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Sumario

La adaptacion del Derecho espanol a la Directiva de Marcas de 2015, obra del
Real Decreto-ley 23/2018, ha modificado la regulacion de la limitacion del
derecho de marca relativa al uso del nombre en el trdfico econdmico. Si con
anterioridad a ese momento la Ley de Marcas aludia al “nombre” en general,
sin especificar si dicho término incluia solo el nombre civil o patronimico o
comprendia también la denominacion social, con posterioridad a él exige
expresamente que el “nombre” lo sea “de una persona fisica”. Razon por la
cual estd ya fuera de duda que el uso de la denominacion social en el trafico
economico no constituye juridicamente una limitacion del derecho de marca.
Como se infiere del titulo de este trabajo, el propdsito principal que en él se
persigue consiste en analizar este cambio normativo y las consecuencias que
de €l se derivan. El autor centra especialmente su atencion en explicar como
la nueva regulacion de este asunto derivada del Real Decreto-ley 23/2018
representa un avance significativo en el reconocimiento de cardcter distintivo
a la denominacion social. A su juicio, se trata de un paso al frente decisivo en
el camino conducente a la industrializacion de esta figura societaria, por el
que ya viene transitando desde hace algunas décadas. Y es que, en efecto, a
partir de estos cambios normativos parece reconocerse expresamente a todo
uso de la denominacion social en el trafico economico una aptitud distintiva
de las prestaciones que el ente colectivo ofrece al mercado en el ejercicio de
las actividades constitutivas de su objeto social. Lo que explica, por un lado,
que dicho uso no se considere una limitacion del derecho de marca y, por otro
y en coherencia con lo anterior, que frente a €l pueda reaccionar el titular de
un signo distintivo prioritario (marca o nombre comercial) mediante el
ejercicio de su ‘ius prohibendi”. En opinion del autor, el proceso de
industrializacion referido, acentuado por el Real Decreto-ley 23/2018, es
inevitable, dadas las dos dimensiones que son inherentes a la denominacion
social: una personal o subjetiva y otra objetiva y patrimonial.

Abstract

The adaptation of Spanish Law to the Trademark Directive of 2015, carried out
by the Royal Decree-law 23/2018, has modified the regulation of the
limitation of the trademark right related to the use of the name in the course
of trade. Until that moment the Trademark Law referred to the “name” in
general, without specifying whether that term included only the civil or
patronymic name or the company name as well. Nevertheless, after that
moment it expressly requires that the “name” must be “of a natural person”.
Therefore, it is unquestionable that the use of the company name in the
course of trade does not currently constitute a limitation of the trademark
right. As inferred from its title, this paper has the main purpose to analyze
this normative change and the consequences derived from it. The author
focuses on explaining how the new regulation of this issue derived from Royal
Decree-law 23/2018 represents a significant advance in the recognition of a
distinctive character to the company name. From his point of view, it is a
decisive step in order to complete the industrialization process followed by
this figure of Company Law for some decades now. In fact, from these
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normative changes it seems that it is expressly recognize all use of the
company name in the course of trade has a distinctive aptitude in relation to
the goods or services that the company offers to the market in the exercise of
the activities constituting its corporate purpose. Consequently, this use is not
considered a limitation of the trademark right. In addition, the holder of a
previous sign (trademark or trade name) has the right to react against it by
exercising his "ius prohibendi'. The author concludes that, in his opinion, the
industrialization process of the comapny name, accentuated by Royal Decree-
Law 23/2018, is inevitable, due to the two dimensions that are inherent to it:
one personal or subjective and another objective and patrimonial.

Title: The name as limitation of the trademark right after Royal Decree-Law 23/2018:
Significant advances in the industrialization process of the company name
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1.  Planteamiento: Consideraciones preliminares sobre el uso del nombre en el trafico econémico
como limitacién del derecho de marca*

La cuestion relativa a si en el Derecho espanol la denominacién social tiene o no la consideraciéon de signo
distintivo, parece que ha de merecer hoy —al menos en principio— una respuesta negatival. En nuestra comunidad
juridica se acepta que sOlo revisten dicha consideracién la marca, el nombre comercial y el rétulo de
establecimiento?. No ocurre asi, sin embargo, en otros ordenamientos de nuestro entorno, como el francés, el
italiano o el aleman. Si bien en todos ellos se concibe como un distintivo de segundo grado, dotado de una
proteccién mucho mas exigua que la dispensada a la marca>.

Ahora bien, una cosa es que para nuestra comunidad juridica la denominacién social no sea un distintivo
empresarial y otra muy distinta que en las normas que vienen promulgandose en las tltimas décadas se vislumbren
avances en el reconocimiento de caracter distintivo a esta figura societaria. Tan es asi que no parece desacertado
sostener que, desde hace ya algin tiempo, la denominacion social se encuentra inmersa en nuestro ordenamiento
en un paulatino —pero decidido— “proceso de industrializacién”, encaminado a hacer de ella un bien de propiedad
industrial®.

Entre las normas que permiten constatar este proceso de cambio han de situarse, precisamente, las reguladoras del
asunto del que voy aqui a ocuparme: el uso del nombre en el trafico econémico como limitacién del derecho de
marca. Como se sabe, el Derecho marcario atribuye al titular de un signo distintivo un derecho de exclusiva que le
faculta para monopolizar su uso en el mercado en relacién con determinadas realidades empresariales. Pero este

* Autor de contacto: Luis Maria Miranda Serrano, dplmisel@uco.es. Este trabajo ha contado con la financiacion del Ministerio de Economia
Industria y Competitividad, en el marco del Proyecto de investigacién “Desafios del regulador mercantil en materia de contratacién y
competencia empresarial: diagnostico y propuestas de solucion” (Ref. DER2017-85652-P), del que son Investigadores Principales los Profs. Drs.
Luis Maria MIRANDA SERRANO vy Javier PAGADOR LOPEZ.

! Aunque en las normas vigentes se habla de “denominacién social” y de “razén social”, aqui utilizaré los términos “denominacion social”, por
ser los genéricos con los que se designa hoy a esta figura societaria. Resulta, no obstante, obligado reconocer que la denominacion social puede
ser objetiva y subjetiva, correspondiéndose la subjetiva con la “razén social”: MIRANDA SERRANO (1997), pags. 114 y ss.; GARRIDO CERDA (1991),
pags. 610y 611; BAUZA GAYA (1997), pags. 18 y 19; entre otros.

2 Como se sabe, s6lo los dos primeros se benefician de la proteccién registral conferida por la legislacién marcaria. Asi se desprende de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: BOE nim. 294, de 08/12/2001 (en adelante, LM 2001). Con anterioridad a ella existia también la
posibilidad de registrar el rétulo de establecimiento: al respecto, BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (1983), pags. 149 y ss.; Rio BARRO (1984-85), pags.
133y ss.; y BANUS DURAN (1990), pags. 141 y ss. Pero dicha posibilidad desapareci6 tras su entrada en vigor, lo que ha de valorarse positivamente
—en la direccién propuesta en su dia, ad ex., por GONDRA ROMERO (1997), pag. 42—. En la Exposicion de Motivos de la LM 2001 se dice al respecto
que esta Ley “alinedndose con los sistemas de nuestro entorno politico y econdémico, suprime el cardcter registral de los rétulos de
establecimiento, dejando la proteccién de esta modalidad de propiedad industrial a las normas comunes de competencia desleal®. Sobre la
proteccion dispensada en nuestro Derecho al rétulo de establecimiento tras la LM 2001 : MASSAGUER FUENTES (2002.a), pags. 7y ss.; IDEM, (2002.b),
pags. 37y ss; DE LA FUENTE GARCIA (2002), pags. 3V ss.; y, por todos, GOMEZ MONTERO (2001), pags. 99y ss.

5 Al respecto, entre nosotros: MIRANDA SERRANO (1997), pégs. 157 y 245 y ss. (Derecho italiano) y pags. 158 y 253 y ss. (Derecho francés), y mas
recientemente CORBERA MARTINEZ (2017), pags. 128 y ss. (con alusién también al ordenamiento aleman). En la doctrina extranjera: CARTELLA
(1996), pags. 27 y ss.; VANZETTI (2018), pags. 138 y ss; MARINO (2013), pags. 122 BERTRAND (2002), pags. 537 y ss.; IDEM (2005), pags. 355y ss.;
GALLOUX (2003), pags. 548 y ss. PASSA (2009), pags. 683y ss.; POLLAND-DULIAND (2011), pags. 653 y ss.

4 A este “proceso de industrializacién” de la denominacidn social se refirié inicialmente en tono critico FONT GALAN (1997), pags. 9 vy ss., al
hablar del “riesgo de industrializacién de la denominacién social” y de la “inculturizacién industrialista del régimen de los nombres sociales”.
Mas tarde se ahonda en él, a propdsito de los cambios introducidos por la LM 2001 en la disciplina de la denominacién social, en MIRANDA
SERRANO (2007), pags. 9y ss., a quien sigue recientemente CASADO NAVARRO (2019), pags. 102 y ss. Incluso la doctrina que mejor ha valorado y
descrito la opcién del legislador espafol por el establecimiento de un divorcio conceptual, funcional y normativo entre las denominaciones
sociales y los signos distintivos, ha terminado reconociendo este proceso de cambio: PAZ-ARES RODRIGUEZ (2006), pags. 573 y 574. En esta
direccion, no le falta razén a PERDICES HUETOS (2015) cuando sefiala que “en este punto —el de las denominaciones de fantasia— el derecho de
las personas juridicas esta abocado a ser absorbido por el derecho de los signos distintivos”.
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derecho no es absoluto®. La exclusiva inherente al signo puede dar lugar a ciertas disfunciones perturbadoras de la
necesaria transparencia del mercado que el Derecho tiene el deber de solventar®.

Con la finalidad de corregir estas disfunciones, los legisladores marcarios someten el derecho de exclusiva a
determinadas limitaciones, siendo una de ellas la que justamente aqui interesa: la tolerancia marcaria del uso del
nombre en el trafico econémico. Con ella trata de ponerse remedio a la posible disfuncién derivada de la colisiéon
entre el legitimo interés del titular de un signo distintivo a gozar de un auténtico derecho de exclusiva sobre él y
el legitimo interés de los operadores econémicos a identificarse personalmente en el mercado a través de sus
nombres’.

Cabe decir, en otros términos, que el derecho de la personalidad que se ostenta sobre el nombre no permite a su
titular hacer uso de él en todo caso como signo distintivo, porque en el mercado (trafico econémico) la expresion
constitutiva del nombre esta sujeta a las prohibiciones y limitaciones propias del Derecho de marcas. Pero,
l6gicamente, nada le impide recurrir a él en cuanto que instrumento de identificacién personal®.

Bésicamente, sobre estas ideas pivota la fundamentacién de la regla del uso del nombre en el trafico econdmico
como limitacién del derecho de marca. Con ella trata de solucionarse equitativamente el conflicto entre el interés
del titular registral en utilizar en exclusiva su signo distintivo y el interés del tercero en identificarse a través de su
nombre en el trafico econémico. La solucidn consiste en disponer que, ante la existencia de un signo distintivo
previo confundible con el nombre de un determinado operador econémico, se impone a éste el deber de usar su
nombre en el mercado a titulo descriptivo, pues s6lo asi puede afirmarse que se comporta con lealtad a los intereses
del titular del signo prioritario®.

La limitacion marcaria del uso del nombre en el trafico econémico ha de relacionarse necesariamente con la figura de
la “marca patronimica”’®. No en vano, esta limitacion parece estar pensada principalmente para el caso de que esté
previamente registrado en la Oficina Espafola de Patentes y Marcas (OEPM) un signo consistente en el propio nombre
de su titular (piénsese, por ejemplo, en la existencia de la marca “Golosinas Yébenes Curto”, formada por los apellidos
de su titular, y la presencia en el mercado de un empresario que usa su nombre completo “Mario Yébenes Curto” sobre
sus productos, pero no con fines distintivos sino para hacer publica su identidad como fabricante o productor)!!. Ahora
bien, en rigor, dicha limitacién ha de conectarse también con otros supuestos de posible acaecimiento en la practica'?:
1°) El primero estriba en la constancia en la OEPM de un signo prioritario consistente en el nombre de un sujeto que,
aunque distinto del titular registral, prestd a éste la debida autorizacién para la utilizacién marcaria de su nombre
(piénsese, por ejemplo, en una persona conocida —como Antonio Banderas— que autoriza a un empresario —el Sr.
J.M. Ochoa— el uso de su nombre como marca para diferenciar un determinado bien —por ejemplo, una colonia
masculina—, lo que suele ser frecuente que ocurra, dado que en estos casos la fama o reputacion del nombre repercute

5 En lo que insiste, con apoyo en la doctrina del TJUE, la STS, 12, de 26.2.2016, nim. 2016/105 (M.P.: Pedro José Vela Torres), comentada por
SUNOL SERRA (2016.a), pags. 1y ss.

© FERNANDEZ-NOVOA (1995), pags. 215y 216; IDEM (2001), pags. 361 y 362; VANZETTI (2013), pags. 431 y ss.; MIRANDA SERRANO (1997), pags. 300
y sS.; GALAN CORONA (2008), pags. 602 y ss., entre otros muchos.

" Ibidem.
8 GARCIA VIDAL (2000), pags. 129y 130.

9 Ibidem, como senala este autor en otro lugar de esta misma obra (pag. 20), hay que diferenciar entre “uso descriptivo en sentido estricto” y
“uso descriptivo en sentido amplio”, debiendo entenderse el uso descriptivo del que hablamos en el texto como uso descriptivo en sentido
amplio, que tiene lugar cuando se usa un signo igual o semejante al ajeno, pero con dicho uso no se menciona la realidad distinguida por el
signo ajeno, sino con la finalidad de comunicar al pablico la identidad del productor.

10Sobre ella v. FLAQUER RIUTORT (1994-95), pags. 245y ss.

1 FERNANDEZ-NOVOA (2001), pag. 364; FLORIDIA (2006), pag. 125. O piénsese, igualmente, en la presencia en el mercado de un empresario que
se llame Juan Osborne. Como es natural, dicho sujeto no podra utilizar su patronimico (nombre civil) como marca para bebidas alcohdlicas,
pues si lo hiciera estaria conculcando un derecho de exclusiva previo y podria ser condenado a cesar en su conducta. Ahora bien, por aplicacién
de la disciplina de las limitaciones del derecho de marca, no puede imponerse a Juan Osborne la obligacién de cambiar su nombre civil o de
abstenerse de utilizarlo en el trafico econémico, siempre que lo haga de forma leal a los intereses de la marca Osborne: PAZ-ARES RODRIGUEZ
(1999), pag. 533; ALFARO AGUILA-REAL (2015).

12 MIRANDA SERRANO (1997), pags. 314y ss.
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favorablemente sobre el producto). 2°) El segundo supuesto consiste en el registro en la OEPM de un signo que no
tiene la consideracién de patronimico, pese a ser confundible con el nombre que un determinado sujeto emplea en el
trafico econémico para lograr su identificacién (por ejemplo, al estar registrado como marca el signo “Leén” para
designar material escolar, sin que dicho signo sea el apellido del titular registral ni de un tercero que le prest6 su
autorizacion, el Sr. M. Ledn podra utilizar su nombre para identificarse en el trafico econémico, pero no como distintivo
empresarial)'3.

A fin de entender mejor la exigencia de que el uso del nombre en el trafico econémico se realice a titulo descriptivo
y con lealtad a los intereses del titular del signo previo, ha de tenerse en cuenta que para que sea operativa la
limitacién que se analiza —y, en general, el resto de limitaciones admitidas por la ley—, la legislacién marcaria
vigente (nacional y europea) exige que el uso del nombre en el trafico econdémico sea “conforme a las practicas
leales en materia industrial o comercial”; expresion que evoca las formulaciones de la clausula general de la
deslealtad vigentes en el ya periclitado “modelo profesional” o “corporativo” de la competencia desleal,
reemplazado en nuestro ordenamiento desde 1991 por el “modelo social” o “institucional”4,

Para el Tribunal de Justicia de la Unién Europa (en adelante: TJUE), la valoracion de esta exigencia de lealtad es
una tarea que incumbe a los érganos jurisdiccionales, quienes deben llevar a cabo una apreciacién global de todas
las circunstancias concurrentes. Bien entendido que, a su juicio, “(e)l requisito de practica leal constituye
esencialmente la expresién de una obligacién de lealtad con respecto a los intereses legitimos del titular de la
marca”’>,

Expresar esta exigencia de lealtad a través de los términos utilizados por nuestro legislador para definir con caracter
general el comportamiento desleal (art. 4 de la Ley de 1991, ampliamente modificada en 2009'7), conduciria a
afirmar que el sujeto que usa su nombre en el trafico econémico ha de hacerlo siempre conforme a las exigencias
de la buena fe en sentido objetivo, esto es, sin que dicho uso suponga un abuso del derecho a la identificacién
personal que le confiere el derecho sobre su nombre. De no ser asi, estariamos ante un uso contrario a la buena fe
y, por consiguiente, desleal®.

En palabras del TJUE, el cumplimiento del requisito de lealtad “debe apreciarse teniendo en cuenta, por una parte,
en qué medida el publico interesado o, al menos, una parte significativa de dicho publico, podria entender que el
uso del nombre por el tercero denota un vinculo entre los productos del tercero y el titular de la marca o una
persona autorizada a utilizarla y, por otra parte, en qué medida el tercero deberia haber sido consciente de ello.
Asimismo, otro factor que ha de tenerse en cuenta al realizar esta apreciacion es si se trata de una marca de cierto

13 La base legal de los supuestos referidos se encuentra en el art. 9 LM 2001, intitulado “otros derechos anteriores”; en concreto, en su apdo. 1,
letras a) y b) [“(s)in la debida autorizacién, no podran registrarse como marcas: a) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona
distinta del solicitante de la marca. b) El nombre, apellido, seudénimo o cualquier otro signo que para la generalidad del publico identifique a
una persona distinta del solicitante”] y en su apdo. 2 [“(n)o podran registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudénimo o cualquier otro
signo que identifique al solicitante del registro si los mismos incurren en alguna de las prohibiciones de registro contenidas en el presente
Titulo”].

4 Segtin la terminologia acunada por el profesor Aurelio MENENDEZ en su discurso de entrada en la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislacion (1988, passim).

15 STJUE de 7.1.2004, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. (asunto C-100/02).

16 Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal: BOE, niim. 10, de 11/01/1991 (en lo sucesivo, LCD).

17 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: BOE, num. 315, de 31/12/2009.

18 Entre otros, conectan la exigencia de la buena fe (exart. 4 LCD) con la exigencia de conformidad con las practicas leales en materia industrial
y comercial: FERNANDEZ-NOVOA (2001), pags. 363 y 364, MIRANDA SERRANO (1997), pags. 300y ss.,; LOBATO GARCIA-MIJAN (2002), pags. 581 y ss.;
GALAN CORONA (2008), pags. 604 y 605.
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renombre en el Estado miembro en el que est4 registrada y en el que se solicita su proteccion, y si el tercero puede
aprovecharse de dicho renombre para comercializar sus productos”®.

Junto a lo expuesto, es necesario tener en cuenta que, aunque al regular las limitaciones del derecho de marca, el
legislador contemporaneo ha dejado de exigir expresamente que el tercero no utilice su nombre a titulo distintivo,
es claro que dicho requisito permanece. No es dificil considerarlo implicito en la exigencia de que el
comportamiento sea “conforme a las pricticas leales en materia industrial o comercial”. En consecuencia, sigue
siendo relevante, a los efectos de interpretar la limitacién que aqui se analiza, la determinacién de cudndo hay o
no utilizaciéon del nombre a titulo marcario.

Con un propoésito orientativo —pues no pueden ocultarse las dificultades que se anudan a esta compleja tarea—,
cabria entender que el tercero que quiera inmunizar el uso de su nombre en el trafico frente a un determinado
derecho de exclusiva preexistente, deberia utilizar una marca junto a él. Ademas, seria muy aconsejable que la
marca en cuestion estuviese conformada con caracteres tipograficos muy destacados respecto del nombre, de modo
que fuera ella la dominante y captatoria del interés de los consumidores?.

2.  Nudo: Cambios en la regulacién del uso del nombre en el trafico econémico tras la Directiva
de Marcas de 2015 y el Real Decreto-ley 23/2018 y sus consecuencias sobre la disciplina
marcaria de la denominacién social

2.1. Introduccién y propdsito

Hechas las aclaraciones precedentes, interesa dejar constancia de que el uso del nombre en el trafico econémico
ha pasado a tener una regulaciéon sensiblemente diferente en nuestro Derecho tras el Real Decreto-ley 23/2018, de
21 de diciembre (en lo sucesivo: RDL 23/2018)2!, por el que se incorpora al ordenamiento espafol la Directiva de
marcas 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015 (en adelante: DM 2015)%2.

En efecto, previamente a ese momento, la legislacién marcaria espanola, en correspondencia con el art. 6.1 letra
a) de la Directiva 89/104, de 21 de diciembre de 1988 (en lo sucesivo: DM 1988)%, establecia como limitacion del
derecho de marca la utilizacién en el mercado del “nombre”, sin especificar si con dicho término se aludia sélo al
nombre civil o patronimico, propio de las personas fisicas, o se incluia también el nombre de las personas juridicas
y, muy en particular, las denominaciones sociales, dada la especial relevancia que éstas poseen en el ambito
econdmico.

19 STJUE de 16.11.2004, Anheuser-Busch Inc. (asunto C-245/02); v. también la STJUE de 17.3.2005, Gillette (asunto C-228/03), en la que el TJUE
senala que “(e)l uso de la marca no resulta conforme a las practicas leales en materia industrial o comercial, especialmente cuando: se realiza
de modo que puede inducir a pensar que existe un vinculo comercial entre el tercero y el titular de la marca; afecta al valor de la marca al
obtener indebidamente una ventaja de su caracter distintivo o de su reputacién; desacredita o denigra dicha marca; o el tercero presenta su
producto como imitacion o réplica del producto que lleva la marca ajena”.

20 FERNANDEZ-NOVOA (2001), pags. 366y 367; VANZETTI y DI CATALDO (2018), pag. 203; PORTELLANO DiEZ (1995), pdg. 381; MONTEAGUDO y SALELLES
(1995), pag. 5485; LOBATO GARCIA-MIJAN (2002), pags. 581 y 582, entre otros.

2 Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposicién de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados
y servicios de viaje vinculados: BOE ntiim. 312, de 27/12/2018. Las reformas acometida por este Real Decreto-ley 23/2018 han ido acompanadas
de las modificaciones introducidas, algunos meses mas tarde, por el Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento
para la ejecucion de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio: BOE nim. 103, de
30/4/2019.
22 Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximacion de las legislaciones
de los Estados miembros en materia de marcas (version refundida): DOUE, L 336/1 de 23/12/2015.
% Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados Miembros
en materia de marcas: DOUE, L 040, de 11/02/1988.
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Sin embargo, tras la adaptacién de nuestro Derecho a la DM 2015 llevada a cabo por el antecitado RDL 23/2018, las
cosas han cambiado sustancialmente. Ya no se alude al “nombre” en general, sino que se requiere que el “nombre”
lo sea “de una persona fisica”. Razon por la cual parece estar ya fuera de duda que el uso de la denominacién social
en el trafico econémico no constituye una limitacién del derecho de marca?.

Como se infiere del titulo de este trabajo, el propédsito principal que en €l se persigue —y, por ende, el nudo o parte
principal de su contenido— consiste en analizar este cambio normativo y las consecuencias que de él se derivan
para la disciplina marcaria de la denominacién social. Un asunto al que se refirié expresamente el PreAmbulo del
Anteproyecto de Ley de modificacion parcial de la Ley de Marcas de 2001 (en adelante: LM 2001) en los siguientes
términos:

“En cuanto a los limites del derecho de marca se mantienen los principios generales anteriores, salvo en dos puntos.
El primero de ellos es la supresion del uso inmune en el trafico econémico del nombre comercial o denominacion
social, restringiendo esta libertad de uso sélo al nombre de las personas fisicas y siempre que se haga, como ahora, de
conformidad con las practicas leales en materia industrial y comercial. Este mismo principio esta contenido en la letra
d) del articulo 34.3 de la presente Ley”?S.

Para llevar a cabo el propésito referido, diferenciaré dos etapas en la regulacién de esta materia en nuestro Derecho:
la ya derogada, que se corresponde con el Derecho anterior a la DM 2015 y al RDL 23/2018 [infra, 2.2]; y la vigente,
que trae causa de la entrada en vigor de la DM 2015, orientada principalmente a superar la limitada aproximacion
de los sistemas de marcas de los Estados miembros de la Unidon Europea conseguida por la anterior DM 1988 en
relacién con el registro y la gestion de las marcas, e incorporada a nuestro Derecho a través del referido RDL
23/2018 [infra, 2.3].

En el andlisis de la segunda etapa pondré especial énfasis en destacar cémo la nueva regulacion de este extremo
incorporada a la vigente LM por el RDL 23/2018 representa un avance importante en el reconocimiento de caracter
distintivo a la denominacién social. Y es que con ella el legislador espanol —cierto es que obligado en este caso por
el comunitario europeo—da un paso al frente —a mi juicio, decisivo— en el camino conducente a la
“industrializacién” de la denominacién social, por el que viene transitando ya esta figura societaria desde hace
algunas décadas?.

2.2. La regulacion el uso del nombre en el trafico econémico como limitacién del derecho de marca con
anterioridad a la Directiva de Marcas de 2015 y al Real Decreto-ley 23/2018

Con la finalidad de que la exposicién sea clara —no se olvide, como decia Garrigues, que la claridad ha de ser la
cortesia del jurista—, conviene diferenciar dentro del andlisis de esta primera etapa entre, por un lado, los
materiales normativos [infra, 2.2.a] y, por otro, la interpretacién que de ellos realizaron tanto el TJUE [/nfra, 2.2.b]
como la doctrina y los tribunales espanoles [infra, 2.2.c].

a. Los materiales normativos

24 De hecho, los primeros comentarios de la DM 2015 destacan entre sus novedades el circunscribir la limitacién del uso del nombre en el tréfico
s6lo al nombre de las personas fisicas: GARCIA VIDAL (2016), pag. 6. Es mds, no faltan quienes consideran que ésta es “una de las grandes
novedades” del nuevo sistema de marcas introducido por la DM 2015: CORBERA MARTINEZ (2017), pag. 289. Y lo mismo se constata en los
primeros comentarios de la LM tras las reformas acometidas por el RDL 23/2018: SUNOL LUCEA (2019); FERNANDEZ DEL P0Z0 (2019); entre otros.

% Ministerio de Industria, Energia y Turismo. Oficina Espanola de Patentes y Marcas (OEPM). Anteproyecto de Ley de modificacién parcial de
la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, disponible en http://www.oepm.es

% V. supra, nota 4.
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En el Derecho espanol anterior a la DM 2015 los materiales normativos a tener en cuenta en esta materia
pertenecian a dos leyes de marcas diferentes. Eran, por un lado, el art. 33.1 letra a) LM 1988%" y, por otro, el art. 37
LM 2001, este Gltimo en su redaccién originaria, previa a la entrada en vigor del RDL 23/2018%,

Como se sabe, la promulgacién en nuestro pais de las dos leyes referidas en un espacio no demasiado largo de
tiempo obedeci6 a la precipitacién de nuestro legislador, que se aventuré a promulgar la LM 1988 con pocos dias
de antelacién a la aprobacién de la DM 1988, lo que le impidié incorporar en tu totalidad la normativa
supranacional al ordenamiento espanol®. Esto explica que la LM 1988 naciera aquejada de una “vejez congénita”,
que traté de ser paliada por el legislador en 2001 a través de la promulgacién de una Ley de nueva planta’°.

Aunque el tenor de ambas normas era parecido, cabia apreciar entre ellas algunas diferencias de interés. En
concreto, el art. 33.1 letra a) LM 1988 establecia que “(s)iempre que se haga de buena fe y no constituya uso a titulo
de marca, los terceros podran, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: a) Su
nombre completo y domicilio”3!. Por su parte, el art. 37 LM 2001, en su redaccién inicial —esto es, previa a
diciembre de 2018—, disponia que “(e)l derecho conferido por la marca no permitira a su titular prohibir a terceros
el uso en el trafico econdémico, siempre que ese uso se haga conforme a las prdcticas leales en materia industrial y
comercial- a) de su nombrey de su direccion”*2.

La comparacion de estos dos preceptos permite inferir que fueron dos los cambios principales introducidos por el
art. 37 LM 2001 en la legislacién precedente: 1°) la alusién al “nombre” y no al “nombre completo”, y 2°) el
reemplazamiento de los términos “siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a titulo de marca” por la
expresion “siempre que ese uso se haga conforme a las pricticas leales en materia industrial y comercial”. A mi
juicio, ambos merecen una valoracién positiva. No en vano, con ellos no se hizo otra cosa que acomodar nuestro
Derecho a la DM 1988, cuyo art. 6.1 letra a) establecia que “(e)l derecho conferido por la marca no permitira a su
titular que prohiba a los terceros el uso, en el trafico econémico: a) de su nombrey de su direccién (...) siempre que
este uso se realice conforme a las practicas leales en materia industrial o comercial’*.

Pero, al margen de lo anterior, interesa sobre todo subrayar que la letra del art. 6.1 letra a) DM 1988 parecia admitir
que tan limitacién del derecho de marca podia ser el uso —conforme a la buena fe y, por ende, leal— en el trafico
econdmico del patronimico como de la denominacién social. No en vano, ésta es el nombre de la persona juridica
societaria y, como tal, la expresion denominativa que le sirve para identificarse como sujeto titular de derechos y
obligaciones y centro de imputacion de responsabilidades®.

Se estara de acuerdo en que cuando la redaccién de una norma es clara —como parecia serlo la del art. 6.1 a) DM
1988— es posible invocar—al menos teéricamente— el viejo apotegma latino 7in cl/aris non fit interpretatio. Sin
embargo, no puede desconocerse que esta clasica regla hemenéutica rara vez tiene aplicacién en la practica. Y asi
ocurrié también en este asunto. La claridad de la norma era sélo aparente. En el nimero 7 de las Declaraciones
conjuntas del Consejo y de la Comisién de las Comunidades Europeas, incluidas en el Acta de la reunién del Consejo

2 Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas: BOE nim. 272, de 12/11/1988 (en adelante: LM 1988).
8 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: BOE ndm. 294, de 08/12/2001(en lo sucesivo: LM 2001).

2 Lo que mereci6 la critica de la mejor doctrina: BERCOVITZ ROGRIGUEZ-CANO (1991), pags. 155y ss.; FERNANDEZ-NOVOA (1991), pag. 23; BAYLOS
CORROZA (1993), pags. 807 y ss.; entre otros.

30 En la Exposicién de Motivos LM 2001 puede leerse que con ella se persigue “incorporar a nuestra legislacién de marcas las disposiciones de
caracter comunitario e internacional a que esta obligado o se ha comprometido el Estado espanol”.

51 La cursiva es mia.
52 [bidem.
33 Ibidem.

% Ad ex., v. las definiciones de denominacién social que ofrecen MARINA GARCIA-TUNON (1991), pags. 210 y ss.; MIRANDA SERRANO (1997), pags.
117 y ss.; MENENDEZ y VAQUERIZO (2007), pags. 127 y ss.; CABANAS TREJO (2018.b), pags. 1y ss.; CASADO NAVARRO (2019), pags. 97 y ss.
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en la que se aprobd la DM 1988, se aludia expresamente a cémo debia interpretarse el término “nombre” a los
efectos del art. 6.1 letra a) DM 1988%°. En concreto, se afirmaba alli sin ambages que, a juicio del Consejo y de la
Comisidn, “/os términos de su nombre que figuran en la letra a) [del art. 6.1 DM 1988] sdlo son aplicables a las
personas fisicas”®.

A lavista del contenido de estas Declaraciones conjuntas, la exégesis del art. 6.1 letra a) DM 1988 era mas compleja
de lo que aparentemente parecia. El intérprete tenia que decidir si debia prevalecer el tenor literal de la norma y
su genérica alusiéon al término “nombre”, comprensivo de los patronimicos (personas fisicas) y de las
denominaciones sociales (personas juridicas), o, por el contrario, habia de acogerse la interpretacién mads
restrictiva contenida en las referidas Declaraciones conjuntas, que dejaban extramuros del vocablo “nombre” a las
denominaciones de los entes colectivos®’.

A favor de la segunda opcién interpretativa cabia invocar la existencia de casos singulares en los que el TJUE habia
reconocido utilidad a determinadas Declaraciones conjuntas del Consejo y de la Comision para fundamentar la
interpretacion de ciertas normas juridicas, siempre que no fuesen empleadas con la finalidad de colmar verdaderas
lagunas legales. Ahora bien, este dato no tenia que conducir irremediablemente a sostener que el término
“nombre”, exart. 6.1 letra a) DM 1988, abarcaba sélo el patronimico de las personas fisicas. Sobre todo, a la vista
de que en otros casos el Alto Tribunal europeo no habia dudado en prescindir por completo del contenido de ciertas
Declaraciones conjuntas a la hora de interpretar otros términos también incluidos en normas comunitarias3s.

Ademas, la publicacion de las Declaraciones conjuntas sobre la DM de 1988 en el Diario Oficial de la Oficina de
Armonizacién del Mercado Interior (OAMI) fue precedida de una advertencia general insertada en su Preambulo,
donde se indicaba con claridad que, al quedar dichas Declaraciones fuera del texto legal, su contenido en modo
alguno podia prejuzgar la interpretacién de la DM 1988 que en su dia llevara a cabo el TJUE.

Por otra parte, como argumento favorable a la primera solucion interpretativa —la que entendia incluida dentro
del término “nombre” a la denominacién social— cabia alegar también el iter seguido por los trabajos
prelegislativos conducentes a la DM 1988. Y es que mientras la Propuesta de DM presentada por la Comision al
Consejo el 1 de diciembre de 1980 utilizaba el término “nombre patronimico” (nom patronymique)*®, en cambio,
la Propuesta modificada de DM que vio la luz en 1985 empleaba sélo el vocablo “nombre” (nom)*'. No parece dificil
interpretar este cambio normativo. Con su consumacion el legislador europeo no hizo sino rechazar los términos
“nombre patronimico” por entenderlos excesivamente restrictivos, con la intencién de dar también cobijo en la
norma al nombre de las personas juridicas (especialmente a las denominaciones sociales)*2.

% Diario Oficial de la OAMI, 1996, p4gs. 606y ss.

% Jbidem, la cursiva es mia. Por otra parte, idéntica afirmacion figuraba en el punto 8° de las Declaraciones conjuntas del Consejo y de la
Comision relativas a la aprobaciéon del Reglamento de la Marca Comunitaria (en adelante, RMC), en lo que concierte al art. 12 de este
Reglamento: v. Diario Oficial de la OAMI, 1996, pags. 612 y ss.

57 GARCIA VIDAL (2000), pags. 131 y ss., aborda este asunto en profundidad; mas recientemente, le presta también atencién —siguiendo en gran
medida al anterior— CORBERA MARTINEZ (2017), pags. 272 y ss.

% Como, por ejemplo, los que conforman la expresiéon “riesgo de asociacién” en el dmbito de la DM 1988. Y es que, pese a que en las
Declaraciones conjuntas del Consejo y de la Comision relativas a la DM 1988 se decia expresamente que “el riesgo de asociacidn es un concepto
que en especial ha sido desarrollado en la jurisprudencia del Benelux”, ello no impidi6 al TJUE (en el conocido “caso Sabel”) decantarse por un
concepto de “riesgo de asociacién” contrario precisamente a la interpretacién seguida en el Benelux, separdndose asi de lo indicado por el
Consejo y la Comisién en las mencionadas Declaraciones conjuntas. Al respecto: GARCIA VIDAL (2000), pags. 61 y 62; también: FERNANDEZ-
NovOA (1997), pags. 23y ss.

3 En concreto, se decia alli que “como las declaraciones del Consejo y de la Comision cuyo texto figura a continuacién no forman parte
integrante del texto legal, no prejuzgan la interpretacion de este tltimo por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”.

“0JOCE, C 351, de 31/12/1980.
“'JOCE, C 351, de 31/12/1985.

42 CERDA ALBERO (1996), pag. 7004; MIRANDA SERRANO (1997), pags. 344, nota 176; GARCIA VIDAL (2000), pag. 132.
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En esta misma direccién, hay otro argumento que no debe obviarse. Me refiero a que la elaboracién de la DM 1988
estuvo fuertemente inspirada en la Ley alemana de Marcas de 1936, que en su pardgrafo decimosexto mencionaba
expresamente a la denominacion social como una de las limitaciones al ejercicio del derecho de exclusiva del titular
de la marca®’.

Finalmente, se ha de tener en cuenta que la Ley Uniforme del Benelux —que entr6 en vigor el 1 de enero de 1971—
regul6 esta materia en sentido inverso a cémo lo hizo la referida Ley germana*.. En concreto, su art. 2.2 —
precedente en el Derecho comparado del que mads tarde seria el art. 6.1 a) DM 1988— aludia de forma expresa a los
apellidos, obviando toda referencia a la denominacién social*®. Su tenor, en concreto, era el siguiente: “El titular
de una marca constituida por un apellido no puede oponerse a que sus homénimos usen su apellido a fin de
identificarse, siempre que dicho uso no adopte el aspecto de una marca”“®.

A la vista de lo expuesto, facilmente se comprueba que la interpretacion del término “nombre” tras la entrada en
vigor de la DM 1988 se presenté como una cuestion abierta, susceptible de ser interpretada de forma no univoca
en los distintos ordenamientos de los Estados integrantes de la Unidon Europea*’. Al menos, asi lo fue hasta el
momento en que se pronunci6 expresamente sobre ella el TJUE.

b. La interpretacion del TJUE

El primer pronunciamiento del TJUE sobre este asunto parecia que iba a llegar de la mano de la sentencia de 16 de
septiembre de 2004, resolutoria del conflicto suscitado entre Nichols plcy Registrar of Trade Markz. No en vano,
una de las cuestiones prejudiciales que desencadenaron esta resolucién (la 52, en concreto) giraba sobre el alcance
de la limitaciéon marcaria relativa al uso del nombre en el trafico econémico. Sin embargo, el TJUE omitié entrar en
dicha materia en este caso. A su juicio, era innecesario a la vista de la respuesta que se daba en la sentencia a la 42
cuestion prejudicial“®.

Es cierto, sin embargo, que al referirse al art. 6.1 letra a) DM 1988, el TJUE aludié en esta sentencia a los “operadores
cuyo nombre sea idéntico o similar a la marca registrada”, reemplazando el término “personas”, que era el
normalmente utilizado, por el de “operadores”. Este dato ha sido interpretado por la doctrina en el sentido de que ya
en esta resolucién el Alto Tribunal europeo parecia apuntar su opinién favorable a incluir a la denominacién social
dentro del término “nombre” empleado por las normas reguladoras de las limitaciones marcarias. El argumento que se
ha esgrimido en esta direccién estriba en que el vocablo “operador” (rectius, operador econémico) comprende tanto a
los empresarios individuales (personas fisicas) como a los sociales (personas juridicas)*.

En rigor, el primer pronunciamiento del TJUE sobre la cuestién que aqui interesa lleg6 s6lo dos meses mas tarde,
el 16 de noviembre de 2004, con la sentencia del caso Anheuser-Busch Inc. En esta resolucion, ciertamente, el Alto

43 A propésito del art. 12 RMC (intitulado “limitacién de los efectos de la marca comunitaria”): TATO PLAZA (1996), pdgs. 145 y ss., a quien mds
tarde sigue CORBERA MARTINEZ (2017), pag. 278.

44 La Ley Uniforme del Benelux constituye un anexo del Convenio del Benelux en materia de marcas, cuya firma tuvo lugar en Bruselas el 19 de
marzo de 1992. Su entrada en vigor se pospuso al 1 de enero de 1971. Su texto puede consultarse en La Propieté industrielle (1969), nim. 85,
pags. 323y ss.

45 MIRANDA SERRANO (1997), pag. 321.
4 Traduccion segin LOPEZ GOMEZ (1978), pag. 455 (nota 19).

47 En Italia, por ejemplo, hubo evidentes discrepancias sobre la interpretacién de este extremo, tanto en los tribunales de justicia como en la
doctrina, donde no faltaron los partidarios de entender que la norma sdlo se referia a los nombres de las personas fisicas (como RICOLFI), frente
a quienes consideraban que comprendia también los nombres de las personas juridicas (como GIOIA): VANZETTI (2013), pag. 443. En Reino Unido,
sin embargo, los tribunales se inclinaron por considerar aplicable la limitacién marcaria del uso del nombre en el trafico a las denominaciones
sociales (al entender que tan “nombre de la persona” es el nombre civil como la denominacién social): CORBERA MARTINEZ (2017), pags. 185y
ss. Solucion distinta fue, en cambio, la acogida en Alemania, donde se optd por interpretar el término “nombre” a estos efectos como
comprensivo Unicamente del patroninimo o nombre civil: REY-ALVITE VILLAR (2012-13), pag. 531.

48 STJUE, de 16.9.2004, Nichols pic c. Registrar of Trade Markz (asunto C-404/02).

4 FERNANDEZ-NOVOA (2004), pag. 458; CORBERA MARTINEZ (2017), pags. 279 y 280.
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Tribunal europeo se manifest6 partidario de incluir a la denominacién social dentro de la nocién de “nombre”
utilizada por el art. 6.1 letra a) DM 1988. El argumento principal utilizado por el 6rgano jurisdiccional consistié en
entender que lo afirmado por el Consejo y la Comision en sus Declaraciones conjuntas acerca de la DM 1988 sdlo
podia tener relevancia y alcance juridico si figurase de algtin modo en el texto de la DM, lo que, sin embargo, no
acontecia en este caso. Razén por la cual admitié que el vocablo “nombre” —exart. 6.1 letra a) DM 1988— abarcaba
tanto el patronimico (persona fisica) como la denominacién social (persona juridica)*.

Especial relevancia revisten en el extremo que aqui interesa los apartados 77 a 80 de esta STJUE: “77. Pues bien, por lo
que se refiere a la Comunidad, dicha excepcion esta prevista en el articulo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104
que, en esencia, permite que el tercero utilice el signo para indicar su nombre o su direccién, siempre que este uso se
realice conforme a las practicas leales en materia industrial o comercial. 78. Es cierto que el Consejo de la Union
Europea y la Comisién de las Comunidades Europeas hicieron una declaracion conjunta, que consta en el acta del
Consejo en que se adopt6 la Directiva 89/104, segtin la cual dicha disposicién s6lo se refiere al nombre de las personas
fisicas. 79. Sin embargo, la interpretacién que da una declaraciéon de esta indole no puede ser acogida cuando su
contenido no figure de algiin modo en el texto de la disposicion de que se trate, y no tenga, por consiguiente, ningtn
alcance juridico. Por otra parte, el Consejo y la Comisién reconocieron expresamente esta limitacién en el predmbulo
de su declaracién, segin el cual «como las declaraciones del Consejo y de la Comisién cuyo texto figura a continuaciéon
no forman parte integrante del texto legal, no prejuzgan la interpretacion de este dltimo por el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas» (...). 80. Pues bien, /a importante restriccion del concepto de «<nombre» que resulta de la
declaracion citada en el apartado 78 de la presente sentencia no figura en el texto del articulo 6, apartado 1, letra a),
de la Directiva 89/104. Por tanto, dicha declaracion no tiene alcance juridico™'.

En la misma direccién se manifesté algunos anos mds tarde el TJUE en el asunto Céline SARL c. Céline SA. En
concreto, en esta nueva resolucién el Alto Tribunal recurrié expresamente a la STJUE del caso Anheuser-Busch Inc
para justificar que, a su juicio, era claro que cuando el art. 6.1 letra a) DM 1988 utilizaba el término “nombre”, lo
hacia con la intencién de incluir a los nombres de las personas tanto fisicas (patronimicos) como juridicas
(denominaciones sociales)®2.

En este asunto, en concreto, el Tribunal de Apelacién de Nancy deseaba saber si, a juicio del TJUE, el derecho de
exclusiva “puede ser ejercitado por un comerciante, que ha registrado un nombre como marca denominativa para
determinados bienes, frente a otro comerciante que, sin el consentimiento del titular, ha adoptado el mismo nombre
como denominacién social y rétulo para un establecimiento que comercializa bienes de la misma naturaleza”>.
Especial interés revisten los apartados 29 a 31 de la sentencia que resuelve esta cuestion prejudicial: “29. Segtin una
jurisprudencia reiterada, incumbe al Tribunal de Justicia proporcionar al érgano jurisdiccional remitente todos los
elementos de interpretacion pertenecientes al ambito del Derecho comunitario que puedan permitirle resolver el
asunto que le ha sido sometido, aun cuando no haya hecho referencia a ellos al formular sus cuestiones (sentencia
Adam Opel, antes citada, apartado 31 y jurisprudencia que alli se cita). 30. A este respecto, procede recordar que, a
tenor del articulo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva, el derecho conferido por la marca no permitira a su titular que
prohiba a los terceros el uso, en el trafico econémico, de su nombre y de su direccidn, siempre que este uso se realice
conforme a las practicas leales en materia industrial o comercial. 31. E/ Tribunal de Justicia ha declarado que dicha
disposicion no se limita a los nombres de las personas fisicas (sentencia Anheuser-Busch, antes citada, apartados 77 a
80)”%4,

La interpretacion del TJUE es expuesta de forma meridianamente clara en el fallo de esta dltima sentencia. El Alto
Tribunal europeo admite en él de modo expreso la posibilidad de que el uso en el trafico econémico de una
denominacion social resulte amparado por la limitacién del derecho de marca del art. 6.1 letra a) DM 1988; siempre,

0 STJUE 16.11.2004, Anheuser-Busch Inc. (asunto C-245/02), comentada entre nosotros por GARCIA VIDAL (2009), pags. 77 y ss.
5! Ibidem; 1a cursiva es mia.

52 STJUE de 11.9.2007, Céline (asunto C17/06).

53 Apdo. 2 de las Conclusiones del Abogado General Sharpston, de 18.1.2007, sobre el asunto C17/06, Céline.

54 La cursiva es mia.
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como es natural, que respete las exigencias legales, esto es, sea realizado de conformidad con las practicas leales
en materia industrial o, si se prefiere, con lealtad a los intereses del titular de la marca prioritaria.

Segtin el fallo, en efecto: “La utilizacién, por un tercero que no ha sido autorizado, de una denominacién social, nombre
comercial o rétulo de establecimiento idéntico a una marca anterior, en el marco de una actividad de comercializacién
de productos idénticos a aquellos para los que dicha marca fue registrada, constituye una utilizacién que el titular de
la referida marca puede prohibir en virtud del articulo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo,
de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros
en materia de marcas, si se trata de una utilizacién para productos que menoscaba o puede menoscabar las funciones
de la marca. S7 éste es el caso, el articulo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 tinicamente puede obstaculizar
tal prohibicion si la utilizacion por un tercero de su denominacion social o de su nombre comercial se hace conforme
a las prdcticas leales en materia industrial o comercial’®.

c. La interpretacion de la doctrina y la jurisprudencia espanolas

Concretados los materiales normativos sobre la limitacion marcaria del uso del nombre en el trafico vigentes con
anterioridad a la entrada en vigor de la DM 2015 y el modo en que fueron interpretados en su dia por el TJUE, es
ahora el momento de exponer la interpretacién que de ellos realizaron tanto la doctrina cientifica [infra, a)] como
los tribunales espanoles [infia, b)].

a) Doctrina

Durante la vigencia de la LM 1988 no faltaron los autores partidarios de entender que, pese a la amplitud e
inconcrecion del término “nombre” empleado por el legislador espafiol [art. 33.1 letra a) LM 1988] y comunitario
[art. 6.1 letra a) DM 1988], se hacia necesario diferenciar entre el nombre patronimico (persona fisica) y la
denominacion social (persona juridica), con la finalidad de interpretar que sélo la utilizacion del primero en el
trafico econdémico era susceptible de constituir una verdadera limitacion del derecho de marca. Aunque se traté de
una postura minoritaria, existieron quienes la defendieron de forma abierta y sin ambages. Pero no siempre con
una misma argumentacion.

En concreto, hubo quien la fundamenté en el cardcter distintivo que es inherente a la denominacién social, por
tratarse de un nombre preordenado desde el principio y hasta el final a la realizacion de actividades empresariales
de cara al mercado. Lo anterior se reforzaba, ademas, con otro relevante argumento relativo al principio de libertad
de eleccidn, inspirador de las normas reguladoras de su composicion. Sobre la base de esta doble argumentacion,
se distinguia nitidamente la denominacién social del nombre civil o patronimico. A diferencia de la primera —se
decia—, el segundo es el nombre utilizado por la persona fisica en todas las facetas de la vida y no sélo en la
econOmica. Ademas, su formaciéon o composicién no esta presidida por un principio de libertad, sino que viene
impuesta por la ley mediante el cumplimiento de reglas imperativas®.

El desarrollo de estas ideas condujo a esta doctrina a concluir que la regla limitativa del derecho de marca contenida
en el art. 33.1 letra a) LM 1988 no perseguia sino resolver el conflicto entre el derecho de utilizacién exclusiva que
un sujeto ostenta sobre un signo compuesto por su nombre patronimico (o el de un tercero que le presté la debida
autorizacion para ello) y el derecho de otro sujeto (rectius, persona fisica) a identificarse en el trafico econémico a
través de su nombre civil. Siempre, como es natural, que esta identificaciéon fuese realizada con lealtad a los
intereses del titular del signo distintivo prioritario, esto es, de conformidad con las exigencias derivadas de la buena

55 Ibidem.

56 MIRANDA SERRANO (1997), pags. 323 y ss.
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fe y, por tanto, con una finalidad licita, ajena a la confusién concurrencial y al aprovechamiento de la reputacion
ajena®’.

Algunos anos después, otra doctrina se pronuncié sobre esta misma cuestion en una direccién idéntica a la anterior,
pero con una argumentacion diversa que tenia su punto de partida en el analisis de la verdadera naturaleza juridica
de las limitaciones del derecho de marca reguladas por la ley. Desde esta perspectiva, se ponia de manifiesto que
dichas limitaciones, lejos de constituir verdaderas excepciones al caracter absoluto del derecho de exclusiva,
estaban conectadas intrinsecamente a su propia estructura. Constituian, en rigor, limites estructurales del derecho
sobre la marca. De donde se extraia una consecuencia relevante: que los supuestos recogidos en la ley como
limitaciones marcarias iban referidos en todos los casos a usos realizados a titulo diverso del de marca. Razén por
la cual no entraban dentro del jus prohibendireconocido al titular del distintivo prioritario®®.

Con apoyo en esta interpretacién, esta otra doctrina entendia que el art. 33.1 letra a) LM 1988 no representaba una
excepcion al derecho de marca, en la medida en que s6lo abarcaba usos realizados en funcién no distintiva. Y esto
le servia de base para sostener que el verdadero obstaculo para admitir que las denominaciones sociales entraban
dentro del término “nombre” utilizado por el art. 33.1 letra a) LM 1988 residia en el caricter distintivo que es
siempre inherente a su uso en el trafico econdmico. Y es que —se concluia— si fuera posible realizar un uso no
distintivo de la denominacién social, dicho uso no afectaria al signo previo y, en consecuencia, no existiria
obstaculo alguno para entender que el vocablo “nombre” —ex art. 33.1 letra a) LM 1988— abarcaba también a la
denominacién social®’.

Ahora bien, mientras estuvo en vigor la LM 1988, fue muy minoritaria en nuestra doctrina la opcién de diferenciar
el nombre patronimico de la denominacién social, con la finalidad de excluir el uso de la segunda en el trafico
econémico de las limitaciones marcarias®. La mayoria de los autores que analizaron este asunto se manifestaron
partidarios de entender que la invocacion al “nombre” realizada por estas normas comprendia indistintamente el

5T Ibidem, pags. 345 a 348; en la pag. 347 (nota 178) de esta obra se pone de manifiesto como sorprendia que la conclusion a la que alli se llegaba
[discriminar entre el nombre civil o patronimico y la denominacion social a los efectos de interpretar la limitacién del derecho de marca del art.
33.1 letra a) LM 1988] no habia sido ni siquiera apuntada o esbozada (y mucho menos aceptada) por la doctrina espafnola hasta ese momento,
con la Uinica excepcién (cierto es que relativa) de PARICIO SERRANO (1995), pags. 2807 y 2808, quien se habia limitado a senalar que, a su juicio,
no podia equipararse la denominacién social objetiva a la subjetiva a los efectos de concretar el alcance de la limitacién marcaria del art. 33.1
letra a) LM 1988.

58 GARCIA VIDAL (2000), passim, aunque especialmente, pags. 25 y ss.; mas tarde, conformes con esta interpretacién: GALAN CORONA (2008), pag.
603; LEMA DEVESA (2013), pdg. 11; MONTEAGUDO MONEDERO (2002), pags. 213 y 214; CORBERA MARTINEZ (2017), pag. 297, entre otros. Cierto es,
no obstante, que el TJUE ha zanjado el asunto de la naturaleza juridica de las limitaciones marcarias en sentido distinto, al reconocer que
pueden invocarse “aunque se trate de un uso comprendido en el articulo 5, apartado 1, de dicha Directiva que, de entrada, el titular de la marca
podria prohibir en virtud de los derechos exclusivos que le confiere dicha norma”: asi la STJUE, de 16.11.2004, Anheuser-Busch Inc. (asunto C-
245/02) y, en la misma direccién, la STJUE de 7.1.2004, Geroisteiner Brunnen GmbH & Co. (asunto C-100/02), y la STJUE de 11.9.2007, Céline
(asunto C17/06). Por tanto, segun el parecer del TJUE, las limitaciones marcarias se presentan como auténticas excepciones al jus prohibend;.

59 GARCIA VIDAL (2000), pags. 138 y 139; IDEM (2002), pags. 337 y ss.
% Cierto es que, junto a la doctrina citada en las notas precedentes (MIRANDA SERRANO y GARCIA VIDAL), cabe también incluir, dentro de esta
postura doctrinal minoritaria, a algin otro autor. Este es el caso de CERDA ALBERO (1996), pags. 6978 y ss., para quien todo uso de una

denominacion social constituye un uso en concepto de nombre comercial, en la medida en que se realiza por la sociedad con la finalidad de
lograr su identificacién en el ejercicio de su actividad empresarial.
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patronimico y la denominacién social®'. Los argumentos esgrimidos en apoyo de esta otra tesis mayoritaria fueron
heterogéneos. En sintesis, pueden concretarse en los siguientes®*:

1°) El interés del ente colectivo —muy similar al de la persona fisica— a utilizar su nombre (rectius, denominaciéon
social) en el mercado a fin de lograr su identificacién personal como sujeto titular de derechos y deberes y centro
de imputacién de responsabilidades, de conformidad con la tesis —muy arraigada en nuestra tradicién juridica—
que equipara la denominacion social de la persona juridica societaria con el nombre civil de la persona fisica.

22) La vieja regla hermenéutica segiin la cual “donde la ley no distingue, tampoco nosotros debemos hacerlo” (ubi
lex non distinguit, nec nos distinguere debemus), muy adecuada para ser aplicada a este asunto, por cuanto que
las normas juridicas hablaban de “nombre” a secas vy, en rigor, tan nombre es el patronimico para la persona fisica
como la denominacién social para la juridica.

3°) La linea jurisprudencial —cierto es que minoritaria— que abri6 el Tribunal Supremo (en lo sucesivo: TS) con el
enjuiciamiento del caso “Hernidndez Pérez Hermanos, S.A.”, donde no vio impedimento alguno para que una
sociedad pudiera seguir usando su denominacién social en el tréfico, pese a ser confundible con un signo distintivo
prioritario, siempre que el uso fuese realizado a titulo de denominacién social y no de distintivo empresarial. Como
se verd mas adelante, esta linea jurisprudencial fundamenté en gran medida su razonamiento juridico en
interpretar la invocacién al “nombre” realizada por las normas reguladoras de las limitaciones del derecho de marca
[arts. 33.1 letra a) LM 1988 y 37 letra a) LM 2001] como comprensiva también de la denominacién social®.

Pero, una vez aprobada la LM de 2001, el verdadero refrendo de la tesis doctrinal mayoritaria a la que me refiero
lleg6 de la mano de la interpretacion que el TJUE realiz6 del art. 6.1 letra a) DM 1988, en los términos mads arriba
expuestos: casos Anheuser-Busch Incy Céline SARL c. Céline SA. En efecto, tras estos pronunciamientos judiciales
dejaron de existir discrepancias en nuestra doctrina acerca de la inclusién de las denominaciones sociales dentro
de la nocién de “nombre” utilizada por la norma reguladora de las limitaciones marcarias: el art. 37 letra a) LM
2001,

Se afirmaba asi, en la direccion seguida por el TJUE, que pese a no poder desconocerse que el ordenamiento juridico
protege con mas rigor el nombre de las personas fisicas que el de las juridicas y que son mas relevantes los intereses

¢! Ejemplificativas de esta posicién doctrinal mayoritaria son las siguientes palabras de FERNANDEZ-NOVOA (1995), pag. 216 [que, aunque a
proposito del art. 12 RMC, valen también, mutatis mutandis, para el art. 6.1 letra a) DM 1988 y el art. 33.1 a) LM 1988]: “las sociedades
mercantiles podrén, en principio, usar en el trafico econémico su razén o denominacidn social”, pues mediante esta limitacién “se protege el
legitimo interés de los operadores econémicos a emplear los medios identificadores de su personalidad” [més tarde, sin embargo, este autor
cambiaria de opinién, al entender que sélo el uso en el trafico del nombre de la persona fisica podia constituir una verdadera limitacién del
derecho de marca en sentido legal: v. FERNANDEZ-NOVOA (2001), pags. 364 y 365]. Igualmente, representativas de esta forma de interpretar la
cuestion que se analiza son las consideraciones que realiza BOTANA AGRA (1996), pag. 1607 y ss., quien sostiene que la libertad de uso del nombre
exart. 33.1 a) LM 1988 “se extiende tanto a las personas naturales como a las personas juridicas y, en consecuencia, bajo la expresion nombre
completohay que considerar incluidos el nombre patronimico y la denominacién social”. Sin duda, pesé bastante en esta doctrina mayoritaria
el modo en que se resolvié un conflicto entre una denominacién social y un signo distintivo en la STS, 12, de 21.10.1994, dictada en el caso
“Hernadndez Pérez Hermanos, S.A.”, (a la que se aludird infra). En efecto, quienes valoraron positivamente esta solucion judicial (segtn la cual
tan limitacion del derecho de marca puede ser el uso en el trafico econémico del nombre patronimico como de la denominacién social)
entendieron que el vocablo “nombre” utilizado por el art. 33.1 a) LM 1988 comprendia no sélo el nombre civil sino también la denominacién
social: MONTEAGUDO Yy SALELLES (1995), pags. 5485 y ss.; PORTELLANO DIEZ (1995), pags. 378 y ss.; GARCIA-CRUCES (1995), pags. 503 y ss.; MARTIN
ARESTI (1997), pags. 474 y ss.; entre otros.

62 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (2002), pag. 247; FERRANDIZ GABRIEL (2003), pag. 299; MARQUEZ LOBILLO (2009), p4g. 494; CORBERA MARTINEZ
(2011), pag. 352; GALACHO ABOLAFIO (2013/14), pag. 204; ALFARO AGUILA-REAL (2015), passim., entre otros.

% Insisten en ello, ad ex., CORBERA MARTINEZ (2011), pags. 341y ss.; iDEM (2017), pags. 285 y ss.; GARCIA VIDAL (2001), pags. 66 y ss.

% Tlustra muy bien este sentir doctrinal LEMA DEVESA (2013), pag. 8, cuando afirma: “En punto al problema de si este nombre abarca tanto a las
personas fisicas como juridicas, el Consejo y la Comision Europea han sefialado que se refiere a las personas fisicas. Sin embargo, la
jurisprudencia del TJUE no es partidaria de esta interpretacion (...). La doctrina espafiola mantiene que las personas juridicas también pueden
beneficiarse de la excepcion recogida en el art. 37 de la LM. A mi entender, si solo pudiesen acogerse a esta limitacién los empresarios
individuales, se estaria discriminando a los empresarios sociales”.
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ligados al primero que los conectados con el segundo, ello no impedia entender que ambos podian beneficiarse de
la limitacion del art. 37 letra a) LM 2001. Sobre todo, a la vista de que la literalidad del art. 6.1 letra a) DM 1988
llevaba a esta interpretacién y de que éste habia sido el sentido que el TJUE habia otorgado al término “nombre”
empleado por dicho precepto®.

Sobre la base de la argumentacién expuesta, la conclusién a la que llegaban mayoritariamente nuestros autores no
era otra que la admision de denominaciones sociales confundibles con signos distintivos prioritarios. Siempre —
anadian— que fuesen usadas en el trafico mercantil en concepto de denominaciones sociales en sentido propio,
esto es, como instrumentos identificadores de los entes societarios, y, por tanto, sin finalidad distintiva. Y es que
si fueran utilizadas a titulo distintivo, dichos usos no estarian amparados por la limitacién marcaria del art. 37 LM
2001, al generar confusiéon concurrencial y suponer un aprovechamiento de la reputacion ajena y, en suma, al no
poder ser considerados respetuosos con las practicas leales en materia industrial o comercial®.

b) Jurisprudencia

La jurisprudencia relativa al uso del nombre en el trafico econémico como limitacion del derecho de marca estuvo
en gran medida conectada a la resolucion de conflictos entre denominaciones sociales y signos distintivos
prioritarios, originados por la incomunicacién normativa y registral existente en nuestro ordenamiento —
especialmente con anterioridad a la entrada en vigor de la LM 2001 — entre la normativa societaria reguladora de
las denominaciones sociales y la marcaria que disciplina los signos distintivos de la empresa®’.

Esta incomunicacion era facilmente constatable. Desde la dptica del Derecho de sociedades, nada impedia a una
sociedad adoptar como denominacién social una expresiéon denominativa idéntica o semejante a la que conformaba
un signo distintivo previo, toda vez que la expresién denominativa constitutiva del distintivo empresarial en
cuestion se consideraba disponible para ser utilizada y registrada como nombre social.

Asi se desprendia [y sigue haciéndolo, con la salvedad de lo dispuesto en la disposicion adicional (DA) 14 LM 2001 a
la que mas adelante aludiré] de la normativa reguladora de la denominacién social en el Reglamento del Registro
Mercantil (en adelante, RRM)®; en concreto, de la imposibilidad legal de acceder a la seccién de denominaciones del
Registro Mercantil Central predicable de los signos distintivos en sentido estricto (con la excepcién de la denominacién
de origen, que merece la consideracion de distintivo pero en sentido amplio) [arts. 407, 396 y 397 RRM]. Es més [con
anterioridad a la vigencia de la referida DA 14?], dichos signos, ni siquiera cuando eran notorios o renombrados, podian
de ser tenidos en cuenta por los Notarios y Registradores mercantiles a los efectos de rechazar la autorizaciéon o
inscripcion registral de la sociedad cuya denominacion social pudiera ser confundible con ellos (art. 407.2 RRM)%°.

5 GALAN CORONA (2008), pag. 606. Cierto es que, de forma aislada, no falté quien, al comentar el art. 9 LM 2001, sostuvo que con dicho precepto
nuestro legislador rechazé la equiparacién de la denominacién social al nombre civil, lo que le llevé a limitar el sentido del vocablo “nombre”
del art. 37 a) LM 2001 s6lo al nombre civil: CURTO POLO (2008), pags. 289 y ss.

% Entre otros: BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (2002), pags. 247 y ss.; FERRANDIZ GABRIEL (2003), pags. 299 y ss.; CABANAS TREJO (2006), pags. 128 'y
129, nota 184; MARQUEZ LOBILLO (2009), pags. 494 y ss.; CORBERA MARINEZ (2011), pags. 341 y ss.; GALACHO ABOLAFIO (2013/14), pags. 204 y ss.;
ALFARO AGUILA-REAL (2015), passim. En palabras de CORBERA4, es claro que “cuando el art. 6.1 a) DM 1989 habla de nombre, también se refiere a
las denominaciones sociales como nombre por el que se identifican las empresas, interpretacién que también debe presidir el alcance del art.
37 a) de nuestra Ley de Marcas” (pag. 356). Sin embargo, como no hay regla sin excepcién, hubo también quien se separé de este sentir doctrinal
mayoritario para entender que la limitacién marcaria que se analiza no era de aplicacién al nombre de las personas juridicas, con fundamento
en que “el nombre de las personas fisicas viene impuesto por las reglas de la filiacién, mientras que en las personas juridicas es elegido por los
interesados”: LOBATO GARCIA-MIJAN (2002), pag. 582.

7 Ampliamente al respecto: MIRANDA SERRANO (1997), pags. 142y ss. (en especial, pags. 182y ss.); v. también BERCOVITZ RODRIGUEZ CANO (2002),
pags. 9y ss.; MENENDEZ y VAQUERIZO (2007), pags. 175y ss.; CASADO NAVARRO (2019), pags. 315 y ss.; entre otros. Cierto es que la LM 2001 mitigd
en cierta medida esta incomunicacién, aunque sin acabar con ella: MIRANDA SERRANO (2003), pags. 109y ss., y (2007), pags. 9y ss. Mas adelante,
al analizar el proceso de industrializacién de la denominacion social, me referiré a las limitaciones de las medidas instauradas en su dia por la
LM 2001.

% Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil: BOE, nim. 184, de 31/07/1996.

% Téngase en cuenta, en este sentido, que en el art. 407 RRM se habla de denominaciones de entidades de notorio conocimiento, y los signos
distintivos en modo alguno encajan en dicha expresion: MIRANDA SERRANO (1997), pags. 197 y 198 y (2002), pag. 343; GARCIA VIDAL (2001), pag.
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Lo mismo —pero en sentido inverso— acontecia desde la perspectiva del Derecho de marcas. Los signos distintivos
de la empresa podian acceder a su Registro —la OEPM— siempre que no fueran confundibles con otros signos
previamente registrados. De ahi que no existiera ningin obstaculo legal a la inscripcién en la OEPM de una
expresion denominativa —en concepto de distintivo empresarial— idéntica o notoriamente semejante a la que
constaba previamente inscrita en el Registro Mercantil como denominacién social.

Es verdad que el art. 13.b) LM 1988 establecia la prohibicién de registrar como marca el nombre civil (u otro nombre),
los apellidos y el seudénimo de una persona distinta del solicitante de la marca sin contar con la debida autorizacion.
Mas no menos cierto es también que dicha norma —rectamente interpretada— sélo abarcaba los nombres y demds
elementos de identificacién de las personas fisicas, pero no las denominaciones sociales’. Y lo mismo hizo mas tarde
el art. 9.1 LM 2001, que impide registrar como marca, a no ser que se cuente con la oportuna autorizacion, el nombre
civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante, asi como el nombre, apellido, seudénimo o
cualquier otro signo que para la generalidad del publico identifique a una persona distinta del solicitante. Cierto es que
este dltimo precepto (art. 9 LM 2001) se refiere expresamente a la denominacién social en su apdo. ¢) —que, no en
vano, es una de las primeras normas que confiere relevancia distintiva a esta figura societaria—, al disponer que no
podra registrarse como marca “la denominacién o razén social de una persona juridica que antes de la fecha de
presentacion o prioridad de la marca solicitada identifique en el trafico econdmico a una persona distinta del
solicitante”). Baste ahora sélo con apuntar esta norma. De ella me ocuparé mas adelante al abordar el proceso de
industrializacién de la denominacién social.

El fundamento juridico de esta incomunicacion ha de residenciarse en las relevantes diferencias conceptuales y
funcionales que nuestro legislador ha venido apreciando histéricamente entre las denominaciones sociales y los
distintivos empresariales. Cierto es que con la relevante excepcién (en lo que atane singularmente a la figura del
nombre comercial) que representan los anos de vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo:
EPI) de 19297!, durante los cuales existié una fuerte confusion legal, jurisprudencial y doctrinal entre el nombre
comercial del empresario colectivo y la denominacion social’. Ahora bien, al margen de este periodo de no clara
diferenciacion entre nombres sociales y comerciales (al que puso fin la LM 19887, que retomo la senda abierta en

74; CABANAS TREJO (2006), pag. 100; MENENDEZ y VAQUERIZO (2007), pag. 171. También, aunque con algunos matices: GARRIDO CERDA (1991),
pag. 626; PORTELLANO DiEZ (1995), pag. 376; Diaz GOMEZ (1995), pag. 129.

"0 VICENT CHULIA (1991), pag. 1233; MASSAGUER FUENTES (1995), pag. 4182; EZALBURU MARQUEZ y GOMEZ MONTERO (2001), pag. 247.

" Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de junio de 1929: en la Gaceta de Madrid, nim. 211, de 30/07/1929; modificado mds tarde por el
Real Decreto-ley de 15 de marzo de 1930: en Gaceta de Madrid de 16/03/1930.

2 No otra cosa se inferia de la definicién de nombre comercial ofrecida por el EPI que, “queriendo clarificar la ordenacion de esta materia, acabd
enmaranandola bastante mas”: GONDRA ROMERO (1997) pag. 53. Segin dicha definicién, se entendia que podian tener la consideracién legal de
nombres comerciales “los nombres de las personas y las razones y denominaciones sociales, aunque estén constituidas por iniciales que sean
los propios de los individuos, sociedades o entidades de todas clases, que se dediquen al ejercicio de una profesion o al comercio o industria en
cualquiera de sus manifestaciones” (art. 196 EPI). Encontraba asi concreciéon normativa en el EPI el llamado principio de veracidad del nombre
comercial del que, a su vez, derivaba el principio de unidad: el nombre comercial del ente colectivo ha de coincidir con su denominacién social
(veracidad)y, dado que cada sociedad sélo puede tener una tinica denominacién, su nombre comercial ha de ser también necesariamente uno
(unidad). Ademas, desde una perspectiva funcional, durante la vigencia del EPI el nombre comercial dej6é de concebirse como un verdadero
signo distintivo de la empresa ante la masa an6énima de la clientela (que fue la concepcién acogida precedentemente por la LPI de 1902) para
pasar a ser conceptuado —en la direccién defendida por PEDREROL Y RUBI (1912) durante la vigencia de la LPI— como el nombre que “es de
aplicacion a las transacciones mercantiles” (art. 214 EPI). Es claro que esta delimitacion funcional del nombre comercial conducia
inexorablemente a la confusién con el nombre patronimico del empresario individual y con la denominacién social del empresario colectivo. A
la vista de esta regulacién (con la que nuestro legislador se alineaba al sistema alemén, donde el “nombre-firma” cobra el doble significado de
“nombre especial del empresario” y “nombre de la empresa o negocio”: GONDRA ROMERO, 1997, pag. 34) no sorprende que la mayoria de la
doctrina espanola de la época realizara una utilizacién indistinta de los términos “nombre comercial”, “firma” y “razén o denominacién social”,
al entender que todos ellos respondian a una misma concepcién y desempenaban funciones sustancialmente idénticas. Para mas informacion,
entre otros: PELLISE PRATS (1982), pags. 24 y ss.; GONDRA ROMERO (1997), pags. 33y ss.; MIRANDA SERRANO (1997), pags. 56 y ss.; CASADO NAVARRO
(2019), pags. 30y ss.

5 Al desterrar el principio de veracidady acoger el opuesto de libertad de eleccion. Es verdad que la LM 1988 no fue todo lo nitida que hubiera
sido deseable a la hora de caracterizar el nombre comercial como un verdadero signo distintivo de la empresa en el mercado frente a la masa
andnima de la clientela. Aunque no menos cierto es, al mismo tiempo, que una interpretacién sistematica de la norma llevaba a dicha
conclusion; al respecto: MIRANDA SERRANO (1997), pags. 81y ss., y, mas recientemente, CASADO NAVARRO (2019), pags. 42 y ss. Se explica asi que
bajo la vigencia de la LM 1988 la generalidad de la doctrina conceptuara el nombre comercial en el sentido indicado y lo diferenciara de la
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su dia por la Ley de Propiedad Industrial —en adelante: LPI— de 190274), parece haber estado siempre claro en
nuestra comunidad juridica que una cosa son las marcas —y, en general, los signos distintivos de propiedad
industrial— y otra bien distinta las denominaciones sociales. Lo que explica que las normativas reguladoras de
estas dos instituciones hayan venido siendo fiel reflejo de esta dual concepcién de las figuras y, en consecuencia,
hayan optado por la apuntada incomunicacién normativa y registral™.

De forma muy sintética —y sin perjuicio de lo que mds adelante se expondrd—, esta dual concepcién de los institutos
podria explicarse del modo siguiente: 1°) Para identificarse como sujeto juridico en el trafico negocial y procesal, el
empresario colectivo tiene el derechoy el deber de adoptar un nombre de composicién reglada, que es la denominacién
social, para lo cual tiene reconocida una amplia libertad de elecciéon condicionada basicamente por la prohibicién de
identidad con otras denominaciones previamente inscritas en el Registro Mercantil Central. 2°) Para diferenciar sus
realidades empresariales (bienes, servicios, actividades, etc.) de las de los competidores frente a los consumidores, el
empresario colectivo tiene la facultad de adoptar signos distintivos, cuya eleccién se encuentra mas restringida a fin
de evitar las semejanzas confusorias con otros distintivos prioritarios. Ahora bien, como medida compensatoria de esta
menor libertad de eleccién, el ordenamiento concede al titular de estos signos un mayor grado de proteccion, al
entender que sobre ellos posee un derecho de propiedad protegido por un amplio campo de exclusividad delimitado
por la regla de la no confundibilidad con otros distintivos prioritarios’.

En palabras del TS —que recogen el sentir mayoritario de la doctrina mercantilista sobre esta materia—, “la
denominacion social y el nombre comercial se desenvuelven en distintas esferas de actuacién. Tienen diferente
régimen juridico y responden a funciones diversas. La denominacién social es un signo de identidad personal,
identifica al titular —empresario— a modo de un nombre, y con él opera en el trafico juridico como sujeto de
derechos y obligaciones. El nombre comercial es un signo de identidad empresarial, el signo distintivo de esta

denominacion social: MIRANDA SERRANO (1997), pags. 81 y ss.; GONDRA ROMERO (1997), pag. 35; BANUS DURAN (1990), pags. 144 y ss.; DE ALMANSA
MORENO DE BARREDA (1994), pags. 84 y ss. Posteriormente, la LM 2001 se posiciona de forma atiin mas clara que la LM 1988 en la configuracién
del nombre comercial como un auténtico signo distintivo de la empresa en el mercado, dotado de un régimen juridico muy similar al de la
marca. Lo que ha supuesto “poner tierra de por medio frente a la figura de la denominacion social”, aun a costa de haber acentuado la confusién
entre el nombre comercial y la marca de servicio: CASADO NAVARRO (2019), pag. 50. En concreto, segln el art. 87.1 LM 2001, “(s)e entiende por
nombre comercial todo signo susceptible de representacién grafica que identifica a una empresa en el trafico mercantil y que sirve para
distinguirla de las demas empresas que desarrollan actividades similares”. No es dificil advertir que con esta definicion el legislador espafiol
sigue la direccién inicialmente acogida por la LPI de 1902, abandonada mads tarde por el EPI 1929 y retomada nuevamente por la LM 1988: esto
es, la de concebir el nombre comercial como un auténtico signo distintivo diferenciador de la empresa (realidad objetiva) en el mercado. De
hecho, en la definiciéon del art. 87.1 LM queda claro, en la direccién que apunta CASADO NAVARRO (2019) pags. 51 y ss., que 1°) el nombre
comercial es configurado como un “signo”; 2°) es la empresa la realidad objetiva diferenciada por dicho signo; 3°) es el mercado (“trafico
mercantil”, dice la LM) el ambito en el que dicho signo esta llamado a desarrollar sus funciones distintivas; y 4%) es muy relevante en toda su
disciplina legal el principio de especialidad, al igual que acontece con el derecho de marca.

" Publicada en la Gaceta de Madrid, nam. 241, de 18/05/1902. La opcidn de politica legislativa seguida por la LPI, que diferenciaba el nombre
comercial de la denominacién social, era anunciada por el legislador en su Exposicién de Motivos. Se decia alli, en efecto, que era creencia
generalmente extendida la que consideraba que el nombre comercial y la denominacién social constituian dos expresiones equivalentes que,
en el fondo, designaban una misma cosa. Sin embargo, se anadia a lo anterior que dicha creencia era errénea, toda vez que “la razén social es
una variedad del nombre propiamente dicho, es el nombre de las personas que, en conjunto, explotan un establecimiento”, en tanto que el
nombre comercial “es el nombre del establecimiento mismo”. Surgia asi, en palabras del legislador de 1902, una fundamental diferencia entre
ambos institutos, toda vez que “la razén social no puede constituirse arbitrariamente, debe someterse a las prescripciones del Codigo de
Comercio, puede variar, sufrir modificaciones y hace, en suma, relacién al orden interno”, mientras que por el contrario “el nombre comercial
puede escogerse con entera libertad y conservarse indefinidamente; pues por ser la denominacién del establecimiento es la conocida del
publico, para el que, por lo general, la razén social es 1o de menos”. El articulado de la LPI era fiel reflejo de estas consideraciones. Por un lado,
se definia en él el nombre comercial como “el nombre, razén social o denominacién bajo las cuales se da a conocer al puiblico un establecimiento
agricola, fabril o mercantil” (art. 33 LPI). Por otro lado, se reconocia expresamente la posibilidad de adoptar como nombre comercial una
denominacion de fantasia sin ninguna relacién con los nombres propios de los empresarios (art. 34 LPI). Mas informacion al respecto v., entre
otros, en PELLISE PRATS (1982), pags. 24 y ss.; MIRANDA SERRANO (1997), pags. 49 y ss.; GONDRA ROMERO (1997), pags. 32 y 33; y, mas
recientemente, CASADO NAVARRO (2019), pags. 25 y ss.

> De ahi que se haya afirmado expresivamente que ambas normativas (societaria e industrialista) se han venido presentando —al menos en una
primera etapa— “a la manera de dos estratos normativos que, formados en épocas geoldgicas diferentes, aparecian superpuestos en dos niveles
paralelos que nunca llegaban a encontrarse”: GONDRA ROMERO (1997), pag. 36.

76 Més detalladamente: MIRANDA SERRANO (1997), pags. 182 y ss: iDEM (2007), pags. 20 y ss.; PAZ-ARES RODRIGUEZ (2006), pags. 567 y ss.;
MENENDEZ y VAQUERIZO (2007), pags. 175y ss.; CABANAS TREJO (2018.a), pags. 1y ss.; CASADO NAVARRO (2019), pags. 315 y ss.; entre otros.
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actividad con aptitud para diferenciarla de otras actividades iguales o similares, y con él opera el empresario en el
trafico econémico”™.

En la misma direccién se pronuncia la DGRN: “La denominacién y las marcas o nombres comerciales operan,
conceptual y funcionalmente, en campos y con finalidades distintas: la primera como identificacion en el tréafico
juridico de un sujeto de derecho, y las segundas como identificadores en el mercado de los productos o servicios de una
empresa, o de esta misma, frente a sus competidoras”’s.

A lavista de lo que acaba de indicarse, no puede causar sorpresa ni extrafieza que en la practica hayan tenido lugar
numerosos conflictos entre denominaciones sociales y distintivos empresariales confundibles que, en la
generalidad de los casos, han terminado ventilandose en los tribunales de justicia. Asi vino sucediendo desde 1954,
fecha a partir de la cual se fueron perfilando dos lineas jurisprudenciales diversas tanto en el TS como en la llamada
jurisprudencia menor: una mayoritaria [7nfra, 1?)] y otra minoritaria [infra, 22)]7.

1*) La [inea jurisprudencial mayoritaria se inclinaba por ordenar la modificacién de la denominacién social
confundible con un signo distintivo prioritario, independientemente de cuél fuese el uso que de ella hiciera la
sociedad en el trafico mercantil. Tan pronto se reflexione sobre esta jurisprudencia, se estara de acuerdo en aceptar
que con su adopcién el TS partia implicitamente de reconocer a la denominacién social una cierta aptitud
diferenciadora de las actividades empresariales constitutivas del objeto social. De no ser asi, no seria posible
entender que esta jurisprudencia ordenase la modificacién estatutaria y registral de la denominacién social
confundible con un distintivo prioritario, con independencia del uso que de ella realizase su titular.

Aunque el maximo exponente de esta linea jurisprudencial —su verdadero Jeading case—esla STS del caso “Domestos”,
a la que seguidamente se hard referencia, lo cierto es que su arranque o punto de partida ha de situarse en un momento
anterior. En concreto, en la STS (Sala 1%) de 27 de diciembre de 1954 (caso “Sociedad Espanola de Farmacia S.A. c.
Laboratorios OM S.A.”)®, a la que siguen las SSTS (Sala 1) de 11 de marzo de 1977 (caso “Finre S.A.)%2, 7 de julio de
1980 (caso “Kemen industrial S.A.”)$3, 16 de julio de 1985 (caso “Domestos”)®, 24 de enero de 1986 (caso “Rapid
Maschinen und Farzzeuge AG c. Rapid Maquinas y Vehiculos S.A.”)®, 24 de julio de 1992 (caso “Titan”)%, 26 de junio

" STS 12, de 18.5.2006, nim. 2006/476 (M.P.: Jests Corbal Fernandez).
8 RDGRN de 5.5.2015: BOE niim. 136, de 8/06/2015.

™ Sobre estos conflictos, entre la abundante bibliografia existente: AREAN LALIN (1987-88), pdgs. 197 y ss.; IDEM (1990), pags. 27 y ss.;
MONTEAGUDO Y SOLER (1991), pags. 6503 y ss.; MARTI DE VESES PUIG (1992), pags. 443 y ss.; GARCIA-CRUCES GONZALEZ (1995), pags.. 503 y ss.;
MONTEAGUDO Y SALELLES (1995), pags. 5476 y ss.; BOTANA AGRA (1996), pags. 15y ss.; CERDA ALBERO (1996), pags. 6953 y ss.; MIRANDA SERRANO
(1997), pags. 257 y ss.; MARTIN ARESTI (1998), pags. 468 y ss.; CRUCES PASTOR (1998), pags. 251 y ss.; BENAVIDES DEL REY (1998), pags. 431y ss.;
SANCHEZ-CALERO GUILARTE (2000), pags. 9589 y ss.; EZALBURU MARQUEZ y GOMEZ MONTERO (2001), pags. 239 y ss.; MARTINEZ SANZ (2002), pags.
128y ss; SALELLES CLIMENT (2002), pags. 256 y ss.; COSTAS COMESANA (2003), pags. 1241 y ss.; FERRANDIZ GABRIEL (2003), pags. 281y ss: AVILA DE
LA TORRE (2005), pags. 339 y ss.; MARCO ALCALA (2005), pags. 215 y ss.; CABANAS TREJO (2006), pags. 105 y ss.; IDEM (2018.a), pags. 1 vy ss.;
MENENDEZ y VAQUERIZO (2007), pags. 175 v ss.; CURTO POLO (2008), pags. 289 v ss.; INIGUEZ ORTEGA (2012), pags. 17 y ss.; IDEM (2012-13), pags.
113y ss.; CORBERA MARTINEZ (2011), pags. 341y ss.; IDEM (2017), pags. 257 y ss.; CASADO NAVARRO (2019), pags. 313 y ss.

80 GARCIA VIDAL (2000), pag. 135; MIRANDA SERRANO (2003), pags. 116y 117; IDEM (2007), p4g. 26. En la jurisprudencia especial interés reviste la
STS, 12, de 27.5.2004, niim. 2004/485 (M.P.: Clemente Auger Lindn), dictada en el asunto “Naturgas”. Cierto es que, a mi juicio, no le falta razén
a CASADO NAVARRO (2019), pag. 323, cuando apunta que, en rigor, también la linea jurisprudencial minoritaria [a la que se alude seguidamente
en el texto] reconoce a la denominacién social una aptitud distintiva; lo que ocurre —anade CASADO—es que mientras que la orientacién
jurisprudencial mayoritaria lo hace anticipandose al conflicto y ordenando la modificacién de la denominacién social, la minoritaria, en cambio,
parte de delimitar el uso distintivo y no distintivo que puede realizarse de la denominacién social, limitdndose a prohibir el primero.

81STS, 12, de 27.12.1954, ndm. 1954/444 (M.P.: Cayetano Oca Arabellos).
828TS, 12, de 11.3.1977, ndm. 1977/103 (M.P: Jacinto Garcia Monge Y Martin).
83 STS, 12, de 7.7.1980, ndim. 1980/265 (M.P.: Jaime Santos Briz).

84 STS, 12, 16.7.1985, RJA ntim. 4092 (M.P.: Rafael Casares Cérdoba).

8 STS, 12, de 24.1.1986, nim. 1986/26 (M.P.: Rafael Casares Cérdoba).

86 STS, 12, de 24.7.1992, num. 1992/794 (M.P.: Eduardo Ferndndez-Cid De Lesmes).
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de 1995 (caso “Avianca”)®, 4 de julio de 1995 (caso “Talleres Arevalillo”)®, 31 de diciembre de 1996 (caso “Export-
Import Milano”)®, 4 de febrero de 2000 (caso “Eurosalki”)?, 28 de septiembre de 2000 (caso “Limpiezas Vela”)*!, 21 de
noviembre de 2000 (caso “Sarda”)?, 27 de marzo de 2003 (caso “Cemex”)*, 27 de mayo de 2004 (caso “Naturgas”)®,
20 de febrero de 2006 (caso “Ikusi”)?, 18 de mayo de 2006 (caso “Freixenet S.A. c. Masia Freixe S.L.”)%, 10 de julio de
2008 (caso “Yuste)*”, de 18 de marzo de 2010 (caso “COAM Rehabilitacion, S.L.”)%, entre otras®.

En coherencia con esta linea jurisprudencial y ante la ausencia de mecanismos de coordinacién entre el Derecho
de marcas y la normativa reguladora de las denominaciones sociales, el propio TS ha llegado a declarar
expresamente que “corresponde a los fundadores de las sociedades adoptar las precauciones necesarias, a la hora
de su inscripcion en el Registro, aunque no exista otra anterior con la misma denominacion social, de no utilizar
aquellas que puedan crear confusionismo en el mercado e instaurar equivocaciones en los consumidores, por
predominar una marca conocida que, en cierta medida, se usurpa como denominacién social” 1%,

2?) Sin embargo, la jurisprudencia a la que acabo de referirme no es la que ahora interesa, al no abordarse en ella
la cuestién relativa al sentido y alcance de la limitacién marcaria sobre la que giran estas reflexiones. El interés
reside aqui principalmente en la /inea jurisprudencial minoritaria que tuvo su principal pronunciamiento —su
auténtico Jeading case— en la STS (Sala 1%) de 21 de octubre de 1994, resolutoria del caso “Hernadndez Pérez
Hermanos, S.A.” mas arriba mencionada®!.

Aunque —como acabo de afirmar— no es desacertado ver en esta STS el primer y principal pronunciamiento de esta
linea jurisprudencial, no puede desconocerse que hubo algunos pronunciamientos anteriores que, en cierto modo, ya
acogieron esta solucién. Me refiero a las SSTS de 21 de noviembre de 1958 (caso “El Fénix”)!%2 y de 15 de octubre de
1992 (caso “Atlantis Mundi”)'%3.

Los hechos enjuiciados por la referida STS de 21 de octubre de 1994 fueron basicamente los siguientes: la entidad
“Hernandez Pérez Hermanos, S.A.”, dedicaba a la comercializacién de productos conserveros, que tenia registrada
como marca y nombre comercial la expresion constitutiva de su denominacién social, solicité a su competidora

87STS, 12, de 26.6.1995, ndm. 1995/683 (M.P.: Alfonso Villagémez Rodil).

8 STS, 12, de 4.7.1995, RJA nim. 5461 (M.P.: Antonio Gull6n Ballesteros).

89 8TS, 12, de 31.12.1996, nim. 1996/1160 (M.P.: Eduardo Ferndndez-Cid De Lesmes).
0 STS, 12, de 4.2.2000, RJA nim. 1237 (M.P.: Jests Corbal Ferndndez).

91 STS, 12, de 28.9.2000, ndm. 2000/870 (M.P: Alfonso Villagémez Rodil).

92 STS, 12, de 21.11.2000, nim. 2000/1065 (M.P. José Manuel Martinez-Pereda Rodriguez).
% STS, 12, de 27.3.2003, ndm. 2003/316 (M.P: José Manuel Martinez-Pereda Rodriguez).
% STS, 12, de 27.5.2004, ndim. 2004/485 (M.P.: Clemente Auger Lindn).

% STS, 12, de 20.2.2006, ndm. 2006/136 (M.P.: Jests Corbal Fernandez).

% STS 12, de 18.5.2006, niim. 2006/476 (M.P.: Jests Corbal Fernédndez).

97STS, 12, de 10.7.2008, ndm. 2008/656 (M.P.: Jests Corbal Fernandez).

%8 STS, 12, de 18.3.2010, nim. 2010/119 (M.P.: José Ramén Ferrandiz Gabriel).

% También en esta misma direccién se pronuncia la jurisprudencia menor en un relevante nimero de asuntos que finalmente no llegaron al TS.
Entre otros muchos, cabe citar, a modo de ejemplo: la SAP de Oviedo de 20.7.1990 (caso “Cienfuegos”); la SAP de Palma de Mallorca de 19.9.1990
(caso “F”) [en RGD, nim. 556-557, 1991, pags. 841y ss.]; la SAP de Zaragoza de 11.4.1992 (caso “A. D.”) [en RGD, ntim. 585, 1993, pags. 6588y
ss.]; la SAP de Madrid de 23.2.1993 (caso “Bayer”) [en RGD, ndm. 584, 1993, pags. 5159y ss.]; la SAP de Madrid de 7.6.1994 (caso “Campsa”) [en
RGD, niim. 603, 1994, pags. 13195 y ss.]; la SAP de Madrid de 28 de abril de 1995 (caso “Eurolines”) [en RGD, ntim. 610-611, pags. 8890y ss.];
la SAP de Barcelona de 18.9.1995 (caso “Triptic”) [en Ar. Civil, ndm. 16, 1995, pags. 136 y ss.]; la SAP de Madrid de 24.4.1996 (caso “Bioserum”);
la SAP de Caceres de 10.7.1999 (caso “Euroliva”) [en ADI, 1999, t. XX, pags. 783y ss.]

100 STS, 12, de 28.9.2000, ntiim. 2000/870 (M.P: Alfonso Villagémez Rodil). En idéntica direccién v. la RDGRN de 5.5.2016 (BOE ndm. 136, de
8/06/2015) que reproduce este mismo parrafo de la STS de 28.9.200 y cita, ademas, otras SSTS en el mismo sentido.

01 QTS, 12, de 21.10.1994, niim. 1994/917 (M.P.: Alfonso Villagémez Rodil).
1028TS, 12, de 21.11.1958, ndm. 1958/694 (M.P.: Isidro Zapata Rodrigo).

1058TS, 12, de 15.10.1992, nim. 1992/911 (M.P.: Antonio Gullén Ballesteros).
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“José Hernandez Pérez e Hijos, S.A.” que dejase de utilizar su denominacién social y procediese a modificar esta
mencion de sus estatutos sociales.

La relevancia de este pronunciamiento consistié en que en él nuestro TS, separandose de la que hasta ese momento
venia siendo su tesis sobre la materia, entendié que no existia ningtin impedimento juridico en que la sociedad
demandada pudiera seguir utilizando en el trafico su denominacién social, siempre que el uso fuese en concepto
de denominacién social stricto sensuy no como distintivo empresarial.

A juicio del TS, esta solucién se fundamentaba en las importantes diferencias conceptuales, funcionales y de
régimen juridico apreciables entre la denominacién social y los signos distintivos de la empresa. Y encontraba
apoyo normativo expreso en la normativa reguladora de las limitaciones del derecho de marca. En concreto, en la
relativa al uso del nombre en el trafico econémico, que en aquel momento era formulada por el art. 33.1 letra a)
LM 1988. Y es que, en efecto, en opinién del Alto Tribunal, la alusién al término “nombre” (rectius “nombre
completo”) realizada por dicho precepto debia interpretarse como comprensiva no s6lo del nombre de las personas
fisicas (nombre civil o patronimico) sino también del de las juridicas (denominaciones sociales).

En los Fundamentos de Derecho de esta sentencia se realizan afirmaciones de gran interés. En concreto, se dice en
ellos, entre otras cosas: 1°) Que “estd permitida la coexistencia de ambas sociedades litigantes, con sus nombres
propios, y asi la recurrida puede mantener su identidad nominal juridica, pero con las restricciones que la sentencia de
apelacion le impone, en cuanto a la prohibicion de utilizacién de marcas, nombres comerciales o rétulos, con lo que
queda obligada al empleo de otros distintivos que no sean los que conforman su denominacion social, que no obstante
conserva y a los efectos propios de su utilizacion en la vida juridica y no precisamente como comercializacion de
productos de su trafico y oferta a los consumidores”. 2°) Que ante la denuncia de infraccién (por inaplicacién indebida)
del art. 33.1 letra a) de la Ley de Marcas de 1988, sobre la base de que tal norma no alcanza a los nombres de las personas
juridicas (y dentro de ellos a las denominaciones sociales), ha de responderse afirmando que dicho “precepto no hace
distincion alguna entre personas fisicas y juridicas. Lo que resulta decididamente clara es la prohibicion del uso como
marca. Ahora bien, concurriendo buena fe, como en el presente caso, pues la sentencia asi lo declara, sin que se hubiese
combatido tal circunstancia por la parte que recurre, evidentemente no se puede prohibir a una sociedad legalmente
constituida desarrollar su actividad mercantil, con el nombre que la identifica y concurrir a los mercados como sujeto
de derecho y obligaciones”!%4,

Se ha de notar, por otra parte, que en esta STS de 21 de octubre de 1994 (asi como en otras posteriores que acogen
esta misma solucién y a las que se hard referencia seguidamente) la denominacién social en conflicto estaba
conformada por nombres patronimicos (“Hernandez Pérez”). Desde mi punto de vista, este dato no es irrelevante
y permite establecer un cierto paralelismo entre la solucién que en estos supuestos ofrece nuestro TS y algunas
soluciones normativas acogidas histéricamente en el Derecho comparado. Me refiero, en concreto, al art. L. 713-6
del Cédigo de la Propiedad Industrial francés que, con anterioridad a la modificacién experimentada en noviembre
de 2019, disponia:

“El registro de una marca no supondrd un impedimento para que el mismo signo o un signo similar se pueda utilizar
como: a) Denominacion social (...) cuando esta utilizacién sea anterior al registro o se deba a la existencia de un tercero
que, de buena fe, emplea su nombre patronimico” (...); ahora bien, “cuando dicha utilizacién viole sus derechos, el
titular registral podrd pedir que se restrinja o se prohiba”!%,

104 135 cursivas son mias.

105 Sobre él, ad ex., BOUCHARA (2012), pags. 1y ss.; BERTRAND (2005), pags. 357 y ss.; IDEM (2000), pags. 64 y ss. Tras la modificacién de esta
norma efectuada por la Ordenanza ntim. 2019-1169, de 13.11.2019 —con vistas a la incorporacion de la DM 2015 al Derecho francés—, su texto
ha pasado a ser el siguiente: “Z- Une marque ne permet pas & son titulaire d'interdire 4 un tiers I usage, dans la vie des affaires, conformément
aux usages loyaux du commerce :1° De son nom de famille ou de son adresse lorsque ce tiers est une personne physique; 2° De signes ou
d'indications qui sont dépourvus de caractere distinctif ou qui se rapportent a I'espéce, a la qualité, a la quantité, 4 la destination, 4 la valeur, a
la provenance géographique, a 1'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou a d autres caractéristiques de ceux-ci; 3°
De la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque
cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu accessoire ou piéce détachée. II.- Une
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Parece claro que, seglin esta norma, se toleraba el uso en el mercado de una denominaciéon social confundible con
una marca previa —a no ser, légicamente, que dicho uso conculcara los derechos del distintivo prioritario— no por
constituir la denominacién social en cuestiéon el nombre de una persona juridica, sino por llevar incorporada el
nombre patronimico de alguno o algunos de sus socios!%. Pues bien, algo similar podria inferirse de la orientacion
jurisprudencial a la que ahora me refiero, toda vez que no parece ajena a ella la circunstancia de estar conformada
la denominacién social por un nombre patronimico (“Herndndez Pérez”)!%".

La STS de 6 de julio de 2015 resume muy bien las claves sobre las que pivota esta segunda linea jurisprudencial que
ahora comento. Dice en ella el TS que para solucionar un conflicto entre un signo distintivo (marca o nombre
comercial) y una denominacién social “lo relevante es precisar en qué ha consistido el uso de la denominacién
social en trafico. Si este uso se limita a la inclusiéon de la denominacién social para identificarse la sociedad en una
factura, contrato o cualquier otra documentacién, de tal forma que, conforme a las practicas leales en materia
comercial, no puede desprenderse que con ello se pretenda generar en el mercado la percepciéon de un vinculo o
conexién entre la denominacién social y los productos o servicios en que consiste su actividad empresarial, en ese
caso no existira infraccion del signo marcario. De ahi que, partiendo de que la mera titularidad de la denominacién
social no justifica la infraccién de los signos marcarios de la demanda, es preciso especificar en qué ha consistido
su empleo en el trafico econémico, para juzgar si la identificacion de la sociedad puede generar esa percepcion de
conexién entre la sociedad y los productos que comercializa o los servicios que presta”!%,

Con posterioridad a la STS del caso “Hernandez Pérez Hermanos, S.A.”, se adscriben también a esta segunda linea
jurisprudencial otros pronunciamientos de nuestro TS en los que no se impone al ente colectivo el cambio de su
denominacion social confundible con un signo prioritario, sino su uso en el trafico a titulo no distintivo. Se trata,
entre otras, de las SSTS (Sala 1) de 10 de julio de 2000 (caso “Panaderia Alzadegui SA. c. Fernando Alzadegui
S.L.”)!%, 28 de febrero de 2001 (caso “Panibérica S.A. c. Panibérica de Levadura S.A.”)!"%y 26 de junio de 2003 (caso
“Sony Kabushiki Kaisha c. Sony Corporration c. Macsony SL.”)!!!,

Las siguientes afirmaciones de la STS dictada para el caso “Panibérica S.A.” ilustran muy bien acerca de la solucién
seguida por el TS en estas resoluciones, tributarias de la STS “Herndndez Pérez Hermanos, S.A.”: “Debe declararse la
no infraccién de la marca Panibérica, S.A. por haber adoptado la demandada como nombre o razén social Panibérica
de Levadura, S.A. Es éste un nombre que sirve sola y exclusivamente para identificarla en el trafico, en el que actia
comercializando productos bajo otras marcas que no han sido objeto de este litigio. La actora no ha demostrado que lo
haga bajo aquella razén social, es decir, no lo utiliza como marca ni como nombre comercial, por lo que no hay un
abuso de derecho, al limitarse su uso al &mbito de la identificacion de su personalidad juridica”!2.

También en la jurisprudencia menor encontramos pronunciamientos en esta misma direccién. Este es el caso, por
ejemplo, de las SSAP de Barcelona de 27 de octubre de 1995, 22 de octubre de 1996y 16 de febrero de 2000. En concreto,
en la primera de ellas se dice expresamente que es preciso “diferenciar entre la denominacién social y su
mercantilizacion mediante su utilizaciéon como nombre comercial (...) para rechazar la condena a modificar la

marque ne permet pas a son titulaire d'interdire a un tiers I usage, dans la vie des affaires, d un nom commercial, d une enseigne ou d'un nom
de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur 4 la date de la demande d enregistrement de la marque et s 'exerce dans les limites
du territoire ou ils sont reconnus”.

106 En este sentido, siguiendo a MATHELY: MIRANDA SERRANO (1997), pags. 342 y ss. Aunque sin contar con una especifica concrecién normativa,
esta solucion ha tenido también acogida en el Derecho aleman: v. CERDA ALBERO (1996), pag. 7005.

07 Conforme, al parecer, entre otros: CORBERA MARTINEZ (2017), pag. 493.
108 §TS, 12, de 6.7.2015, num. 2015/375 (M.P: Ignacio Sancho Gargallo).
109.9TS, 12, de 10.7.2000, niim. 2000/685 (M.P.: Pedro Gonzélez Poveda).

10 8TS, 123, de 29.2.2001, ntim. 2001/183 (M.P.: Antonio Gullon Ballesteros).
HISTS, 123, de 26.7.2003, ntim. 2003/632 (M.P.: Pedro Gonzélez Poveda).

12 8TS, 12, de 29.2.2001, niim. 2001/183 (M.P.: Antonio Gullén Ballesteros).
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denominacion social, al quedar circunscrito el derecho de monopolio que la marca atribuye al campo econémico, en el
que entran en juego intereses ajenos a los que son objeto de proteccién por la legislacion societaria!’s.

Especial interés revisten también en esta materia las SSTS (Sala 1?) de 21 de diciembre de 2011 (caso “Bodegas
Vina Magana S.L.” c¢. “Bodegas Carlos Magana, S.L.”)!'%, 6 de marzo de 2012 (caso “Parquet Pavén S.L.” ¢. “Tarimas
y Pavimentos Pavon S.L.”)!'%, y 12 de abril de 2013 (caso “Valsardo” c. “Bodegas Valsacro S.A.”)!'°, La relevancia de
estas resoluciones reside en que en todas ellas el Alto Tribunal admite de forma rotunda y clara la aplicacion a las
denominaciones sociales de la limitacion del derecho de marca fijada por el art. 37 LM 2001. Para lo cual fue de
gran utilidad al TS la interpretacion que el TJUE habia realizado del art. 6.1 letra a) DM 1988 en los asuntos Cé/ine
y Anheuser-Busch Inc mas arriba referidos!!’.

A modo de ejemplo, en los Fundamentos de Derecho de la segunda de estas sentencias, tras aludirse a la doctrina del
TJUE sobre el art. 6.1 a) DM 1988 en los casos referidos, el TS declara sin titubeos que no existe impedimento para
aplicar, en beneficio de “Tarimas y Pavimentos Pavon, S.L.”, el limite que establece el articulo 37 LM 2001. A su juicio,
el verdadero problema planteado por este asunto estribaba en determinar si el uso de la denominacién social en el
trafico econémico habia sido o no conforme con las practicas leales en materia industrial y comercial. Y es que sélo en
caso de que pudiera constatarse dicha conformidad, podria activarse la limitacion del art. 37 LM!!8,

Ahora bien, no hay regla sin excepcién. Y asi ocurrié también en esta materia. Aunque con posterioridad a los
pronunciamientos del TJUE referidos (asuntos Céliney Anheuser-Busch Inc) nuestros tribunales interpretaron de
forma unanime el art. 37 LM en el sentido indicado, es verdad que en algin caso muy excepcional alguna
jurisprudencia menor se decantd por la solucién contraria. Este es el caso de la SAP de Granada (Seccién 3?) de 28
de septiembre de 2012 (caso “Intel Corporation” c. “Inteldat S.A.”).

En efecto, al referirse esta tltima sentencia a la proteccién derivada del art. 37 LM 2001, la AP de Granada sostuvo
expresamente que “tal proteccion sélo es aplicable a las personas fisicas y no a las juridicas, como es el caso examinado,
tal como concluyd el apdo. 7 de las Declaraciones Conjuntas del Consejo y de la Comisién de la Comunidades Europeas
incluidas en el acta de aquel 6rgano, con ocasién de la adopcién de la DM 1988 "11°,

Pero esta tiltima resolucion judicial fue un caso aislado. La jurisprudencia en sentido propio, esto es, la que emana
del TS, sigui6 al TJUE en el sentido més arriba expresado, al entender que la referencia al “nombre” del art. 37 LM
comprendia tanto el patronimico como la denominacién social.

2.3. El uso del nombre en el trafico econémico como limitacion del derecho de marca con posterioridad a la
Directiva de Marcas de 2015 y al Real Decreto-ley 23/2018

113 SAP de Barcelona de 27.10.1995, R] 2003, nim. 4265; en el mismo sentido v. la SAP de Barcelona de 16.2.2000, ADI, t. XXI, p4gs. 652y ss.

14 8TS, 12, de 21.12.2011, ndm. 2011/916 (Ponente: José Ramon Ferrdndiz Gabriel). En su FD 72 se dice: “Ciertamente, no resulta aplicable el
limite previsto en el art. 37, letra a), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, dado que no puede ser considerada una practica leal en materia
comercial la utilizacién por la demandada de su denominacién social como signo confundible con aquellos otros (...) desde el momento en que
hay un razonable riesgo, por las razones dichas, de que el publico al que Bodegas Carlos Magana S.A. destina sus productos entienda
errbneamente, existente un vinculo entre la empresay, por derivacion, los productos de la misma y los de los demandantes, de lo que la repetida
sociedad era o deberia haber sido consciente”.

159TS, 12, de 6.3.2012, nim. 2012/97 (Ponente: José Ramén Ferrandiz Gabriel).

116 STS, 12, de 12.4.2013, ntim. 2013/228 (Ponente: José Ramén Ferrandiz Gabriel). En su FD 7° se afirma, en lo que aqui interesa, que “no se
advierte razon para aplicar el limite previsto en los articulos 37, letra a), y 6, apdo. 1, respectivamente, de los dos mencionados textos, dado
que no puede ser considerada una préctica leal en materia comercial la utilizacién de la propia denominacién como signo confundible con los
que diferencia los productos y servicios de una competidora”.

17 Sobre la influencia desplegada por la STJUE del caso Céline sobre los tribunales espanoles a la hora de resolver conflictos entre marcas y
denominaciones sociales: GARCIA VIDAL (2009-10), pags. 1103 y ss.

118 7 un breve comentario de esta STS en REY-ALVITE VILLAR (2012-13), pags. 530y ss.

119 AC 2013, niim. 783.
65



Luis Maria Miranda Serrano InDret 2.2020

a. Los nuevos materiales normativos y los relevantes cambios que introducen

Analizada la regulaciéon del nombre como limitacién marcaria en el Derecho anterior a la DM 2015, es ahora el
momento de prestar atencién a los cambios que en ella se introducen con la aprobacién de esta nueva norma
supranacional, orientada a mejorar los sistemas de marcas de los ordenamientos integrantes de la Unién Europea.
En primer lugar, expondré los nuevos materiales normativos de los que derivan dichos cambios: los arts. 37.1 letra
a) y 34.3 letra d) LM [infra, a)]. Seguidamente los valoraré; sobre todo, analizaré su coherencia con lo que es, en
esencia, la denominacién social, en atencién a las funciones que esta llamada a desarrollar en el trafico mercantil
contempordneo [infrab)].

a) Exposicion: La nueva redaccion de los arts. 37.1 letra a) y 34.3 letra d) LM

i.  El articulo 37.1 letra a) LM: El uso de la denominacién social en el trafico econémico no constituye una
limitacion del derecho de marca

El Considerando 27 DM 2015 anticipa el cambio que el legislador europeo consuma a través de este texto normativo
en la materia objeto de estudio. Al acogerlo en su articulado, la DM 2015 no hace sino seguir las recomendaciones
del estudio sobre el funcionamiento general del sistema europeo de marcas que habia sido elaborado algunos anos
antes por el Instituto Max-Planck de Munich. No en vano, este texto fue rotundo y claro al concluir que la
interpretacion de la referencia al “nombre” contenida en el art. 6.1 letra a) DM 1988 debia limitarse exclusivamente
al nombre de las personas fisicas!%.

Cierto es que las expresiones utilizadas por el Considerando 27 para anunciar el cambio aludido no son las maés
afortunadas. En concreto, se comienza afirmado en dicho lugar que “(1)os derechos exclusivos conferidos por una
marca no deben facultar a su titular para prohibir el uso por terceros de signos o indicaciones usados lealmente vy,
por tanto, de acuerdo con practicas honestas en materia industrial y comercial”. A continuacion se senala que “(a)
fin de establecer condiciones de igualdad entre los nombres comerciales y las marcas en un contexto en el que
aquellos gozan normalmente de proteccion sin limites frente a marcas posteriores, solo debe considerarse incluido
en dicho uso el uso del nombre personal del tercero”'?'.

Dentro del articulado de la DM 2015, es su art. 14 —intitulado “limitacion de los efectos de la marca”— el que
regula este asunto. Lo hace en los siguientes términos: “(u)na marca no permitira a su titular prohibir a un tercero
hacer uso, en el trafico econémico: a) de su nombre o direccién, cuando el tercero sea una persona fisica”'?*. La
letra de esta norma es meridianamente clara. De su comparacién con el mucho menos nitido Considerando 27 DM
2015 se infiere que cuando este ultimo alude al “nombre personal del tercero” (sic), quiere referirse, en realidad, al
nombre de una persona fisica. Asi ha de ser por cuanto que, a la luz del art. 14, es evidente que sélo el uso en el
trafico econémico del nombre de las personas fisicas puede acogerse a la limitacién del derecho de marca que en
él se fija.

Cabe, por tanto, concluir que en esta materia la DM 2015 consuma un importante cambio respecto de la legislacién
precedente —al menos, en el sentido en que ésta venia siendo interpretada por el TJUE y la doctrina mayoritaria—
, al excluir expresamente el uso de la denominacién social en el trafico econémico de las limitaciones marcarias
contempladas por la ley. Este cambio ha sido incorporado a nuestro ordenamiento por el RDL 23/2018, que ha dado

120 MAX PLANCK INSTITUTE FOR DE INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW (2011), pags. 120y 121. Entre nosotros repara en la influencia de
este estudio sobre la DM 2015: CORBERA MARTINEZ (2017), pag. 483.

12113 cursiva es mia. Idéntica redaccion tiene el art. 14.1 RMC (en DOUE, L 154/1, de 16/06/2017): “Una marca de la Unién no permitira a su
titular prohibir a un tercero hacer uso, en el trafico econdmico: a) de su nombre o su direccién, cuando el tercero sea una persona fisica”.

12213 cursiva es mia.
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una nueva redaccién al art. 37.1 letra a) LM 2001. En la actualidad, dicho precepto —que sigue denomindndose
“limitaciones del derecho de marca”— posee idéntica redaccion que el art. 14 DM 2015: “Una marca no permitird
a su titular prohibir a un tercero hacer uso en el trafico econdmico: a) De su nombre o direccidn, cuando el tercero
sea una persona fisica’'>>.

Pero, en rigor, no son éstos los tinicos materiales normativos resultantes de la DM 2015 que aqui interesan. Como
se sabe, el ambito de proteccién del que se beneficia un signo (marca o nombre comercial) registrado se determina
tanto por las limitaciones del derecho de marca como por las facultades prohibitivas conferidas a su titular'?*. El
ilicito marcario, en efecto, ha de construirse desde una doble perspectiva: 1?) una negativa, que requiere que el
tercero que utiliza el signo infractor no pueda acogerse a ninguna de las limitaciones del derecho de marca
establecidas por la ley; y 2?) otra positiva, que exige la verificacién de la concurrencia de los requisitos a los que la
ley anuda la constatacién de una infraccién del signo prioritario!?.

Lo anterior explica que también revistan interés para el propdsito aqui perseguido las nuevas normas reguladoras
de los derechos conferidos por la marca. Me refiero, en concreto, al art. 10.1 DM 2015 y al art. 34.3 letra d) LM de
2001; el Gltimo, como es natural, tras la redaccién que le ha sido dada por el RDL 23/2018.

ii.  Elarticulo 34.3 letra d) LM: El uso en el trafico econdmico de una denominacién social confundible puede
ser marcariamente perseguido

Los arts. 10.1 DM 2015 y 34.3 letra d) LM 2001 establecen que el derecho sobre la marca confiere a su titular un
derecho exclusivo que, concurriendo las circunstancias expresamente previstas, le permite, entre otras cosas,
prohibir la utilizacién del signo “como nombre comercial o denominacién social, o parte de un nombre comercial
o una denominacion social”. De ellos se infiere que por vez primera los sistemas de marcas europeo y espanol
reconocen expresamente al titular de un signo distintivo (marca o nombre comercial) registrado la facultad de
prohibir la utilizacion en el trafico econémico de un signo confundible usado como denominacién social o parte de
una denominacién social'?.

Antes de continuar con el analisis de estos preceptos conviene realizar una precisiéon que me parece de interés:

Cierta doctrina autorizada ha constatado la existencia de una “paradoja” cuando se habla del conflicto entre una
denominacion social y un signo distintivo de la empresa. Sobre todo, para destacar con ello que en estos conflictos
no colisionan realmente una denominacién social y un distintivo empresarial, pues la denominacién social usada
en concepto de denominacién social no origina conflicto alguno con ningin bien de propiedad industrial. El
conflicto surge dnicamente cuando la denominacién social se usa a titulo de distintivo empresarial; en concreto,
como nombre comercial. De ahi que, en opinidn de esta doctrina, el intérprete haya de plantearse necesariamente
si las diferentes invocaciones que la legislacién marcaria hace a la denominacidén social se refieren a ella “en clave
estrictamente individualizadora”, esto es, como denominacion social en sentido estricto, o se realizan, en cambio,
“a la version distorsionada por su uso —o valor— como signo”, es decir, como nombre comercial'?’.

Sin negar ni poner en duda la veracidad que encierran estas apreciaciones, creo que en el sistema de marcas vigente
hay base legal para entender que en los arts. 10.1 DM 2015y 34.3 letra d) LM 2001 se alude a la denominacidn social
usada en el trafico econémico, independientemente de que el uso sea realizado en concepto de denominacion

123 Ibidem.

124 STJCE de 23.2.1999, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV c. Ronald Karen Deenik (asunto C-63/97).

125 MONTEAGUDO MONEDERO (2010), pags. 3y 4.

126 Subraya esta novedad de la DM 2015, aunque en tono critico por considerarla desmedida: CORBERA MARTINEZ (2017), pags. 289 y 290.

127 CABANAS TREJO (2018.a), pag. 3.
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social en sentido estricto o de nombre comercial no registrado. De otro modo no tendria sentido que el legislador
distinguiera entre denominacién social, de un lado, y nombre comercial, de otro. Ademas, a dicha conclusién
parece también conducir la nueva regla de la LM (ex RDL 23/2018) ya analizada, segtn la cual sélo el uso en el
trafico econdmico del nombre de la persona fisica puede constituir una verdadera limitacién del derecho de marca
(art. 37).

A mi juicio, esta solucién es acertada por ser coherente con la naturaleza de la denominacién social. A la utilizacién
efectiva de la denominacion social en el trafico econémico se ha de aunar un caracter distintivo, incluso cuando el
ente colectivo cuente expresamente con un nombre comercial debidamente registrado del que habitualmente haga
uso en el mercado. Asi ha de ser por cuanto que la denominacién social, en cuanto que nombre —siquiera reflejo o
indirecto— de la empresa societaria, posee una dimensién “objetiva” y “patrimonial” —y, por ende, distintiva— en
el sentido que mas adelante expondré.

Hecha esta aclaracién, he de insistir en que la relevancia de los arts. 37.1 letra a) y 34.3 letra d) LM 2001, en lo que
atane a la disciplina marcaria de la denominacién social, parece clara. Por un lado, se dispone que el uso de la
denominacion social en el trafico econémico no constituye una limitacién del derecho de marca, aun cuando sea
realizado de forma leal a los intereses del titular de la marca prioritaria. Por otro lado —y en coherencia con lo
anterior—, se establece que el titular de una marca esta facultado juridicamente para prohibir, mediante el ejercicio
de su ius prohibendi, 1a utilizacién en el trafico econémico como denominacién social —o parte de ella—de un
signo confundible con el suyo.

La estrecha conexidn existente entre la limitacién marcaria del uso del nombre en el trafico econémico [art. 37.1 letra
a) LM] y la facultad del titular del signo inscrito de prohibir la utilizacién de un signo confundible en concepto de
nombre comercial o denominacién social [art. 34.3 letra d) LM], en el sentido que acabo de indicar, fue puesta de
manifiesto de forma muy nitida por el Predmbulo del Anteproyecto de Ley de modificacién parcial de la LM de 2001.
Tras decirse alli, en efecto, que una de las novedades del nuevo texto legal consistia en “la supresion del uso inmune
en el trafico econémico del nombre comercial o denominacién social, restringiendo esta libertad de uso s6lo al nombre
de las personas fisicas”, se anadia que “(e)ste mismo principio estd contenido en la letra d) del articulo 34.3 de la
presente Ley”, con referencia a la norma que permite al titular de una marca registrada prohibir a otro “utilizar el signo
[confundible] como nombre comercial o denominacién social, o como parte de un nombre comercial o una
denominacion social”!28,

Resulta, por tanto, que a partir del nuevo Derecho de marcas resultante de la DM 2015, hay base legal para sostener
que han dejado de existir usos inmunes de la denominacién social en el trafico econémico. Todo uso que de ella se
realice en este ambito, siempre que cumpla las exigencias dispuestas en la ley (arts. 10.1 DM 2015y 34 LM 2011),
puede ser prohibido por el titular de un signo distintivo (marca o nombre comercial) prioritario!?.

Ahora bien, siendo cierto lo anterior, conviene reparar en que el titular del signo distintivo prioritario inicamente
esta facultado para prohibir el uso de una denominacién social y solicitar su modificacién cuando se cumplan de
forma acumulativa las exigencias fijadas por el art. 34 LM, que trae causa del art. 10 DM 2015. Razén por la cual es
necesario analizar de qué exigencias se trata.

iii. Excursus sobre las exigencias necesarias para la activacion del ius prohibendi frente al uso en el trafico
econémico de una denominacion social confundible

128 Ministerio de Industria, Energia y Turismo. Oficina Espanola de Patentes y Marcas (OEPM). Anteproyecto de Ley de modificacion parcial de
la LM 2001, disponible en http://www.oepm.es

129 Conforme: CASADO NAVARRO (2019), pags. 340y 341
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Interesa partir de recordar que el derecho de exclusiva sobre un signo distintivo no tiene caracter absoluto!*. Como
es natural, esta idea esta presente en el art. 34 LM, cuando dispone que el titular de un signo distintivo sélo esta
facultado para oponerse al uso de un signo idéntico o confundible en determinados supuestos y siempre que
concurran los presupuestos establecidos en el primer inciso de su apdo. 2. En concreto, de conformidad con este
precepto, el titular de una marca registrada estd facultado para prohibir a cualquier tercero “el uso, sin su
consentimiento, en el trafico econémico, de cualquier signo en relacién con productos o servicios”.

He aqui la formulacién legal de las exigencias que han de concurrir para que pueda activarse el ius prohibendi.
Seguin la interpretacion que de ellas viene realizando el TJUE, se trata de las cuatro siguientes!3!: 1?) que la
utilizacion del signo se realice en el trafico econémico; 22) que no sea consentida por el titular del signo distintivo
prioritario; 3®) que se efectiie en relacion con productos o servicios; y, por ultimo, 4*) que menoscabe o pueda
menoscabar las funciones del signo prioritario. Todas ellas han de concurrir de forma acumulativa, segin ha
declarado también el TJUE en alguna ocasion!>*

De estas cuatro exigencias aqui interesan especialmente las relativas a la naturaleza que ha de poseer el uso de un
signo idéntico o semejante para quedar comprendido dentro del &mbito del ius prohibendr, esto es, las expuestas
en primer y tercer lugar (que el signo se use en el trafico econémico y en relacion con productos o servicios). El
interés reside en que su conocimiento ofrece luz al intérprete acerca de qué usos concretos de la denominaciéon
social son marcariamente relevantes por caer dentro del ius prohibendi del titular de un signo prioritario. A ambas
exigencias me refiero a continuacién?'3.

12) Primera: La utilizacion del signo en el trdfico economico.-En lo que atane a la necesidad de que el signo (en lo
que aqui interesa, una denominacion social) se utilice “en el trafico econémico”, el TJUE ha declarado que esta
exigencia se cumple cuando el signo se usa “en el contexto de una actividad comercial con 4nimo de lucro y no en
la esfera privada”!**. Ademas, en alguna ocasién este mismo érgano jurisdiccional no ha dudado en senalar que el
sujeto que realiza el uso ha de ser “en principio, un operador econémico” /%, Dada la amplitud de los términos con
los que se expresa el TJUE al interpretar esta exigencia, interesa realizar algunas precisiones sobre su alcance, en
la direcci6n apuntada por la doctrina:

a).- Por un lado, el requisito de que el uso del signo se proyecte en la esfera externa o, si se prefiere, trascienda el
admbito puramente interno, exige, al menos, que esté dirigido a posibilitar usos del signo dotados de transcendencia
externa. De ahi que constituyan usos en el trafico econémico los actos preparatorios de la comercializacién, pese
a carecer atin de proyeccion en el exterior!3e.

130 En este sentido, afirma el TJUE que el “derecho exclusivo se concede para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses especificos
como titular de dicha marca, es decir, para garantizar que ésta pueda cumplir las funciones que le son propias y que, por lo tanto, 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”: STJUE de 19.7.2012, Pie Optiek (asunto C-376/11), y STJUE de 6.2.2014, Leidseplein Beheer BV (asunto C-65/12). Segtn la STS, 1?2, de
26.2.2016, en R] 2016, num. 105 (M.P.: Pedro José Vela Torres): ‘El derecho (de marca) no es absoluto y estd sometido a determinadas
limitaciones. Entre otras cosas, porque el derecho de exclusiva consustancial a la marca, llevado a sus dltimas consecuencias, puede originar
determinadas disfunciones en el mercado; por un lado, al restarle transparencia, y, por otro, al lesionar los legitimos intereses de los
competidores, por servir de obstaculo para su desempeno comercial licito” [sobre esta STS: SUNOL LUCEA (2016.a), passim).

By, adex., STJUE de 18.6.2009, L’Oréal y otros (asunto C-487/07); STJUE de 23.3.2010, Google France y Google (asuntos C-236/08 a C-238/08);
STJUE de 22.9.2011, Interflora y otros, (asunto C-323/09); STJUE de 15.12.2011, Frisdranken Industrie Winters BV (asunto C-119/10); STJUE de
19.9.2013, Martin Y Paz Diffusion (asunto C-661/11); y STJUE de 3.3.2016, Daimler AG (asunto C-179/15).

32Entre otras: STJUE de 11.9.2007, Céline (asunto C17/06), y STJUE de 12.7.2008, O2 Holdings Limited (asunto C-533/06).
135 Sobre la 4* (menoscabo de las funciones del signo prioritario): SUNOL LUCEA (2018), passim.

B4STJUE de 12.11.2002, Arsenal Football Club (asunto C206/01); STJUE de 11.9.2007, Céline (asunto C17/06);y STJUE de 12.7.2008, O2 Holdings
Limited (asunto C-533/06).

35STJUE de 12.7.2011, L’Oréal SA y otros (asunto C324/09); contrario a esta interpretacion (y, a mi juicio, con cierto): CARBAJO CASCON (2012),
pags. 166y 167.

1355STJUE de 19.7.2012, Pie Optiek SPRL (asunto C-376/11).

136 GARCIA VIDAL (2000), pag. 72; SUNOL LUCEA (2012), pag. 9y ss.; PEGUERA POCH (2012-13), pag. 187.
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b).- Por otro lado, la exigencia de que la actividad econémica para la que se realiza el uso posea 4nimo de lucro ha
de considerarse excesiva, al dejar al margen del jus prohibendi ciertos usos carentes de finalidad lucrativa, pero
susceptibles de perjudicar injustificadamente algunos de los intereses inherentes al derecho de marca'*’. En rigor,
lo decisivo para que se entienda cumplida esta exigencia no es el &nimo de lucro, sino que el uso del signo posea
una finalidad econémica, ya sea a favor de quien lo ejecuta o de un tercero!®.

29) Segunda: La utilizacion del signo en relacion con productos y servicios.- La exigencia de que el uso del signo
(una denominacidn social, en lo que aqui interesa) se efectie “en relacién con productos o servicios” también
merece un comentario. Lo primero que llama la atencién es que en el sistema de marcas actual ya no sea habla de
uso del signo “para productos o servicios”, como se hacia en la DM 1988. La DM 2015 reemplaza dichos términos
por otros que, aunque similares, parecen tener un significado algo mds amplio: “en relacién con productos o
servicios”!*.

Para determinar su alcance exacto pueden revestir utilidad las declaraciones que se contienen en el Considerando
18 DM 2015. Se afirma en él, en concreto, que “so6lo existe violacion de marca cuando se constate que la marca o el
signo infractor se utiliza en el trafico econdémico a efectos de distinguir productos o servicios”™*. De estas palabras
no es desacertado inferir que, al parecer, para el legislador europeo de 2015 se ha de equiparar la utilizacién de un
signo “en relacién con productos o servicios” con la utilizacién de un signo “a titulo de marca”, pues cabe hablar
de uso marcario cuando el signo se utiliza con la finalidad —o “a efectos” como dice el Considerando 18 DM 2015—
de distinguir productos o servicios!4!.

La aceptacion de la conclusién anterior —que parece razonable— exige conocer el modo en que el TJUE interpreta
los términos “uso a titulo de marca”. Y lo cierto es que lo hace de forma bastante amplia®?. A su juicio, para
constatar dicho uso no se exige que el signo indique el exacto y concreto origen empresarial de los productos o
servicios'*. Es suficiente que el uso del signo sugiera en el pablico la existencia de un vinculo o conexién entre el
signo y los productos o servicios comercializados o prestados por su titular'**. De hecho, puede decirse que, segiin

1357 Ampliamente: SUNOL LUCEA (2012), pags. 12 y ss.

138 GARCIA VIDAL (2000), pags. 72 y 73. Empero, no faltan quienes integran el elemento lucrativo en la interpretacion de los términos “trafico
econémico”, sosteniendo que “el empleo de una denominacidn social serd marcariamente relevante, desde la perspectiva del requisito del uso
en el trafico econémico, cuando un operador econdémico la proyecte externamente en el marco de una actividad econémica con &nimo de lucro”:
CORBERA MARTINEZ (2017), pag. 296.

139 Aunque es cierto —como puso de manifiesto alguna doctrina— que, en rigor, la DM 1988 no exigia literalmente que el signo fuese usado
“para distinguir productos o servicios” —como ocurria, sin embargo, en el art. 31.1 LM 1988—, sino sélo que fuese utilizado “para productos o
servicios”: v. MONTEAGUDO MONEDERO (2010), pag. 10, quien valoraba positivamente esta redaccién de la DM por no predeterminar la opcion
del legislador nacional sobre la superacién o no de la exigencia de utilizacién a titulo de marca, y por excluir de entre las modalidades de uso
relevante aquellas en las que no estd presente la conexién entre signo y producto o servicio.

140“La utilizacion del signo a efectos distintos de distinguir productos o servicios [—prosigue el Considerando 18 DM 2015—] debe estar sujeta
a las normas de Derecho nacional”; la cursiva es mia.

41 Conformes: SUNOL LUCEA (2019) y GARCiA VIDAL (2016), pags. 3 y 4; el ultimo de estos autores encuentra también fundamento a esta
interpretacion en el art. 10.6 DM 2015 que, al permitir que los Estados protejan la marca “contra el uso de un signo que se efecttie con fines
diversos a los de distinguir los productos o servicios”, faculta al intérprete a entender que las disposiciones de la directiva no se extienden hasta
este tipo de actos.
42 Una muy buena sintesis v. en SUNOL LUCEA (2016) y (2018); en el tltimo lugar concluye expresamente esta autora que de todas las
consideraciones doctrinales “parece desprenderse la idea de que, a juicio del TJCE, el empleo de un signo se reputa «para productos o servicios»,
cuanto menos si se utiliza para promover las propias prestaciones con independencia de que no indique la procedencia empresarial de los
propios productos o servicios”.
143 A favor de esta interpretacién amplia: MONTEAGUDO MONEDERO (2010), pag. 4, quien manifiesta que “la experiencia actual muestra que en
ocasiones es posible inducir a error a los consumidores, aunque el signo ajeno no se utilice para designar los propios productos o servicios”.
144 STTUE de 23.10.2003, Adidas-Salomon AG (asunto C-408/01); STJUE de 11.9.2007, Céline (asunto C17/06).
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la jurisprudencia del TJUE, la existencia de este vinculo o conexién constituye el factor esencial para determinar si
existe o no utilizacién a titulo de marca'#.

En esta direccién se pronuncia la STS (Sala 12) de 6 de julio de 2015: “Como recorddbamos en la sentencia 228/2013,
de 12 de abril, el TJUE, en su sentencia de 11 de septiembre de 2007, (C- 17/2006 ), entiende que la denominacién social
se emplea para distinguir productos o servicios, en el sentido del art. 5.1 de la Directiva, no sélo «cuando un tercero
pone el signo constitutivo de su denominacién social [...] en los productos que comercializa», sino también cuando lo
utiliza «de manera que se establezca un vinculo entre el signo constitutivo de la denominacién social [...] y los
productos que comercializa o los servicios que presta [...]». Y en este sentido debemos entender la enumeracién
ejemplificativa que haciamos de usos de la denominacion social como signo distintivo en el mercado, a los efectos del
art. 34.2 LM : «cuando consta en el etiquetado de los productos, en catalogos o muestrarios, en la documentacién de
la empresa, en la publicidad comercial, en los almanaques con que se obsequian a los clientes, etc. » ( sentencia
485/2004, de 27 de mayo , citada por las posteriores sentencias 632/2008, de 4 de julio , y 228/2013, de 12 de abril )”14°.

Es verdad que el TJUE no siempre ha mantenido esta interpretacién amplia de los términos “uso a titulo de
marca”!¥’. Sus inicios se corresponden, en concreto, con lo que alguna doctrina ha dado en conocer,
expresivamente, como la “fase del aguamiento”, a partir de la cual el TJUE empez6 a relajar de un modo importante
la nocién de uso a titulo de marca tal como ésta venia concibiéndose con anterioridad'*®. Pero no es menos verdad,
al mismo tiempo, que en el sistema de marcas derivado de la DM 2015 existen ciertos datos que permiten pensar
en la pervivencia de cara al futuro de esta generosa interpretaciéon'#’:

1°.- En primer lugar, el hecho de que dentro del listado de actos comprendidos dentro del ius prohibendi conferido
al titular de la marca, tanto la DM 2015 [art. 10. 3 letra f)] como la LM 2001 [art. 34.3 letra g)] incorporan la
utilizacion del signo en la publicidad comparativa, que, como se sabe, no constituye un uso a titulo de marca, sobre
todo cuando se realiza con la finalidad de resaltar las ventajas de una oferta comercial.

2°.- En segundo lugar, se ha de tener en cuenta que la DM 2015 (art. 10.5), al igual que hizo en su dia su predecesora
—la DM 1988 (art. 5.5)—, deja libertad a los Estados miembros para incorporar modalidades de uso diferentes a las
de distinguir productos o servicios. Lo que no ha impedido al TJUE incluir, entre los usos marcariamente relevantes,
usos distintos de los realizados a titulo de marca.

Como se sabe, a las exigencias analizadas (uso de un signo en el trdfico economico en relacion con productos o
servicios) se ha de anadir la constatacion de la existencia de un “riesgo de confusién” entre el signo prioritario y el
usado con posterioridad (o “de asociacién” en caso de signos prioritarios renombrados) [art. 34.2 LM]. Al respecto,
conviene apuntar que, segin se acepta mayoritariamente por la doctrina industrialista, el riesgo de confusién
marcario se construye sobre pardmetros abstractos. Quiere con ello indicarse que para su constatacién es
indiferente la existencia de una situacién de confusién real o potencial en el trafico econd6mico. Antes bien, basta
con que los signos enfrentados sean idénticos o similares y que el mismo juicio de identidad o similitud sea

145 |/, aunque en tono critico, SUNOL LUCEA (2012), pags. 22 vy ss.; con anterioridad a la DM 2015, sostenia ya esta interpretacién: MONTEAGUDO
MONEDERO (2010), pags. 9y ss.

1468TS, 12, de 6.7.2015, nim. 2015/375 (MP: Ignacio Sancho Gargallo); la cursiva es mia.

47 Analiza con rigor esta amplitud—y las implicaciones que de ella se derivan— SUNOL LUCEA (2012), pags. 44 y ss., quien extrae las siguientes
conclusiones: 1?) el requisito de uso en el trafico econémico se interpreta de forma tan generosa que llega a comprender utilizaciones mixtas
(como, por ejemplo, el uso del signo confundible en productos de merchandising); 2%) para que el uso de un signo incompatible con un marca
anterior quede comprendido dentro del ius prohibendino es necesario que se utilice para distinguir los productos o servicios del tercero que
emplea el signo, sino que basta un uso con fines promocionales; 3?) en ciertos casos la proteccién de la marca se extiende a casos en los que
signo no se usa como indicador de procedencia.

18 Thidem, pags. 28 y ss.
49 SUNOL LUCEA (2019), passim.
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predicable de las prestaciones o actividades por ellos designadas!*®®. Cierto es, no obstante, que con el paso del
tiempo el TJUE se ha ido distanciando de esta forma de interpretar la nocién de riesgo de confusién, confiriéndole
un marcado caracter fictico'®!, que lo aproxima bastante al riesgo de confusién tal como viene siendo concebido
en el Derecho de la competencia desleal'*2.

iv. Relevancia de los materiales normativos expuestos para la disciplina marcaria de la denominacién social

Tras este breve excursus sobre el significado de los términos “trafico econémico” y uso de un signo “en relacion
con productos o servicios”, creo que hay base legal para concluir que, tras la DM 2015, dejan de estar permitidos
usos de la denominacién social en el trafico econémico que con anterioridad a dicha norma podian considerarse
admisibles. Sobre todo, a la vista del modo en que venia interpretdndose la limitacion marcaria relativa al uso del
nombre en el trafico econémico [arts. 6.1 a) DM 1988 y 37 LM 2001] y a la ausencia de una regulacién del ius
prohibendi similar a la que hoy se contiene en la LM 2001 [en concreto, en su el art. 34.3 letra d), en los términos
mas arriba analizados].

Me refiero a aquellos casos —cada dia més frecuentes— en los que el uso de la denominacion social trasciende el
trafico juridico en sentido estricto (dmbitos negocial y procesal) y alcanza al mercado y, por tanto, a quienes en él
actiian en condicién de consumidores o usuarios. Asi ocurre, por ejemplo, “cuando consta en el etiquetado de los
productos, en catdlogos o muestrarios, en la documentaciéon de la empresa, en la publicidad comercial, en los
almanaques con que se obsequia a los clientes, etc.”'53. Sin que deba perderse de vista que “hay multitud de
disposiciones legales que obligan al empresario a reproducir su denominacién social en sus productos o servicios
—etiquetas, envases, folletos publicitarios, albaranes, etc.—!**. Ademas, la mayor formacioén de los consumidores
y usuarios en el conocimiento de sus derechos y el desarrollo experimentado por las llamadas “marcas blancas” ha
hecho que muchos consumidores presten hoy bastante mas atenciéon que en épocas pasadas a los etiquetados de
los productos!®.

10 Entre otros muchos: MONTEAGUDO MONEDERO (1993), pags. 91 y 92; GARCIA VIDAL (2000), pags. 82 y 83; PORTELLANO DiEz (2009), pag. 177;
CARBAJO CASCON (2018), pag. 677; CASADO NAVARRO (2019), pags. 300y ss. Empero, advierte SUNOL LUCEA (2012), pag. 60, que “esta interpretacién
no ha hecho fortuna en la jurisprudencia comunitaria que, por el contrario, ha ido convirtiendo progresivamente la nocién de riesgo de
confusion, a los efectos del art. 5 de la DM, en una cuestion marcadamente factica”.

151 Como explica y argumenta SUNOL LUCEA (2012), pags. 60y ss.

152En el Derecho de la competencia desleal, en efecto, la confusién no estd condicionada por un alto grado de abstraccidn, sino que reviste
caracter factico. De ahi que su examen haya de realizarse caso por caso y no se limite a la confrontaciéon de los signos y de las prestaciones por
ellos designadas, sino que tome en consideracion todas las circunstancias de la practica que puedan coadyuvar a inducir a error al consumidor
sobre la procedencia empresarial de los productos, servicios o actividades: MASSAGUER FUENTES (1999), pags. 174 y ss.; MONTEAGUDO MONEDERO
(1993), pags. 91 y 92; PORTELLANO DiEZ (2009), pags. 177 y ss.; CASADO NAVARRO (2019), pag. 304; entre otros.

1538TS, 12, de 27.5.2004, ntim. 2004/485 (M.P.: Clemente Auger Lifidn); por su interés, reproduzco a continuacion parte de las consideraciones
contenidas en su FD 3°: “El nombre comercial tiene encomendada por el ordenamiento juridico la funcién de diferenciar, en el tréafico
econdmico, a la empresa o, si se prefiere, al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial-concurrencial. Tedricamente, la distincién
funcional entre la denominacién social y el nombre comercial parece claro: mientras la denominacion social identifica a un sujeto de derecho,
el nombre comercial diferencia, e indirectamente identifica, a la empresa y/o al empresario-operador econémico (sujeto en el ejercicio de la
actividad concurrencial). Pero, la denominacion social, aunque funcionalmente relevante, de forma prioritaria, en el &mbito negocial, trafico
juridico, esta también llamada, en no pocas ocasiones, a ser utilizada en el mercado. Asi acontece cuando consta en el etiquetado de los
productos, en catalogos o muestrarios, en la documentacién de la empresa, en la publicidad comercial, en los almanaques con que se obsequia
a los clientes, etc.,. Su utilizaciéon en el trafico economico hace muy dificil, a veces imposible, diferenciar entre nombre comercial y
denominacion social. De ahi que la Gltima doctrina cientifica senale la gran dificultad que existe en torno a distinguir entre los respectivos
ambitos de actuacion de una persona juridico-societaria en cuanto a sujeto de derecho y en cuanto a empresario en el ejercicio de su actividad
empresarial, es decir, entre denominacién social y nombre comercial”.

15RDGRN de 5.5.2015: BOE niim. 136, de 8/07/2015.

155Prueba de ello es que abundan en Internet noticias y tutoriales que muestran al consumidor cémo debe leer e interpretar dichos etiquetados.
En este sentido, senala la doctrina que, al aparecer con frecuencia la denominacién social en el envase de los productos y en la publicidad, el
publico de los consumidores, cada vez mas atento, asocia al signo denominativo el crédito o reputacion que le merecen los productos o servicios
comercializados o prestados por la sociedad: Diaz GOMEZ (1995), pags. 106 y ss.
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Es mds, como ha precisado el TS en alguna ocasion, el hecho de que los empresarios colectivos resulten obligados
legalmente a etiquetar sus productos mencionando expresamente en el etiquetado su denominacién social “no
justifica el uso de una denominacion social confundible” con un distintivo prioritario!®.

Por consiguiente, en el nuevo sistema de marcas resultante de la DM 2015 el titular de una denominacién social
carece de la posibilidad de usarla en el trafico econdémico sin conculcar los intereses de un signo prioritario con el
que resulte confundible. Y es que la denominacion social, dada su condicién de nombre de una “persona juridica-
empresa”, desarrolla en dicho &mbito (aunque sea de forma refleja o indirecta) una funcién diferenciadora de las
prestaciones empresariales que el ente colectivo ofrece al mercado en el ejercicio de las actividades constitutivas
de su objeto social*’.

De modo que a toda utilizaciéon de la denominacién social en el trafico econémico se anuda una consecuencia
juridica relevante: la posibilidad de que el sector del publico interesado pueda establecer una conexién o vinculo
entre el signo denominativo en que consista la denominacion social y las prestaciones empresariales aludidas. Y
existiendo dicho vinculo, parece posible hablar de un uso marcariamente relevante, en el sentido de “realizado en
el trafico econémico” y “en relacién con productos o servicios”.

Asi pues, cuando el Considerando 19 DM 2015 establece que “(e)l concepto de violacién de marca también ha de incluir
el uso de un signo como nombre comercial o designacion similar siempre que tal uso responda al proposito de
distinguir productos o servicios”'>8, 1o que quiere decirse, a mi entender, es que el empleo de una denominacién social
(a la que se alude de forma indirecta con los términos “designacién similar”) en el trafico econémico puede constituir
una violaciéon de un derecho de marca prioritario aun cuando se utilice en concepto de denominacién social. Asi
ocurrira en los casos en que sea susceptible de generar en el ptblico la conexién o vinculo a los que me vengo refiriendo,
lo que, segln he tratado de precisar mas arriba, parece ocurrir siempre que la denominacién social se usa en trafico
econémico'>’.

Entiendo, por tanto, que ha de considerarse superada la interpretacion del TJUE segun la cual se ha de incluir a la
denominacién social —junto con el nombre comercial y el rétulo de establecimiento— dentro del conjunto de
signos que no tienen per sela finalidad de diferenciar productos o servicios en el trafico econémico (SSTJUE en los
casos Robelco, Anheuser-Busch Inc.y Céline)'*. A mi juicio, esta interpretacién no es atinada por responder a una
concepcion parcial o incompleta de la denominacion social, atenta sélo a su dimensién “personal” o “subjetiva”,

1568TS, 12, de 21.12.2011, niim. 2011/916 (MP: José Ramén Ferrandiz Gabriel); en esta sentencia, al resultar probado el uso de la denominacién
social en el etiquetado de los productos que elabora y vende la sociedad (se trataba, en concreto, de botellas de vino) con la finalidad de
“identificarse como entidad embotelladora”, el TS terminé dando por probado un uso de la denominacién social a titulo distintivo (en concreto,
como nombre comercial no inscrito).

157 Esta idea sera desarrollada infra, al abordar la dimensién “objetiva-patrimonial” que es inherente a la denominacién social.

158 E] subrayado es mio.

159No comparte estas ideas: CORBERA MARTINEZ (2017), pdg. 3030, quien, con apoyo en el Considerando 19 de la DM 2015, apunta que “mientras
que el nombre comercial se emplea en el trafico econémico en relacién con productos y servicios, dado que se trata de un signo distintivo, el
empleo de una denominacién social [en el trafico econémico] no conlleva per se dichas circunstancias”. Tampoco de acuerdo, al parecer, GARCIA
VIDAL (2016), pag. 4, quien entiende que, a la luz de lo dispuesto en el DM 2015, el uso de un signo como nombre comercial o como denominacién
social no siempre da lugar a infraccién de un derecho de marca prioritario, sino sélo cuando con dicho uso se pretenda distinguir productos o
servicios; a lo que seguidamente anade —con fundamento en la STJUE del asunto Céline—que “(n)o obstante, en tal caso no estaremos en
realidad ante un verdadero uso como denominacién social o nombre comercial”.

190En palabras del TJUE, “una denominacién social, un nombre comercial o un rétulo de establecimiento no tiene por si mismo la finalidad de
distinguir productos o servicios. En efecto, una denominacién social tiene por objeto identificar una sociedad, mientras que un nombre
comercial o un rétulo tiene por objeto designar un establecimiento mercantil. Por tanto, cuando el uso de una denominacién social, de un
nombre comercial o de un rétulo de establecimiento identifica una sociedad o designa un establecimiento mercantil, no puede considerarse
que existe «para productos o servicios» en el sentido del articulo 5, apartado 1, de la Directiva [con referencia a la DM 1989]”: STJUE de
21.11.2002, Robelco (asunto C-23/01); STJUE de 16.11.2004, Anheuser-Busch Inc. (asunto C-245/02); y STJUE de 11.9.2007, Céline SARL (asunto
C-17/06).
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como nombre identificador de una persona juridica'®'. Mas adelante tendré oportunidad de insistir sobre esta idea
que ahora me limito s6lo a apuntar'?,

b) Valoracién: Bienvenida a estos cambios por su acomodo a la realidad regulada
i Preliminar: Juicio esencialmente positivo de los cambios expuestos

Expuestos los cambios acometidos en la materia objeto de analisis por la DM 2015 y el RDL 23/2018, es ahora el
momento de valorarlos. El titulo que he dado al presente epigrafe anticipa el sentido de mi valoracién. Esta es, en
lineas generales, positiva. A mi juicio, en efecto, ha de darse la bienvenida a los cambios analizados que, en sintesis,
pueden concretarse basicamente en las siguientes ideas!®:

-Primera.- El uso de la denominacién social en el trafico econémico posee aptitud distintiva (o cardcter distintivo,
si se prefiere) de las prestaciones que el ente colectivo ofrece al mercado en el ejercicio de las actividades
constitutivas de su objeto social.

-Segunda.- De lo anterior deriva, por un lado, que dicho uso no se configure como una limitacién del derecho de
marca y, por otro, que, en caso de llevarse a cabo, el titular de un signo distintivo prioritario (marca o nombre
comercial) esté facultado para reaccionar frente a él mediante el ejercicio de su jus prohibendy.

Por tanto, en el Derecho de marcas vigente ya no es necesario —como apunta, en cambio, el TS en su sentencia
(Sala 1?) de 6 de julio de 2015—, analizar qué concreto uso ha hecho la sociedad de su denominacién social en el
trafico econémico, a fin de juzgar “si la identificacién de la sociedad puede generar esa percepcién de conexién
entre la sociedad y los productos que comercializa o los servicios que presta”.

La irrelevancia de este analisis deriva de que, como vengo diciendo, segtin parece inferirse del sistema de marcas
derivado de la DM 2015, todo uso de la denominacién social realizado en el trafico econémico se reputa dotado de
aptitud distintiva de las prestaciones empresariales anudadas a la empresa societaria y, por tanto, susceptible de
ser juridicamente perseguido por el titular de un signo distintivo prioritario.

En palabras del TS cabria decir que el legislador de 2015 parte de entender que “la utilizacién de la denominacién en
documentos de negocios, publicidad, facturas, pedidos, etc. (...) evocard, sin remedio, el producto de la competencia o
la procedencia empresarial”!¢4.

De modo que, a la vista de las reformas acometidas en la LM por el RDL 23/2018, la tarea principal a resolver por el
jurista no reside en dilucidar si la denominacién social se usa en concepto de denominacién social en sentido
estricto o como distintivo de la empresa societaria. La cuestion fundamental a la que ha de hacer frente el intérprete
consiste en determinar el &mbito concreto en el que se lleva a cabo el uso de la denominacién social. Y es que si
dicho dmbito es el “trafico econdmico”, la ley parte de entender que la utilizacién de la denominacién social posee

161 SUNOL LUCEA (2012), pag. 35 v, tras ella, CORBERA MARTINEZ (2017), p4g. 302, apuntan, sin embargo, que, pese a la amplitud con la que el TJUE
interpreta la expresién “uso a titulo de marca”, se mantiene incélume en la actualidad la ausencia de vinculo o conexién marcariamente
relevante en los casos en que el signo confrontado con la marca prioritaria se utiliza con fines de identificar a una sociedad, como ocurre con la
denominacion social. En rigor, esta tesis fue sostenida por el TJUE en la llamada (por SUNOL LUCEA) “fase tradicional”, a la que posteriormente
sigui6 la “fase del aguamiento” aludida en el texto.

162 Infra, epigrafe 2.3.a.b).iii.

163 Cierto es que la primera de ellas fue ya sostenida por la doctrina con anterioridad a la DM 2015: “El uso de la denominacién social en la
publicidad y documentacion comercial y en el etiquetado de los productos, aunque realizado pretendidamente en concepto de denominacién
social, reviste per se un cierto efecto distintivo-publicitario que guarda estrecha analogia con el que desempenan los signos distintivos de la
empresa y, muy en particular, el nombre comercial” (MIRANDA SERRANO, 1997, pag. 363); también en esta direccién: CERDA ALBERO (1996) pag.
6978.; SALELLES CLIMENT (2002), pags. 265; entre otros.

164 STS, 12, de 4.7.2008, nim. 2008/632 (M.P.: Jesis Corbal Fernandez).
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caracter distintivo y, por tanto, es susceptible de interferir negativamente sobre otros derechos de propiedad
industrial prioritarios!®.

Lo anterior con independencia de que la denominacién social sea utilizada en dicho dmbito —el trafico
econémico— en concepto de denominacién social en sentido estricto (por ejemplo, para indicar la identidad del
fabricante de un producto en su etiquetado, al lado de una marca destacada a través de caracteres tipograficos de
gran tamano) o de signo distintivo (como elemento decisivo de determinadas comunicaciones publicitarias o
promocionales).

Se explica asi la relevancia que en el sistema de marcas vigente ha de conferirse a la diferenciacion entre uso de la
denominacién social en el “trafico econémico” y en el “trafico juridico”, en el sentido que analizo a continuacion.

ii. La compleja —pero necesaria— diferenciacion entre uso de la denominacién social en el trafico
econdmico y en el trafico juridico

La valoracién esencialmente positiva de esta regulacién no significa que carezca de puntos débiles. Toda norma
tiene siempre elementos susceptibles de critica. Y esto ocurre con mucha mayor frecuencia e intensidad cuando,
como en este caso, la norma en cuestion trae causa de una Directiva comunitaria, fruto del consenso —no siempre
facil— entre los distintos Estados integrantes de la Unién Europea.

Entre las principales debilidades de esta nueva regulacion, esta el que la atribucién o no de caracter distintivo a la
denominacion social pivota sobre un dato factico que no siempre es de facil constatacion en la realidad mercantil.
Me refiero a que su uso tenga lugar en el trafico juridico o en el econémico: ;Cémo discernir cuando se produce en
uno u otro &mbito?

La cuestién es ciertamente delicada. El trafico contemporaneo reviste tal grado de complejidad que los diferentes
espacios que lo conforman no siempre se prestan a una clara delimitacién'®. Mas atin cuando la figura de la que se
habla es la denominacién social. Sobre todo, por la existencia en los entes colectivos de una creencia generalizada
—que se hizo fuerte especialmente a partir de la entrada en vigor del EPI 1929— en virtud de la cual entienden que
el acceso de sus denominaciones sociales al Registro Mercantil les autoriza a usarlas en el mercado en concepto de
distintivos empresariales!¢’.

165 Por tanto, entiendo que han de entenderse superadas las siguientes afirmaciones realizadas por el Abogado General Sharpston en el asunto
C17/06, Céline: “En particular, una denominacién social no tiene que usarse necesariamente «para» productos o servicios que la sociedad
entrega «en el trafico econémico». Su uso puede limitarse a circunstancias mas formales, cuando la sociedad opera con uno o varios nombres
distintos. Incluso cuando se usa la denominacién social en alguna relacién con bienes o servicios en el trafico econémico, dicho uso no
necesariamente distingue bienes o servicios, designa su procedencia o denota la existencia de una relacién material en el trafico econémico
con el titular de una marca idéntica o similar”.

166 En palabras de GONDRA ROMERO (1997), pag. 39, “hay que descartar la posibilidad de trazar una separacién nitida entre uno y otro campo”.
En parecidos términos, PAZ-ARES RODRIGUEZ (2006), pag. 573: “obviamente muchas veces no es ficil averiguar si la denominacién se utiliza
como denominacidn (es decir, como firma subjetiva para suscribir documentos juridicos) o como signo distintivo (es decir, como firma objetiva
para atraer la atencion de la clientela”. En esta misma direccion, ad ex., MENENDEZ Y VAQUERIZO (2007), pag. 180.

167 Entre otros: BOTANA AGRA (1996), pag. 17; MIRANDA SERRANO (1997), pag. 246; IDEM (2007), pag. 43; CABANAS TREJO (2006), pag. 107; IDEM,
(2018.a), pag. 1; CASADO NAVARRO (2019), pag. 355. En palabras de CABANAS (2006), pag. 107, nota 139, “en una sociedad abocada al desempeno
de una actividad empresarial, parece natural que lo primero en venir a la mente sea precisamente la utilizacién del nombre social para concurrir
en el mercado”. En este mismo sentido, sefiala CASADO —en la direccién apuntada, entre otros, por MASSAGUER FUENTES (2002), pag. 13 y CURTO
PoLO (2008), pag. 304— que de una simple comparacién de datos estadisticos sobre constituciéon de sociedades e inscripcién de signos
distintivos, se desprende que en la actualidad existen muchas més sociedades que distintivos en vigor; a lo que anade que, si se tiene en cuenta
que una sociedad mercantil s6lo puede identificarse en el trafico juridico con una denominacién social mientras que puede operar en el mercado
con varios signos distintivos, y que los signos distintivos no pueden ser solicitados tinicamente por empresarios colectivos, la conclusién final
que se obtiene no es otra sino que constituye una practica comtn que las sociedades mercantiles utilicen su denominacion social no sélo como
denominacién social en sentido estricto sino también como signo diferenciador de sus prestaciones y actividades: CASADO NAVARRO (2019), pag.
355. Por otra parte —aunque en directa conexion con lo anterior—, téngase en cuenta que, ante la pregunta de si puede un mismo distintivo
registrarse como marca, denominacion social y nombre de dominio, la OEPM no duda en responder afirmativamente en los siguientes términos:
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En este sentido, dice la Resolucién de la DGRN de 8 de junio de 2015 que “(l)os conflictos entre las denominaciones
sociales y los signos distintivos (nombres comerciales y marcas), derivan de la no siempre clara distincién entre la
identificacion del empresario como persona juridica y la de la empresa o actividad empresarial que lleva a cabo, y de
que el deslinde entre la vertiente juridica y la econdmica competitiva de las sociedades actuantes en el mercado puede
ser dificil de percibir por los operadores del mismo desde el momento en que, para tales operadores, la denominacién
social es un factor de diferenciacién. El conflicto se agudiza cuando, ademas, hay multitud de disposiciones legales que
obligan al empresario a reproducir su denominacién social en sus productos o servicios (etiquetas, envases, folletos
publicitarios, albaranes, etc.)”1%8,

En todo caso, es claro que la diferenciacién entre ambos tipos de trafico se presenta como una cuestién factica. De
ahi que no le falte razén a cierta doctrina cuando apunta que “la sutileza de cuando el tréafico pasa de juridico a
econémico” se resiste a una “formulacion general y abstracta”. En rigor, todo va a depender de las circunstancias
concurrentes en cada caso. Y muy probablemente del grado de difusién alcanzado por la denominacién social. De
modo que la difusién lograda por un determinado instrumento empresarial —como, por ejemplo, una factura—
merecerd una valoracién diferente si ha tenido lugar inicamente entre los profesionales del sector en el que actia
la empresa societaria (trafico juridico) o, por el contrario, ha alcanzado al ptiblico de los consumidores y usuarios
(trafico econ6mico)!®.

En el Derecho positivo encontramos manifestaciones expresas de la gran dificultad que entrana diferenciar cudndo
una denominacién social se utiliza como tal en el trafico juridico o en concepto de distintivo —en concreto, como
nombre comercial— en el trafico econémico. Este es el caso, por ejemplo, del art. 6.4 de la Ley de Sociedades
Profesionales (LSP)!"°. A diferencia de lo que se establece, a modo de regla general, en el art. 401.1 RRM para las
denominaciones sociales subjetivas, el referido art. 6.4 LSP opta por el mantenimiento en la denominacién social del
nombre del sujeto que deja de ser socio de la sociedad!™. Y todo apunta a que con ello no se pretende otra cosa que
proteger el interés de los socios profesionales y de la clientela, habida cuenta de la conexién tan estrecha que existe
entre la denominacion social y la reputacion del ente societario!’. Ahora bien, ¢la condicién de elemento colector de
clientela y condensador del prestigio empresarial no es propia de los signos distintivos?; ;Por qué, sin embargo, se
predica aqui de la denominacion social? Sencillamente, porque en muchos casos es muy dificil diferenciar entre uso
de una denominacién en concepto de denominacion social en el trafico juridico, y uso de una denominacion a titulo
de nombre comercial en el trafico econémico!™. A lo que se ha de anadir, ademads, la dimensién “objetiva y patrimonial”
que es inherente a la denominacién social en cuanto que nombre —siquiera reflejo o indirecto— de la empresa
societaria.

Ahora bien, sin negar lo anterior —y sin desconocer que siempre existiran supuestos concretos de dificil y compleja
calificacion—, no deben desaprovecharse a estos efectos los esfuerzos que la doctrina y los tribunales vienen
realizando desde hace ya algtin tiempo a fin de diferenciar los dos sectores del trafico referidos!7.

En este sentido, cabe categorizar como usos de la denominacién social en el trafico juridico en sentido estricto los
realizados en las esferas contractual y procesal, en donde el interés de los terceros (sujetos privados o publicos)
reside principalmente en la veracidad de las indicaciones que sobre su titular se contienen en el nombre social en

“Es frecuente que las empresas elijan una denominacién y la protejan como marca, nombre comercial, denominacién social y nombre de
dominio para concentrar sus esfuerzos y sus inversiones publicitarias” (v. https://www.oepm.es).

168 RDGRN de 5.5.2015: BOE niim. 136, de 8/07/2015.
169 CABANAS TREJO (2018.a), pag. 7.
170 Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales: BOE nim. 65, de 16/03/2007.

171 Su tenor es el siguiente: “El mantenimiento en la denominacion social del nombre de quien hubiera dejado de ser socio que deba responder
personalmente por las deudas sociales, no implicara su responsabilidad personal por las deudas contraidas con posterioridad a la fecha en que
haya causado baja en la sociedad”.

172 CAMPINS VARGAS (2000), pags. 199y ss.; ORTEGA REINOSO (2007), pags. 10 y ss.; ALBIEZ DOHRMANN (2013), pag. 303.
175 MIRANDA SERRANO (2007), pags. 45 y 46; RODRIGUEZ PEREZ (2010), pag. 112.

174 Sin perjuicio de lo que se dice a continuacidn, v. las consideraciones que sobre esta materia efectia GONDRA ROMERO (1997), pags. 39y 40.
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su condicién de nombre-firma. Razén por la cual cabe decir que forman parte de dicho &mbito todos aquellos usos
en los que la sociedad utiliza su denominacién social como “firma subjetiva” en sentido estricto; por ejemplo, para
suscribir los contratos que desea celebrar, satisfacer los créditos de los que es deudora, cumplir los deberes
tributarios que tiene contraidos frente a la Hacienda Publica, etc.!”,

En consecuencia, los usos que trasciendan el empleo de la denominacién social como “firma subjetiva” en las
esferas contractual y procesal y alcancen al publico de los consumidores y usuarios forman ya parte del trafico
econdmico: colocacién de la denominacién social en el etiquetado de los productos, en el envasado, en almanaques
y otra documentaciéon entregada a la clientela, en las paginas web, en la publicidad comercial y otras
comunicaciones comerciales emitidas con fines publicitarios y promocionales, etc.!™.

La practica, en todo caso, siempre va a plantear supuestos de no facil delimitacién. En este sentido, alguna
jurisprudencia menor ha entendido —a mi juicio, con acierto— que existe confundibilidad con un signo prioritario
(en concreto, riesgo de asociacion) y, por tanto, que ha de hablarse de uso de la denominacién social en el trafico
econdmico, cuando aparece incluida en los recibos entregados a los clientes que han pagado con tarjeta!”".

Ademas, puede también revestir utilidad para discernir qué usos de la denominacién social son realizados en el
trafico econdmico y qué otros son llevados a cabo fuera de €1, la labor desarrollada tanto por el TJUE como por la
doctrina cientifica a la hora de interpretar las exigencias necesarias para que se active el 7us prohibendi del titular
de un signo prioritario. Asi ha de ser por cuanto que el “trafico econémico” del que habla el legislador al regular
dicha materia (cuando exige que haya “uso en el trafico econdmico” y “en relacién con productos o servicios”) ha
de ser necesariamente el mismo “trafico econdmico” que el aludido en la regulacién de las limitaciones del derecho
de marca.

Dado que de este asunto ya me ocupé mas arriba, baste recordar aqui que la exigencia de que el uso tenga
proyeccion en la esfera externa no supone privar de la condicién de usos realizados en el trafico econémico a los
preparatorios de la comercializacién, pese a carecer atin de proyeccion en el exterior. Por otra parte, el otro
requisito necesario a los ojos del TJUE para hablar de uso en el trafico econémico, esto es, que el uso posea finalidad
lucrativa, no es determinante. Lo verdaderamente relevante es que persiga una finalidad econémica para quien lo
realiza o para un tercero'’®.

A la vista de estos criterios, no hay duda de que los usos de la denominacién social antes referidos (en el etiquetado
de los productos, en el envasado, en almanaques y otra documentacién entregada a la clientela, en las paginas web,
en la publicidad comercial, etc.) han de ser catalogados propiamente como realizados en el trafico econémico.
Razoén por la cual no pueden beneficiarse de la limitacién marcaria que aqui se analiza. Antes bien, pueden ser
perseguidos por titulares de signos prioritarios confundibles.

A igual conclusién se llega si para determinar si hay o no utilizacién de la denominacién social en el trafico econémico
se recurre al modo en que se interpreta doctrinal y jurisprudencialmente la nocién de “acto de competencia”, con la

175 MIRANDA SERRANO (1997), pag. 365.

176 Asi, entre otras, la STS, 12, de 6.7.2015, en R] 2015, nim. 375 (MP: Ignacio Sancho Gargallo). En esta direccidn cabria afirmar que una cosa
es utilizar la denominacién social para “suscribir un acto o realizar uno o mas negocios juridicos con personas determinadas”, en cuyo caso hay
que hablar de uso del nombre social en el trafico juridico en sentido estricto en cuanto que signo de identidad personal, y otra cosa bien distinta
emplear esa misma expresion denominativa “para hacerse conocer en un determinado ambiente en el desarrollo de una determinada actividad”,
supuesto en el que debe hablarse del empleo de la denominacién social en el trafico econdmico en cuanto que signo de identidad empresarial:
asi, recogiendo el sentir de RAVA al respecto, v. GONDRA ROMERO (1997), pag. 34, nota 15.

177 SAP de Barcelona de 4.12.2013 (Rec. 261/2012). En mi opini6n, el acierto del 6rgano jurisdiccional en este caso se debe a que en el supuesto
enjuiciado el uso de la denominacion social alcanza a la clientela y, por ende, al mercado. Razén por la cual ha de considerarse realizado en el
trafico econdmico.

178 Por todos: SUNOL LUCEA (2012), pags. 12y ss.
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que se delimita, desde el punto de vista objetivo, el &mbito de aplicacién de la Ley de Competencia Desleal (LCD).
Como se sabe, dicha nocién pivota sobre dos exigencias:

Primera: Que el comportamiento “sea realizado en el mercado”, lo que implica que esté dotado de “trascendencia
externa”. Segln interpreta la jurisprudencia esta exigencia, su verificaciéon requiere que los efectos del acto se
manifiesten en el exterior, alcancen al mercado y resulten idéneos para influir en las decisiones econémicas que se
adopten en dicho ambito!”. Razdn por la cual no son actos de competencia, por no cumplir esta exigencia, entre otros,
los denominados “actos internos”, que no traspasan el ambito privado de su autor o de su organizacion (p. ej., las
comunicaciones internas en el seno de la empresa, a través de las cuales imparten instrucciones para la actuacién de
los empleados, a no ser de vayan dirigidas al modo en que deben actuar dichas personas en el exterior)!¢,

Segunda: Que la conducta de mercado posea “finalidad concurrencial”. La LCD no define qué ha de entenderse por
tales términos. Se limita a establecer una presuncién iuris tantum segun la cual se presume la existencia de finalidad
concurrencial cuando, por las circunstancias en las que se realice el comportamiento, se revele objetivamente idéneo
para promover o asegurar la difusién en el mercado de prestaciones propias o de un tercero. La jurisprudencia menor
define la finalidad concurrencial como todo comportamiento dirigido a influir en la estructura del mercado, a alterar
la posicién de los operadores en el mercado o a influir en la formacién y el desenvolvimiento de las relaciones
econdmicas'®!, Entre otras, carecen de finalidad concurrencial las actuaciones en el mercado de personas fisicas o
juridicas que no posean la condicién de operadores econdmicos, como es el caso de las asociaciones de consumidores,
centros de investigacién, entidades sin animo de lucro, etc.!®2.

Que en los supuestos referidos la denominacién social posea caracter distintivo no implica que haya de utilizarse
y funcionar necesariamente como nombre comercial. En muchos casos serda asi. Pero no ha de serlo
inexorablemente. Es posible que la sociedad sea titular de un nombre comercial formado por un signo distinto de
la expresion denominativa que constituye su nombre social. De modo que aun cuando la denominacién social se
emplee en el trafico econémico en concepto de denominacién social, tendra caracter distintivo por la posible
vinculacién o conexién que la clientela puede realizar entre el sigo denominativo y las prestaciones que el ente
colectivo ofrece a través de las actividades que desarrolla en ejecucién de su objeto social.

Por otra parte, la atribucién de un caracter distintivo a los usos de la denominacién social en el trafico econémico
es independiente de que, junto a la denominacién social, aparezca un signo distintivo (marca o nombre comercial)
conformado con caracteres tipograficos destacados. Tanto si figuran como si no estos signos, el uso de la
denominacion social en el trafico econdmico parece tener reconocido juridicamente aptitud distintiva en los
términos expresados. De ahi que no se considere inmune para la legislacién marcaria derivada de la DM 2015 y el
RDL 23/2018.

iii. El acierto de dejar a la denominacion social fuera de la limitacién marcaria del uso del nombre en el
trafico econémico

Aclarado lo anterior, he de insistir ahora en que, desde mi punto de vista, constituye un acierto el paso al frente
dado por el legislador de 2015 para dejar a la denominacién social fuera de la limitacién marcaria sobre la que giran
estas reflexiones. A mi juicio, dicha solucién legislativa se acomoda a la esencia de la denominacién social mucho
mejor que la precedente; al menos, tal como ésta venia siendo interpretada por el TJUE y por la generalidad de
nuestra doctrina. A continuacién expongo el razonamiento que me lleva a esta valoracion.

179 9TS, 12, de 20.3.1996, niim.1996/223 (M.P.: Tedfilo Ortega Torres).
180 Ap VY. (2011), pag. 18
181 SAP de Barcelona (Seccién 15%), de 28.11.2008; SAP de Madrid (Seccién 28%), de 30.11.2009.

182 Ap.vv. (2011), pag. 20.
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La solucion legislativa segiin la cual los usos del nombre civil (persona fisica) y de la denominacién social (persona
juridica) en el trafico econdmico constituyen limitaciones del derecho de marca cuando se realizan de acuerdo con
las practicas leales en materia industrial o comercial [art. 6.1 a) DM 1988 y arts. 33 LM 1988 y 37 LM 2001], obedece
a la concepcioén clasica de la denominacién social, muy arraigada en nuestra comunidad juridica. De conformidad
con ella, se considera que esta figura societaria responde al derecho a la identidad personal de todo ente colectivo,
por lo que resulta equiparada al nombre civil de la persona fisica.

Se explica asi, por un lado, que esta concepcion clasica sélo reconozca a la denominacién social una dimensién
“personal o subjetiva”, como nombre identificador del ente colectivo en el trafico juridico en tanto que sujeto
titular de derechos y deberes y centro de imputacién de responsabilidades. Y, por otro, que tradicionalmente haya
existido un alto grado de consenso doctrinal y jurisprudencial en encuadrar el derecho que a ella y sobre ella tiene
el empresario colectivo dentro de los llamados “derechos de la personalidad”.

No es dificil vislumbrar que detras de esta concepcién de la figura subyace el pleno convencimiento de que los
intereses privados y publicos conexos a las denominaciones sociales son, en bastantes de sus extremos, similares
a los que vienen tuteldndose tradicionalmente a través de las normas reguladoras del nombre civil; institucién que,
como se sabe, responde a una necesidad ineludible de orden privado y publico cual es la individualizacion
personal'®,

Esta concepcion clasica de la denominacién social es la generalmente defendida por la doctrina!®4. Ademas, ha sido
sostenida por la DGRN en muchas de sus resoluciones. Paradigmadtica resulta, en este sentido, la RDGRN de 10 de mayo
de 1946, donde se dice que “la raz6n social de las Companias constituye el medio de individualizarlas y denominarlas
frente a terceros y al publico en general, cuya justificacion debe buscarse en analogos fundamentos a los que
determinan la necesidad del nombre de la persona natural”'®>. M4s recientemente, merece también ser aqui
mencionada, entre otras, la RDGRN de 5 de mayo de 2015, en la que se afirma que “(I)a denominacién social es
consecuencia de la atribucién, por parte del ordenamiento y a determinadas entidades, de personalidad juridica. En el
ambito de las sociedades, que aqui nos ocupa, su fin fundamental es su individualizacién en el trafico como sujeto de
derecho. Como tal atributo no forma parte del patrimonio de la empresa, en el sentido de no ser la denominacién
susceptible de ser enajenada ni gravada. Los signos distintivos (marca, nombre comercial) resultan protegidos por el
ordenamiento en tanto en cuanto permiten reconocer productos y servicios como procedentes de una empresa
determinada, teniendo un valor econémico independiente, que se integra en el patrimonio de la empresa como derecho
de propiedad industrial, siendo susceptible de constituir el objeto de negocios juridicos” 8. También el TS muestra
fidelidad a esta tesis en las sentencias que conforman su orientacién minoritaria en la resolucién de los conflictos entre
signos distintivos y denominaciones sociales, cuyo /eading case es la sentencia recaida en el caso “Hernandez Pérez
Hermanos, S.A.”, en los términos mas arriba expuestos.

183 Como se infiere de las definiciones del nombre civil que realiza la doctrina, que lo concibe como “el conjunto de vocablos, integrado por un
apelativo individual y dos apellidos (ordinariamente de cardcter familiar) que se emplea como signo estable y compendioso para la designacién
de las personas en la generalidad de sus relaciones juridicas (...) al que el derecho otorga la adecuada proteccién por razén del interés ptblico
y privado de la individualizacién de las personas”: LUCES GIL (1977), pags. 57 y 58.

184 Ad ex.: PELLISE PRATS (1985), pags. 123y ss.; MARINA GARCIA-TUNON (1991), pags. 207 y ss.; GARRIDO CERDA (1991), pags. 610y ss.; BAUZA GAYA
(1993), pags. 75y ss.; PAU PEDRON (1995), pags. 443 y ss.; SOTO BISQUERT (1995), pags. 265 y ss.; CORBERA MARTINEZ (2017), pags. 76 y ss. En el
arraigo que esta concepcion de la denominacion social ha tenido y tiene atin en la doctrina cabe ver la influencia de la doctrina comparada.
Entre los entusiastas defensores de esta tesis cabe citar aqui, por ejemplo, a COSTI (1964), pags. 3 y ss., para quien el nombre social es un
verdadero nombre civil cuya adopcién y utilizacién responde al derecho subjetivo que tiene todo ente colectivo a su identidad personal, es decir,
a que se reconozca su propia individualidad en el ambito del contexto social en el que se desenvuelve, que —en opinién de este autor— no se
circunscribe exclusivamente a la realizacion de actividades de naturaleza econémica. En rigor, esta concepcién no sélo es seguida por quienes
analizan la figura desde el prisma del Derecho societario. También la aceptan los que se aproximan a la denominacion social desde la perspectiva
del Derecho de la propiedad industrial. En esta dltima direccién v. asi, por ejemplo, BOTANA AGRA (1996), pags. 16 y ss., quien no duda en senialar
que al ser la denominacién social “un atributo esencial del empresario colectivo dotado de personalidad juridica, no se ve inconveniente para
englobar el derecho sobre aquélla entre los derechos fundamentales que, segtn el Tribunal Constitucional, deben ser reconocidos a las personas
juridicas en la medida en que son aptos para asegurar el cumplimiento de aquellos fines para los que han sido constituidas, garantizando sus
condiciones de existencia e identidad” (pag. 16).

185 E] texto de esta RDGRN v. en RDM (1946), nim. 5, pags. 141y ss., con comentario de GIRON TENA.

18 RDGRN de 5.5.2015: BOE num. 136, de 8/07/2015.
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Ahora bien, la anterior concepcién de la denominacién social es parcial o incompleta. Esta figura societaria
presenta evidentes diferencias con el nombre civil que hacen que su equiparacién con él resulte inapropiada'®’.

En primer lugar, se hace necesario reconocer a la denominacién social una dimensién “objetiva y patrimonial”, que
ha de anadirse a la “subjetiva o personal” antes referida. Asi ha de ser por cuanto que es el nombre que identifica
a una persona juridica que, desde que nace y hasta que muere, es titular de una empresa: “persona juridica-
empresa”'%. Y es que, ciertamente —como senala la mejor doctrina—, “la persona social no tiene vida fuera de la
actividad para la cual se constituye la sociedad”!®°. Esto explica, entre otras cosas, que el legislador decimonénico
exija a la persona fisica el requisito de la habitualidad para ser considerada comerciante (rectius, empresario). Pero,
en cambio, exima de dicha exigencia a la persona juridica, al ser el ejercicio de una actividad empresarial el fin
Unico y exclusivo de su existencia'®.

En efecto, a diferencia de la persona fisica, que no es exclusivamente comerciante, sino que tiene “su vida personal,
sus afecciones, sus amigos, sus placeres y sus vanidades, sus virtudes y sus vicios”, una sociedad, en cambio, “no
tiene mas que un solo fin en la vida: hacer el comercio”!®!. Razén por la cual su nombre, en cuanto que preordenado
unidireccionalmente, desde el principio y hasta el final, a la realizacion de actividades empresariales, adquiere
inexorablemente una dimensién “objetiva” y “patrimonial, como nombre —siquiera reflejo o indirecto— de una
empresa (rectius, “persona juridica-empresa”), sin que ello conlleve la desaparicién de la otra dimensién “personal
o subjetiva” en ella presente!®2.

Pese a ser una tesis minoritaria, no faltan en la doctrina quienes abiertamente reconocen una doble cara a la
denominacién social: “personal o subjetiva” una y “objetiva y patrimonial” otra'?. En este sentido, me parecen
especialmente ilustrativas las siguientes afirmaciones de Gondra Romero: “El nombre-firma no sirve sélo para dar a

187 Ademas de lo que se expone a continuacién —y de la doctrina que se cita en apoyo de lo que se dice—, se ha de tener en cuenta que no faltan
en nuestra doctrina quienes —a mi juicio con acierto— niegan que el derecho a la denominacién social pueda englobarse dentro de los “derechos
de la personalidad”: v. entre otros, MASSAGUER FUENTES (1994), pag. 4182 y PARICIO SERRANO (1995), pag. 2794.

188 En expresiva y atinada expresion de VICENT CHULIA que posteriormente es seguida en MIRANDA SERRANO (1997), passim, especialmente, pags.
349y ss.

189 GARRIGUES (1976), pag. 271, nota 37.
190 LANGLE (1950), pag. 384.
1 RIPERT (1959), pag. 82.

192 MIRANDA SERRANO (1997), pags. 323 y ss. En palabras de SALELLES CLIMENT (2002), pag. 265, “estando las sociedades mercantiles llamadas a
realizar actividades de cardcter empresarial en el mercado”, no hay “espacio para la utilizacién de la denominacién social sin finalidad
distintiva”. Por su parte, LOBATO GARCIA-MIJAN (2002), pags. 1029y 1030, se pregunta: ;Para qué se identifica a una empresa si no es para actuar
en el tréfico econémico?”. En parecidos términos, GARCIA VIDAL (2001), pag. 68: “La denominacion social identifica a la sociedad en el tréafico
juridico como titular de derechos y obligaciones, pero desde el momento en que esa sociedad es titular de una empresa y la denominacién social
se emplea en el mercado, la denominacidon adquiere un significado a mayores, distinguiendo también la actividad empresarial de la sociedad”.

195 | entre otros, VICENT CHULIA (1991), pags. 399 y 402, quien advierte, por un lado, que la proyeccion en el trafico de la denominacién social,
“designando una empresa, mas que una persona juridica”, ha determinado “la formacién de un Derecho peculiar, distinto al que rige el Derecho
comtn del nombre civil” (pag. 399), y, por otro, que “con apoyo implicito en la Constitucién, en los arts. 33 (derecho de propiedad), 38 (libertad
de empresa) y 51 (defensa del consumidor), el RRM contiene una regulacién de la denominacién social como un bien inmaterial susceptible de
apropiacién (regulando su prioridad, reserva, caducidad) y, en parte, como signo de identificacién en el mercado” (pag. 402); MIRANDA SERRANO
(1997), passim, pero especialmente, pags. 349 y ss., donde se pone de manifiesto que la estrecha conexién entre sociedad y empresa “fuerza a
admitir que la denominacién social no sélo es apta para identificar y diferenciar (inmediata o directamente) al empresario colectivo-sujeto
juridico, sino también (mediata o indirectamente) a la empresa; IDEM (2007), passim; GARCIA VIDAL (2001), pag. 68, quien sostiene que “(l)a
denominacién social identifica a la sociedad en el trafico juridico como titular de derechos y obligaciones, pero desde el momento en que esa
sociedad es titular de una empresa y la denominacién social se emplea en el mercado, la denominacién adquiere un significado a mayores,
distinguiendo también la actividad empresarial de la sociedad”; MENENDEZ y VAQUERIZO (2007), pag. 184, quienes —aunque sin aludir a la
empresa— apuntan que “la finalidad de la denominacién como instrumento de identificacion del sujeto societario dificilmente puede aislarse
de la posible proyeccion de ésta sobre el mercado”; CASADO NAVARRO (2019), passim, pero especialmente pags. 96y ss. y 313 y ss., que alude a
la dimension subjetiva de la denominacidn pero, junto a ella, le reconoce también lo que denomina “distintividad latente”: “En un principio, la
denominacién social presenta una dimensiéon puramente subjetiva. Pero a esta dimension subjetiva puede anadirse, en cualquier momento,
una dimensién objetivo-patrimonial. Desde el preciso instante en que la denominacién social se usa en el mercado, se entiende que el ptblico
identifica en la denominacion social el origen empresarial de unas concretas prestaciones o actividades empresariales” (pag. 104).
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conocer la existencia e identidad de una sociedad en un negocio juridico concreto, sino que exterioriza la Sociedad
como figura permanente y, por reflejo, a la empresa para cuya explotacion aquélla se ha constituido. Por restringido
que sea su uso, el nombre-firma siempre presenta una dimension objetiva-patrimonial, incluso cuando la empresa
utilice una denominacién de otro tipo para anunciarse en el mercado. Su doble significado y funcidon le confiere, pues
una doble dimensién para el Derecho. De un lado, una dimension juridico-subjetiva, en cuanto nombre de personas;
de otro, una dimension juridico-objetiva, como denominacion de la empresa, una realidad que para el Derecho
pertenece a la esfera de los objetos. Dos dimensiones que, desde el angulo de la dogmatica juridica, estan en tensién
dialéctica, pudiendo presentar puntos de friccién”!°%. Con anterioridad a Gondra, a mediados de la pasada centuria,
Emilio Langle ya habia reconocido expresamente que en el nombre-firma (y, por tanto, en la denominacién social para
el caso del empresario colectivo) aparecen generalmente involucradas las dos dimensiones (subjetiva y objetiva) a las
que aqui se alude'*.

Pero existe, ademas, otro relevante dato diferenciador del nombre civil y la denominacién social que no debe pasar
desapercibido!%. Me refiero a que la adopcion y composicién del nombre civil es impuesta por la ley a toda persona
fisica a través del cumplimiento de una serie de reglas imperativas. De ahi que haya que ver en él un importante
“aspecto de deber”, en la medida en que toda persona resulta obligada a adoptar y utilizar el nombre que legalmente
le corresponde en aplicacion de las reglas de la filiacion'®".

Sin embargo, la adopcion y composicion de la denominacién social —sobre todo en las sociedades de capital, que
son las verdaderas protagonistas del trafico mercantil contempordneo— estd presidida por un principio de amplia
libertad, al estar facultados los socios fundadores para elegir la expresion denominativa que deseen, siempre, como
es natural, que no conculquen las exigencias (de licitud, disponibilidad, veracidad, etc.) dispuestas por la ley (en
especial, por el RRM!9)1%°,

Se explica asi que cuando una persona fisica—dotada de un nombre formado con arreglo a las reglas exigidas por
el ordenamiento juridico— decide dedicarse a actividades econdémicas, el Derecho de marcas le prohiba registrar
su nombre como distintivo, cuando resulte confundible con un distintivo prioritario. Pero al mismo tiempo le
permite hacer uso de él en el trafico econémico en su condicién de elemento de identificacién personal, siempre
que dicho uso sea conforme con las practicas leales en materia industrial o comercial, esto es, cumpla las exigencias
derivadas de la buena fe. Con la denominacién social, en cambio, no debe ocurrir lo mismo, dadas las notables
diferencias que la separan del nombre civil?®.

A la vista de lo expuesto, he de concluir que, desde mi punto de vista, existen razones suficientes para dar la
bienvenida a la nueva redaccién que el RDL 23/2018 —siguiendo a la DM 2015— ha conferido al art. 37.1 letra a)
LM 2001, segun la cual la limitacién marcaria del uso del nombre en el trafico sélo se refiere al nombre de las
personas fisicas. En efecto:

194 GONDRA ROMERO (1997), pag. 36 (la cursiva es mia).
195 LANGLE (1950), pag. 792.
196 MATHELY (1992), pag. 842; MIRANDA SERRANO (1997), pags. 323y ss.; LOBATO GARCIA-MIJAN (2002), pdg. 1030; entre otros.

197 Este “aspecto de deber” es enfatizado por GONDRA ROMERO (1997), pag. 14, cuando senala que la persona fisica “viene individualizada, en
todos los ambitos de la vida social, con un nombre, en el que hay un componente —el patronimico— forzoso”.

1% Recientemente, sobre estas exigencias y su interpretacion por la DGRN, el TS y la jurisprudencia menor: CABANAS TREJO (2018.b), pags. 2'y
sS.

1%En palabras de LOBATO GARCIA-MIJAN (2002), pag. 1030, “el art. 37 a) LM tiene sentido en relacion con el nombre de las personas fisicas, que
no tienen facultad de elegirlo, pero que esta raz6n decae en las personas juridicas, respecto de las que sus integrantes o fundadores deciden el
nombre y respecto del cual tienen autonomia para cambiarlo”.

200 Conforme PERDICES HUETOS (2015): “Asi, en el caso de las personas fisicas, tiene sentido que no se le pueda impedir a alguien el uso leal en
el trafico de ropa de su nombre y apellidos —“José Pardo Lopez” y no “Pepe Pardo” —. Porque ese es su nombre que le pusieron al nacer (...) En
el caso de las personas juridicas, al menos las de capital, por contra, el nombre o denominacion es premeditado. Se le pone porque se quiere y
gusta. Y parece dificil pretender que, p.ej., KoKaKola SA pueda usar su denominacién social de forma leal si su marca de servicios y nombre
comercial es p.ej., OKA”
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1%) Un derecho de propiedad, como la marca (o, en su caso, el nombre comercial), que obedece a la esfera del
“tener”, no puede privar de su funcién identificadora tipica a un derecho personalisimo, como el nombre civil o
patronimico, que compete al “ser” de la persona, y cuya composicion es, ademads, impuesta a los individuos por la
ley a través de reglas cogentes.

22) Algo muy distinto acontece, sin embargo, con la denominacién social. Esta no s6lo concierne a la esfera del
“ser”, sino también a la del “tener”, dada la doble dimensién que le es inherente: una “personal o subjetiva” y otra
“objetiva y patrimonial”. Ademas, existe amplia libertad para elegir su composicién, lo que permite a los socios
fundadores optar por expresiones denominativas que no presenten conflicto con signos distintivos prioritarios.

La beneficiaria de la limitacién marcaria que aqui se analiza ha de ser, en suma, la persona fisica, cuyo nombre le
viene imperativamente impuesto por las reglas de la filiacion y es usado por ella en todas las facetas de su vida. No
debe, en cambio, ser beneficiaria de esta limitacién marcaria la persona juridica societaria, cuya denominacién es
libremente elegida por sus socios fundadores como nombre con el que desarrollar las actividades empresariales
para cuya consecucién aquélla naci6 a la vida del Derecho?!,

Como es natural, entender que ha sido un acierto dejar a la denominacién social extramuros de la limitacion
marcaria relativa al uso del nombre en el trafico econémico, en los términos expuestos, conlleva valorar también
en sentido positivo la nueva redaccién que el RDL 23/2018 ha dado al art. 34.3 letra d) LM 2001. Y es que este
precepto, al permitir expresamente al titular registral de una marca (o nombre comercial) que pueda prohibir la
utilizacién en el trafico econémico de un signo confundible con el suyo “como nombre comercial o denominacién
social, o parte de un nombre comercial o una denominacién social”, esta también reconociendo a la denominacion
social un carécter distintivo, de conformidad con la dimensién “objetiva” y “patrimonial” que le es inherente.

Ademas, entre los arts. 37.1 y 34.3 LM existe una relaciéon evidente. No en vano, ambos conforman la doble
perspectiva con la que se construye el ilicito marcario, como tuve ocasién de exponer mas arriba. Por un lado, la
negativa, que exige que el signo infractor no pueda acogerse a ninguna de las limitaciones marcarias que figuran
en el art. 37 y, en concreto —en lo que aqui interesa—, a la relativa al uso del nombre en el trafico econémico. Por
otro lado, la positiva, que requiere la verificaciéon de la concurrencia de los requisitos que permiten hablar de
violacién de un signo prioritario, que en nuestra LM se contienen en su art. 3422,

b. El engarce de los cambios analizados con el proceso de industrializacion de la denominacion social

a) Preliminar
En los epigrafes precedentes he insistido en la principal consecuencia que se deriva de los cambios descritos. En
sintesis, ésta consiste en reconocer a la denominacién social usada en el trafico econémico caracter distintivo de

las prestaciones que el ente colectivo ofrece al mercado en el ejercicio de las actividades propias de su objeto social.
Aunque, en rigor, la relevancia de estos cambios pivota en acentuar dicho reconocimiento, pues con anterioridad

201 No conforme, sin embargo, con esta valoracion: CORBERA MARTINEZ (2017), pags. 485 y ss., para quien carece de fundamento la exclusién de

la denominacion social de las limitaciones del derecho de marca en todos aquellos supuestos en que se cumplan los requisitos expuestos por el
TJUE en el caso Céline. En coherencia con dicha opinidn, este autor propone como redaccién de la norma relativa a las limitaciones del derecho
de marca la siguiente: “1. El derecho conferido por la marca no permitird a su titular que prohiba a terceros el uso, en el trafico econémico: de
su nombre, en caso de persona fisica, o denominacién social, en caso de persona juridica, y de su domicilio; (...) El parrafo primero sélo se
aplicara si la utilizacion por el tercero es conforme a las practicas leales en materia industrial o comercial. 2. La utilizaciéon por un tercero se
considerard no conforme a las practicas leales en los siguientes casos en particular: a) cuando cree la impresion de que existe una vinculacién
comercial entre el tercero y el titular de la marca; b) cuando se pretenda obtener una ventaja desleal, sin justa causa, del caracter distintivo o
del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos. Sin embargo, si dicho uso infringe sus derechos, el titular de la marca
registrada puede solicitar que se restrinja o se prohiba” (pag. 494).

202 MONTEAGUDO MONEDERO (2010), pags. 3y 4.
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a ellos ya existian materiales normativos en nuestro ordenamiento que reconocian a la denominacién social un
cierto caracter distintivo.

Es ahora el momento de aludir al proceso de industrializacién de la denominacién social, en cuyo seno se insertan
los cambios analizados. No en vano —como senalé al inicio de este trabajo—, con estas reformas el legislador da
un paso al frente —creo que decisivo— en este proceso, por el que lleva ya transitando la figura de la denominacién
social desde hace algiin tiempo.

He de advertir, para evitar equivocos, que cuando hablo de “proceso de industrializacién” me refiero al cambio
paulatino que esta experimentando la denominacion social en nuestro Derecho a fin de adquirir el reconocimiento
legal de signo distintivo de la empresa y, como tal, de modalidad especifica de propiedad industrial. Lo anterior sin
dejar de ser lo que ha sido, es y habra de seguir siendo en el futuro, esto es, sin perder con ello su dimensién
personal o subjetiva, en cuanto que nombre de una persona juridica titular de derechos y obligaciones y centro de
imputacion de responsabilidades.

Desde mi punto de vista, esta industrializaciéon es inevitable, dada la dificultad intrinseca que presenta la
disociacion de las dos dimensiones que, como vengo sefialando, son inherentes a la figura de la denominacion
social: una “personal o subjetiva”, como nombre de una persona juridica, y otra “objetiva y patrimonial”, como
nombre —siquiera reflejo o indirecto— de una empresa.

Los argumentos relativos a la diferenciacion dogmatica entre la denominacion social y los signos distintivos de la
empresa (en cuanto que figuras conceptual y funcionalmente disimiles) no revisten entidad suficiente para
censurar este proceso de industrializacién. Ni permiten abogar por la continuidad de la senda de la incomunicacién
normativa y registral seguida inicialmente por nuestro legislador en punto a las relaciones entre las normas
reguladoras de los signos distintivos y las que disciplinan las denominaciones sociales.

El proceso de industrializacion se inicié hace ya algin tiempo. Con fines de claridad expositiva, cabria diferenciar
en €l tres fases o etapas distintas: la inicial, en la que se dan los primeros pasos y se abona el terreno para una
intervencion legislativa en la materia [7nfra, b)]; 1a de la consolidacion, que se hace realidad en nuestro Derecho a
partir de la entrada en vigor de la LM 2001 [infta, c)]; vy, por dltimo, la del reforzamiento, obra del RDL 123/2018
por el que se incorpora al ordenamiento espanol la DM 2015 [infra, d)].

b) La fase inicial

Bajo la vigencia de la LPI 1902 existi6 una clara disociacién entre la denominacion social y los signos distintivos
de la empresa y, por tanto también, una nitida separacion entre las normas reguladoras de estas instituciones.
Especialmente clara fue, en este sentido, la Exposicién de Motivos LPI 1902, al declarar que mientras que la
denominacion social “es una variedad del nombre propiamente dicho” que hace “relacién al orden interno”, el
nombre comercial, en cambio, es “el nombre del establecimiento mismo” y, por tanto, el conocido por el ptblico
“para el que, por lo general, la razén social es lo de menos”?%,

Las primeras interferencias mutuas entre las normas reguladoras de la denominacién social y las que disciplinan
los signos distintivos —y, por tanto, los inicios del proceso de industrializacién al que me refiero—aparecieron mas
tarde, durante la vigencia del EPI 1929, que, como se sabe, opt6 por consagrar el principio de veracidad del nombre
comercial y, de la mano de éste, el principio de unidad. De conformidad con ambos principios, el nombre comercial
del empresario colectivo habia de coincidir necesariamente con su denominacion social (exigencia de veracidad) v,

203V, supra, nota 74.
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dado que cada sociedad sélo podia (y puede) contar con una sola denominacién, su nombre comercial habia de ser
también necesariamente uno (exigencia de unidad)?®4.

En un primer momento, estas interferencias fueron obra del TS que, sobre la base de una normativa —como el EPI
1929— que confundia el nombre social y el comercial —en contraste con lo que habia dispuesto anteriormente la
LPI 19022%°—, se decantd por admitir que la coincidencia de la expresion denominativa solicitada como nombre
comercial con la denominacién social del solicitante constituia una circunstancia atenuante de los obstaculos con
los que habia de tropezar cualquier signo en su camino de acceso al Registro de la Propiedad Industrial; lo que, en
el fondo, suponia reconocer al empresario colectivo un cierto derecho de exclusiva sobre su denominacién social?®®.

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, algunos autores ponen especial énfasis en situar el verdadero punto de
partida del proceso de industrializacién del nombre social en la adopcion por el legislador societario de la nocién
juridica de “identidad sustancial” o “cuasi identidad”, al interpretar este dato como una injerencia del Derecho de
los signos distintivos en el régimen juridico de las denominaciones sociales. Como se sabe, dicha nocién hizo su
aparicién por vez primera en nuestro Derecho a través de la Resoluciéon de la DGRN de 14 de mayo de 1968,
refrendada mads tarde por la Instrucciéon de la DGRN de 16 de septiembre de 1987 sobre el Registro General de
Sociedades. Aunque su plasmacion normativa expresa —via reglamentaria— tuvo lugar en un momento posterior,
mediante el Reglamento del Registro Mercantil de 29 de diciembre de 1989 (RRM 1989207)208,

En concreto, segin la doctrina a la que me refiero, la incorporacién al Derecho societario de los criterios de
calificacién de la “identidad sustancial” ponia de manifiesto que, de algiin modo, iba penetrando en nuestro
ordenamiento —cierto es que con paso lento— la idea de que la denominacién social, en su condicién de signo
identificador de una persona juridica titular de una empresa, cumplia necesariamente también una funcién
distintiva o diferenciadora?®.

La opinién anterior es, sin embargo, dificil de sostener. Todo apunta a que la incorporacién de la nocién de
“identidad sustancial” al régimen juridico de las denominaciones sociales respondi6 a la necesidad de impedir la
usurpaciéon del derecho a la identificacién de los entes societarios. En ningiin caso, tratd de evitar el riesgo de
confusién acerca del origen empresarial de las prestaciones. De ahi que no sea apropiado considerarla una

204 A la vista de esta regulacién, no sorprende que durante la vigencia del EPI la mayoria de la doctrina espanola de la época realizara una
utilizacién indistinta de los términos “nombre comercial”, “firma” y “razén o denominacion social”, al entender que todos ellos respondian a
una misma concepcién y desempenaban funciones sustancialmente idénticas. Entre esta doctrina, partidaria de la llamada —en expresion de
VIGUERA RUBIO (1978), pag. 143— “tesis unitaria”, en cuanto que negadora de la existencia de una distincién entre denominacién social y nombre
comercial, cabe citar a autores tan relevantes como GARRIGUES (1976), pag. 250, o GIRON TENA (1952), pag. 102 y (1976) pag. 411, a los que hay
que sumar otros muchos mas, como, por ejemplo, PUENTE MUNOZ (1966.a) pag. 10,y (1966.b) pag. 84. Cierto es, no obstante, que hubo también
en la doctrina de la época quien minoritariamente defendié la necesidad de diferenciar el nombre comercial de la denominacién social. Entre
esta doctrina, quizé el autor mas representativo de todos fue DiAZ VELASCO (1949), pags. 503 y ss., quien criticé el incorrecto desvio que el
legislador espafol consumé en 1929, en detrimento de los certeros planteamientos contenidos inicialmente en la LPI de 1902. A su juicio, “una
cosa es el nombre-firma del empresario como sujeto de derechos y obligaciones mercantiles, institucion regulada exclusivamente por el
ordinario Derecho mercantil, y otra juridicamente bien distinta el nombre comercial en cuanto que signo identificador de la empresa ante la
masa anénima de la clientela, contemplado y regulado tinicamente por la legislacién espanola de la propiedad industrial” (1949, pag. 503). Mas
informacién sobre la regulacion del nombre comercial en el EPI v. supra, en nota 72 y en la doctrina que alli se cita.

25 V. supra, nota 74.

26 Asi, apuntando que esta jurisprudencia representa la primera manifestacién de las interferencias mutuas entre signos distintivos y
denominaciones sociales: GONDRA ROMERO (1997), pags. 37 y ss. Una relacién de las SSTS que conforman esta (desafortunada: BERCOVITZ
RODRIGUEZ-CANO, 2002, pags. 5y 17) orientacion jurisprudencial v. en MIRANDA SERRANO (1997), pags. 64 y 65; al respecto también: FERNANDEZ-
NovoA (1971), pags. 109y ss., y CERDA ALBERO (1996), pags. 6988 y ss., entre otros.

207 Real Decreto 1597/1989, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil: BOE ndm. 313, de 30 de diciembre

de 1989.

28Ampliamente, sobre la incorporacion del concepto de “identidad sustancial” al régimen juridico de las denominaciones sociales y su
interpretacion doctrinal: MIRANDA SERRANO (1997), pags. 183y ss.; PAZ- ARES RODRIGUEZ (1990), pags. 1323y ss.

209 FERNANDEZ-NOVOA (1971), pags. 111 y 112; Diaz GOMEZ (1995), pags. 118 y ss.; GONDRA ROMERO (1997), pag. 38; en palabras del primero de
estos autores, la incorporacion del concepto de “identidad sustancial” permite afirmar que “en la estructura de la denominacién social se han
injertado principios propios del nombre comercial y de los signos distintivos de la empresa”.
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injerencia del Derecho de marcas en el societario. Su cometido fue muy distinto: garantizar la correcta
identificaciéon e individualizacién de los entes colectivos en el trafico juridico?!°.

La STS de 2 de julio de 2008 (caso “Comercial Metabos S.L.”) confirma muy bien lo que acaba de indicarse: “Cuando se
examina si concurre identidad entre denominaciones sociales, no se trata de apreciar elementos que puedan llevar a
confusién en el mercado, cuyas consecuencias sélo podrian valorarse y corregirse en el dmbito protector de la
propiedad industrial y la competencia, sino de determinar si existen elementos diferenciadores suficientes para
distinguir a la persona juridica de cualquier otra” (FD 3°)%!!. Esta opinién es compartida por la DGRN: “Una de las
finalidades basicas del Registro Mercantil Central es la funcién identificadora de las sociedades, velando para que la
atribucién del nombre lo sea con caracter exclusivo, evitando que quede desvirtuada si el mismo se asigna a dos
entidades diferentes, y que no es su finalidad primordial la prevencién del riesgo o confusion acerca de las actividades
empresariales desarrolladas en el trafico, que esta atribuida en el ordenamiento a las normas sobre la proteccion del
nombre comercial y, subsidiariamente, a las que regulan la competencia desleal”?!2,

A mi juicio, la primera norma en la que cabe vislumbrar —aunque sea timidamente— que para el legislador espafol
la denominacién social participa no s6lo de los caracteres del nombre civil, sino también de los signos distintivos
de la empresa, es el art. 372.1 RRM 1989 (equivalente al art. 397 RRM 1996), al exigirse en él que el nombre social
solicitado no sea idéntico a las denominaciones de origen incluidas en la seccién de Denominaciones del Registro
Mercantil Central?!3. No en vano, en nuestra comunidad juridica esta consolidada la opinién segin la cual la
denominacion de origen constituye un signo distintivo /ato sensu, muy préximo conceptual y funcionalmente a las
figuras de la marca colectiva y de garantia?!4. Se comprende asi que un sector de nuestra doctrina se haya referido
al art. 372.1 RRM 1989 (actual art. 397 RRM 1996) como el primer exponente de una tendencia a la proteccion de
los signos distintivos de la empresa no sélo entre si, sino también frente a las denominaciones societarias?'®.

Como apunté mas arriba, el art. 407.2 RRM 1996 no puede merecer idéntico juicio que los arts. 372.2 RRM 1989 y 397
RRM 1996, en el sentido que acabo de indicar?'®, En efecto, al disponer dicho precepto que “(a)un cuando la
denominacién no figure en el Registro Mercantil Central, el Notario no autorizard, ni el Registrador inscribira,
sociedades o entidades cuya denominacion les conste por notoriedad que coincide con la de otra entidad preexistente,
sea o no de nacionalidad espanola”, parece estar claro que entre las denominaciones que, por su manifiesta notoriedad,
pueden impedir la inscripcién de una denominacién social en el Registro Mercantil, no han de entenderse
comprendidas las constitutivas de signos distintivos de la empresa, ya que éstos no pueden concebirse en modo alguno
como denominaciones de “entidades”. Pese a ello, no puede desconocerse que un sector doctrinal traté de superar el
tenor de esta norma mediante el recurso a la analogia, con el resultado final de reconocer a Notarios y Registradores
la facultad de rechazar la adopcion e inscripcion registral de una denominacién idéntica a un signo distintivo previo,
notorio o renombrado?!’. También la propia DGRN se mostré favorable en alguna ocasiéon a dicha aplicacién

210 pA7- ARES RODRIGUEZ (1990), pags. 1323 y 1324; ALFARO AGUILA-REAL (2015), pag. 1: cosa distinta es que dicho objetivo fuese realmente
cumplido en todos los casos: MIRANDA SERRANO (1997), pags. 233y ss.

21GTS, 12, de 2.7.2008, niim. 2008/621 (M.P.: Juan Antonio Xiol Rios); en esta misma direccién v. también su FD 4°, in fine: “En consecuencia,
teniendo en cuenta que no se trata, con arreglo a los preceptos que se consideran infringidos, de valorar si entre ambas denominaciones sociales
puede existir posibilidad de confusién o de asociacién desde la perspectiva del consumidor medio, sino tinicamente de si tienen un valor
suficientemente identificador desde la perspectiva del uso semantico y sintactico del lenguaje suficiente para la proteccion del interés general
ligado al trafico mercantil, la aplicacion de la doctrina expuesta en las anteriores fundamentos juridicos conduce a estimar procedente la
desestimacion de la demanda en este punto, inico que se plantea en el recurso de casacion”.

212 RDGRN de 5.5.2016: BOE ntim. 136, de 8/06/2015, que recoge doctrina reiterada de la DGRN; entre otras: RRDGRN de 11.9.1990y 24.2.1999.

215 MIRANDA SERRANO (2003), pags. 127 y 128 e IDEM (1997), pags. 199 ss., con explicacién —en este segundo lugar— de las razones que explican
la inclusién de esta norma en el RRM

24 Al respecto, entre otros: BOTANA AGRA (2001), pags. 20 y ss.; MARONO GARGALLO (2002), pags. 15 v ss.; LOPEZ BENITEZ (1996), pags. 26 y ss.
215 CACHON BLANCO (1992), pag. 839, a quien posteriormente sigue MIRANDA SERRANO (1997), pag. 391.
46 Que trae causa de las RRDGRN de octubre de 1984 sobre denegacion de inscripcion registral de sociedades anénimas deportivas; al respecto,

entre otros: MUNOZ DE D10s (1985), pags. 941 y ss.; PELLISE PRATS (1985), pags. 123 y ss.; DE LAS HERAS LORENZO (1986), pags. 113 y ss.; MIRANDA
SERRANO (1997), pags. 190y ss.

217 MONTEAGUDO y SOLER (1991), pdg. 6522; SALINAS ADELANTADO (1993), pag. 3579; CACHON BLANCO (1992), pags. 840; GONZALEZ BUENO (2005),
pag. 286. Para el ultimo autor mencionado los nombres comerciales encajan en la literalidad del art. 407 RRM, por lo que en lo que a ellos
concierne no es necesario realizar una interpretacion extensiva de la norma (lo que, en cambio, si procede en el caso de las marcas).
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analdgica®'8, Mas, en rigor, la interpretacion ex analogia causa es aqui improcedente. Esta, como se sabe, sélo puede
activarse cuando existe una “laguna legal” en sentido técnico, lo que no ocurre en este caso. Y es que el silencio del
RRM en lo que atane a los signos distintivos fue claramente “deliberado”. Asi lo prueba el que la referencia expresa a
los signos distintivos que se contenia en el art. 90.3 del Proyecto de RRM desaparecid, por una consciente y deliberada
decisiéon del legislador, del texto que finalmente se aprobé como RRM. Y, como se sabe, cuando hay “silencio
deliberado” es improcedente hablar de “laguna legal”?"°.

De todos modos, creo no equivocarme al entender que ha sido la jurisprudencia la verdadera impulsora de un
cambio en el reconocimiento a la denominacién social de un caracter distintivo en nuestro Derecho. En mi opinion,
por tanto, han de residenciarse en ella los verdaderos origenes del proceso de industrializacién de la denominacién
social al que me refiero. En concreto, en la linea jurisprudencial mayoritaria del TS a la que aludi mas arriba,
partidaria de lo que alguna doctrina ha dado en llamar y reconocer como la “tesis de la sumision de la denominacién
social”??, de la que la sentencia del caso “Domestos” constituye su maximo exponente?*!,

En ella el Alto Tribunal fundamenta la solucién a los conflictos entre signos distintivos y denominaciones sociales
en las clausulas generales del abuso de derecho yla buena fe. A su juicio, la proteccién del derecho a la libre elecciéon
y adopcion de una denominacién social, con sujecion a las normas que al respecto fija la legislacién societaria, no
puede realizarse de forma tal que lesione derechos subjetivos ajenos, pues si asi ocurriere el ejercicio del referido
derecho habria de considerarse abusivo por ser contrario a la buena fe??2,

Parece claro que estas sentencias reconocen a la denominacién social caracter distintivo en relaciéon con las
prestaciones que la sociedad ofrece al mercado en el ejercicio de su objeto social. Por eso ordenan el cambio de la
denominacién social confundible con un distintivo prioritario, con independencia del uso que de ella realice su
titular en el trafico mercantil??.

En palabras del TS, “(s)e reconoce implicitamente a la denominacién social una auténtica aptitud diferenciadora de las
actividades empresariales que constituyen el objeto de la sociedad y, por ende, se decreta su modificacién, estatutaria
y registral, cuando resulta ser confundible con un signo distintivo previo, merced, claro est4, a la identidad o notoria
similitud entre los signos y entre las realidades empresariales designadas. Con ello se trata de coadyuvar al

U8 Ad ex., v.1la RDGRN de 24.2.1999 [comentada en MIRANDA SERRANO (2002), pags. 331y ss. y publicada en el BOE de 18/3/1999], que atribuye,
entre otras, al art. 407.2 RRM la funcién de “impedir, en linea con la prohibicién contenida en el art. 7.3 del CC, el abuso de derecho que
supondria utilizar el silencio del Registro Mercantil Central para adoptar denominaciones socialmente anudadas de forma relevante a una
entidad ya existente, denominaciones que bien pueden ser los nombres comerciales de notoria relevancia, dada la no siempre distincion en el
trafico entre el empresario como persona juridica y la actividad empresarial que lleva a cabo” (1a cursiva es mia). V. también la RDGRN de
4.10.2001 (publicada en BOE de 12.12.2001) que mantiene el criterio desfavorable sostenido por el Registrador Mercantil Central a conceder a
un particular una denominacién (“B.S.C.H., S.A”) por coincidir con el acrénimo de una conocida entidad bancaria (el Banco Santander Central
Hispano). En palabras de la DGRN se ha de tener en cuenta “la necesidad de evitar el confusionismo que se derivaria en el trafico mercantil, y
el abuso de derecho que supondria, de no evitarse, el utilizar el silencio del Registro Mercantil Central para adoptar denominaciones
socialmente anudadas de forma relevante a una entidad como la existente, que ya antes de la peticion rechazada, venia utilizando su acrénimo
con profusién como identificador del nuevo megabanco resultante de la fusion del Santander y del Central Hispano”. A la vista de RRDGRN
como éstas, no puede sorprender que en ciertos casos el art. 407.2 RRM haya servido para impedir que accedan al Registro Mercantil
denominaciones sociales coincidentes con nombres comerciales notorios, tanto nacionales como extranjeros: asi, entre otros, BERCOVITZ
RODRIGUEZ-CANO (2002), pag. 9; BENAVIDES DEL REY (2002), pag. 1231; MARTINEZ SANZ (2002), pags. 130y ss.; VILLA VEGA (2003), pags. 1231.

219 MIRANDA SERRANO (2003), p4gs. 125 y ss.; GARCIA VIDAL (2001), pag. 74; CABANAS TREJO (2006), p4g. 100; MENENDEZ y VAQUERIZO (2007), pag.
171.

220 BOTANA AGRA (1996), pag. 1611 y ss., a quien siguen, entre otros: EZALBURU MARQUEZ y GOMEZ MONTERO (2001), pags. 239 y ss.; CASADO
NAVARRO (2019), pag. 322.

221 V. supra, epigrafe 2.2.3.b).

222 v, una completa referencia a los principales enjuiciamientos que integran esta linea jurisprudencial en el FD 3° de la STS, 12, de 18.5.2006,
nim. 2006/491 (M.P.: Jesuis Corbal Fernandez), donde se destaca como denominador comtn de estas resoluciones el que en ellas se “reconoce
la facultad de pedir por parte del titular de una marca o nombre comercial prioritario la modificacién de la denominacién social posterior cuando
hay identidad o similitud en las denominaciones y semejanza en las actividades, de modo que se crea en los consumidores un riesgo de confusién
sobre los productos, o de asociacién, como manifestacion del error o confusion acerca de la procedencia empresarial, si bien la modificacién de
la nomenclatura social debe limitarse al vocablo o vocablos que producen la confundibilidad”.

223 Entre otros: GARCIA VIDAL (2000), pag. 135; MIRANDA SERRANO (2003), pags. 116y 117; iDEM (2007), pag. 26.
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mantenimiento de la necesaria transparencia del mercado, al poner fin a situaciones de opacidad concurrencial que,
en ultima instancia, lesionan los intereses econémicos de todos los que, de alguna u otra forma, parcipan en el mismo;
o sea, de los empresarios competidores y de los consumidores y usuarios, en cuanto destinatarios finales de los
productos y servicios”?*,

De ahi que quepa ver en estas resoluciones los primeros pasos para insertar la denominacién social dentro del
proceso de industrializacion al que aludo. De hecho, no parece desacertado atribuir a la jurisprudencia referida —
y a la doctrina que la valoré de forma positiva— el efecto de provocar un cambio de actitud en la DGRN en cuanto
al modo de concebir la denominacién social. Este cambio es corroborado, entre otras, por las Resoluciones de la
DGRN de 24 de febrero de 1999, 10 de junio de 1999, 10 de junio de 2000 y 4 de octubre de 2001. No en vano, en
ellas la DGRN admite expresamente la conveniencia de establecer cauces de comunicacién entre el Derecho de los
signos distintivos de la empresa y el Derecho de las denominaciones sociales.

En concreto, en la RDGRN de 24 de febrero de 1999 se habla de la conveniencia “de una mayor coordinacidn legislativa
entre el Derecho de sociedades y el de marcas, de suerte que el Registrador mercantil central o provincial pudiera
denegar la reserva o inscripcion de denominaciones sociales coincidentes con ciertos nombres comerciales o marcas,
sin prejuzgar ahora si, a falta de normativa al efecto, pueden o no autorizar el Notario e inscribir el Registrador por
aplicacion analégica de la norma del articulo 407.2 del Reglamento del Registro Mercantil la constitucién o el cambio
de denominacién de sociedades o entidades cuando les conste por notoriedad que la nueva denominacién coincide con
signos distintivos de otra entidad, relevantes en el mercado e inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, todo
ello en aras de la seguridad juridica preventiva que les corresponde garantizar, para impedir asi la apropiacién o
utilizacién de tales signos como denominacién social”. En la misma direccién, la RDGRN de 10 de junio de 1999 alude
a la conveniencia de “establecer una mayor coordinacion legislativa entre el Derecho de sociedades y el de marcas que
impidiese la reserva o inscripcion de denominaciones coincidentes con ciertos nombres comerciales o marcas de
notoria relevancia en el mercado e inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial”. Y lo mismo hace la RDGRN de
4 de octubre de 2001 cuando recuerda que “la doctrina de esta Centro, tras senalar las evidentes diferencias
conceptuales y funcionales existentes entre la denominacién social y el nombre comercial, destinada la primera a
identificar a un sujeto de derecho, parte de relaciones juridicas y titular de un patrimonio responsable de ellas, en tanto
que la segunda busca prevenir el riesgo de confusién acerca de las actividades empresariales desarrolladas en el trafico
mercantil, viene reiterando la conveniencia de una mayor coordinacién normativa entre el derecho de sociedades y el
de marcas en aras a evitar la admisién de denominaciones sociales coincidentes con nombres comerciales o marcas de
notoria relevancia social”?%.

c¢) La fase de la consolidacion

A raiz de la jurisprudencia referida y de la valoracién que de ella realiz6 la doctrina, fue consolidandose en nuestra
comunidad juridica una opinion favorable a reformar nuestras normas, a fin de reconocer a la denominacién social
una cierta aptitud distintiva y, como consecuencia de ello, arbitrar medidas legales preventivas de los conflictos
entre denominaciones sociales y distintivos empresariales confundibles. Estas llegaron de la mano de la LM 200122,
Con ella el proceso de industrializacién de la denominacién social recibié un espaldarazo importante, aunque
inacabado. Se explica asi que me refiera a esta etapa como la “fase de la consolidacién”.

A partir de ese momento, en efecto, comienzan a estar vigentes en nuestro ordenamiento algunos “puentes” o
“vasos comunicantes” entre los Derechos de marcas y de sociedades, a través de los cuales se entabla un cierto
entendimiento normativo entre dos disciplinas legales tan disimiles como la industrialista y la societaria, que hasta

224 QTS, 12, de 27.5.2004 (caso “Naturgas”), ntim. 2004/485 (M.P.: Clemente Auger Lifidn).

225 Sobre las dos RRDGRN mencionadas en primer lugar: MIRANDA SERRANO (2002), pags. 331y ss.; también al respecto: GONZALEZ BUENO (2005),
pags. 282 y ss.

226 Tnicialmente el Proyecto de LM 2001 no incorporaba estas reformas. Se anadieron a él durante el proceso de tramitacién parlamentaria
merced a la aceptacién de una serie de enmiendas dirigidas, en lineas generales, a “evitar la confusién entre la marca y el nombre comercial
con otras denominaciones que se encuentran también en nuestro trafico juridico”: Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, nim. 274,
2001, pags. 4689 y 4690.
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entonces habian vivido en un estado de reciproca indiferencia y, por ende, de absoluta incomunicacién??’. Estos
“puentes” o “vasos comunicantes” se establecen no sélo del lado del Derecho industrial, sino también del
societario. Consisten basicamente en lo siguiente:

Primero.-Desde el prisma del Derecho industrial, se dispone que el titular de una denominacién social, que pueda
probar su uso o conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional, queda facultado ex /ege tanto para
oponerse al registro de un signo distintivo (marca o nombre comercial) confundible [arts. 9.1 letra d) y 88 letra c)
LM], como para instar contra él una accién de anulabilidad en el caso de que el registro hubiese sido realizado sin
haberse interpuesto en su momento la correspondiente oposicién [arts. 52.1y 91.1 LM]?%,

Lo anterior se infiere, en efecto, de los arts. 9.1, letra d), y 52.1 para la marca, y 88, letra c), y 91.1 para el nombre
comercial. Dado que los preceptos relativos al nombre comercial se limitan a remitirse al régimen de la marca, baste
aqui con reproducir inicamente el tenor de los arts. 9.1, letra d), y 52.1. Segtn el primero, no podra registrarse como
marca, a no ser que medie la debida autorizacion, la “denominacién o razoén social de una persona juridica que antes
de la fecha de presentacién o prioridad de la marca solicitada identifique en el trafico econémico a una persona distinta
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 confusién en el ptblico”. Bien es cierto que para que la denominacién o razén social previa pueda
constituir un impedimento al registro de la marca posterior se hace necesario —como dispone seguidamente el
precepto— que el titular de la denominacién social pruebe su “uso o conocimiento notorio” en el conjunto del territorio
nacional. El art. 52.1, por su parte, establece que “(e)l registro de la marca podra declararse nulo mediante solicitud
presentada ante la Oficina Espanola de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una accién por
violacién de marca cuando contravenga lo dispuesto en los articulos 6, 7, 8, 9 y 10” 22,

Segundo.- Desde la perspectiva del Derecho de sociedades, se impone los drganos registrales competentes en
materia de otorgamiento y verificaciéon de denominaciones sociales el deber legal de denegar la denominaciéon
social que se les solicite cuando sea susceptible de originar confusién con una marca o un nombre comercial
renombrados (DA 142 LM 2001)*°. Y a lo anterior se anade la sancién de la disolucién de pleno Derecho para la
sociedad que en el plazo de un ano incumpla la sentencia que le ordena cambiar su denominacién social por
violacion de un derecho de exclusiva (DA 172 LM 2001)23..

En concreto, la disposicién adicional (DA) 14 —intitulada “Prohibicién de otorgamiento de denominaciones de
personas juridicas que puedan originar confusién con una marca o nombre comercial renombrados” — tiene en la
actualidad el siguiente tenor: “Los Organos registrales competentes para el otorgamiento o verificaciéon de
denominaciones de personas juridicas denegaran el nombre o razén social solicitado si coincidiera o pudiera originar
confusién con una marca o nombre comercial renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorizaciéon
del titular de la marca o nombre comercial”?*2. Por su parte, la DA 172 —bajo la ribrica “Extincion de sociedades por

227 Lo que pronto merecio la atencion de la doctrina: MARTINEZ SANZ (2002), pags. 133y ss.; GARCIA VIDAL (2001), pégs. 57 y ss.; MIRANDA SERRANO
(2003), pags. 109 y ss; SANCHEZ SILVA (2004), pags. 2574 y ss.; CABANAS TREJO (2006), pags. 122 y ss.: MASSAGUER FUENTES (2002.a), pags. 1y ss.;
IDEM (2002.b), pags. 40 y ss.; MENENDEZ y VAQUERIZO (2007), pags. 180y ss.

28 E] art. 9.1 letra d) LM 2001 [del que se ha dicho que “dista de ser un modelo de claridad y de rigor técnico”: ALONSO ESPINOSA (2002), pag.
1228] fue incorporado a la LM merced a la enmienda nim. 70 presentada en el Congreso por el Grupo Parlamentario Catalan con la justificacion
de “atribuirse proteccion a las denominaciones sociales y de otras personas juridicas que sean notorias”: Boletin Oficial de las Cortes Generales,
Serie A (Proyectos de Ley), nim. 33-10, de 18/5/2001 (pag. 69).

22 La redaccidn de este precepto ha sido modificada por el RDL 23/2018.

250 La DA 142 LM 2001 trae causa de la enmienda nim. 129 presentada en el Congreso por el Grupo Parlamentario Cataldn con la siguiente
fundamentacién: “Reforzar el fundamento legal de la incompatibilidad entre el nombre comercial o la marca notoria y la denominacién social,
cuando ésta sea coincidente con aquéllos o pueda originar confusién”: Boletin Oficial de las Cortes Generales. Serie A (Proyectos de Ley), nim.
33-10, de 18/5/2001 (pag. 87).

%1 La DA 172 LM 2001 fue introducida en la LM a través de la enmienda niim. 101 presentada en el Congreso por el Grupo Parlamentario Cataldn
a fin de “dar solucidn a los supuestos en que ya sea por disolucién, por paralizacién de los rganos sociales o por otros motivos, la sociedad no
pueda adoptar los acuerdos necesarios para el cambio de denominacién social”: Boletin Oficial de las Cortes Generales. Serie A (Proyectos de
Ley), nim. 33-10, de 18/5/2001 (pag. 78).

%32 Inicialmente esta norma hablada de “una marca o nombre comercial notorios o renombrados”. En la actualidad sélo alude a signos
“renombrados”, seglin la redaccion que a esta disposicién ha dado el RDL 23/2018. Dicha redaccién obedece a que la DM 2015 contempla como
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violacion del derecho de marca” establece que “(s)i la sentencia por violacion del derecho de marca impusiera el cambio
de denominacién social y éste no se efectuara en el plazo de un afo, la sociedad quedara disuelta de pleno derecho,
procediendo el Registrador Mercantil de oficio a practicar la cancelacién, y sin perjuicio de lo establecido en el articulo
44 de esta Ley”.

En mi opinidn, el establecimiento de estos “puentes” o “vasos comunicantes” supuso un avance relevante en el
proceso de industrializacién de la denominacion social?**. Ahora bien, desde el primer momento presentaron
algunas “fracturas” importantes que no les permitieron solventar eficazmente los conflictos entre denominaciones
sociales y distintivos confundibles en nuestro ordenamiento. En efecto:

1°) En lo que atane a los conflictos entre un distintivo prioritario y una denominacion social posterior, es claro que,
desde un primer momento, de la aplicacién practica de la DA 142 LM se derivaban algunos problemas significativos:

Por un lado, esta DA obliga al Registro Mercantil Central y a los Registros Mercantiles Territoriales?* a aplicar
categorias juridicas nacidas y desarrolladas en el &mbito del Derecho industrial y hasta ese momento ajenas a sus
competencias y preocupaciones?*, Me refiero, en concreto, a los conceptos de “riesgo de confusién” —o, en su
caso, “de asociacién”—y de “signo distintivo renombrado”?¢. He de precisar que aludo sélo al signo “renombrado”
y no al “notorio” por cuanto que este ultimo término, aunque presente inicialmente en la DA 142, ha desaparecido
de ella en 2018 por exigencias de la DM 2015. Ahora bien, este dato no ha de interpretarse en el sentido de que la
DA 142 s6lo ha de aplicarse cuando exista un signo previo (marca o nombre comercial) que merezca la
consideracion de renombrado por ser conocido por el ptblico en general. Dado que en el nuevo sistema de marcas
alumbrado por la DM 2015 el signo renombrado comprende también el notorio tal como éste era regulado por la

Unica categoria la marca “renombrada”, eliminando la referencia a la “notoriedad” que figuraba en el art. 8. La “Nota informativa sobre las
principales novedades introducidas por el RDL 23/2018 de modificacién de la LM 2001” (elaborada por la OEPM y disponible en
https://www.oepm.es) establece al respecto: “desaparece la categorfa de marca notoria como tal y a partir de ahora solo existird la marca
renombrada que atina a ambas categorias, siendo asi que una marca renombrada podra serlo para un sector determinado o entre el publico en
general. También afecta al nombre comercial notorio y renombrado”.

233 La DGRN ha reconocido expresamente estos avances; ad ex., en la RDGRN de 5.5.2016 (BOE nim. 136, de 8/06/2015) se dice: “La Ley 17/2001
ya ofrece base legal para imponer ciertos limites a la hora de dar acogida a determinadas denominaciones sociales, evitando la confusién en el
trafico mercantil real entre los signos distintivos y las denominaciones sociales, mediante la precisién de normas de coordinacién y prioridad,
por las que han de regirse las relaciones entre signos distintivos y denominaciones sociales cuando se dan supuestos de identidad, similitud o
riesgo de confusion. Entre estas normas destaca la contenida en la disposicion adicional decimocuarta de la Ley, conforme a la cual «los érganos
registrales competentes para el otorgamiento o verificacion de denominaciones de personas juridicas —y el Registro Mercantil Central, y en
registros Mercantiles territoriales— denegaran el nombre o razén social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusion con una marca o
nombre comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorizacién del titular de la marca o nombre
comercial». Esta disposicion no es sino la réplica a la prohibicién que, para el caso inverso (pretension de registrar como marca o nombre
comercial la razén social con que en el trafico econémico se identifique a una persona juridica), establece el articulo 9.1.d) de la misma Ley,
segun el cual no podran registrarse como marcas, sin la debida autorizacion, «la denominacioén o razén social de una persona juridica que antes
de la fecha de presentacién o de prioridad de la marca solicitada identifique en el trafico econémico a una persona distinta del solicitante, si,
por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ambito de aplicacién existe un riesgo de confusion en el ptblico».
Finalmente, la disposicion adicional decimoséptima, para el caso de que no hubiere actuado preventivamente «ex ante» el filtro de la calificacién
registral (particularmente en los casos en que la marca no sea notoria o renombrada), establece una causa de extincion de la sociedad por
violacién del derecho de marca”. En la doctrina no falt6 quien, pese a reconocer los avances de aproximacion del Derecho de las denominaciones
sociales al Derecho de los signos distintivos derivados de la LM 2001, entendi6 que éstos tal vez podian justificarse por razones practicas, pero
que era dudosa su correccidon desde un punto de vista dogmatico: MARTINEZ SANZ (2002), pag. 133.

234 CABANAS TREJO (2018.a), pag. 7, sin embargo, entiende que la DA 142 sélo se aplica al Registro Mercantil Central. No obstante, a favor de que
se aplica también a los Registros Mercantiles Territoriales: FERNANDEZ DEL P0z0 (2019), quien argumenta que la calificaciéon previa del
Registrador Central no vincula al Provincial, pues, a pesar de que la certificacion fuese negativa, el Registrador Provincial puede denegar por
infraccion de la DA 142 LM. Lo cierto es que la DA 14? no es clara en este extremo: PERDICES HUETOS (2015).

235 BENAVIDES DEL REY (2001), pdg. 5; MIRANDA SERRANO (2007), pag. 38; entre otros.

236 Quiz4 esto explique —al menos en parte— las muy desafortunadas apreciaciones que sobre estos conceptos realiza en algin caso la DGRN.
Asi lo corrobora, ad ex., 1la RDGRN 7.6.2018 (sobre el caso “Krom”): “No se produce la identidad (entre la denominacién social y la marca) dado
que frente a la marca a que se refiere la nota del registrador «Krom», se opone la denominacién «Krom Desarrollos Profesionales, S.L.»,
denominacién social que se integra por tres términos (sin que ninguno de los dos altimos se integre en la lista de términos genéricos que carecen
de suficiente significacién que el Registro Mercantil Central tiene publicados en su pagina web), lo que permite tenerla por diferente de la marca
con la que comparte uno de sus tres términos de composicion”.
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DM 1988%" se ha de entender que, tras la reforma llevada a cabo por el RDL 23/2018, la DA 14® obliga a denegar la
denominacién social solicitada cuando sea confundible con un signo prioritario que resulte, al menos, conocido
por una parte significativa de los consumidores del sector al que pertenecen las prestaciones amparadas por el
signo?®8,

De lo anterior derivan, a su vez, otros problemas practicos de cierta relevancia, pues para llevar a cabo el juicio de
confundiblilidad (entre la denominacién solicitada y el signo prioritario) el 6rgano registral ha de comprobar la
identidad o similitud no sélo de los signos confrontados, sino también de las realidades por ellos designadas. Y
esto ultimo es muy dificil —casi imposible— de llevarse a cabo en la practica, toda vez que en la solicitud de
certificacion negativa de denominacién social no consta el objeto de la sociedad. A lo que se ha de anadir también
la posibilidad —siempre presente— de que la sociedad modifique su objeto social, resultando de dicha modificacion
un riesgo sobrevenido de confusién con un signo renombrado prioritario?*.

2°) En lo que respecta a los conflictos entre una denominacion social previa y un signo distintivo posterior, el art.
9.1 letra d) LM también presentaba limitaciones evidentes desde el momento en que vio la luz:

De un lado, la posibilidad de impedir la inscripcion de un signo distintivo posterior sdlo se confiere a los entes
colectivos en condiciones de probar que sus denominaciones sociales han sido previamente usadas en el conjunto
del territorio espanol o gozan de notoriedad en dicho &mbito. Ademas, para que el obstaculo registral sea efectivo,
se exige que entre la denominacién social previa y el distintivo posterior se constate la existencia de un “riesgo de
confusién” en sentido estricto, esto es, no comprensivo del “riesgo de asociacién”?%. Lo que, como es natural,
requiere comparar no sé6lo los signos confrontados, sino también las concretas actividades y prestaciones por ellos
diferenciadas, exigiéndose ir mas alla de la simple descripcién estatutaria del objeto social?*.

A lo que acaba de indicarse se ha de anadir también —muy especialmente— la imprecisién que desde su origen
presenta el art. 9.1 letra d) LM en lo que atafie al concepto en que ha de realizarse el uso previo de la denominacion
social en el conjunto del territorio nacional: ;Se trata de un uso a titulo de distintivo empresarial o basta con un
uso en concepto de denominacion social en sentido estricto? Esto explica que sobre dicha cuestiéon se hayan
suscitado opiniones no univocas en nuestra comunidad juridica. Asi, mientras que para unos basta un uso en
concepto de denominacién social en sentido propio, otros, en cambio, exigen un uso en concepto de distintivo
empresarial y, en concreto, de nombre comercial. Aqui me limito sélo a apuntar esta tGltima cuestion. Volveré sobre
ella mas adelante, al abordar la ultima fase del proceso de industrializacién al que me refiero; en concreto, al
analizar algunas de las consecuencias practicas que para la disciplina marcaria de la denominacion social se derivan
de los cambios en la LM 2001 consumados por el RDL 23/2018.

De todos modos, pese a estas relevantes limitaciones, es incuestionable que la LM 2001 supuso un avance decisivo
en el proceso de industrializacién de la denominacién social. Su aprobacién evidencié que para el legislador
espanol la denominacién social no sélo funciona como vocativo de la persona juridica en el trafico negocial y

57 SUNOL LUCEA (2019); FERNANDEZ DEL P0z0 (2019); GOMEZ (2019); THOMAS PUIG (2019), pag. 5V ss.;

238 CASADO NAVARRO (2019), pag. 329. Refrenda esta solucién interpretativa el RDL 23/2018, en cuya Exposicién de Motivos se dice: “a estos
efectos, ha de tenerse en cuenta que, conforme a la jurisprudencia méas extendida, para que una marca goce de renombre ha de ser conocida por
una parte significativa del ptblico interesado en los productos o servicios”.

39 GARCIA VIDAL (2001), pgs. 76 y ss.; BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (2002), pags. 15 y ss.; MARTINEZ SANZ (2002), pags. 134y ss.; MIRANDA SERRANO
(2003), pags. 128 y ss.; IDEM (2007), pags. 38y ss.; SALELLES CLIMENT (2003), pags. 282 v ss.; INIGUEZ ORTEGA (2012-13), pags. 129y ss.; CABANAS
TREJO (2006), pags. 135 y ss.; MENENDEZ y VAQUERIZO (2007), pag. 182; iDEM (2018.a), pags. 12y ss.; VILLA VEGA (2008), pags. 1396 y ss.; CASADO
NAVARRO (2019), pag. 348, entre otros.

240 CURTO POLO (2003), pags. 192 y ss.; MIRANDA SERRANO (2003), pag. 140 y ss.; iDEM (2007), pag. 33; CABANAS TREJO (2018.a), pag. 7; CASADO
NAVARRO (2019), pag. 350; entre otros.

241 CABANAS TREJO (2018.a), pag. 7.
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procesal, sino también como signo diferenciador de la empresa societaria en el mercado?¥?. Razén por la cual dio
un paso al frente a fin de evitar que denominaciones sociales y signos distintivos siguieran viviendo en un estado
de reciproca indiferencia, estableciendo algunos “puentes” o “vasos comunicantes” entre sus normas reguladoras.
Cosa distinta es que las medidas legislativas adoptadas no fueran todo lo eficaces y acertadas que cabia esperar y
desear.

Ademas, la LM 2001 dio respaldo legal a la doctrina jurisprudencial mayoritaria resolutoria de los conflictos entre
signos distintivos y denominaciones sociales. Asi lo corrobora la DA 172 LM cuando sanciona —a mi juicio, de
manera desproporcionada— con la disolucién de pleno Derecho a la sociedad que en el plazo de un ano incumple
la sentencia que le impone un cambio de denominacién por violaciéon de un derecho de marca#.

En rigor, la DA 172 va mas lejos que la jurisprudencia mayoritaria mencionada, al fijar como sancién una nueva causa
de disolucién societaria que, al ser catalogada por el legislador como “de pleno derecho”, ha de entenderse que opera
de forma automatica, esto es, sin necesidad de ser acordada por la junta general.

Ahora bien, en la LM 2001 seguia existiendo una norma especialmente idénea para ser alegada por el ente colectivo
como argumento juridico de defensa frente a la pretension de cese de utilizaciéon y cambio de denominacién social
ejercitada por el titular de un signo distintivo prioritario: el uso del nombre en el trafico econémico como limitaciéon
del derecho de marca (art. 37). La modificaciéon de esta regla, con la finalidad de excluir de ella a la denominacién
social, abre una nueva —y por ahora tltima— etapa en el proceso de industrializacién objeto de andlisis.

d) La fase del reforzamiento

La altima etapa del proceso de industrializacién aqui abordado ha sido obra del RDL 23/2018. Como se ha analizado
mas arriba, a través de esta norma —que trae causa de la DM 2015— se han producido algunos avances significativos
en favor del reforzamiento del cardcter distintivo de la denominacién social en nuestro ordenamiento:

1°) Por un lado, se ha conferido una nueva redaccién al art. 37 LM 2001, precisindose que el “nombre” por él
invocado ha de ser de “una persona fisica”. De modo que resulta ya claro e incontrovertido que la denominacién
social estd excluida de la limitacion marcaria relativa al uso del nombre en el tréfico econémico. Sélo el nombre
civil o patronimico puede beneficiarse de esta limitacion.

2°) Por otro lado, se ha modificado también la redaccion del art. 34 LM 2001, para conferir al titular de un derecho
de exclusiva —cuando concurran las circunstancias previstas en la ley—, la facultad de prohibir la utilizacién del
signo confundible “como nombre comercial o denominacién social, o parte de un nombre comercial o una
denominacion social”. Esto supone reconocer por vez primera al titular de un signo distintivo registrado la facultad
de oponerse al uso en el trafico econémico de otro signo confundible utilizado como denominacién social o parte
de una denominacién social. Ademas, con fundamento en este precepto, el titular del signo previo esta facultado
para solicitar la modificacion de la denominacién social confundible.

Al abordar la fase de la consolidacién del proceso de industrializacién, me he referido a que algunas de las
soluciones fijadas por la LM 2001 con vistas a resolver los conflictos entre signos distintivos y denominaciones
sociales, ademads de insuficientes, no han estado exentas de dudas y polémicas en cuanto a la interpretacion de su

242 En este sentido, apunta PERDICES HUETOS (2015), a propdsito de la DA 142 LM 2001, que “la ley asume que el nombre de la persona juridica
no sélo se usa o se va a usar con funciones estrictamente identificativas, sino también distintivas. Y es que posiblemente no quepa hacer una
neta distincién entre distinguir e identificar. Parecen dos perspectivas —relativa una, absoluta la otra— de una misma realidad”; anadiendo a
esto finalmente que, a su juicio (que comparto), en lo que respecta a las denominaciones de fantasia “el derecho de las personas juridicas esta
abocado a ser absorbido por el derecho de los signos distintivos”.

243 GARCIA VIDAL (2001), pag. 69 v ss.; MARTINEZ SANZ (2002), pag. 135 y ss.; MIRANDA SERRANO (2003), pag. 130 ; iDEM (2007), pag. 40; SALELLES
CLIMENT (2003), pag. 259; MENENDEZ y VAQUERIZO (2007), pag. 180; CASADO NAVARRO (2019), pag. 348, entre otros.
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alcance. Pues bien, merced a las reformas del Derecho de marcas provenientes de la DM 2015, esas dudas en gran
medida se desvanecen, en el sentido que trataré de exponer a continuacién. Esto explica que, en mi opinién, sea
posible afirmar que la reforma acometida por el RDL 23/2018 ha dotado de mayor coherencia al tratamiento que la
LM 2001 dispensé a la denominacién social desde su entrada en vigor.

Ademas, en nuestro sistema de marcas previo al RDL 23/2018 existian argumentos juridicos para cuestionar que se
atribuyese verdaderamente a la denominacién social un caracter distintivo. Tras la reforma de la LM producida en
diciembre de 2018, contamos, sin embargo, con una base legal mdas sélida para sostener dicha atribuciéon. En
concreto, con anterioridad al RDL 23/2018, el material normativo principal para negar a la denominacién social
caracter distintivo y asimilarla al nombre civil era el art. 37.1 LM. No en vano, este precepto, segin era interpretado
tanto por la jurisprudencia como por la generalidad de nuestra doctrina, conferia al uso de la denominacién social
en el trafico econémico la condiciéon de limite del derecho de marca; siempre —como es natural— que fuese
respetuoso con las normas leales en materia industrial o comercial.

Sobre la base de esta limitacién marcaria (ex art. 37.1 LM) se justificaba muy bien —al menos teéricamente— la
posible coexistencia de denominaciones sociales y distintivos empresariales confundibles. De hecho, ese fue el
principal argumento juridico esgrimido por el TS en las sentencias que conforman su linea jurisprudencial
minoritaria en la resolucién de conflictos entre denominaciones sociales y signos distintivos confundibles, de la
que la sentencia “Herndndez Pérez Hermanos” mas arriba analizada es su caso estrella?*.

Corroboran lo anterior, entre otras, las SSTS (Sala 12) de 10 de julio de 2000 (caso “Panaderia Alzadegui SA. c. Fernando
Alzadegui S.L.”)**%, 28 de febrero de 2001 (caso “Panibérica S.A. c. Panibérica de Levadura S.A.”)*, 26 de junio de 2003
(caso “Sony Kabushiki Kaisha c. Sony Corporration c. Macsony SL.”)?¥, 21 de diciembre de 2011 (caso “Bodegas Vifa
Magana S.L.” c¢. “Bodegas Carlos Magana, S.L.”)*%, 6 de marzo de 2012 (caso “Parquet Pavén S.L.” c¢. “Tarimas y
Pavimentos Pavén S.L.”)**°, y 12 de abril de 2013 (caso “Valsardo” c. “Bodegas Valsacro S.A.”)>,

En efecto, al tener la denominacién social una dimensién exclusivamente personal o subjetiva (signo de identidad
personal) y estar llamada a desarrollar sus cometidos identificadores en el campo del trafico juridico (negocial y
procesal), y, en cambio, al poseer los signos distintivos una dimensién puramente objetiva (signos de identidad
empresarial) y estar llamados a desarrollar su cometido diferenciador en el &mbito del trafico econémico, el hecho
de que pudieran coexistir denominaciones sociales y distintivos empresariales confundibles no constituia ningtin
problema para el Derecho. Los problemas s6lo aparecian cuando la denominacién social invadia el campo de
actuacién propio de los signos distintivos o a la inversa.

Por consiguiente, la tarea a acometer por el jurista, a fin de resolver conflictos entre denominaciones sociales y
signos distintivos confundibles, consistia en analizar en cada caso si el uso de la denominacion social era realizado
en concepto estricto de denominacion social o de distintivo empresarial y, mas en concreto, de nombre
comercial®!.

244 9TS, 1=, de 21.10.1994, niim. 1994/917 (M.P.: Alfonso Villagémez Rodil).

245 8TS, 12, de 10.7.2000, nim. 2000/685 (M.P.: Pedro Gonzalez Poveda).

246 QTS, 12, de 29.2.2001, ndm. 2001/183 (M.P.: Antonio Gullén Ballesteros).

247 8TS, 12, de 26.7.2003, ndm. 2003/632 (M.P.: Pedro Gonzalez Poveda).

M8 9TS, 12, de 21.12.2011, nim. 2011/916 (Ponente: José Ramon Ferrdndiz Gabriel).
9 8TS, 12, de 6.3.2012, niim. 2012/97 (Ponente: José Ramon Ferrandiz Gabriel).

20 8TS, 12, de 12.4.2013, ndm. 2013/228 (Ponente: José Ramén Ferrdndiz Gabriel).

51 En palabras del TS, en el conflicto entre un signo distintivo y una denominacion social “lo relevante es precisar en qué ha consistido el uso
de la denominacién social en trafico. Si este uso se limita a la inclusion de la denominacién social para identificarse la sociedad en una factura,
contrato o cualquier otra documentacion (...) no existird infraccién del signo marcario”: STS, 12, de 6.7.2015, nim. 2015/375 (M.P.: Ignacio
Sancho Gargallo).
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Pero el resultado de esta tarea no siempre conducia a entender que la denominacién social era usada en concepto
estricto de denominacién social sélo en el trafico juridico. Se aceptaban también usos de la denominacién social
en concepto de denominacion social —y, por tanto, carentes de caracter distintivo— en el trafico econémico: casos
en los que el empresario social usa su nombre en el envasado y etiquetado de los productos, en cierta
documentacién de la empresa, etc., con la finalidad de identificarse como empresario-sujeto juridico titular de
derechos y deberes y centro de imputacién de posibles responsabilidades.

Pues bien, desde mi punto de vista, la modificacion de los arts. 37.1 y 34.1 LM en el sentido mas arriba explicado,
parece poner fin a esta situacion. Ya no es posible hablar de usos inmunes, esto es, no distintivos, de la
denominacion social en el “trafico econémico”. La denominacién social s6lo es inmune para el Derecho marcario
cuando se emplea en el trafico juridico en sentido estricto (dmbitos negocial y procesal)?*2.

El “trafico econémico” se presenta, por tanto, como un concepto clave de la disciplina marcaria de la denominacién
social derivada del RDL 23/2018. A él aluden, en efecto, no sélo los arts. 37 y 34 LM (que conforman la doble
perspectiva —negativa y positiva— del ilicito marcario), sino también el art. 9.1 letra d) de ese mismo cuerpo legal.
A mi juicio, dicho concepto quiza puede encerrar las claves para entender mejor las normas que la LM dedica a la
denominacion social y, en concreto, para poner fin a las polémicas interpretativas que han existido en nuestra
comunidad juridica en torno al alcance del Gltimo precepto mencionado: el art. 9.1 letra d) LM. Me explico:

Como se sabe, el art. 9.1 letra d) LM establece una medida preventiva dirigida a evitar el conflicto que puede
suscitarse cuando un tercero trata de registrar como marca o nombre comercial un signo confundible con una
denominacion social prioritaria. En concreto, dicho precepto dispone que la denominacién social que identifique
en el “trafico econdmico” a una persona distinta del solicitante impide que pueda registrarse como marca [0
nombre comercial ex art. 88, letra ¢) LM] un signo que resulte confundible con ella, siempre que el titular de la
denominacion social pueda probar su “uso o conocimiento notorio” dentro “del conjunto del territorio nacional”.

Las principales dudas suscitadas por esta norma han girado en torno al tipo de uso de la denominacién social que
ha de acreditarse para que su titular —el ente colectivo— pueda oponerse con éxito al registro de un signo distintivo
confundible: ;Basta un uso en concepto de denominacién social en sentido estricto o es necesario un uso en
concepto de distintivo empresarial?

La respuesta que la doctrina ha dado a esta cuestion no ha sido univoca. Para un sector doctrinal el art. 9.1 letra d)
LM no exige que la denominacién social haya sido usada a titulo distintivo. Basta un uso en concepto de
denominacién social, pues de no ser asi no se entenderia la referencia separada que realiza el precepto a la
denominacién social, de un lado, y al nombre comercial, de otro®*.

En cambio, otro sector doctrinal es partidario de entender que el uso requerido por el art. 9.1 letra d) LM ha de ser
en concepto de distintivo empresarial. Razén por la que sostiene que la denominacién social como tal no entra
dentro de las prohibiciones relativas de registro fijadas por la LM. Estas s6lo alcanzan a la denominacién social en
cuanto que sea usada en concepto de distintivo empresarial (en especial, como nombre comercial)?*.

El TS parece dar la raz6n a estos tltimos autores. Asi lo prueba la STS de 8 de febrero de 2017, donde sostiene, entre
otras cosas, que “(p)odiamos dudar de que se cumplieran las condiciones generales previstas al comienzo de la letra d)
del art. 9.1 LM, pues no es claro que este nombre comercial (...) identifique en el trafico econémico a la demandante,

252 Comparte esta interpretacion: CASADO NAVARRO (2019), pags. 340y 341.
253 V., entre otros, GARCIA VIDAL (2001), pag. 61; MARTINEZ SANZ (2002), pdg. 135; MIRANDA SERRANO (2003), pag. 136; CURTO PoLo (2008), pag.
307; INIGUEZ ORTEGA (2012-13), pag. 128; GALACHO ALBOLAFIO (2013-14), pag. 307.

%% Ad ex., v. MASSAGUER FUENTES (2002.a), pag. 16; IDEM (2002), pag. 42; SALELLES CLIMENT (2002), p4g. 284; BARBERO CHECA (2003), pag. 16;
CABANAS TREJO (2006), pags. 124 y ss.; IDEM (2018.a), pag. 7; THOMAS PUIG (2019), pag. 4; CASADO NAVARRO (2019), pag. 348.
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mas alld de que constituya su denominacién social y como tal cumpla su funcién propia, a la vista de la actividad que
se ha declarado probado que desarrolla”?%.

En la jurisprudencia menor también encontramos pronunciamientos en esta misma direccién. Este es el caso, por
ejemplo, de la SAP de Barcelona de 12 de febrero de 2014, en la que puede leerse: “También en su mayor parte lo usado
es el signo Hispano Suiza, no la denominacion social o el nombre comercial La Hispano Suiza, Fibrica de Automoviles,
S.A. Los casos en los que se usa esta tltima expresion son esencialmente los contratos y no nos permiten concluir que
haya existido uso en una parte sustancial del territorio nacional, ni tampoco que, por consecuencia de ese uso, el signo
haya adquirido un conocimiento con entidad suficiente como para ser estimado notorio en todo el territorio
nacional”?%,

Entre los argumentos utilizados por el sector doctrinal mencionado en segundo lugar, hay uno que reviste especial
interés para los propdsitos aqui perseguidos. Me refiero al hecho de que la ley habla de uso de la denominacién
social en el “trafico econdmico”, lo que se interpreta en el sentido de que el legislador estd enmarcando el uso del
nombre social dentro del &mbito de actuacién propio de los signos distintivos de la empresa?’.

Ahora bien, la referencia al trafico econémico contenida en el art. 9.1 letra d) LM puede cobrar un nuevo sentido a
la luz de la reforma de la legislacion marcaria acometida por el RDL 23/2018. Tras esta reforma, en efecto, creo que
existe base juridica para interpretar que la denominacién social, aunque utilizada en concepto de denominacién
social en el trafico econdmico, es apta para impedir el registro de un signo (marca o nombre comercial) posterior,
siempre que su titular esté en condiciones de probar que la ha utilizado en el trafico econémico en la totalidad del
territorio nacional. Porque, como estoy tratando de explicar, tras la reforma de 2018, la LM cuenta con materiales
normativos iddneos para sostener que los usos de la denominaciéon social en el trafico econdmico son
marcariamente relevantes. Y ello sin que en tales casos la denominacién social tenga que ser utilizada
necesariamente como distintivo empresarial y, en concreto, como nombre comercial.

Esos materiales normativos son, obviamente, los dos preceptos que conforman la dual perspectiva (negativa y
positiva) del ilicito marcario: el art. 37.1 letra a) LM y el art. 34.3 letra d) LM, interpretados en el sentido mads arriba
expuesto.

Por tanto, todo parece ya encajar mejor en la LM. Esta opta por reconocer caracter distintivo (de las prestaciones
empresariales a las que se dedica la empresa societaria) a la denominacién social. Y ese reconocimiento es doble
en el siguiente sentido:

1°) Alcanza, por un lado, al titular de una denominacién social previa, al que lo faculta para oponerse al registro
de un signo posterior como marca o nombre comercial confundible, aunque para ello es necesario que pruebe que
ha usado de ella en el trafico econdmico en el conjunto del territorio nacional o, que pese a no haber tenido lugar
dicho uso, se trata de una denominacién notoriamente conocida en dicho &mbito. Parece ahora mas claro, tras el
RDL 23/2018, que no se exige un uso de la denominacién social en concepto de signo distintivo. Basta un uso en
concepto de denominacién social. Lo relevante es que dicho uso tenga lugar en el trafico econémico.

2°) Pero dicho reconocimiento alcanza también a las denominaciones sociales usadas en el trafico econémico con
posterioridad al registro de determinados signos (marcas o nombres comerciales) confundibles. Cuando se dé
alguna de estas situaciones, la sociedad titular de la denominacidén social dificilmente va a poder defenderse ante
una demanda de modificacion estatutaria de su denominaciéon entablada por el titular del signo distintivo

25 8TS, 12, de 8.2.2017, num. 2017/70 (M.P.: Ignacio Sancho Gargallo).
256 SAP de Barcelona de 12.2.2014, ndm. 2014/51.

257 CABANAS TREJO (2006), pag. 125 y ss.; IDEM (2018.a), pag. 7.
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prioritario. Sobre todo, porque éste cuenta a su favor con dos importantes materiales normativos: el art. 37.1 a) LM
y el art. 34.3 letra d) LM, seguin la nueva redaccién que a ambos ha dado el RDL 23/2018.

Tras la reforma marcaria de diciembre de 2018 queda, por tanto, desarmada de argumentacion, en gran medida, la
linea jurisprudencial minoritaria del TS en la resoluciéon de los conflictos entre denominaciones sociales y
distintivos empresariales prioritarios. Sobre todo, porque a partir de ese momento el 6rgano jurisdiccional ha
dejado de contar con la limitacién marcaria del uso del nombre en el trafico econdmico, que tan util le resulté con
vistas a fundamentar la solucién acogida por las sentencias que conforman dicha linea jurisprudencial.

Por dltimo, parece conveniente preguntarse qué va a suceder con aquellas sociedades que hasta el momento de la
entrada en vigor del RDL 23/2018 venian actuando en el trafico econémico con una denominacion social
confundible con un signo distintivo prioritario, amparando dicho uso en el art. 37.1 LM en su redaccion previa a
diciembre de 2018 (por ejemplo, indicando en el etiquetado de los productos la identidad del fabricante)?3.

Todo parece indicar que estas sociedades sélo podran hacer uso de su denominacion social en el trafico juridico en
sentido estricto. Ahora bien, dado que la denominacién social est4 llamada a ser usada no sélo en el trafico juridico
sino también en el econémico, seria altamente recomendable que sus titulares emprendieran las acciones
necesarias para modificarlas. De lo contrario, es probable que tengan que enfrentarse en el futuro a una demanda
de cambio de denominacién social. Y frente a ella ya no podran utilizar el arma de defensa juridica consistente en
la limitacion marcaria del uso del nombre en el trafico econdmico, que tan buenos resultados ha dado en algunos
casos a quienes lo han invocado.

3. Desenlace: Déficits de la disciplina marcaria de la denominacién social que seria conveniente
solventar y conclusién final

Se han analizado en las pdginas precedentes los avances en el proceso de industrializacién de la denominacién
social derivados de la DM 2015 y el RDL 23/2018. Pero no hay que echar las campanas al vuelo. Estos avances,
aunque significativos, son insuficientes para solucionar los conflictos entre denominaciones sociales y distintivos
empresariales en nuestro ordenamiento. Corroboran la veracidad de esta afirmacion las limitaciones anudadas a
los “puentes” o “vasos comunicantes” que actualmente existen entre las normas reguladoras de los signos
distintivos y de las denominaciones sociales [especialmente, el art. 9.1 letra d) LM y la DA 142 LM].

Aunque la reforma de la LM llevada a cabo por el RDL 23/2018 ha ofrecido algo de luz en la interpretacion de
algunas de las dudas suscitadas por estas normas [en concreto, por el art. 9.1 letra d) LM] —en el sentido expuesto
en el epigrafe precedente—, parece necesario consolidar el caracter distintivo de la denominacion social,
solventando los déficits que atin presenta su disciplina marcaria. Se trataria, en suma, de adoptar una serie de
medidas legislativas de reforma del Derecho vigente que completen el proceso de industrializacién en que se
encuentra inmersa esta figura societaria desde hace ya algin tiempo.

En mi opinidén, de entre las posibles medidas legislativas a adoptar, sobresale especialmente la consistente en
reforzar los mecanismos juridicos que permitan la no adopcién tanto de denominaciones sociales confundibles con
signos distintivos prioritarios previamente registrados o renombrados, como —a la inversa— de signos distintivos
confundibles con denominaciones sociales prioritarias. Es verdad que para tales fines revisten ya utilidad en
nuestro ordenamiento la DA 142 LM y el art. 9.1 letra d) LM. Mas no menos cierto es, al mismo tiempo, que ambas
disposiciones presentan relevantes limitaciones que es conveniente soslayar.

2% No en vano, como sefala la doctrina, el supuesto de hecho contemplado en el art. 37.1 letra a) LM “es normalmente el del fabricante o
distribuidor que identifica su actividad en la etiqueta del producto”: LOBATO GARCIA-MIJAN (2002), pag. 583.
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La consecucion de estos objetivos podria hacerse realidad a través de varias vias, no todas igual de ambiciosas. La
primera consistiria en establecer instrumentos de coordinacién entre los registros implicados, que impidan el
acceso al Registro Mercantil de denominaciones sociales confundibles con signos distintivos prioritarios?>”.

Algo parecido —aunque mas perfeccionado— a lo que trat6 de hacer el legislador societario a través del art. 90.3
del Proyecto de RRM de 1989 que el Ministerio de Justicia remitié —para el correspondiente informe— a la Junta
de Decanos, donde aludié expresamente a los signos distintivos como obstaculos para la licita adopciéon de
denominaciones sociales: “Tampoco podré la denominacién inducir a confusion respecto de denominaciones o
signos distintivos de otras entidades preexistentes notoriamente conocidas”?®,

También el Anteproyecto de Codigo Mercantil sigue esta direccién, aunque refiriéndose tinicamente a signos
distintivos previos notorios o renombrados. As{ lo corrobora su art. 212-2 —intitulado “prohibiciones”—, donde,
tras establecerse que “(n)o se podra adoptar una denominacién idéntica a la de otra sociedad preexistente” (apdo.
1) y que “(n)o se podra incluir en la denominacién término o expresiéon que induzca a error sobre el tipo o las
caracteristicas de la sociedad”, se sienta la regla prohibitiva segtin la cual “(n)o se podrd adoptar una denominacién
social que pueda originar confusién con una marca o nombre comercial notorios o renombrados, salvo autorizacion
del titular” (apdo. 3) 2.

Ahora bien, la eleccién de esta via encontraria ciertos obstdculos de importancia, en la medida en que obligaria al
Registrador Mercantil Central a realizar valoraciones de conceptos y categorias marcarias que hasta la fecha han
venido siendo ajenas a sus competencias y preocupaciones?2. De ahi que parezca conveniente buscar otra via
menos compleja y problemadtica. Esta podria consistir en propiciar un intercambio cruzado de informacién entre el
Registro Mercantil Central y la OEPM, que permitiera a los solicitantes de denominaciones sociales o signos
distintivos tener conocimiento de la existencia de signos distintivos o denominaciones sociales prioritarios con los
que podrian suscitarse problemas de confusién concurrencial y aprovechamiento de la reputacién ajena2%.

Como es légico, para que esta cooperacion pudiese dar resultados satisfactorios, seria necesario que en la solicitud
de certificaciéon negativa de denominacion social el solicitante informase al Registro Mercantil Central de la
relacién de actividades que conforman el objeto social. Pues sélo de este modo el drgano registral estaria en
condiciones de poner en conocimiento de los solicitantes de denominaciones sociales la existencia de signos
distintivos previos con los que podrian generarse problemas de confusién en el mercado.

Con estos datos en su poder, serian los propios solicitantes quienes habrian de valorar en cada caso si se decantan
por la elecciéon de una denominacién social que no plantee problema alguno con otros signos previos o, en cambio,
prefieren optar por otra expresion denominativa susceptible de ser atacada juridicamente en el futuro por el titular
de un signo distintivo prioritario.

En caso de que optaran por esta segunda via —nada aconsejable— y llegara finalmente a interponerse una demanda
a través de la cual se solicitase un cambio de denominacién social, parece desproporcionado aplicar la sancién
dispuesta por la DA 172 LM, duramente criticada por la doctrina por ser excesivamente rigurosa?®*, que con algunas

239 Como sugieren o proponen, entre otros, PORTELLANO DiEz (1995), pags. 382y ss.; VILLA VEGA (2003), pags. 1397 y ss.; GALACHO ALBOLAFIO
(2013/14), pags. 203 y ss.; CORBERA MARTINEZ (2017), pags. 489y ss.

260 MIRANDA SERRANO (2003), pag. 126; idem (2007), pag. 36.
261 E] texto del Anteproyecto de Cédigo Mercantil esta disponible en https://transparencia.gob.es.
262 Asi, aunque en relacién con la DA 14® LM: MARTINEZ SANZ (2002), pags. 134 y ss.; BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (2002), pags. 15 y ss.; MIRANDA
SERRANO (2003), pags. 128 y ss.; GARCIA VIDAL (2001), pags. 76y ss., entre otros. La propia DGRN ha sido consciente de estos inconvenientes
ligados a la aplicacién de la DA 14® LM: v, ad. ex., la RDGRN de 24.2.2004.
265 En la direccién apuntada por CASADO NAVARRO (2019), pag. 360.
264 Y/, entre otros, MARTINEZ SANZ (2002), pag. 136; SALELLES CLIMENT (2002), pag. 284; MIRANDA SERRANO (2007), pags. 41 y 42; entre otros.
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significativas modificaciones ha pasado al articulado del Anteproyecto de Codigo Mercantil?®®. De ahi que sea
razonable abogar por la derogacion de esta DA vy aplicar, en su lugar, el art. 417 RRM?¢:

“1. La sentencia firme que, por cualquier causa, ordene el cambio de denominacién, habra de inscribirse, mediante
testimonio de la misma, en el Registro Mercantil en que figure inscrita la entidad condenada. El Registrador remitira
al Registrador Mercantil Central los datos correspondientes para su inmediata publicacién en el «Boletin Oficial del
Registro Mercantil».

2. Efectuada la inscripcién, no podran acceder al Registro Mercantil Provincial correspondiente nuevas inscripciones
relativas a las sociedades o entidades que deban modificar su denominacién, en tanto no se inscriba la nueva
denominacion de la sociedad o entidad afectada.”

Por otra parte, el establecimiento de una medida legislativa como la que acaba de exponerse haria innecesaria la
DA 142 que, desde mi punto de vista, peca por defecto, en la medida en que sdlo pone coto a la adopcién de
denominaciones sociales confundibles con signos renombrados (rectius, notorios y renombrados, tal como se
concebian los primeros con anterioridad a la DM 2015), pero no a las confundibles con signos prioritarios carentes
de renombre.

No puede decirse lo mismo, sin embargo, del art. 9.1 letra d) LM, cuya permanencia en nuestro ordenamiento se
aconseja necesaria, a fin de permitir a los titulares de denominaciones sociales prioritarias oponerse exitosamente
al registro de signos distintivos posteriores que resulten confundibles?’. Ahora bien, esta norma habria de
interpretarse en la direcciéon apuntada por la reforma de la LM llevada a cabo por el RDL 23/2018, esto es,
entendiendo que basta acreditar el uso de la denominacion social en el trafico econémico dentro del conjunto del
territorio nacional para que su titular pueda oponerse con éxito al registro de un signo posterior confundible,
independientemente de que dicho uso haya sido realizado en concepto de denominacion social en sentido estricto
o de distintivo empresarial®®®. Recuérdese al respecto todo lo expuesto mas arriba acerca de la relevancia que tiene
el concepto de “trafico econdmico” (rectius, “uso en el trafico econémico”) en la disciplina marcaria de la
denominacion social derivada de la DM 2015 y el RDL 23/2018.

Seria, en todo caso, aconsejable que los cambios en la regulacién de la denominacién social que acabo de exponer
fueran acompanados de una reforma mas ambiciosa del Derecho espafiol de los signos distintivos, que permitiera
a nuestro pais alinearse con los sistemas de marcas vigentes en los principales ordenamientos de nuestro entorno
socioeconémico. En este sentido, me parecen sélidas y muy bien fundadas las propuestas que abogan por la
abolicion del registro del nombre comercial y la remisién de su tutela al Derecho de la competencia desleal. Sobre
todo, a la vista de la relevante aproximacién al régimen juridico de la marca que ha experimentado su regulacion
en los dltimos anos, que ha llegado a hacer de esta modalidad de distintivo empresarial una especie de “marca-
empresa”?®,

25V, el art. 272-2 del Anteproyecto: “La sociedad se disolvera de pleno derecho por el transcurso de seis meses desde la firmeza de la sentencia
que condene al cambio de la denominacién social sin que se adopte e inscriba en el Registro Mercantil la nueva denominacién”.

266 Tal como se viene reclamando ya por un sector de la doctrina: MARTINEZ SANZ (2002), pdg. 136; SALELLES CLIMENT (2002), p4g. 284; MIRANDA
SERRANO (2007), pags. 41 y 42; CASADO NAVARRO (2019), pags. 360y ss. entre otros. No conformes, sin embargo, BENAVIDES DEL REY (2003), pag.
818 y GALACHO ALBOLAFIO (2013-14), pags. 206y 207. Por su parte, CORBERA MARTINEZ (2017), pag. 496, a la vista de lo que dispone el art. 272-2
del Anteproyecto de Codigo Mercantil y de considerar excesivamente rigurosa la medida prevista en la DA 172 LM, propone dar a esta DA la
siguiente redaccion: “Si la sentencia por violacién del derecho de marca impusiera el cambio de denominacién social y éste no se efectuara en
el plazo de seis meses, el Registrador Mercantil de oficio procedera a modificar la denominacién social por un cédigo numérico y la indicacion
del tipo social, sin perjuicio de lo establecido en el art. 44 de esta Ley”.

267 En esta direccidn, entre otros: CASADO NAVARRO (2019), p4gs. 360 y ss.; CORBERA MARTINEZ (2017), pag. 496.

268 No conforme, sin embargo: CORBERA MARTINEZ (2017), pag. 496, para quien una denominacién utilizada como tal (aunque el uso tenga lugar
en el trafico econémico) no puede recibir proteccion por la via del art. 9.1 letra d) LM.

269 Recientemente, v. en este sentido —con una bateria de argumentos de interés— CASADO NAVARRO (2019), pags. 415 y ss., quien alega las
siguientes razones a favor de esta propuesta: 1) Conceptual y funcionalmente, el nombre comercial no se configura normativamente como el
signo distintivo de la empresa en el mercado. En nuestro Derecho, esta institucién aparece, mas bien, como un signo distintivo que viene a
identificar y a diferenciar el resultado de la actividad empresarial: los productos o servicios ofrecidos por la empresa. 2?) Su tutela deriva,
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Es cierto que esta propuesta encontraria en nuestro ordenamiento un obstaculo importante no sélo en el peso de
la tradicién juridica, sino también —muy destacadamente— en consideraciones recaudatorias anudadas a la
duplicidad de registros?”®. Ahora bien, este obsticulo, pese a su indudable importancia derivada del notable
incremento del niimero de solicitudes de inscripcion de nombres comerciales experimentado en los tltimos anos?’!,
no parece insalvable, como lo demostrd en su dia la supresion del registro del rétulo de establecimiento consumada
en 2001 por la vigente LM?™2,

El resultado de esta reforma seria el establecimiento en nuestro ordenamiento de un régimen unitario de los signos
de identificacion empresarial diversos de la marca, tales como los nombres comerciales, los rétulos de
establecimiento, los nombres de dominio y —en lo que especialmente aqui interesa— las denominaciones sociales.

Incluyo expresamente a la denominacién social dentro de este conjunto de signos de propiedad industrial porque,
desde mi punto de vista, tras las reformas acometidas por el RDL 23/2018, hay en nuestra LM base juridica para
afirmar que el Derecho espafiol reconoce caracter distintivo a esta figura societaria, en la direcciéon que ya siguen
otros ordenamientos de nuestro entorno, como el francés, el italiano o el aleman.

En efecto, aunque comencé este trabajo afirmando que, segin se acepta por la comunidad juridica espanola, la
denominaciéon social —al menos en principio— parece no merecer en nuestro Derecho la consideracién de
verdadero distintivo empresarial de propiedad industrial, creo que existen ya suficientes argumentos juridicos para
propiciar un cambio de opinién al respecto.

fundamentalmente, de su proteccion registral y se articula por los cauces de la normativa marcaria, a través de un régimen juridico
practicamente idéntico al de la marca. 3?) Esta identidad normativa se lleva hasta sus dltimas consecuencias, obviando el texto de la Ley y
aplicandole, sin més, las soluciones adoptadas en sede de marcas. 4*) Su regulacion, aun derivando del cumplimiento de los mandatos del CUP,
se separa de la que es comun en la mayoria de los Estados signatarios. 5%) La normativa represora de la competencia desleal se erige en un
vehiculo habil y ttil para proteger las potencialidades distintivas de un signo llamado a distinguir la empresa en el mercado. Una realidad que,
sin duda, es mas compleja y abarca mas elementos que los meros productos o servicios que son el resultado de su actividad. En esta misma
direccion merece ser destacado —por el rigor de sus planteamientos— GONDRA ROMERO (1996), pags. 867 y 868, quien se decanta abiertamente
por esta solucién en los siguientes términos: “1) El &mbito del Derecho de los signos registrados (...) deberia reservarse a los signos con funcién
de marca, es decir, destinados especificamente a servir de indicativos del origen o fuente de procedencia empresarial de los productos o servicios
(...). 2) De otro lado, estarian los signos y demas elementos distintivos que sirven a individualizar la empresa (...). Estos deberian quedar
remitidos, a mi entender, al régimen de proteccién que se contiene en el Derecho de la competencia desleal. La mayor imprecision y variabilidad
del objeto de referencia de estos signos (...) no se presta a una fijacién a prioridel signo y de su significado, como la que con el registro del signo
se busca. Parece por ello mds razonable referirlos al régimen de proteccién del Derecho relativo a la competencia desleal, en linea con la
orientaciéon dominante en los paises europeos”. Coincidente con GONDRA en cuanto a la conveniencia de suprimir el registro del nombre
comercial (al menos en lo que a los empresarios colectivos se refiere) v. CERDA ALBERO (1996), pags. 6975y 6976. También en este mismo sentido:
a propésito de la LM 1988: PELLISE PRATS (1989), pags. 657 y ss.; y, a raiz de la promulgacién de la LM 2001: BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (2002),
pag. 7; GARCIA PEREZ (2003), pag. 177; QUINTANA CARLO Y MARCO ALCALA (2008), pag. 1273, entre otros.

210 Como apunta BOTANA AGRA (1989-90), pag. 35, nota 69.

271 Asi lo corroboran los datos suministrados por la OEPM y en los dltimos anos. En concreto, el niimero de nombres comerciales nacionales en
vigor a 31 de diciembre de 2017 era de 81.738. En ese mimo afo el ntimero total de solicitudes de nombres comerciales nacionales presentados
por residentes en las CCAA fue de 9.437. Las CCAA que mostraron un mayor registro de solicitudes fueron Madrid (21,89%), Andalucia (16,74%),
Cataluna (13,32%) y Comunidad Valenciana (11,07%). En concreto, el conjunto de estas CCAA registraron el 63%. El resto de las CCAA
repartieron su actividad en el 37%, aunque alguna de ellas alcanz6 el 10% en nimero de solicitudes registradas: v. OFICINA ESPANOLA DE PATENTES
Y MARCAS (2018), pags. 11y 12. Por su parte, en 2018 el nimero de nombres comerciales nacionales en vigor a 31 de diciembre era de 87.210y
el nimero de concesiones alcanz6 la cifra de 8.296. En particular, el nimero total de solicitudes presentadas por residentes en las CCAA fue de
12.195. Las CCAA que mostraron un mayor registro de solicitudes fueron Madrid (23,2%), Andalucia (17,0%), Cataluna (14,3%) y Comunidad
Valenciana (10,3%). El conjunto de estas CCAA registraron el 64,8%. El resto de las CCAA repartieron su actividad en el 35,2%, aunque alguna
de ellas alcanzé el 10% en ntimero de solicitudes registrada: v. OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MARCAS (2019), pags. 12. También al respecto,
senalando que en 2017 hubo una alta subida en el ntimero de solicitudes de nombres comerciales en términos comparativos con las presentadas
en 2016: CENTRO VIRTUAL DE APOYO A LA PYME EN MATERIA DE GESTION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, INTELECTUAL E INNOVACION [CEVIPYME] (2018), pags.
lyss.

272 Sobre las razones de esta supresion: GOMEZ MONTERO (2001), pags. 99 y ss.; MASSAGUER FUENTES (2002.a), pags. 7 v ss.; IDEM, (2002.b), pags.
37yss.
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A mijuicio, los primeros pasos al frente en la direccién indicada corresponderia darlos a la doctrina. Principalmente
a la industrialista, al haber sido el legislador marcario —con el auxilio de un sector doctrinal y de la jurisprudencia—
el impulsor del proceso de industrializacién de la denominacién social, por mor del cual se le ha llegado a reconocer
caracter distintivo en el sentido aqui explicado. Los recelos que al respecto pueda tener esta doctrina podrian
desvanecerse tan pronto preste atenciéon a la dogmatica industrialista comparada, que no duda en insertar la
denominacién social dentro de los signos diferentes de la marca; en concreto, en el seno de los llamados “signos
distintivos de la empresa”. Cierto es que precisando en todo momento que se trata de una forma imperfecta o de
segundo grado de propiedad industrial, no equiparable al signo distintivo por excelencia que es la marca?’.

Ahora bien, la cara o faceta distintiva de la denominacién social, consecuente con la dimensiéon “objetiva y
patrimonial” que se ha de reconocer a esta figura juridica, en modo alguno puede eclipsar o desfigurar la otra cara
“personal o subjetiva” que también le es inherente. La denominacién social, al igual que el Dios Jano, posee dos
caras distintas, debiendo ambas merecer la atencién del legislador, el juez y la ciencia juridica.

El legislador ya ha iniciado este camino y parece decidido a transitar por él, como lo confirma la vigente LM y el
Anteproyecto de Cddigo Mercantil. Cierto es que sigue sin hacerse realidad la Ley sobre denominaciones de
personas juridicas, que deberia haber visto ya la luz en cumplimiento del mandato especifico que la DA 18* LM
2001 encomendé en su dia al poder ejecutivo: “El Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas
que fueren necesarios, remitird al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley sobre el régimen de las
denominaciones sociales de las entidades juridicas”?™.

También el juez ha dado ya pasos firmes en esta direccién. Asi lo corrobora la linea jurisprudencial mayoritaria
resolutoria de los conflictos entre denominaciones sociales y distintivos empresariales. No en vano —como tuvimos
ocasién de exponer mas arriba—, el TS es rotundo y claro en esta jurisprudencia al imponer a los entes colectivos
el deber de modificar sus denominaciones sociales, cuando éstas son confundibles con signos distintivos
prioritarios, con independencia del uso que de ellas hagan en la practica.

Es ahora el momento de la ciencia juridica. Tanto de la industrialista como de la societaria?’. A ella le corresponde
llevar a cabo el aggiornamento de la denominacion social que aqui postulo, a fin de reconocerle caracter distintivo
e incluirla dentro de los signos de identificacién empresarial diversos de la marca?’. Para lo cual tendra que vencer
los recelos que al respecto le acechan, derivados principalmente del peso de la tradicién. Es verdad que ésta cumple
un papel de primer orden en el ambito del Derecho, al aportar la riqueza del pasado y coadyuvar al mejor

273 A modo de ejemplo, v. en la doctrina francesa e italiana, entre otros: MARINO (2013), pags. 122 y ss.; BERTRAND (2002), pags. 537 y ss.; IDEM
(2005), pags. 355y ss.; GALLOUX (2003), pags. 548 y ss.; PASSA (2009), pags. 683y ss.; POLLAND-DULIAND (2011), pags. 653y ss.; CARTELLA (1996),
pags. 27 y ss.; VANZETTI (2018), pags. 138 y ss. Representativas de este sentir doctrinal son, por ejemplo, las siguientes consideraciones de
GALLOUX: “La funcién de la denominacidn social es la identificacién administrativa y comercial de la sociedad. Sin embargo, no deja de ser un
signo distintivo, ya que designa e individualiza un establecimiento a los ojos del ptblico. El art. 1 del Convenio de la Unién de Paris no menciona
la denominacién social entre los derechos de propiedad industrial; sin embargo, la jurisprudencia hace de ella un verdadero derecho de
propiedad inmaterial. En realidad, es sobre todo un valor econdmico que como tal se encuentra protegido (...). Como el nombre comercial, la
denominacién social representa una forma imperfecta de propiedad industrial” (2003, pag. 548, la traduccién es mia).

274 La DA 182 LM trae causa de la enmienda ntim. 130 presentada en el Congreso por el Grupo Parlamentario Cataldn. Su redaccién decia lo
siguiente: “El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la publicacion de esta Ley remitira el Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley
sobre el régimen de las denominaciones sociales de las entidades”. Y su fundamentaciéon residia en que el régimen aplicable a las
denominaciones sociales “se encuentra en una norma con rango de Decreto (Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto
1784/1996, de 19 de julio)”, anadiéndose a esto que dicho rango es insuficiente, amén de que “resulta conveniente una actualizacién y desarrollo
de esta regulacion”: Boletin Oficial de las Cortes Generales, Serie A (Proyectos de Ley), nim. 33-10, de 18/5/2001 (pag. 87).

275 Dentro de esta ultima doctrina no faltan quienes han expresado su resistencia a aceptar que la denominacién social participe de los caracteres
propios de los nombres civiles y de los signos distintivos: v. asi MENENDEZ y VAQUERIZO (2007), pags. 184 y 185, quienes, pese a manifestarse en
esta direccion, reconocen expresamente al mismo tiempo que los argumentos relacionados con la disociacién dogmatica entre la denominacién
social y los signos distintivos no bastan para defender el mantenimiento de una solucién de politica legislativa consistente en la incomunicacién
entre el Derecho de los signos distintivos y el Derecho de los nombres sociales.

%76 Como se ha hecho ya, en algun caso, por alguna doctrina industrialista con los nombres de dominio: FERNANDEZ-NOVOA, OTERO LASTRES y
BOTANA AGRA (2017), pags. 771y ss.
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entendimiento del presente. Pero no menos cierto es que no debe utilizarse como coartada para negar las
transformaciones que experimentan las instituciones con el paso del tiempo.

Los conceptos y las categorias juridicas no son inmutables, sino que se transforman al compas en que lo hacen las
leyes y las realidades reguladas. Razén por la cual seria un error lamentable no prestar atencién al proceso de
industrializacién que viene experimentado la denominacién social desde hace ya algin tiempo, reforzado por el
RDL 23/2018 en los términos aqui expuestos. Y es que, como he tratado de explicar a lo largo de estas reflexiones,
dicho proceso hunde sus raices en la naturaleza misma de la denominacién social y en la dificultad de disociar las
dos dimensiones que le son inherentes. Porque, aunque la tradicién secular viene equiparando el nombre de la
persona juridica societaria con el nombre civil de la persona fisica, non semper ea sunt quae videntur, como
categoéricamente sentencid Fedro en sus Fabulas.
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