
condicione la proteccion a la obligacion del
depdsito o registro, pero sin definir, en lo
demas, cuales hayan de ser los requisitos
exigibles por cada Estado firmante para el
otorgamiento de dicha proteccion.

La sentencia ofrece una buena oportunidad
para recordar la evolucién normativa y ju-
risprudencial en este punto.

. Antes de la aprobacion de la LM de 1988,

los Tribunales espanoles sostenian mayo-
ritariamente que, en virtud del art. 8 CUP,
la proteccién del nombre comercial no pre-
cisaba su uso en Espafia, bastando con
demostrar su utilizacion antecedente en el
pais de origen [por ejemplo, las sentencias
del Tribunal Supremo de 11 de mayo de
1957 (Repertorio Aranzadi de Jurispruden-
cia, 1957, n. 1503) de 16 de noviembre
de 1963 (Repertorio Aranzadi de Jurispru-
dencia 1963, n. 4798), de 7 de marzo de
1966 (Repertorio Aranzadi de Jurispruden-
cia 1966, n. 3765) o de 14 de diciembre
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de 1969 (Repertorio Aranzadi de Jurispru-
dencia 1969, n. 6001)]. Esta interpretacion
“amplia” del art. 8 CUP fue criticada por la
mejor doctrina espafola [FernAnDEZ-NOvVOA,
C., “En torno a la aplicacion del articu-
lo 8.2 CUP por la jurisprudencia espafiola
(Comentario a la Sentencia del Tribunal
Supremo (Sala Primera), de 30 de junio
de 1973)", Actas de Derecho Industrial 1,
1974, pags. 301 y ss (310)]. Esa interpre-
tacion, se decia, lleva inevitablemente al
principio de universalidad del nombre co-
mercial, lo cual es inadmisible, pues obliga
al empresario espafiol a que antes de ins-
cribir o usar un signo distintivo se esfuerce
por conocer si ese signo esta inscrito o es
utilizado como nombre comercial en cual-
quier pais unionista.

La LM de 1988 (articulo 77) asumid los
planteamientos de esta doctrina, exigien-
do necesariamente el uso en Espafia del
nombre comercial no registrado, como ya
hacia el Registro de la Propiedad Indus-
trial durante la vigencia del EPI. [Cuando
el nombre comercial extranjero se oponia
en via administrativa a la concesion de un
signo distintivo, se exigia demostrar su uso
en Espafia (Vid. Resolucion del Registro
de la Propiedad Industrial de 21 de junio
de 1984 (Actas de Derecho Industrial 11,
1985-86, pags. 322-324)].

Pese a todo, alguna sentencia del Tribu-
nal Supremo, como la de 29 de febrero de
2000, mantiene la tesis tradicional ante-
rior a la LM de 1988. En el caso resuelto



por esta sentencia, el titular del nombre
comercial italiano “Calzaturificio Casadei”
pretende impedir el acceso al registro de la
marca “Casadei” para distinguir el mismo
tipo de productos: zapatos. Las sentencias
de primera instancia y de apelacion entien-
den que no puede prosperar la oposicion al
registro de la marca, pues la sociedad ita-
liana demandante no ha acreditado el uso
en Espafa de su nombre comercial exigido
por el art. 77 LM. En cambio, segun el Tri-
bunal Supremo, pese a que el art. 77 LM
requiere que el nombre comercial se haya
usado en Espafa, el art. 8 CUP no reconoce
tal circunstancia y, al ser esta norma mas
favorable, para que un nombre comercial
extranjero goce de proteccién no es nece-
sario que su titular lo haya usado en Es-
pafia.

Posteriormente, la Ley de marcas de 2001
ha incluido una prohibicidén relativa de re-
gistro del siguiente tenor: “Sin la debida
autorizacién, no podran registrarse como
marcas: d) El nombre comercial, denomi-
nacién o razon social de una persona juridi-
ca que antes de la fecha de presentacion o
prioridad de la marca solicitada identifique
en el trafico econdmico a una persona dis-
tinta del solicitante, si, por ser idéntica o
semejante a estos signos y por ser idéntico
o similar su @mbito de aplicacién, existe un
riesgo de confusion en el publico. A estos
efectos, el titular de esos signos habra de
probar el uso o conocimiento notorio de
dichos signos en el conjunto del territorio
nacional. Cumpliéndose estas condiciones,
de igual proteccidén gozaran los extranjeros
que de acuerdo con el art. 3 de esta Ley
puedan invocar el art. 8 del Convenio de
Paris o el principio de reciprocidad, siempre
que acrediten el uso o conocimiento noto-
rio en Espafia de su nombre comercial no
registrado”.

Inmediatamente después de la aprobacion
de la Ley de marcas de 2001, la doctrina
cientifica empezd a analizar si el articulo
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9.1 d) exigia o no la notoriedad en relacion
con el conocimiento y el uso del nombre
comercial anterior, o si sélo lo requeria en
relaciéon con el conocimiento. Y la conclu-
sion a la que llega la doctrina es unanime:
la notoriedad sdlo se exige en relaciéon con
el conocimiento, pero en relacién con el
uso del signo.

Asi, A. Garcia VipaL (“La denominacién so-
cial en la Ley de marcas de 2001”, Actas
de Derecho Industrial, 22, 2001, pag. 61)
afirma, al analizar el requisito del “uso o
conocimiento notorio” en relacién con la
denominacion social que

“El art. 9.1 b) de la Ley de marcas de 2001
alude al “uso o conocimiento notorio” de la
denominacién social. El adjetivo “notorio”
se refiere sélo al conocimiento, porque de
lo contrario, en buen castellano, deberia
hablarse de “uso o conocimiento notorios”.

Y esta conclusion es igualmente valida
en relacién con los nombres comerciales,
dada la dicciéon del articulo 9.1 d) de la
Ley de marcas de 2001.

De la misma opinion es el profesor Fer-
NANDEz-NOvoa (Tratado sobre Derecho
de marcas, 22ed., Marcial Pons, Madrid,
2004, pag. 265), al analizar los requisitos
de aplicacién de la prohibicidn de registro
del articulo 9.1 d) de la Ley de marcas en
relacion con la denominacién social (idén-
ticos a los exigidos por dicho articulo en
relacion con un nombre comercial) afir-
ma:

“En efecto, el uso o la notoriedad de la
anterior denominacion social constitu-
yen el requisito basico para aplicar la
prohibicién sentada por la letra d) del
art. 9.1 de la Ley de Marcas. Obsérvese
que este requisito basico se enuncia de
manera alternativa: la persona juridica
debe demostrar el uso o la notoriedad de
su denominacién social anterior”.
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Por su parte, el Profesor Careajo CAscoN
(“Proteccién de nombres comerciales
no registrados frente al uso y registro
de marcas o nombres comerciales con-
fundibles: éUso o conocimiento notorio?
¢Uso y conocimiento notorios?, Actas
de Derecho Industrial 30 (2009-2010),
pag. 826, afirma que "“/a interpretacion
literal es clara al no utilizarse el plural
“notorios”: la Ley exige probar bien el
uso o bien el conocimiento notorio en el
conjunto del territorio nacional”.

Esta interpretacion doctrinal ha quedado
refrendada por la jurisprudencia sentada
por la Sala Primera del Tribunal Supremo
al interpretar el referido articulo 9.1 d) de
la Ley de marcas de 2001.

Especialmente reveladora en este sentido es
la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de
lo Civil, Seccion 13) de 16 julio de 2009 (RJ
2009\5493), en la que también se afron-
ta la cuestion del ambito territorial en que
debe tener lugar el uso del signo para poder
oponerse al registro de signos posteriores:

"La Ley de Marcas 17 de 2001, de 7 de
diciembre se refiere a uso o conocimiento
notorio, no existiendo un criterio jurispru-
dencial definitivo acerca de si el uso ha de
ser notorio (aunque se refieren inciden-
talmente a la notoriedad las SS. de 4 de
Junio de 2008 y 26 de febrero de 2009 en
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relacion a como de tal signo distintivo), si
bien la generalidad de la doctrina parece
estar de acuerdo en que la notoriedad se
refiere sélo al conocimiento (se alega la
I6gica del sistema; la equiparacion con el
uso del nombre comercial extranjero, a
efectos CUP; el que no se emplee el plural
“"notorios”, -lo que revela lo sencillo que
le habria sido al legislador evitar la incer-
tidumbre poniendo la expresion "o cono-
cimiento notorio” entre comas-, etc.). Por
otra parte no existe tampoco jurispru-
dencia acerca de que se debe entender
por "“conjunto del territorio nacional” en
que debe tener lugar el uso del nombre
comercial a efectos del art. 9.1,d) LM. El
tema se complica si se advierte que en la
Exposicion de Motivos de la Ley se hace
referencia a la prueba del uso prioritario
[de dicha denominacién o razén social]
en todo el territorio nacional. En la doc-
trina no hay un criterio pacifico, y frente
a la opinién que sostiene que no seria su-
ficiente el uso unicamente en una parte
de Espafia (criterio literalista), para otro
sector basta que se demuestre el uso o
la notoriedad en una parte sustancial del
territorio espafol (tres o mas comunida-
des) con base en una ponderacion equi-
tativa de los intereses en juego.”. Y en
el mismo sentido se expresa la Sentencia
del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo
Civil, de 17 de diciembre 2009 (LA LEY
247489/2009).
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