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Resumen

Este trabajo analiza la Sentencia del Tribunal Supremo num. 1906/2024, de 10 de abril de 2024, por
la que nuestro mas Alto Tribunal resuelve el recurso de casacion planteado por Disefio Textil S.A. (In-
ditex) frente a la Sentencia de la Seccion 28.2 de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 de mayo de
2018, por la que se desestima el recurso de apelacion interpuesto por Industria de Disefio Textil S.A.
contra la sentencia dictada el 15 de marzo de 2016 por el Juzgado de lo Mercantil niUmero 2 de Madrid,
en el procedimiento nimero 569/2013.

Abstract

This paper analyzes Supreme Court Judgment No. 1906/2024, of April 10, 2024, by which our highest
court resolves the appeal in cassation filed by Disefio Textil S.A. (Inditex) against the Judgment of
Section 28 of the Provincial Court of Madrid of May 18, 2018, which dismisses the appeal filed by In-
dustria de Disefio Textil S.A. against the judgment issued on March 15, 2016 by the Commercial Court
No. 2 of Madrid, in proceedings No. 569/2013.
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|I. ANTECEDENTES DE HECHO
Y PRONUNCIAMIENTO DEL
TRIBUNAL SUPREMO

A fin de realizar nuestro analisis, conviene
partir de los hechos que dieron lugar al recurso,
expuestos en el Fundamento de Derecho Primero
de la sentencia que analizamos de la forma si-
guiente:

“1(...)Buongiorno Myalert, S.A. (en adelante,
Buongiorno) es una compahia que en el afio 2010
prestaba servicios de informacion a través de la
red de internet y telefonia mévil. Era titular de
los sitios web blinko.es y blinkogold.es, en don-
de ofrecia servicios y descargas de contenidos de
entretenimiento a través de sus servicios WAP
y servicios SMS para teléfonos moviles. En esa
época lanzé una campafia para la suscripcion del
servicio de remision de contenidos multimedia
via SMS que comercializaba con la denominacion
“Club Blinko”, en la que, segun refiere la Audien-
cia, “ofrecia, en determinadas pdginas web a las
que se accedia a través de banner con el signo
ZARA insertados en otras pdginas web, en Face-
book y Hotmail, la participacion en un sorteo en
el que el premio estaba constituido por una tar-
jeta regalo de ZARA por importe de 1000 euros”.
En concreto, se indicaba lo siguiente:

“Club Blinko suscribete y participa ahora en
este fantastico sorteo y llévate 1000 euros en
efectivo. Me gustaria gastarlos asi: 1000 euros
ZARA tarjeta regalo. Tu nimero de movil para po-
der obtener tu tarjeta”.

En la pantalla que se mostraba tras clicar en el
banner, el signo ZARA aparecia en todos los casos
destacado y enmarcado en un rectdngulo, evo-
cando el formato de las tarjetas habitualmente
emitidas por bancos, grandes almacenes y otras

entidades con fines comerciales. La participacién
en el sorteo estaba condicionada a la suscripcion
del servicio, de pago, y al mantenimiento de la
misma durante un tiempo minimo de 30 dias,
segun se hacia constar en el texto informativo
que figuraban en el faldén de la pantalla, en el
que también se hacia referencia al prestador del
servicio y las condiciones de este. La suscripcion
al servicio podia llevarse a cabo a través de esa
misma pantalla.

La titular de la marca ZARA (Inditex), el 20
de diciembre de 2010, remitié un requerimien-
to formal a Buongiorno para que cesara en el
empleo de su marca en estas campafias promo-
cionales y le anunciaba que iba a reclamarla in-
demnizacién de los dafios y perjuicios causados.
Buongiorno contesté al requerimiento para negar
que hubiera infringido los derechos de Inditex,
aunque también comunicd que habia retirado las
camparnas.

2. En julio de 2013, Inditex present6 una de-
manda contra Buongiorno por el empleo que ha-
bia hecho del signo ZARA en las resefiadas campa-
Aas publicitarias. En la demanda se ejercitaban
acciones marcarias, al entender que se habian
infringido los derechos de exclusiva de la marca
ZARA, al amparo tanto del art. 34.2.b) LM, por
riesgo de confusion, como del art. 34.2.c) LM,
por aprovechamiento del renombre de la marcay
perjuicio de dicho cardcter renombrado.

Con cardcter subsidiario, el demandante tam-
bién ejercité acciones de competencia desleal,
porque los hechos resefados constituian una con-
ducta tipificada en los arts. 4, 12y 22.6.b) LCD.

3. La demandada negd que hubiera existido
una infraccion de los derechos de la demandante
sobre la marca ZARA, ya que el uso puntual de
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este signo no habia sido a titulo de marca, sino
que se encuadraba dentro de los usos licitos de
signos distintivos ajenos. En particular, se utili-
z6 la marca ZARA a titulo indicativo de uno de
los regalos ofrecidos en caso de resultar ganador
del sorteo que se realizaba entre quienes se sus-
cribieran al servicio de suministro de contenidos
multimedia ofrecido por la demandada. También
negoé que se hubieran ocasionados danos y perjui-
cios a la demandante.

4. La sentencia de primera instancia desesti-
mo la demanda. Primero razoné por qué el em-
pleo de la marca ZARA por la demandada no era
un uso descriptivo amparado por el art. 37 LM,
que regula los limites del derecho de marca. Lue-
go, entrd a analizar los requisitos previstos en
las letras b) y c) del art. 34 LM para la infrac-
cién marcaria, y concluyé que el uso realizado
por la demandada no afectaba a ninguna de las
funciones de la marca. También concluyé que no
habia habido lesion al renombre de la marca, ni
que implicara un aprovechamiento indebido de
su reputacion.

Las acciones de competencia desleal también
fueron desestimadas al apreciarse que habian
prescrito.

5. La sentencia de primera instancia fue re-
currida en apelacioén por Inditex. En relacion con
las acciones marcarias, el recurso se centraba en
la procedencia de la infraccion marcaria, al am-
paro de la especial proteccién que confiere a las
marcas notorias el art. 34.2.c) LM. Y, como ad-
vierte la Audiencia, el recurrente cenia la indem-
nizacion solicitada a 84.000 euros por la infrac-
cion del derecho de exclusiva y 308.327,62 euros
por el dafio causado al prestigio de la marca. El
recurso también impugnd la desestimacion de las
acciones de competencia desleal.

La Audiencia, después de desatender la obje-
cién planteada por la otra parte de retraso des-
leal en el ejercicio del derecho, analizd si habia
existido infraccién de la marca notoria ZARA y
concluyé que no, con las siguientes consideracio-
nes:

“24.- (...) la primera fase del andlisis para
determinar si el uso que BUONGIORNO hizo del
signo “ZARA”constituye una infraccién de los de-
rechos de la aqui apelante, en cuanto titular de
la marca renombrada “ZARA”, nos remite a la
comprobacién de si dicho uso puede ser califi-
cado como uso activo, en el trdfico economico,
para productos o servicios y perjudicial para las
funciones de la marca.

“25.- La concurrencia de las tres primeras no-
tas no se nos presenta problemdtica, en la medi-
da en que BUONGIORNO utilizé el signo “ZARA”
para promocionar su servicio, resultando por ello
patente que nos encontramos ante un uso acti-
vo, en el trdfico economico (sentencia Interflo-
ra, apartado 30 y sentencia PieOptiek, apartado
45) y para productos y servicios de BUONGIORNO
(sentencia Interflora, apartado 31).

“26.- En relacion con la nota de perjuicio de
las funciones de la marca, nos encontramos con
que, frente a la valoracién negativa del juzga-
dor de la anterior instancia, la parte apelante ha
optado por limitarse a mantener que no es ne-
cesario que dicha nota concurra. De esta forma,
una vez establecido el desacierto de tal posicion,
el juicio expresado en la sentencia ha de quedar
incolume, pues, no habiendo explicitado la par-
te argumentos con los que confrontar tal valo-
racion, no puede este tribunal lanzarse a buscar
en el discurso de la apelante elementos con los
que construir una respuesta a lo apreciado por el
tribunal precedente.
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“27.- Tal situacién no puede sino resultar en
una desestimacion del recurso en todos aquellos
puntos por los que se pretende el acogimiento de
los pedimentos anudados al ejercicio de acciones
marcarias. El diferente contexto que enmarco el
debate en el recurso sustanciado ante este sala
con el numero 76/ 14, resuelto por sentencia de 5
de febrero de 2016, que la parte apelante esgri-
me a favor de sus pretensiones, explica el dispar
resultado”.

La Audiencia desestima también la impugna-
cion relativa a la desestimacion de las acciones
de competencia desleal, lo que ha quedado firme
al no haber sido objeto de recurso de casacioén ni
estar afectado por el recurso extraordinario por
infraccion procesal.

6. Frente a la sentencia de apelacion, Inditex
formula recurso extraordinario por infracciéon
procesal, sobre la base de dos motivos, y recurso
de casacion, articulado en un motivo.

Las objeciones formuladas a la admision de
ambos recursos no se refieren a causas objetivas
de inadmisibilidad, y en la medida que guardan
relacion con la procedencia de los motivos serdn
tenidas en cuenta, en su caso, al analizar cada
uno de los motivos.”

Expuestos de esta forma los hechos, dejan-
do de lado el recurso de infraccién procesal, el
Tribunal Supremo estima el recurso de casacion
por entender que no son aplicables al caso enjui-
ciado los nuevos limites introducidos en nuestra
legislacion como consecuencia de la adaptacion a
la Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre
de 2015, por cuanto los hechos son de fecha an-
terior. En consecuencia, casa la sentencia de la
Audiencia y, asumiendo la instancia, estima el re-
curso de apelacion de Inditex y revoca la senten-

cia de primera instancia, acordando la cesacion,
la indemnizacion de dafos y perjuicios y la pu-
blicacion de la sentencia, solicitadas por Inditex.

Conviene recordar que el Tribunal Supremo
se habia pronunciado en una primera resolucion
desestimando el recurso de Inditex. No obstan-
te, ésta invoco la nulidad de actuaciones, la cual
es estimada por el Tribunal Supremo, senalando
nueva fecha de deliberacion y votacion. Se de-
cide entonces plantear una cuestion prejudicial
al Tribunal de Justicia por cuanto el Tribunal Su-
premo era consciente de que la Directiva (UE)
2015/2436, de 16 de diciembre de 2015 habia in-
troducido algunas modificaciones en la regulacion
de los limites del derecho de marca, y dudaba si
cabia entenderlas ya incluidas en la literalidad
de los limites tal como estaban establecidos en la
Directiva 2008/95/CE de 22 de octubre, siguien-
do lo dispuesto en la Directiva anterior de 22 de
junio de 1988.

Expuestos de esta manera los hechos, pro-
cedemos a analizar las cuestiones juridicas que
plantea el supuesto. Tal como queda expuesto,
uno de los puntos centrales de la resolucion ob-
jeto de comentario viene constituido por la in-
terpretacion de los limites al derecho exclusivo
de marca; lo cual implica estudiar primeramente
el ambito del derecho a efectos de precisar sus
contornos.

I1. ANALISIS JURIDICO DE LA
SENTENCIA

1.Contenido del derecho de
marca en los textos normativos

A diferencia de otros derechos de propiedad
industrial, en relacion con las marcas esta expre-
samente reconocida tanto la vertiente positiva
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como negativa del derecho. Asi se extrae de la
simple lectura de los apartados 1y 2 del art. 34
de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Mar-
cas, que sigue, como no podia ser de otra for-
ma, lo dispuesto en el art. 10 de la Directiva (UE)
2015/2436, de 16 de diciembre de 2015". De esta
forma se reconoce al titular de la marca el de-
recho exclusivo a utilizarla, y, por otro lado, se
establece que su ius prohibendi abarcara los su-
puestos de doble identidad (siempre que queden
afectadas las funciones de la marca), de identi-
dad o semejanza de signos e identidad o similitud
de productos o servicios: cuando exista riesgo de
confusion, que incluye el riesgo de asociacion, vy,
en el caso de la marca renombrada, los supuestos
de aprovechamiento indebido del caracter distin-
tivo o del renombre de la marca (parasitismo), el
menoscabo al caracter distintivo (dilution) y el
menoscabo al renombre de la marca (dilution by
tarnishment o envilecimiento), siendo suficiente
con que concurra una sola de estas infracciones
para aplicar esta proteccion especifica.

Por otro lado, conviene recordar en relacion

con la proteccion de la marca renombrada que,
aunque esta proteccion especifica inicialmen-
te estaba prevista de forma literal Unicamente
para productos o servicios no similares, se aclaro
que también era aplicable cuando los productos
o servicios fueran idénticos o similares; de modo
que se nego la existencia de un lapsus logico en
su proteccion. Del mismo modo, conforme a la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se esta-
blecié que para que sea aplicable la proteccion
dispensada en el Derecho de marcas europeo a la
marca renombrada no se precisa la existencia de
un riesgo de confusion.

2. Flexibilizacién del requisito
del “uso a titulo de marca

El contenido del derecho de marca dispuesto
en los textos normativos se ha ido ampliando pro-
gresivamente a través de la jurisprudencia del Tri-
bunal de Justicia, jugando un papel fundamental
en este fenomeno la flexibilizacion del requisito
del “uso a titulo de marca” que venia exigiéndo-
se tradicionalmente en el Derecho marcario para

1 Recordemos que este precepto dispone lo siguiente: “1. El registro de una marca conferird a su titular un
derecho exclusivo sobre ésta. 2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha
marca registrada estard facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el trdfico
economico, de cualquier signo en relacién con los productos o servicios, cuando:

a) el signo sea idéntico a la marca y se utilice en relacion con productos o servicios idénticos a aquellos para los
que la marca esté registrada;

b) el signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice en relacién con productos o servicios idénticos o similares
a los productos o servicios para los que esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusién por parte del
publico; el riesgo de confusién comprende el riesgo de asociacion entre el signo y la marca;

¢) el signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios
que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de
renombre en el Estado miembro y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ven-
taja desleal del cardcter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho cardcter

distintivo o dicho renombre”.

Revista Lex Mercatoria. N° Extraordinario, 2026 Articulo 3. Pagina 21



EL USO REFERENCIAL DE LA MARCA AJENA COMO ITI'MITE AL DERECHO EXCLUSIVO DE MARCA. ANALISIS DE LA SENTENCIA DEL
TRIBUNAL SUPREMO NUM. 1906/2024, DE 10 DE ABRIL (“CASO ZARA”)
M.? Mercedes Curto Polo

entender que un supuesto uso infractor del signo
distintivo caia bajo el ambito de aplicacion de la
legislacion especial de marcas.

De esta forma tradicionalmente se ha venido
considerando que para que sean aplicables los re-
medios juridicos que presenta el Derecho de mar-
cas contra un uso inconsentido del signo protegido
como marca constituye un presupuesto necesario
que tal uso del signo ajeno sea realizado a titu-
lo de marca. Tal afirmacion venia expresamente
sancionada en el art. 31 LM 1988, conforme al
cual el titular podia prohibir el uso no autorizado
de su marca o de otro semejante para distinguir
productos o servicios idénticos o similares, cuan-
do tal uso fuera susceptible de inducir a error a
los destinatarios. Por el contrario, el art. 34.2 LM
2001, siguiendo la normativa europea, omite tal
referencia a la finalidad del uso perseguido por el
infractor, limitandose a disponer que el titular de
la marca podra prohibir que los terceros utilicen
la marca sin su consentimiento en el trdfico eco-
némico para productos o servicios.

A pesar de su importancia para delimitar el
contenido del derecho exclusivo, el uso de la
marca como presupuesto para apreciar la exis-
tencia de una infraccion del derecho exclusivo
sigue siendo un concepto juridico de dificil deli-
mitacion en el Derecho de marcas actual. Como
ya aconteciera durante la vigencia de la ante-

rior Directiva de marcas, del nuevo texto legal
no parece inferirse una solucion clara acerca
del problema de si tal uso del signo en el trafico
economico debe realizarse necesariamente para
distinguir productos o servicios (uso a titulo de
marca) o si abarca igualmente otros usos. A es-
tos efectos, conviene sefalar que la contundente
afirmacion realizada en el Considerando 18 de la
Directiva 2015/24362, asi como en el art. 10.6 de
la misma3, parecen confirmar la idea de que la
proteccion establecida en este texto normativo
solo es aplicable cuando la marca se utiliza para
distinguir productos o servicios. Sin embargo, la
jurisprudencia del TJUE ha ido difuminando el re-
quisito del uso a titulo de marca para apreciar la
infraccion de este derecho exclusivo. Y ha de te-
nerse en cuenta que esta interpretacion del “uso
en el trafico econdmico para productos o servi-
cios” realizada por el Tribunal europeo ha de ser
seguida por los tribunales nacionales a la hora de
aplicar las disposiciones correspondientes en las
gue se materializa la transposicion de las Direc-
tivas de marcas. Y ello porque para evitar discre-
pancias en la interpretacion de este requisito en
los Estados miembros, el Tribunal de Justicia se
arrogé desde épocas tempranas la competencia
para hacerlo, indicando que “con el fin de evitar
que la proteccion concedida al titular de la marca
varie de un Estado a otro, corresponde al Tribunal
de Justicia dar una interpretacion uniforme del

2 Conforme al cual “Procede establecer que solo existe violacion de marca cuando se constate que la marca o el

signo infractor se utiliza en el trdfico econdmico a efectos de distinguir productos o servicios. La utilizacién del

signo a efectos distintos de distinguir productos o servicios debe estar sujeta a las normas de Derecho nacional”

3 “6. Los apartados 1, 2, 3 y 5 no afectardn a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la

proteccion contra el uso de un signo que se efectue con fines diversos a los de distinguir los productos o ser-

vicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del

cardcter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso fuera perjudicial para dicho cardcter distintivo o

dicho renombre”.
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articulo 5, apartado 1, de la Directiva y en par-
ticular del concepto de ‘uso’ que figura en él”.

De manera reiterada, el Tribunal de Justicia
ha establecido que el titular de la marca regis-
trada puede prohibir el uso de un signo idéntico
o semejante cuando se relnan los requisitos si-
guientes: 1/ El uso debe producirse dentro del
trafico econdmico. 2/ Ademas el uso suscepti-
ble de ser sancionado debe implicar un com-
portamiento activo del infractor. 3/ Tiene que
producirse para productos o servicios. 4/ Debe
menoscabar o poder menoscabar alguna de las
funciones de la marca. 5/ Y, por supuesto, para
que pueda calificarse como infractor, dicho uso
tiene que producirse sin el consentimiento del ti-
tular de la marca.

Veamos brevemente cada uno de esos presu-
puestos. En primer lugar, de acuerdo con el Tri-
bunal de Justicia, el uso de la marca en el trafico
economico implica que el uso del signo idéntico
o semejante a la marca ha de producirse en el
contexto de una actividad comercial con animo
de lucro y no en la esfera privada. De modo que,
sensu contrario, podriamos afirmar que cuando
el uso de la marca ajena no se realice con el fin
de comercializar productos o servicios o cuando
tal uso no tenga una trascendencia externa no
entraria en juego la proteccion dispensada por el
Derecho de marcas.

Ahora bien, no solamente se exige que el uso
se realice en el contexto de una actividad comer-

cial con animo de lucro, sino ademas que el in-
fractor tenga un dominio, directo o indirecto, del
acto que constituye el uso de un signo idéntico o
semejante a la marca ajena. Por ello, para califi-
car como infractor el uso por parte de un tercero
de un signo idéntico o semejante a una marca
registrada es necesario que ese tercero utilice el
signo en su propia comunicacion comercial sobre
la que debe tener un dominio directo o indirecto.
De esta forma, como ha indicado el Tribunal de
Justicia, el proveedor de un servicio de referen-
ciacion que permite a sus clientes usar signos
idénticos o semejantes a marcas registradas en
sus anuncios publicitarios, sin hacer por si mismo
uso de esos signos, no esta realizando un uso ac-
tivo que pueda calificarse como infraccion de la

marca’.

Por otro lado, el uso para productos o servicios
constituye un elemento esencial del uso de la
marca ajena como presupuesto de la infraccion
de la marca respecto del cual se aprecia una ma-
yor evolucion en la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia. Es evidente que la marca es un signo dis-
tintivo utilizado en relacion con productos o ser-
vicios. La cuestion es si esta relacion entre signo
y productos o servicios debe ser necesariamente
“para distinguir” esos productos o servicios o si
puede darse en otras circunstancias. Y en este
sentido en la jurisprudencia del Tribunal de Justi-
cia se ve una clara evolucion. En la Sentencia de
23 de febrero de 1999 BMW¢ el Tribunal de Justi-
cia afirmo sin ambages que la proteccion estable-
cida en la Directiva de Marcas en los apartados 1

4 Sentencias de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, apartado 45; de 25 de enero de 2007,
“Adam Opel AG c. Autec AG” (asunto C-48/05), apartado 17 y de 11 de septiembre de 2007, Céline, C-17/06, Rec.

p. I-7041, apartado 15.

5 STJUE de 12 de julio de 2011, L’Oreal vs eBay, asunto C-324/09.
6 STJUE de 23 de febrero de 1999, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) v BMW Nederland BV c. Ronald Deeni-

k,(asunto C-63/97).
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y 2 del art. 5 estaba concebida para los supuestos
en los que el uso de la marca se hiciera con el fin
de distinguir los productos o servicios de que se
trata como originarios de una empresa determi-
nada, “es decir, como marca, o con fines distinti-
vos”. No es ni mucho menos tan claro en pronun-
ciamientos posteriores. Asi, ha afirmado que el
ejercicio del derecho de marca “debe quedar re-
servado a los casos en los que el uso del signo por
un tercero menoscabe o pueda menoscabar las
funciones de la marca y, en particular, su funcion
esencial, consistente en garantizar a los consu-
midores la procedencia del producto™. Y aclara
que, en la medida en que el uso del signo realiza-
do por un tercero puede denotar la existencia de
una relacion material en el trafico econémico en-
tre los productos afectados y el titular de la mar-
ca se pone en peligro la garantia de procedencia
que constituye la funcion esencial de la marca vy,
en consecuencia, se trata de un uso que cae en
el ambito de proteccion del derecho de marca.
De este modo este presupuesto se flexibiliza para
concebirlo como un uso susceptible de producir
un vinculo entre el signo, tal como lo utiliza el
tercero, y productos o servicios comercializados
por el titular de la marca que debe ser suscepti-
ble de menoscabar alguna de las funciones de la
marca. Particularmente, se dara tal vinculo cuan-
do el uso del signo por el tercero permita crear
la apariencia de que hay una relacion comercial
entre el tercero y el titular de la marca; lo cual
podria entenderse como un supuesto de riesgo de
confusion en sentido amplio, incluyendo el riesgo
de asociacion. Con todo, tal como ha manifesto el
Tribunal en el asunto Céline?, hay un uso del signo
idéntico o semejante a la marca registrada para
productos o servicios cuando dicho vinculo me-
noscabe cualquiera de las funciones de la marca,

aunque, particularmente, su funcion esencial que
es la de garantizar a los consumidores el origen
de los productos o servicios.

De este modo cabe entender que hay “uso
para productos o servicios” como presupuesto
de la infraccion de la marca cuando el vinculo
se produce no solamente de modo directo, sino
también de manera indirecta entre el signo y los
productos o servicios del tercero porque la marca
en realidad se utiliza por éste en relacion con los
productos o servicios del titular de la marca. Des-
de esta optica se han abordado los supuestos de
publicidad comparativa y del uso de la marca aje-
na en los servicios de referenciacion. En ambos
casos, el tercero utiliza el signo no directamente
en relacion con sus propios productos o servicios,
sino con los del propio titular de la marca. Con
todo, entiende el Tribunal, que, como consecuen-
cia de ese uso inconsentido, se puede producir un
vinculo entre el signo y los productos o servicios
del tercero susceptible de dar lugar a una infrac-
cion de la marca, siempre que se cumplan el res-
to de condicionantes; y, en particular, que, como
consecuencia de dicho uso, se puedan afectar las
funciones de la marca, y, primordialmente, la
funcion de indicacion del origen; o que, tratan-
dose de una marca renombrada se pueda producir
alguno de los supuestos especificos de infraccion.

En el caso de las marcas renombradas, se
producira un uso del signo para productos o ser-
vicios cuando con el uso de tal signo con fines
distintivos, incluso en relacion con productos o
servicios que no sean similares a aquellos para los
que esta registrada la marca, se pueda afectar a
las funciones especificas que puede desarrollar la
marca renombrada. Dado que estas funciones van

7 STJUE de 12 de noviembre de 2002, en el asunto Arsenal Football Club (asunto C-206/01), apartado 51.
8 STJUE de 11 de septiembre de 2007, Céline, Asunto C-17/06.
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mas alla de la funcion de indicacion del origen,
el Tribunal ha entendido que en el supuesto de
la marca renombrada la proteccion parte de la
existencia de un vinculo en virtud del cual el pu-
blico relevante relaciona ambas marcas, aunque
no las confunda. Habra, por tanto, un uso para
productos o servicios cuando se establezca o se
pueda establecer un vinculo entre los signos. Si
bien, la existencia de dicho vinculo no es sufi-
ciente para entender que hay una infraccion de
la marca renombrada, por cuanto habra que de-
mostrar igualmente que el uso del signo idéntico
o semejante a la marca renombrada es suscepti-
ble de causar un perjuicio al caracter distintivo
al renombre de los mismos u obtener una ventaja
injustificada de los mismos.

3. Infraccion de la marca en el
supuesto analizado.

En el caso de autos, siguiendo la jurispruden-
cia del Tribunal de Justicia, entiende el Tribunal
Supremo que, en la medida en que la marca ZARA
es renombrada y mediante el uso realizado por la
demandada sin su consentimiento se produce un
vinculo entre el signo y sus productos o servicios
susceptible de producir una transferencia ilicita
de la imagen de marca, estamos ante un supues-
to de infraccion especificamente dispuesto en la
normativa marcaria en relacion con las marcas
renombradas.

Asi lo expresa en el apartado 4 del Funda-
mento de Derecho Cuarto de la Sentencia ana-
lizada en el que se puede leer lo siguiente: “4.
En nuestro caso, no hay duda de que la marca
de la demandante ZARA es renombrada. Al mis-
mo tiempo estd acreditado en la instancia que
la demandada empled este signo en la campaha
promocional de sus servicios en el afio 2010, al
anunciar que el regalo promocional de uno de los

servicios ofertados era un sorteo de 1.000euros
que podian gastarse en una tarjeta de regalo por
este importe de ZARA. De este modo se cumple
el requisito de haber usado un signo idéntico al
de la marca renombrada ZARA, aunque no para
ofertar productos o servicios con esta marca,
sino para ilustrar uno de los premios del sorteo a
que daba derecho a participarla contratacion de
los servicios que la demandada ofertaba.

La conducta de la demandada se encuadra en
el art. 34.2.c) LM, en la medida en que ese uso
del signo ZARA conllevaba un aprovechamiento
indebido del cardcter distintivo o de la notorie-
dad de la marca ZARA, en el sentido expuesto
en la resefada STJUE de 18 de junio de 2009
(L’Oreal): la mencidén que hace la demandada, al
publicitar sus servicios, de que uno de los pre-
mios del sorteo es una tarjeta regalo de ZARA,
conlleva una transferencia ilicita (no consentida)
de la imagen de la marca o de las caracteristicas
proyectadas por ésta hacia los productos que la
demandada publicita. Es una forma a través de
la cual la demandada se aprovecha del renombre
de ZARA, de su poder de atraccion, reputacion y
prestigio”.

4, Los limites al derecho de
marca.

No existiendo dudas acerca de que estamos
ante un supuesto de infraccion de la marca re-
nombrada, el Tribunal Supremo analiza a conti-
nuacion la aplicacion de los limites dispuestos
en el Derecho marcario siguiendo las directrices
marcadas por el Tribunal de Justicia en el pro-
nunciamiento recaido tras el planteamiento de
la cuestion prejudicial (STJUE de 11 de enero de
2024, asunto Inditex (C-361/22)).
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La progresiva expansion del contenido del de-
recho sobre la marca como consecuencia de una
interpretacion flexible del concepto de uso en el
trafico economico para productos o servicios, que
hemos visto con anterioridad, asi como la amplia-
cion de las funciones de la marca juridicamente
protegidas también en relacion con las marcas or-
dinarias, han determinado que las limitaciones al
derecho exclusivo conferido al titular de la marca
jueguen un papel creciente en el sistema marca-
rio.

En este sentido, la Directiva 2015/2436 plan-
tea algunos cambios importantes, que recogen
en buena medida la practica jurisprudencial del
Tribunal de Justicia. No obstante, es preciso des-
tacar que algunos autores proponian una modifi-
cacion mas ambiciosa que permitiera una inter-
pretacion mas flexible de las limitaciones a que
podia quedar sometido el derecho de marca en
correspondencia con la ampliacion de su conte-
nido®. Opcion que, sin embargo, no fue la final-
mente seguida. Por el contrario, se ha optado por

introducir algunos supuestos nuevos, a los que se
anade una importante disposicion en los Conside-
randos que, sin embargo, no se recoge después
en el texto normativo'®. Con todo, las limitacio-
nes establecidas en la Directiva siguen girando en
torno a un concepto juridico indeterminado cual
es el de las “practicas leales en materia indus-
trial o comercial”, cuya concrecién ha sido aco-
metida por el propio Tribunal de Justicia, si bien
continta planteando algunos interrogantes.

Por otro lado, no conviene olvidar que en el
Derecho europeo de marcas se aprecian ciertas
clausulas que, sistematicamente no aparecen
recogidas en la seccion dedicada a los limites al
derecho, y, cuyo papel limitador del ambito de
exclusiva otorgado al titular de la marca esta fue-
ra de toda duda. En este sentido, la “justa causa”
que aparece recogida en la sede dedicada a la
proteccion de la marca renombrada esta llamada
a permitir usos de la marca ajena que, en au-
sencia de la misma, y cumpliéndose los condicio-

9 Max-Planck Institute for Competition and Innovation, “Study on the Functioning of the European Trade Mark
System”, 2011.

10 El Considerando 27 indica que “Los derechos exclusivos conferidos por una marca no deben facultar a su titular
para prohibir el uso por terceros de signos o indicaciones usados lealmente y, por tanto, de acuerdo con prac-
ticas honestas en materia industrial y comercial. A fin de establecer condiciones de igualdad entre los nhombres
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. Di-
cho uso debe asimismo permitir el uso de signos o indicaciones descriptivos o sin caracter distintivo en general.
Ademas, el titular no debe poder impedir el uso leal y honesto de la marca al objeto de designar productos o
servicios, o referirse a ellos, como suyos. El uso de una marca registrada realizado por terceros para llamar la
atencion del consumidor sobre la reventa de productos auténticos que inicialmente fueron vendidos en la Union
por el titular de la marca o con su consentimiento debe considerarse licito en la medida en que al mismo tiempo
sea conforme a las practicas leales en materia industrial y comercial. El uso de una marca registrada realizado
por terceros con fines de expresion artistica debe considerarse licito en la medida en que al mismo tiempo sea
conforme a las practicas leales en materia industrial y comercial. Ademas, la presente Directiva debe aplicarse
de tal modo que se garantice el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales, y en particular la

libertad de expresion”.
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nantes para apreciar una infraccion de la marca,
podrian ser prohibidos por su titular.

Es en relacion con los limites donde se plan-
teaba una importante duda al Tribunal Supremo,
que le llevd a plantear una cuestion prejudicial
ante el TJUE.

La primera Directiva del Consejo 89/104/
CEE, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas, acompanada
luego por el Reglamento CE n° 40/94 del Conse-
jo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca
comunitaria, establecieron -entre otras cosas- el
régimen comun sobre el contenido del derecho
exclusivo de marca y sus limitaciones. El articulo
6.1 letra c) de la Directiva 89/104 disponia que:
“El derecho conferido por la marca no permitird
a su titular que prohiba a los terceros el uso,
en el trdfico econémico (...) de la marca, cuan-
do sea necesaria para indicar el destino de un
producto o de un servicio, en particular como
accesorios o recambios; (...), siempre que este
uso se realice conforme a las prdcticas leales
en materia industrial o comercial”. La mis-
ma disposicion, con idéntica redaccion se reco-
ge para la marca comunitaria en el articulo 12,
letra c) del Reglamento 40/94. No se aportaron
explicaciones sobre la finalidad y alcance de las
limitaciones marcarias en ninguno de los dos ins-
trumentos legislativos. Estos textos fueron sus-
tituidos mas tarde por la Directiva 2008/95/CE
del Parlamento y del Consejo, de 22 de octubre
de 2008, relativa a la aproximacion de las legis-
laciones de los Estados miembros en materia de
marcas (version codificada), y por el Reglamento
CE n® 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de
2009, sobre la marca comunitaria (version codifi-
cada), conservando ambos la misma redaccion de

los textos anteriores en materia de limitaciones
de los efectos de la marca.

Sin embargo, las limitaciones del derecho de
marca han sido objeto de reforma en los instru-
mentos legislativos promulgados en el afno 2015
para llevar a cabo la modernizacion del Derecho
de marcas en la UE, derogando los textos ante-
riores. El articulo 14, apartado 1, letra c) de la
Directiva 2015/2436 establece ahora que: “Una
marca no permitird a su titular prohibir a un ter-
cero hacer uso, en el trdfico economico (...) de la
marca, a efectos de designar productos o ser-
vicios como correspondientes al titular de esa
marca o de hacer referencia a los mismos, en
particular cuando el uso de esa marca sea ne-
cesario para indicar el destino de un producto
o de un servicio, en particular como accesorios
o piezas de recambio”. El apartado 2 del mismo
articulo 14, advierte que: “El apartado 1 solo se
aplicard si la utilizacion por el tercero es confor-
me a las prdcticas leales en materia industrial o
comercial”. Idéntica redaccion se incluye en el
articulo 14, apartado 1, letra c), y apartado 2 del
Reglamento 2017/1001 en relacion con la limita-
cion de los efectos de una marca de la Union.
Tal modificacion fue recogida en el art. 37 Ley
7/2001, de Marcas.

En el art. 14.1 ¢) de la Directiva 2015/2436 se
recoge, pues, el uso referencial de la marca aje-
na como limite al ejercicio del derecho de mar-
ca que es susceptible de distintas concreciones.
En efecto, son varios los supuestos que podrian
entrar en este limite. En primer lugar, encontra-
mos el uso del signo para designar los productos
o servicios como propios del titular de la marca
a efectos de su comercializacion. Tal seria el su-
puesto de reventa al que se refiere expresamente
el Considerando 27 de la Directiva al establecer
que “El uso de una marca registrada realizado
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por terceros para llamar la atenciéon del consu-
midor sobre la reventa de productos auténticos
que inicialmente fueron vendidos en la Unién por
el titular de la marca o con su consentimiento
debe considerarse licito en la medida en que al
mismo tiempo sea conforme a las prdcticas lea-
les en materia industrial y comercial”.Pero tam-
bién tendria cabida en este supuesto los usos de
la marca a efectos de hacer una referencia a los
productos o servicios del titular de la marca. Tal
seria el caso de la publicidad comparativa, si no
fuera porque el legislador comunitario ha optado
por darle una regulacion especifica, como se des-
prende del art. 10.3 f) de la Directiva 2015/2436.
E, igualmente, podrian considerarse incluidos los
usos de la marca ajena como palabra clave en un
servicio de referenciacion (Usos referenciales).

La diferencia entre los textos normativos eu-
ropeos no es intrascendente, pues no solamente
se aprecia una mayor amplitud de supuestos re-
cogidos expresamente en el art. 14.1 c) de la Di-
rectiva 2015/2436, sino que también difieren los
presupuestos de aplicacion por cuanto el art. 6.1
c) de la Directiva 2008/95/CE establecia que el
uso de la marca ajena debia ser necesario, mien-
tras que el art. 14.1 c) de la Directiva 2015/2436
no supedita tal uso a la condicion de necesidad.
En palabras del Tribunal Supremo, “Con la redac-
cién actual, este limite no se agota en el uso de
la marca necesario para indicar el destino de un
producto o de un servicio (como accesorios o pie-
zas de recambio), sino que abarca también el uso
de la marca para “designar productos o servicios
como correspondientes al titular de esa marca o

2”9

de hacer referencia a los mismos””.

Atendiendo al supuesto concreto, entiende el
Tribunal que “el art. 6.1.c) Directiva 2008/2005
-y por ende el art. 37 c) LM en su redaccién ori-
ginal- ha de interpretarse “en el sentido de que

se refiere a un uso de la marca en el trdfico eco-
némico por un tercero, conforme a las prdcticas
leales en materia industrial o comercial, a efec-
tos de designar productos o servicios como co-
rrespondientes al titular de esa marca o de hacer
referencia a los mismos solamente cuando tal uso
de la marca sea necesario para indicar el destino
de un producto comercializado o de un servicio
ofrecido por ese tercero”. En la medida en que
el uso que la demandada hacia de la marca ZARA
no respondia a esta funcion, no estaba amparado
por el resefado limite del derecho de marca”.
(Apartado 8 in fine del Fundamento de Derecho
Cuarto).

I1l. CONCLUSIONES

El Tribunal Supremo se pronuncia de manera
excelentemente fundamentada acerca de la apli-
cacion de los limites al derecho de marca con-
forme a la legislacion aplicable al supuesto por
razones temporales.

Haciendo un ejercicio prospectivo, podriamos
preguntarnos acerca de la solucion a la que se hu-
biera llegado si el nuevo art. 37.1 c) Ley 7/2001,
de Marcas, hubiera sido aplicable.

Y a estos efectos debemos tener presente
que, tal como se ha expuesto con anterioridad,
los limites al derecho de marca deben ser apli-
cados siempre que la utilizacion de la marca por
el tercero sea conforme a las practicas leales
en materia industrial o comercial. Se trata ésta
de una clausula que claramente nos remite a la
normativa de competencia desleal. Y asi parece
entenderlo el Tribunal de Justicia cuando, entre
otras, en su sentencia de 23 de febrero de 1999,
en el asunto BMW, afirma que “(...)la condicién
de que el uso de la marca debe hacerse confor-
me a las prdcticas leales en materia industrial o
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comercial constituye esencialmente la expresion
de una obligacion de lealtad con respecto a los
intereses legitimos del titular de la marca, and-
loga a aquella a la que estd sujeto el comercian-
te cuando emplea la marca de otro para anunciar
la reventa de productos que llevan dicha marca”.

Y, a mi entender, ello implica analizar el su-
puesto concreto teniendo en cuenta un analisis
factico mas propio de la competencia desleal que
del derecho de marcas. En el caso de autos nos
encontrariamos con un uso infractor (uso refe-
rencial) porque tal uso en el trafico econdémico
para productos o servicios del propio titular de
la marca permite establecer un vinculo entre el
signo y el propio infractor susceptible de causar
un aprovechamiento del caracter distintivo o del
renombre de la marca por parte del tercero (lo
cual no implica necesariamente un perjuicio para
los mismos). Dado que el limite previsto en el art.
37.1 ¢) de la Ley de Marcas, siguiendo lo dispues-
to en el art. 14.1 c) de la Directiva 2015/2436,
abarca los usos referenciales podriamos entender
que el uso realizado de la marca ZARA seria licito
en aplicacion de dicho limite. Con todo, tal como
hemos indicado, sera fundamental atender a las
circunstancias concretas en las que se esta utili-
zando. Y en el caso de autos conviene recordar
que se le habia otorgado al signo ajeno un pa-
pel absolutamente protagonista en la comercia-
lizacion de los productos propios del demandado
(se utilizaba en el propio banner y era el signo el
que permitia acceder a la informacion); lo cual
dificilmente podria entenderse como una practi-
ca leal en materia comercial. Por ejemplo, en el
caso ZARA se utilizaba en el propio banner y era
el signo el que permitia acceder a la informacion.

Muchas gracias por su atencion
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