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Resumen

Una de las materias del temario del Derecho contra la competencia desleal es la aplicacion de la
prohibicion de la competencia desleal a practicas que consisten en la explotacion de prestaciones y
signos distintivos protegibles por medio de derechos de propiedad industrial, tanto en los casos en que
no hubieran sido protegidos, como en aquellos en los que estan de hecho protegidos en el momento en
que se realiza la practica cuestionada o que lo estuvieron en el pasado. La jurisprudencia ha abordado
el tratamiento de esta materia con arreglo al llamado «principio de complementariedad relativa»,
inicialmente propuesto por un sector de la doctrina de los autores. Este trabajo esta dedicado a es-
tudiar los fundamentos de este principio, su formulacion, sus implicaciones y sus limites, asi como los
grupos de casos mas destacados

Abstract

One of the topics covered in the Law against Unfair Competition is the application of the prohibition
of unfair competition to practices consisting of the exploitation of products, services and distinctive
signs protectable by industrial property rights, both in cases where they have not been protected
and in those where they are in fact protected at the time the challenged practice is carried out, or
where they were protected in the past. Case law has addressed this matter in accordance with the
so-called “principle of relative complementarity,” initially proposed by a segment of the Scholars.
This paper is dedicated to studying the legal basis of this principle, its formulation, its implications
and limits, as well as the most notable groups of cases.
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I. INTRODUCCION

El reconocimiento de una proteccion juridico
concurrencial, instrumentada por medio de la
prohibicion de la competencia desleal y un efi-
caz arsenal de acciones para imponerla, sobre
la propiedad industrial y en particular sobre las
creaciones intelectuales de caracter industrial
es cuestion plenamente consolidada. En efecto,
no son pocos los resultados inmateriales genera-
dos en el marco de la actividad econémica (de
proposito empresarial, profesional, cientifico,
de investigacion basica o aplicada, o de otra na-
turaleza), que se reproducen, incorporan o vin-
culan con los productos y servicios ofrecidos en
el mercado por quien los ha desarrollado o por
quien cuenta con la autorizacion de quien los ha
desarrollado con su esfuerzo, inversiones y talen-
to. Estos resultados constituyen en no pocos ca-
sos bienes inmateriales protegibles mediante un
titulo de propiedad industrial (como sucede con
las invenciones, la informacion no divulgada, el
diseno, los signos distintivos, etc.) cuyo recono-
cimiento y atribucion exige cumplir ciertos requi-
sitos sustantivos y observar ciertos tramites. Pero
estos resultados, entre los que como se ha visto
se incluyen los signos distintivos y a los que deno-
minaré prestaciones y signos distintivos, pueden
situarse al margen de los sistemas de proteccion
de la propiedad industrial, al menos por tres gru-
pos de razones: porque su objeto no encaja en-
tre los protegibles por los sistemas de propiedad
industrial tipicos; porque quien tenia derecho a
ello no ha seguido los tramites requeridos para
obtener su proteccion como propiedad industrial
y en particular porque no ha solicitado la conce-
sion del correspondiente titulo de propiedad in-
dustrial, excepcion hecha del disefio no registra-
do de la UE y la informacion no divulgada; porque
los criterios que fundan el juicio de infraccion del
derecho de propiedad industrial y el ambito ob-

jetivo y subjetivo de la tutela que se reconoce
no agotan las facetas en que las prestaciones y
signos distintivos merecen proteccion, ni ofrecen
remedios que procuren una proteccion adecuada,
ni amparan a todas las personas cuyos intereses
legitimos se ven negativamente afectados por un
uso y explotacion indebidos.

En todos los casos, haya titulo de propiedad
industrial que tenga por objeto una prestacion o
u signo distintivo, o no lo haya, y con un alcance u
otro, los actos de uso y explotacion de las presta-
ciones y signos distintivos ajenos no consentidos
por quien las ha creado o por su causahabiente
ni amparados por un limite o excepcion legal, en
cuanto, segun los casos, presenten singularidad
competitiva, se hallen consolidados y sean re-
conocidos en el trafico o procuren de otro modo
una ventaja competitiva, entran en el ambito de
aplicacion de la prohibicion de la competencia
desleal si, como es usual, se realizan en el mer-
cado con fines concurrenciales por empresarios,
profesionales y otras personas que participen
(organizada y planificadamente) en el mercado.
En consecuencia, quien usa o explota sin titulo
ni amparo legal prestaciones y signos distintivos
ajenos queda expuesto al reproche de deslealtad
concurrencial y a una accion de competencia des-
leal que, entre otros, acoge los remedios funda-
mentales de cesacion, indemnizacion de dafos y
remocion (arg. ex arts. 1 a 3, 32 y 33 LCD), que
no en vano coinciden con los remedios principales
que el ordenamiento reconoce para la defensa de
los derechos de propiedad industrial signos dis-
tintivos.

Las lineas que siguen teorizan y sistematizan la
proteccion juridico concurrencial de la propiedad
industrial de prestaciones y signos distintivos v,
en particular, determinan su fundamento y marco
de referencia sustantivo y politico juridico; abor-
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dan la resolucion de las situaciones de concurren-
cia de las modalidades de propiedad industrial y
la prohibicion de la competencia desleal para la
proteccion de las mismas prestaciones o signos
distintivos, establecen los presupuestos para la
aplicacion de la prohibicion de la competencia
desleal en defensa de la propiedad industrial,
y sobre lo anterior definen los grupos de casos
en los que creaciones inmateriales protegibles
o incluso protegidas por medio de propiedad in-
dustrial se benefician del amparo derivado de la
prohibicion de la competencia desleal.

II.FUNDAMENTODELAPROTECCI()N
JURIDICO CONCURRENCIAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

La proteccion juridico concurrencial de la
propiedad industrial se sustenta, por una parte y
como he advertido, en la inclusion de la utiliza-
cion y explotacion de creaciones industriales pro-
tegibles por titulos de propiedad industrial tipicos
en el ambito de aplicacion de la prohibicion de la
competencia desleal. Y resulta, por otra parte,
del juego de coincidencias y diferencias entre los
criterios de ilicitud, esto es, entre las razones de
fondo que mas directamente determinan que un
acto infrinja un derecho de propiedad industrial
0 se repute competencia desleal, asi como entre
el ambito objetivo y subjetivo de la proteccion
que ofrecen los derechos de propiedad industrial.
Este es un juego complejo, en el que deben pon-
derarse aspectos sustantivos, de técnica juridica
y de politica legislativa.

1. Aspectos sustantivos

En materia de competencia desleal, presta-
ciones es expresion que comprende los produc-
tos y servicios que componen la oferta de un
participe en el mercado (arg. ex art. 2.2 LCD),

asi como las creaciones intelectuales de caracter
industrial (relacionadas con cualquier rama de la
actividad econémica) que incorporan o reprodu-
cen esos productos y servicios o su presentacion
comercial (arg. ex art 11.1 LCD) mientras que
signos distintivos son todos los medios y elemen-
tos que de hecho, y no como hipotesis, conectan
efectivamente los productos, servicios, estable-
cimientos, actividades o personas consideradas
con unos u otros sujetos que actlan en el lado de
la oferta (arts. 5, 6 y 12 LCD). Entre las prestacio-
nes se cuentan creaciones que pueden protegerse
por una o mas de una modalidad de propiedad
industrial tipica (invenciones y otros hallazgos,
disefio, o informacion no divulgada), y otro tan-
to vale para los medios y elementos que pueden
operar como signos distintivos. También se cuen-
tan creaciones que no encajan en la definicion
del objeto de ninguna de las modalidades de pro-
piedad industrial tipicas; este es el caso, cuando
se consideran aisladamente, de los métodos de
gestion, las técnicas e ideas promocionales, las
oportunidades de negocio generadas por una ac-
cion emprendedora (organizacion de un evento
que propicia actividades de merchandising o su
explotacion audiovisual, o los datos tratados que
propician la personalizacion de las ofertas, etc.),
asi como los productos del folclore y los conoci-
mientos tradicionales, o los nombres de dominio.

La proteccion juridico concurrencial de la pro-
piedad industrial se basa, por una parte, en que
las exigencias normativas del principio de com-
petencia econdmica se aplican a las conductas de
mercado (adecuadas para la formacion de ope-
raciones o arreglos entre oferta y demanda) de
empresarios, profesionales y otros participes u
operadores que actUan en él de forma planifica-
da y organizada. Por otra parte, se basa en que
las personas cuyos legitimos intereses economi-
cos se ven perjudicados o amenazados por actos
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contrarios a esas exigencias estan legitimadas
para impedir su inicio o continuacion si se dan las
circunstancias necesarias para calificarlos como
actos de competencia desleal. Al Derecho contra
la competencia desleal importan el uso y explo-
tacion de prestaciones y signos distintivos ajenos
por su aptitud para falsear el funcionamiento de
la competencia como proceso, para conducir a la
formacion de relaciones econdémicas y asignacio-
nes de recursos ineficientes; a la legislacion es-
pecial de propiedad industrial importan los actos
de explotacion de las prestaciones y signos distin-
tivos sencillamente porque invaden la esfera de
exclusiva atribuida sobre las prestaciones.

En el primer caso, el bien juridico protegido
es la competencia econdmica, mientras que en el
segundo lo es la propia prestacion o sociedad. A
pesar de esta disparidad en el respectivo bien ju-
ridico protegido, el resultado practico de que la
utilizacion y explotacion de las prestaciones que-
de sujeta a la prohibicion de la competencia des-
leal es esencialmente el mismo de aquel al que
se llega cuando se transgrede la exclusiva de un
titulo de propiedad industrial. En ambos casos, la
comision del ilicito, sea el acto de competencia
desleal, sea la infraccion del derecho de propie-
dad industrial, expone a su autor a acciones de
cesacion, remocion e indemnizacion de indem-
nizacion de dafos. Aunque el objetivo principal
no sea idéntico (salvaguarda de la competencia
como proceso eficiente de formacion de relacio-
nes econémicas en el mercado vs. salvaguarda de
la integridad de un derecho de exclusion atribui-
do por razon del mérito de la prestacion, a la que
ciertamente no son ajenas las consideraciones de
politica de la competencia), el resultado practico
al que conduce la aplicacion de la prohibicion de
la competencia desleal es esencialmente el mis-
mo al que lleva el enforcement del derecho de
exclusion atribuido por una modalidad de propie-

dad industrial tipica. Dicho de otro modo, don-
de las prestaciones no sean por si mismas objeto
de proteccion juridica por medio de un sistema
de propiedad industrial adecuado a su objeto, y
donde la proteccion que las ampara no satisfaga
los intereses legitimos de quienes se vean per-
judicados o amenazados por la infraccion de los
derechos de propiedad industrial, la prohibicion
de la competencia desleal se aplica a su uso y
explotacion si, tenidas en cuenta todas las cir-
cunstancias pertinentes, los actos considerados
falsean o pueden falsear la competencia como
proceso. A diferencia de los derechos de propie-
dad industrial, la prohibicion de la competencia
desleal no reserva a su titular un dominio abso-
luto, concretado en un derecho a excluir a los
demas de su uso o explotacion (sin perjuicio de li-
mites y excepciones), sobre la prestacion o signo
distintivo, aunque no por ello tiene la cesacion,
remocion de efectos e indemnizacion de dafos
resultantes de la conducta desleal una esencia,
un ambito y un contenido diferentes de los que
tienen la cesacion, remocion e indemnizacion de
dafos derivados de la infraccion del derecho de
propiedad industrial.

Siempre desde un punto de vista objetivo, la
proteccion juridico concurrencial de la propiedad
industrial se asienta asimismo en las coinciden-
cias existentes entre las razones que fundan la
ilicitud de la infraccion de un derecho de pro-
piedad industrial y las que sirven de base a la
reprochabilidad de un acto de competencia des-
leal, aunque la primera sea la vulneracion de un
derecho subjetivo y absoluto y la segunda, la vul-
neracion de una norma de conducta. En efecto,
los criterios de fondo que determinan que se re-
pute competencia desleal una conducta de inte-
rés para la prohibicion de la competencia desleal
precisamente porque comporta la utilizacion o
explotacion de prestaciones o signos distintivos,
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son la obstaculizacion indebida, la confusion y el
aprovechamiento indebido del esfuerzo de otro,
que incluyen el aprovechamiento indebido de la
reputacion ajena (arts. 4.1, 6, 11, y 12 LCD). Es-
tos mismos efectos explican que, refiriéndose a
creaciones protegidas, esa utilizacion y explota-
cion constituya una infraccion de los derechos de
propiedad industrial, como es de ver en sus leyes
especiales. Por ejemplo, el criterio determinante
de que el uso de un signo distintivo infrinja el
derecho de exclusiva que confiere el registro de
la marca es, en el caso general, la existencia de
un riesgo de confusion, del que forma parte el
riesgo de asociacion y, en los casos en que por su
notoriedad haga que el signo merezca una pro-
teccion reforzada, la existencia de un riesgo de
obstaculizacién o de aprovechamiento indebido
de la reputacion asociada a la marca en cuestion
(art. 34.2 LM). Todos ellos también son los crite-
rios en que se funda el reproche de deslealtad de
los actos de competencia desleal designados en
la practica o en la propia LCD como obstaculiza-
cion, confusion y aprovechamiento indebido de la
reputacion ajena (arts. 4.1, 6 y 12 LCD). Pero esta
coincidencia no agota la relevancia de la prohibi-
cion de la competencia desleal para la proteccion
de la propiedad industrial, porque al lado de los
criterios de ilicitud comunes a competencia des-
leal y propiedad industrial se presentan otros que
contempla aquella y en cambio no integra esta.
Vale decir, los criterios de ilicitud predicados de
la utilizacion y explotacion de una prestacion o
sociedad son mas amplios en el caso de la pro-
teccion juridico concurrencial de las prestaciones
que en el de la propiedad industrial. Asi sucede,
por poner solo un ejemplo, en el caso del disefio
industrial, cuya ilicitud, en el seno de su sistema
de proteccion juridica se relaciona con el aprove-
chamiento del esfuerzo ajeno, mientras que en
el ambito del juicio de deslealtad su ilicitud tam-

bién puede estar relacionada con la asociacion y
la obstaculizacion (arg. ex art. 11.2 LCD).

2. Aspectos de técnica juridica

Las coincidencias senaladas no conducen a
una misma solucion técnica. Si la prohibicion de
la competencia desleal sanciona el incumplimien-
to de una norma de conducta (competencia por
eficiencia o mérito de las propias prestaciones),
el ilicito en materia de propiedad industrial ex-
presa el desvalor de la injerencia en el seforio
que proporciona el derecho subjetivo, de carac-
ter absoluto y naturaleza patrimonial atribuido
por el correspondiente titulo sobre la prestacion
o0 signo distintivo que constituye su objeto.

En particular, para las conductas relacionadas
con la utilizaciéon y explotacion de prestaciones
en el mercado, el reproche de deslealtad se es-
tablece en clausulas generales mayor o menor
amplitud y en conceptos abiertos, cuya aplica-
cion no se condiciona a la previa superacion de
un control administrativo de mérito (cfr. art. 6
LCD y art. 34.2 b) LM), que definen una regla ge-
neral de comportamiento que obliga a ajustar la
conducta de mercado hecha con fines concurren-
ciales a las exigencias de la buena fe y, si afecta
a los consumidores, al nivel de diligencia profe-
sional y cuidado que cabe esperar a la vista de
las circunstancias del caso (art. 4 LCD), que se
concreta ademas en reglas de conducta especi-
ficamente confeccionadas para las practicas de
mercado de mayor frecuencia en la practica o de
mayor dificultad de enjuiciamiento (arts. 6, 11
y 12 LCD). Todas estas reglas se establecen en
clausulas generales (como son las que reputan
desleales los actos objetivamente contrarios a las
exigencias de la buena fe o la diligencia profe-
sional y nivel de cuidado exigible [art. 4 LCD]) o
conceptos abiertos (como son, por ejemplo y des-
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de el prisma que ahora interesa, la «confusion»,
el «aprovechamiento indebido de la reputacion
o del esfuerzo ajeno», el «impedir u obstaculi-
zar (la) afirmacion en el mercado~, el «aprove-
chamiento indebido de la reputacion industrial,
comercial o profesional adquirida por otro en el
mercado» [ arts. 6, 11.2 y 3, y 12 LCD]). Estas
clausulas y conceptos poseen, por su misma fina-
lidad y estructura, por su construccion en torno
al solo efecto anticompetitivo (esto es, al falsea-
miento de la competencia) que de forma real o
potencial puede ocasionar la conducta conside-
rada (aqui, la utilizacion o explotacion de pres-
taciones y signos distintivos), posee una gran
capacidad de adaptacion al caso y con ello a la
cambiante realidad de las conductas y estrategias
de fines concurrenciales. Esta configuracion téc-
nica del acto de competencia desleal casi sugiere
y en todo caso facilita la extension del reproche
de deslealtad a las conductas innominadas, pero,
interpretadas con el rigor exigible, no abre en ex-
ceso la determinacion ni banaliza la apreciacion
de las circunstancias a cuya presencia se condi-
ciona la emision del reproche de deslealtad.

Los sistemas de proteccion de la propiedad
industrial se valen en cambio de la atribucion
de derechos subjetivos, absolutos ,de contenido
esencialmente negativo (derechos de exclusion) y
de naturaleza patrimonial que estan rigidamente
definidos en todos sus extremos: objeto, presu-
puestos materiales y formales, la fijacion de un
criterio o guia para determinar qué realizaciones
de las prestaciones quedan comprendidas en el
alcance de la proteccion que confieren, y con su
contenido material, determinado por medio de la
definicion de los actos de explotacion sujetos al
ius prohibendi asi como de los actos de explota-
cion que se benefician de limites y excepciones al
derecho concedido. Como se ve, la tutela deriva-
da de los derechos de propiedad industrial actua

en un ambito objetivo mas estrecho que aquel
en el que rige la prohibicion de la competencia
desleal, precisamente como consecuencia de lo
que he dicho sobre la definicion precisa del obje-
to protegido, del alcance de la proteccion y del
contenido material de las facultades que se re-
conocen a su titular, incluidos tanto la configura-
cion estricta de las razones sustantivas a las que
obedece la ilicitud de la explotacion no consenti-
da de la prestacion protegida, como también sus
limites y excepciones. Y, en fin, la proteccion de
la propiedad industrial solo salvaguarda directa-
mente la posicion de quien es titular del derecho
correspondiente o, bajo ciertas circunstancias,
trae causa de él, y no la de todos los que tienen
un interés legitimo en no exponerse a las conse-
cuencias negativas de una explotacion indebida
de prestaciones y signos distintivos (cfr. arts. 20
y 25 LCD).

3. Aspectos de politica legislativa

La finalidad de la prohibicién de la competen-
cia desleal se relaciona con la estructuracion y
funcionamiento del mercado con arreglo al prin-
cipio de competencia econoémica en sus aspectos
politicos y normativos, y en este Gltimo sentido
con el establecimiento de un marco que asegure
que la formacion de las relaciones econémicas es
fruto de procesos no falseados y decisiones libres
y no distorsionadas. De este modo sucede, entre
otros, en los casos en que los oferentes no com-
piten valiéndose del mérito de sus prestaciones,
sino por medio del aprovechamiento, apropiacion
0 aproximacion a las prestaciones de sus rivales y
de otros. Asi sucede con las conductas que se re-
putan desleales por confusion, basada en la apro-
piacion o aproximacion a los signos distintivos
ajenos; por imitacion, basada en la réplica de los
productos y servicios de otro o mas precisamente
en la apropiacion de la prestacion ajena que se
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incorpora en los productos o servicios originales y
se replica en las imitaciones; por aprovechamien-
to de reputacion ajena, basado en la apropiacion
de las representaciones positivas asociadas a
prestaciones ajenas por medio de signos distin-
tivos o que hacen la funcion de signos distintivos
en el caos y su traslado a otras prestaciones a
cuya presentacion o constitucion de aplica el sig-
no apropiado (arts. 4.1, 6, 11, y 12 LCD).

Sobre estos antecedentes, la legislacion con-
tra la competencia desleal prohibe las practicas
de los que participan planificada y organizada-
mente en el mercado que perjudiquen o des-
virtien indebidamente las condiciones de com-
petencia y el funcionamiento competitivo del
mercado, sea mediante la afectacion negativa
de los presupuestos estructurales de un mercado
competitivo, sea por medio de la distorsion del
proceso competitivo de formacion de las relacio-
nes economicas. Esto es, prohibe las actuaciones
de los operadores econémicos que, sin ser expre-
sion del mérito de la propia oferta, impiden o di-
ficultan a otros acceder, afianzarse o desenvolver
su actividad en el mercado de la forma en que
tenian la expectativa legitima de poder hacer, o
distorsionan la actuacion en el mercado de los
operadores econdmicos, incluidos en este Ultimo
caso los consumidores en cuanto sujetos que ac-
ceden al mercado para satisfacer sus necesidades
economicas y cuyas decisiones agregadas son las
que marcan en ultima instancia el éxito o fracaso
de las iniciativas, estrategias y prestaciones em-
presariales.

En lo esencial, el establecimiento de siste-
mas de propiedad industrial para la proteccion
de creaciones intelectuales de caracter industrial
se dirige a promover la innovacion, esto es, la
ideacion, desarrollo, puesta a punto y lanzamien-
to al mercado de prestaciones nuevas o perfec-

cionadas, de mejor calidad y mayor valor para la
demanda, mas facilmente reconocibles y en tér-
minos comerciales mas ventajosos o, cuando me-
nos, mas satisfactorios para su demanda natural
o segmentada a la medida de las caracteristicas
escogidas por el oferente para destacar su oferta
de las demas. La proteccion juridica de la propie-
dad industrial favorece asi (incrementandolo o
afianzando su estructura competitiva) el nivel de
competencia en actividades de | + D + i, incenti-
van las inversiones dirigidas a la diferenciacion y
mejora de la propia oferta, contribuyen a reducir
los costes de transaccion mediante el incremento
de la calidad y utilidad de la informacion incor-
porada a los signos distintivos y las prestaciones,
y en fin facilitan el ajuste de la oferta a las nece-
sidades y preferencias de la demanda.

Estos no son objetivos contrapuestos a los que
tutela la prohibicion de la competencia desleal.
Antes bien, son claramente objetivos comparti-
dos: la innovacion se halla en la base de la com-
petencia por méritos, tanto en la mejora de la
respuesta a las necesidades de la demanda como
en la anticipacion de esa respuesta a la situacion
que todavia no se siente como necesidad. Pero
la proteccion de la propiedad industrial, al lado
del estimulo y favorecimiento de la innovacion,
posee unos objetivos especializados. Me refiero
al reforzamiento de la capacidad competitiva
de algunos operadores, como son las pequenas y
medianas empresas y la artesania (del modo en
que sucede con los secretos empresariales o las
indicaciones de procedencia), a la promocion de
ciertos sectores de la economia (del modo en que
sucede con la promociéon de la economia agra-
ria en el caso de las obtenciones vegetales), a la
potenciacion de la sostenibilidad y la economia
circular asi como la implantacion de un sistema
alimentario concorde con los objetivos del Pac-
to Verde Europeo (del modo en que sucede en
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el caso de las indicaciones de procedencia), o la
mejor atencion de la salud publica (como sucede
con el CCP), etc.

l1l. PRINCIPIOS ORDENADORES DE
LAAPLICACION DE LA PROHIBICION
DE LA COMPETENCIA DESLEAL
EN ASUNTOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL

1. Planteamiento

Del juego de coincidencias y diferencias entre
la proteccion de las prestaciones mediante pro-
piedad industrial y mediante la prohibicion de su
explotacion como acto de competencia desleal
resulta un evidente solapamiento (parcial) entre
una y otra materia, pero también y sobre todo
la posibilidad de ampliar la proteccion juridica
derivada de los titulos de propiedad industrial
por medio de la aplicacion de la prohibicion de la
competencia desleal.

Esa situacion se debe fundamentalmente a las
tres circunstancias siguientes. En primer lugar, se
debe a la proyeccion de la prohibicion de la com-
petencia desleal sobre conductas que comportan
la utilizacion y explotacion de prestaciones y sig-
nos distintivos protegidos o protegibles por medio
de modalidades (tipicas) de propiedad industrial.
En segundo lugar, se debe a la esencial identi-
dad de la estructura de la accion de competencia
desleal y la accion de infraccion de derechos de
propiedad industrial, y en particular a la funda-
mental coincidencia del objeto y alcance de sus
respectivos remedios (especialmente, en el caso
de la cesacion, indemnizacion de dafios y remo-
cion) y sus respectivos presupuestos. En tercer
lugar, se debe a la comparticion de objetivos de
politica legislativa, como es la promocion de la
innovacion, el aseguramiento de un entorno ade-

cuado para introducir en el mercado productos y
servicios nuevos o perfeccionados, invertir en la
mejora de su calidad y singularidad, ofrecerlos en
condiciones mas ventajosas, etc.

Es obligado por ello determinar las relaciones
que median entre los derechos de propiedad in-
dustrial y la prohibicion de la competencia des-
leal cuando se trata de combatir la utilizacion y
explotacion no autorizadas de una misma pres-
tacion o signo distintivo. Y lo es determinar en
particular si cabe la aplicacion concurrente del
derecho de propiedad industrial concernido y la
prohibicion de la competencia desleal o no, y en
el primer caso en qué circunstancias es posible la
aplicacion de una y otra via de accion a un mismo
supuesto de hecho.

Sobre esta cuestion existen soluciones explici-
tas consignadas positivamente y directrices para
alcanzarlas. Por de pronto, no puede pasarse por
alto que la propiedad industrial tiene por objeto
la represion de la competencia desleal, que la
competencia desleal, entre otras manifestacio-
nes tipicas, comprende actos que por la propia
naturaleza de las cosas consisten en la utilizacion
de signos distintivos de los que no se dice que no
puedan ser protegibles o no puedan estar prote-
gidos por medio de marcas, nhombres comerciales
o indicaciones de procedencia para que su uso 0
explotacion indebidos se repute desleal (arts. 1.2
y 10 bis.3 i) y iii) CUP). De hecho, la legislacion
de la UE en materia de marcas no excluye que a
estos titulos se apliquen también las disposicio-
nes de Derecho de los Estados miembros contra
la competencia desleal (Cdo. (40) DM) vy, en la
misma linea, reconoce que la proteccion de los
dibujos y modelos industriales por medio de su
propio sistema de propiedad industrial no perju-
dica las disposiciones del Derecho de los Estados
miembros relativas a la competencia desleal (art.
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22 DDMI), ni siquiera en los casos en los que aque-
lla proteccion sea la reservada a los disefos de la
UE no registrados (Cdo. (31) y art. 96.1 del Re-
glamento (CE) n.° 6/2002, no modificados por el
Reglamento (UE) n.° 2024/2822 en relacion con la
mencion de la competencia desleal), y reconoce
la posibilidad de extender las medidas de defensa
de la propiedad industrial a actos de competen-
cia desleal como «copias parasitas, o actividades
similares» (Cdo. (13) DRPI). Por su parte, la LCD
reconoce a las claras que las prestaciones pueden
ser objeto de un derecho de exclusiva, como los
que confieren los titulos de propiedad industrial,
sin que su utilizacion y explotacion ilegitimas
deje por ello de ser enjuiciable «en todo caso»
(por tanto, también en presencia de un derecho
de propiedad industrial) como acto de competen-
cia desleal (art. 11 LCD pero también arts. 6 y 12)
y constituir eventualmente una conducta prohibi-
da (art. 1 LCD).

De estos pasajes legales se deduce que los
principios que definen la aplicacion de una u otra
norma y de una u otra via de acciéon a un mismo
supuesto de hecho son los siguientes: inexisten-
cia de una relacion de ley especial / ley general
que determine la existencia de un concurso de
normas que deba resolverse a favor de la primera
y solo contemple la aplicacion de la segunda con
caracter subsidiario; existencia de una situacion
de concurso de acciones en los casos en que el
supuesto de hecho y la tutela solicitada coinci-
da, y en fin existencia de una relacion de com-
plementariedad relativa, que permite aplicar la
prohibicion de la competencia desleal y acudir a
la accion de competencia desleal para ampliar la
proteccion de las prestaciones a supuestos que
quedan fuera del ambito de aplicacion de los de-
rechos de propiedad industrial.

2. Inexistencia de concurso de
normas

La proteccion juridica de la propiedad indus-
trial y la prohibicion de la competencia desleal
no se encuentran, frente a la utilizacion y ex-
plotacion indebida de prestaciones y signos dis-
tintivos protegidos, en situacion de concurso de
normas. Asi se desprende con toda claridad de los
pasajes de Derecho positivo que he dejado cita-
dos en el subepigrafe anterior; en ellos se advier-
te, en efecto, de que la proteccion juridica de
las modalidades de propiedad industrial no exclu-
ye la aplicacion de la legislacion contra la com-
petencia desleal y ain mas de que no exige que
primeramente se apliquen los medios de defensa
de la modalidad de propiedad industrial conside-
rada y solo cuando ello no sea posible se aplique
la prohibicion de la competencia desleal. Y asi
corresponde, por lo demas, a su diferente bien
juridico protegido (creacion intelectual de carac-
ter industrial vs. funcionamiento no falseado de
la competencia como proceso y preservacion de
las condiciones de competencia en el mercado),
gue trae consigo una diferenciacion de los aspec-
tos conflictivos y una ampliacion del circulo de
interesados.

Varias son las consecuencias que se siguen de
este principio. Por una parte, no existe una rela-
cion de ley general / ley especial entre la prohi-
bicion de la competencia desleal y el derecho de
exclusion conferido por los titulos de propiedad
industrial, cuya consecuencia esencial seria que
la vigencia de un titulo de propiedad industrial
sobre la prestacion utilizada o explotada de forma
indebida excluiria provisionalmente la aplicacion
de la prohibicion de la competencia desleal, que
en el mejor de los casos solo tendria un carac-
ter subsidiario y por ello solo se podria producir
cuando no se hubiera podido establecer la infrac-
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cion del derecho de propiedad industrial o, aun
establecida, no se hubieran podido estimar los
remedios solicitados. Asi se debe rechazar que la
relacion competencia desleal / propiedad indus-
trial esté gobernada por un «principio simplista
de especialidad legislativa que niega la aplicacion
de la Ley de Competencia Desleal cuando exis-
te un derecho exclusivo... y estos (sus titulares)
pueden activar los mecanismos de defensa de su
exclusiva» (STS 504/2017 - Hojaldrines, F.D., 7.°,
con otras referencias). Por otra parte, la existen-
cia de un titulo de propiedad industrial sobre la
prestacion cuyo uso o explotacion es conflictivo
no determina que el asunto deba enjuiciarse en
primer lugar y con preferencia como supuesto de
infraccion del derecho que confiere ese titulo, y
por ello solo subsidiariamente pueda enjuiciarse
como supuesto de competencia desleal.

3. Existencia de concurso de
acciones

Si la utilizacion y explotacion de una presta-
cion objeto de un titulo de propiedad industrial
constituye infraccion del derecho de propiedad
industrial que confiere y simultaneamente vul-
nera la prohibicion de la competencia desleal y
siempre que se pretendan los mismos remedios
por los mismos hechos y en atencién a las mis-
mas circunstancias se produce una situacion de
concurso de acciones. La concurrencia se resuel-
ve por lo tanto dejando en manos de la persona
cuyos intereses legitimos resulten amenazados o
lesionados por el uso o explotacion indebida de
sus prestaciones la eleccion de la via de accion
que considere preferible. El solo hecho de que
una prestacion haya accedido a la proteccion ju-
ridica conferida por un titulo de propiedad indus-
trial y sea objeto de un derecho de exclusion que
reserva a su titular su utilizacion y explotacion
no determina que esa misma prestacion no pueda

ademas ser objeto de proteccion juridico concu-
rrencial cuando se dan cita las condiciones deter-
minantes de un reproche de deslealtad.

Ninguna norma dispone que la vigencia de un
titulo de propiedad industrial impida que el su-
puesto entrara en la esfera de la prohibicion de la
competencia desleal. Antes bien, sucede lo con-
trario. La concurrencia de modalidades de pro-
piedad industrial y prohibicion de la competencia
desleal para la proteccion (solo funcional en el
caso de la proteccion mediante la prohibicion de
la competencia desleal) de una misma prestacion
tiene explicito reconocimiento en nuestro Dere-
cho con la proclamacion de que «la imitacion de
prestaciones e iniciativas empresariales o profe-
sionales ajenas es libre, salvo que estén ampara-
das por un derecho de exclusiva reconocido por
la ley», sin perjuicio de lo cual «la imitacion de
prestaciones de un tercero se reputara desleal»
cuando concurran las circunstancias previstas al
efecto (art. 11.1 LCD), a las que se ahaden las
salvaguardas de la aplicacion de las normas con-
tra la competencia desleal en materia de marcas
y disefos de la UE antes recordadas.

Por ello se ha dicho que la accion de compe-
tencia desleal no desplaza ni duplica la proteccion
juridica de la propiedad industrial (entre otras
muchas y con mas referencias, SSTS 1190/2023
- Botella molde hierro, F.D., 4.°, o 451/2019 -
Quesos Rocinante, F.D., 9.°). Lo primero significa
que, en los casos de coincidencia plena de los
hechos, las facetas determinantes de la ilicitud
y el amparo judicial pedido, la prohibicién de la
competencia desleal no se impone a al titulo de
propiedad industrial que proteja la prestacion del
caso, no reemplaza ni hace las veces de titulo de
propiedad industrial; su propietario no esta obli-
gado a dirigir su accion contra el infractor invo-
cando su titulo de propiedad industrial, es libre
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de hacerlo, como lo es de dirigir su accion invo-
cando la prohibicion de la competencia desleal.
Lo segundo, por su parte, significa que mediante
la accion de competencia desleal, si se acumula a
la de infraccion, no se puede pretender la misma
tutela que se pretenda mediante la accion de in-
fraccion de propiedad industrial en relacion con
el mismo objeto, los mismos hechos y en atencion
a las mismas circunstancias. Y ello, tanto si la de-
nuncia de la infraccion de derechos de propiedad
industrial es estimada (STS 320/2022 - Clinicas
Ortodoncis, F.D., 1.°) como si es desestimada (STS
1190/2023 - Botella molde hierro, F.D., 4.°). En el
primer caso, porque la prohibicion de la compe-
tencia desleal doblaria, sin interés (no lo tiene
una doble condena de cesacion, por ejemplo) ni
sentido (no lo tiene intentar la doble indemniza-
cion de un mismo dafo, por ejemplo), la tutela
que ya se ha obtenido mediante la aplicacion de
las normas sobre propiedad industrial. En el se-
gundo caso, porque se produciria una situacion
de sobreproteccion (recuérdese que por hipo-
tesis los hechos y las circunstancias tenidas en
cuenta son las mismas) o, para ser mas precisos,
se corregiria el juicio de no infraccion donde los
aspectos relevantes son los mismos y no pueden
merecer valoraciones distintas: por ejemplo, si
la utilizacion de un signo no infringe el derecho
de marca porque no existe riesgo de confusion,
tampoco puede constituir un acto de confusion
desleal, puesto que confusion no es cosa distinta
y el criterio de apreciacion (confusion normativa
frente a confusion factica) es mas estrecho, o,
también por ejemplo, si el producto controver-
tido no queda comprendido en el alcance de la
proteccion que confiere una patente, es eviden-
te que no existe imitacion que pueda enjuiciarse
como acto de competencia desleal por aprove-
chamiento indebido del esfuerzo ajeno.

Como se trata de un concurso de acciones, al
titular del derecho de propiedad industrial corres-
ponde determinar la via de accion a la que acude
para conseguir la tutela judicial que se ponga fin
a la perturbacion que sufre como consecuencia
de la infraccion de su exclusiva y se repare los
danos que haya padecido, si para ello acude a la
accion de infraccion de su derecho de propiedad
industrial o a la accion de competencia desleal.
Otra cosa es que, cuando menos por regla gene-
ral, esta Ultima sea una opcion razonable, puesto
que para sacar adelante una accion de competen-
cia desleal por imitacion, por ejemplo, la actora
debera probar que el producto imitado, objeto
de una patente, posee singularidad competitiva,
que el producto utilizado por tercero es una imi-
tacion del producto patentado, que la imitacion
es en el caso indebida en atencion a la forma en
que se realizo, que el imitador concurre con el
demandante en el mismo mercado y todavia no
ha podido disfrutar del tiempo necesario para
realizar la ventaja del pionero, mientras que para
sacar adelante una accion de infraccion de paten-
te solo ha de demostrar que el producto o pro-
cedimiento del caso quedaba comprendido en el
alcance de la proteccion conferida por la patente
y que el acto litigioso era uno de los reservados
en exclusiva al titular de la patente.

4, Complementariedad relativa
4.1. Complementariedad relativa

El concurso de acciones no agota las posibili-
dades de aplicar la prohibicion de la competencia
desleal a la utilizacion y explotacion indebidas
de prestaciones protegibles por medio de un de-
recho de propiedad industrial. En particular, de
aplicarla para complementar (y no suplantar) la
proteccion que ofrece la propiedad industrial a
las prestaciones.
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La expresion escogida para componer un gru-
po de casos con los supuestos en los que a la
proteccion juridica de la propiedad industrial se
suma la prohibicion de la competencia desleal,
complementariedad relativa, alerta, ante todo,
de que la aplicacion de esta Gltima no esta condi-
cionada a que no se pueda obtener o no se haya
obtenido un titulo de propiedad industrial para la
prestacion cuyo sometimiento a la prohibicion de
la competencia desleal y tratamiento como acto
de competencia desleal se considera. Y también
evidencia que la aplicacion de esta prohibicion es
procedente fuera del ambito en el que se produ-
ce el concurso de acciones, y en particular lo es
si la prestacion de cuya utilizacion y explotacion
se trata es objeto de un titulo de propiedad in-
dustrial siempre que la faceta determinante de
la deslealtad no sea la faceta determinante de
la infraccion del derecho de propiedad industrial
o siempre que el ambito subjetivo y objetivo del
amparo judicial derivado de la estimacion de una
accion de competencia desleal sea mas amplio
que el alcanzable con una accién de infraccion.

De ahi que no ayude recurrir a la imagen de
los circulos concéntricos para ilustrar las rela-
ciones existentes entre propiedad industrial y
competencia desleal, el primero ocupado por el
derecho de exclusion que confiere la propiedad
industrial y el segundo por la prohibicion de la
competencia desleal, que no entra en el prime-
ro y cuya aplicacion se supone que a diferencia
del derecho de propiedad industrial, depende
de las circunstancias del caso y no procede ne-
cesariamente en todos los supuestos (Bercovitz
2011: 46). La prohibicion de la competencia des-
leal puede hacerse valer también en el circulo
interno, porque, como dije, en los casos en que
no haya diferencias en las prestaciones, las cir-
cunstancias determinantes del ilicito y la tutela
judicial pedida se produce como hemos visto, un

concurso de acciones que permite al titular de la
prestacion optar por una u otra via para defender
sus intereses.

En suma, la relacion entre la proteccion juri-
dica de la propiedad industrial y la prohibicion de
la competencia desleal en relacion con la utiliza-
cion y explotacion de prestaciones que son objeto
o podran haber sido objeto de una modalidad de
propiedad industrial es, como vengo mantenien-
do, de complementariedad relativa (Massaguer
1999: 81-85), que se establece entre dos polos,
uno que aglutina los casos en los que no se puede
acudir a la legislacion contra la competencia des-
leal para resolver conflictos relativos a la explota-
cion de prestaciones objeto de derechos de pro-
piedad industrial porque la regulacion que les es
propia agota su tutela legitima ante la identidad
de las prestaciones cuyo uso y aprovechamiento
se trata de combatir y de las demas condiciones
relacionadas con la infraccion y su represion, y
otro que aglutina los supuestos de hecho en los
que ello es posible. Asi sucede, en particular, en
los casos en que la explotacion de prestaciones
considerada presenta aspectos de falseamiento
de la competencia particulares, distintos de los
que se corresponden con los criterios de ilicitud
gue determinan la infraccion de los derechos de
propiedad industrial de que son objeto, en que
los remedios que se atribuyen para la defensa de
esos derechos no son suficientes para preservar
un orden concurrencial eficiente y no falseado o
no se ponen a disposicion de todas las personas
cuyos legitimos intereses concurrenciales se ven
negativamente afectados, en que las prestacio-
nes del caso no han accedido, porque su titular
no lo intentd, al sistema de propiedad indus-
trial que corresponde a su naturaleza, o en que
no existe sistema de propiedad industrial al que
puedan acceder.
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En los casos en los que la conducta enjuicia-
da no esté integramente subsumida en el alcance
objetivo y contenido sustantivo del derecho de
exclusiva otorgado por la modalidad propiedad
industrial relevante, si presenta rasgos de des-
valor concurrencial distintos de los que sirven de
base al juicio de infraccion y cuya aplicacion no
sea incompatible con las razones por las que la
conducta del caso fue objetiva o subjetivamente
exceptuada del derecho de exclusiva, o no pue-
da ser combatida con remedios que agotan una
tutela judicial requerida, entonces procede la
aplicacion complementaria (porque llega donde
no llega la propiedad industrial) de la prohibicion
de la competencia desleal, porque no duplica la
tutela que procuran los derechos de propiedad
industrial y no determina una repuesta sistemati-
ca o valorativamente rechazada por el sistema de
propiedad industrial considerado (complementa-
ria solo de forma relativa).

Como vengo diciendo, la complementariedad
relativa no excluye el concurso de acciones, pero
evidencia lo genéricamente limitado del ambito
en el que se produce. En el caso que nos ocu-
pa, en efecto, es mucho mayor la amplitud de
los intereses que tutela la prohibicion de la com-
petencia desleal y de los criterios de ilicitud que
la de los intereses y criterios correspondientes
en materia de propiedad industrial. En efecto,
el solapamiento de unas acciones y otras solo se
produce parcialmente y en particular, como he
dicho, donde la conducta enjuiciada es la misma,
los intereses que justifican la ilicitud y la lesion
que sufren son los mismos y los remedios ofreci-
dos por el ordenamiento son también los mismos,
sin que el acto de infraccion sea por si mismo, por
la sola nota de ser una infraccion de un derecho
de propiedad industrial, un acto de competencia
desleal. Fuera de ese ambito de solapamiento
parcial, donde se produce una duplicidad innece-

saria e inadmisible, puede, desde la perspectiva
de la propiedad industrial, acudirse a la prohibi-
cion de la competencia desleal para obtener la
tutela judicial frente a la infraccion que presenta
notas de deslealtad concurrencial que no fundan
la invasion de la esfera de exclusiva que confiere
el derecho de propiedad industrial. Este plantea-
miento, fundado en los desarrollos de la doctrina
de los autores en Alemania, ha servido de pun-
to de partida para proponer una relectura, mas
atenta a las diferencias que a las coincidencias,
del principio de complementariedad con el fin
de superar el automatismo y escasa sensibilidad
concurrencial con los que, segun se dice, habrian
resuelto nuestros tribunales el concurso entre
normas y acciones de competencia desleal y pro-
piedad industrial (Cruz 2024: 466-472, 481-537).

Seguramente debe reflexionarse sobre la rigi-
dez con la que aparentemente se resuelven los
asuntos de complementariedad; rectius con que
se despacha la improcedencia de acumular accio-
nes en un caso de concurso de acciones. Pero este
ejercicio no puede olvidar, por una parte, que no
es posible acudir a la accion de competencia des-
leal, ejercitada junto con la accion de infraccion
de propiedad industrial para pretender los mis-
mos remedios para una misma conducta sobre la
base de los mismos aspectos determinantes de la
ilicitud; por otra parte, los tribunales solo resuel-
ven lo que las partes delimitan como objeto del
proceso, a la luz de los hechos alegados y de su
prueba y de los argumentos de Derecho ensaya-
dos por las partes, por lo cual la desestimacion
de la demanda es la Unica respuesta posible a
la pretension de que un acto que, por ejemplo,
no constituye infraccion de marca sea declarado
acto de competencia desleal por confusion preci-
samente en atencion a los mismos hechos y argu-
mentos en que se apoyo la tesis de que constituye
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una infraccion del derecho de marca y la tutela
judicial solicitada.

4.2. Condiciones  para la
aplicacion de la prohibicion de
la competencia desleal a casos
de utilizacion de prestaciones
protegidas o protegibles mediante
propiedad industrial

El centro de gravedad de la relacion de com-
plementariedad relativa entre la proteccion ju-
ridica de la propiedad industrial y la prohibicion
de la competencia desleal son las condiciones
que deben observarse para determinar si proce-
de complementar la proteccion que dispensan los
sistemas de propiedad industrial con el someti-
miento de la conducta considerada al juicio sus-
tantivo que exige la LCD y el recurso a la accion de
competencia desleal para combatir las conductas
que sucumben al juicio de deslealtad. Estas con-
diciones son la falta de proteccion integral de la
prestacion y signo distintivo mediante propiedad
industrial, la ilicitud de la conducta enjuiciada
con arreglo solo a los criterios propios de juicio
ordinario de deslealtad y la coherencia sistemati-
ca y valorativa del juicio de deslealtad respecto
del juicio de infraccion de propiedad industrial.

4.3. (sigue) Falta de proteccion
integral de la prestaciéon y signo
distintivo por medio de propiedad
industrial

La primera de las condiciones a las que se su-
jeta la aplicacion complementaria de la prohibi-
cion de la competencia desleal es la inexistencia
de una proteccion integral mediante propiedad
industrial de las prestaciones y signos distintivos
cuya utilizacion y explotacion se cuestiona. Asi,
no procede recurrir a aquella prohibicion para

combatir conductas comprendidas en la esfera de
proteccion que confiere un titulo de propiedad
industrial vigente cuando este ofrezca una res-
puesta exhaustiva, esto es, en los casos en que
los aspectos y efectos de la conducta controverti-
da valorados a la luz de la prohibicion de la com-
petencia desleal y a la luz de los derechos de pro-
piedad industrial sean los mismos, los remedios
reconocidos sean los mismos y los beneficiarios de
esta proteccion sean también los mismos. De este
modo, se debe rechazar el ejercicio conjunto de
las acciones de defensa de un derecho de pro-
piedad industrial y de la accion de competencia
desleal en relacion con los mismos hechos y por
los mismos aspectos de esos hechos, para obte-
ner los mismos remedios por parte de los mismos
sujetos (STS 94/2017 - Orona, E.D., 3.° con cita
de otros pronunciamientos), incluso en el caso de
acumulacion subjetiva de acciones donde quien
ejercita solo acciones de infraccion de propiedad
industrial y quien las ejercita solo de competen-
cia desleal interesan los mismos remedios, con
idéntico objeto y alcance, siempre que proceda
acoger todos ellos (pero no asi cuando se deses-
timen las acciones de propiedad industrial y solo
puedan estimarse las de competencia desleal).

Y ello, tanto si la conducta considerada infrin-
ge el derecho de propiedad industrial, como so-
bre todo si esa conducta esta comprendida en el
ambito de un derecho de propiedad industrial vi-
gente y, sin embargo, no vulnera la exclusiva que
otorga cuando se pretenda fundar el reproche de
deslealtad en los mismos criterios sustantivos que
definen la infraccion del derecho de propiedad
industrial, esto es, cuando la practica conside-
rada no presente facetas de desvalor o efectos
anticoncurrenciales distintos de los considerados
para establecer y delimitar el alcance objetivo y
contenido material de la proteccion juridica con-
ferida por el derecho de propiedad industrial.
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Desde una perspectiva positiva ahora, el re-
curso a la prohibicion de competencia desleal
para combatir conductas relacionadas con la
utilizacion y explotacion de una prestacion exi-
ge, en primer término, que no sea objeto de un
derecho de propiedad industrial vigente vy, si lo
es, que la conducta enjuiciada presente una di-
mension anticoncurrencial especifica, distinta de
la que es comln con los criterios materiales que
determinan que la utilizacion o explotacion de la
prestacion o signo distintivo se tenga por invasion
ilicita de la esfera de exclusiva que atribuye la
propiedad industrial (STS 836/2006 - Compi-Cari-
tas, F.D., 5.°), esto es, si se trata de la utilizacion
de un signo distintivo objeto de marca, distinta
de la confusion o, si se trata de una marca que
goce de renombre, distinta del aprovechamiento
o perjuicio indebidos de la reputacion o capaci-
dad distintiva; si se trata de la explotacion de
una invencion patentada o un diseno industrial
registrado, distinta del solo aprovechamiento del
esfuerzo ajeno implicito en la mera reproduc-
cion, etc.

Esa dimension concurrencial especifica no
puede ser la quiebra de la par conditio concu-
rrentium derivada de la infraccion de normas
constitutiva de un acto de competencia desleal
(art. 15 LCD): los derechos de propiedad indus-
trial no tienen la consideracion de normas a es-
tos efectos, pues se trata de derechos subjetivos
cuya defensa, frente a la invasion no consentida
en cuanto mera lesion de la exclusiva, esta con-
fiada por entero a la iniciativa de su titular, por
lo que no configuran reglas a las que deban some-
terse el conjunto de los operadores que compiten
en e sector del mercado relevante, como se exige
para la apreciacion de competencia desleal en los
casos de violacion de normas.

4.4, (sigue) Deslealtad de la con-
ducta segun las reglas propias
del juicio ordinario de deslealtad
concurrencial

En segundo término, el recurso a la accion de
competencia desleal exige que la conducta consi-
derada constituya un acto de competencia desleal
con arreglo a las normas y principios propios de
la regulacion de esta materia y que asi se alegue,
justifique y aprecie en cada caso. Por ejemplo,
la utilizacion de un signo distintivo no protegido
como marca no constituira un acto de confusion
por el hecho de que, de haber estado registrado,
el uso considerado hubiera constituido una in-
fraccion de marca por existir el riesgo de confu-
sion normativo relevante a esos efectos, sino solo
en la medida en que concurran los presupuestos
que al respecto establece el art. 6 de la LCD para
estimar la existencia de un riesgo de confusion
factico; o la comercializacion de un producto
protegido por medio de patente no constituira un
acto de competencia desleal frente a un tercero
que carece de legitimacion activa para el ejerci-
cio de las acciones de defensa de la patente por
el solo hecho de que constituya una infraccion de
la patente, sino solo cuando se den las circuns-
tancias con arreglo a las cuales la imitacion del
producto o método patentado es desleal segln el
art. 11 de la LCD por aprovechamiento indebido
del esfuerzo ajeno o su explotacion sea un acto
de obstaculizacion contrario al art. 4.1 de la LCD
por interferir injustificadamente el normal des-
envolvimiento de la actividad de ese tercero.

4.5, (sigue) Coherencia sistematica
y valorativa

La procedencia del recurso a las acciones de
competencia desleal para la proteccion comple-
mentaria de prestaciones protegidas o protegi-
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bles mediante derechos de propiedad industrial
esta condicionada a una Gltima exigencia, como
es la comprobacion de que el juicio de desvalor y
la consecuente adopcion de los remedios que en
el caso se soliciten no entrafa una contradiccion
sistematica y valorativa con las soluciones de la
legislacion de propiedad industrial. En particular,
el recurso a la accion de competencia desleal no
puede conducir a proteger prestaciones en rela-
cion con conductas cuyo caracter infractor recha-
za el sistema de propiedad industrial precisamen-
te para evitar que, en atencion a su naturaleza y
a los intereses en juego, su utilizacion pueda ser
indebidamente monopolizada, como sucede por
ejemplo con los signos faltos de fuerza distinti-
va o caracter descriptivo mientras mantienen esa
condicion (art. 5.1 b) y ¢) y 2 LM) o los procedi-
mientos de clonacion de seres humanos (art. 5.1
a) LP). Como tampoco puede resultar en la repre-
sion de conductas expresamente admitidas por el
correspondiente sistema de proteccion juridica
de la propiedad industrial por medio de limita-
ciones o excepciones al ius prohibendi otorgado
al titular del derecho de que se trate, como su-
cede, por ejemplo, con el uso del propio nombre
y direccion, de las indicaciones relativas a la es-
pecie, calidad, etc. de los productos o servicios o
de la propia marca para indicar el destino de un
producto o servicio (art. 37 LM), o la utilizacion
de un producto o procedimiento patentado con
fines experimentales (art. 61.1 b) LP).

En suma, la viabilidad de la prohibicion de la
competencia desleal en este contexto exige ob-
servar una estricta coherencia sistematica y valo-
rativa para prevenir la duplicidad de proteccion
como también para respetar los limites y excep-
ciones a la proteccion juridica de la propiedad in-
dustrial. Lo primero constrifie la tutela mediante
la prohibicion de la competencia desleal a los ca-
sos en que no existe derecho de propiedad inte-

lectual o en los que la conducta afecta a aspectos
institucionalmente ajenos a la tutela que propor-
ciona (complementariedad). Lo segundo limita el
recurso a la accion de competencia desleal a los
casos en los que la conducta enjuiciada no se re-
fiere a actuaciones respecto de ellos que hayan
sido admitidas por medio de una de las excepcio-
nes legalmente previstas a los derechos de pro-
piedad industrial (por ejemplo, agotamiento del
derecho de patente, uso descriptivo de la marca,
etc.), o deban entenderse admisibles con arreglo
a sus principios inspiradores (STS 504/2017 - Ho-
jaldrinas, F. D., 7.°).

4.6. Grupos de casos

Los grupos de casos en los que, siempre que
concurran las circunstancias que se han indica-
do, debe admitirse la proteccion complementaria
de signos distintivos y prestaciones protegibles o
protegidas por medio de derechos de propiedad
industrial recurriendo a la accion de competencia
desleal son los siguientes: inexistencia de dere-
cho de propiedad industrial sobre el signo dis-
tintivo o prestacion explotados por un tercero;
verificacion de falseamiento de la competencia
distinto del que determina la infraccion del de-
recho de propiedad industrial concedido para el
signo distintivo o prestacion explotados por un
tercero; insuficiencia de las acciones de defen-
sa atribuidas por la legislacion sobre propiedad
industrial y falta de legitimacion activa para el
ejercicio de las acciones de defensa del derecho
de propiedad industrial.

4.7. (sigue) Inexistencia de
derecho de propiedad industrial

Procede en primer término la aplicacion com-
plementaria de la legislacion contra la competen-
cia desleal para impedir la utilizacion de bienes
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inmateriales que por su naturaleza carecen de
un sistema de propiedad industrial propio (como
pueden ser los derechos audiovisuales o los da-
tos de uso de servicios o, mas frecuentemente,
prestaciones que pudiendo estar protegidas por
un titulo de propiedad industrial no lo estan por-
que no se han cumplido los requisitos formales
de proteccion, como son en particular los de so-
licitud y obtencion de un registro (STS 483/2009
- Spremi Naranja, F.D., 2.°).

A este grupo de casos pertenecen, asimismo,
los supuestos de explotacion de signos y presta-
ciones para las que, por cualquier causa, se ha
perdido el derecho de propiedad industrial del
que en su momento fueron objeto. En estos su-
puestos es preciso obrar con prudencia para evi-
tar que la accion de competencia desleal sirva
para reconstruir la tutela abandonada o perdida
por el transcurso del tiempo o de otro modo. Ello
obliga a limitar el recurso a la accion de compe-
tencia desleal a aquellos supuestos en los que la
explotacion de la prestacion ajena posea un efec-
to anticoncurrencial distinto del que esta rela-
cionado con la fundamentacion de su proteccion
juridica por medio del derecho de propiedad in-
dustrial caducado o con el criterio determinante
de la vulneracion de ese derecho (porque si son
los mismos, la prestacion ha devenido de dominio
publico irremediablemente: STS 970/2004 - Gri-
fos temporizados, F.D., 3.°) en los que los intere-
ses comprometidos no sean los del antiguo titular
del derecho extinguido. Asi, tras la finalizacion
de la vida de la patente o del disefio industrial
no es admisible que la explotacion del producto
o método antes patentado o de la forma exter-
na del producto antes protegida pueda constituir
una imitacion desleal por entraiar un aprovecha-
miento indebido del esfuerzo ajeno (lo que lleva
a negar la proteccion complementaria de los dise-
nos que hubieren sido objeto de un modelo o di-

bujo industrial comunitario no registrado una vez
transcurridos los tres anos de su vigencia cuando
su deslealtad concurrencial se pretenda fundar
en este criterio) o una obstaculizacion injustifica-
da, pero si puede constituir, por ejemplo y siem-
pre que concurran las circunstancias de hecho
pertinentes, una imitacion desleal por comportar
un riesgo evitable de asociacion o por comportar
un aprovechamiento indebido y evitable de la re-
putacion ajena (art. 11.2 LCD). Del mismo modo,
tras la expiracion de una marca sin renovacion, la
utilizacion del signo por un tercero podra consti-
tuir un acto de engano si, por la forma en la que
tiene lugar, la utilizacion controvertida comporta
atribuir a los productos, servicios o actividades a
las que se aplica o al sujeto que las utiliza unas
caracteristicas que son falsas o pueden inducir a
error (art. 5.1 b) y g) LCD) o incluso un acto de
engaiio por confusion cuando esa utilizacion se
produzca en el contexto de practicas comerciales
con los consumidores (art. 20 LCD).

4.8. Determinacion de un
falseamiento de la competencia
distinto del que determina
la infraccion del derecho de
propiedad industrial del que es
efectivamente objeto el bien o
creacion explotada por un tercero

El segundo grupo de casos en los que proce-
de acudir a la accion de competencia desleal
para tutelar signos y prestaciones objeto de un
derecho de propiedad industrial comprende los
supuestos en que estan protegidos efectivamente
por un titulo en vigor y su explotacion determina
o puede determinar un falseamiento de la com-
petencia que incide en un aspecto distinto de los
que, con caracter general, justifican el estableci-
miento del correspondiente sistema de propiedad
industrial y en particular de aquellos con los que
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se construye la infraccion del ius prohibendi atri-
buido a su titular.

Supuestos de este grupo son la proteccion re-
forzada de las marcas que no tienen una consi-
deracion de marcas que gozan de renombre (art.
8 LM) cuyo uso, a la vista de las circunstancias
del caso y especialmente el ambito geografico en
el que surge la controversia, se puede reputar
constitutivo de competencia desleal por aprove-
chamiento de reputacion ajena (STS 1028/2008 -
ZAS, F.D., 5.°) u obstaculizacion; la utilizacion de
personajes protegidos mediante derecho de au-
tor en caratulas de videos que se puede reputar
desleal por inducir a confusion (SAP Barcelona,
sec. 15.%, de 10 de marzo de 2000 - Walt Disney,
F.D., 4.°); la realizacion de publicidad comparati-
va que se puede reputar competencia desleal por
criterios distintos de los que sirven de sustento a
la vulneracion del derecho de marca, como su-
cede si el producto comparado se presenta como
imitacion del producto de marca, o de forma en-
gafnosa o parasitaria (SAP Alicante, sec. 8.2, de 26
de enero de 2017- Perfumes Refan, F.D., 4.°); la
digitalizacion de obras musicales a partir de fono-
gramas Yy almacenamiento de los correspondien-
tes archivos en soportes estables de memoria co-
nectados a la red, desde los que son accesibles al
publico, a cuyo alcance esta la comunicacién y la
obtencion de copias no solo se considerd constitu-
tiva de una infraccion de los derechos de propie-
dad intelectual de que eran objeto, sino también
de un acto de competencia desleal porque com-
portaba la obtencidn de una ventaja competitiva
frente a los productores de los fonogramas dupli-
cados (SAP Barcelona, sec.15.%, de 27 de junio de
2002 - Fonogramas, F.D., 3.°); la utilizacion de un
signo registrado que no determina confusion sino
que induce a engano sobre aspectos no relaciona-
dos con el origen empresarial de los productos o
servicios a los que se aplica (SAP Barcelona, sec.

15.%, 86/2016 - Discoteca Space, F.D., 37.°); la
anticipacion excesiva en el completamiento de
los preparativos para la comercializacion de un
producto actualmente protegido por patente en
los casos en que ello incide negativamente so-
bre el precio de venta o las propias ventas del
producto original protegido constituyendo asi un
caso de obstaculizaciéon desleal (SAP Barcelona,
sec. 15.3, 298/2014 - Montelukast, F.D., 5.° 16);
la utilizacion no autorizada de una denominacion
de origen o indicacion geografica protegida que
da lugar a engano o aprovechamiento indebido
de esfuerzo ajeno (SAP Burgos, sec.3.?, 106/2018
- Chuletén de Avila, F.D., 4.°), o el uso de una
marca (en especial si €s una marca que goce de
renombre) que no sea un uso marcariamente re-
levante, cuando, realizado en el mercado y con
finalidad concurrencial, pueda tener un efecto
obstaculizador, parasitario o engafnoso, o pueda
ocasionar el descrédito de los productos o ser-
vicios para los que su titular utiliza la marca en
cuestion.

4.9. (sigue) Insuficiencia de
las acciones de defensa de la
propiedad industrial

En tercer término, se puede recurrir conjunta-
mente a las acciones de defensa de los derechos
de propiedad industrial y de competencia desleal
en los casos en los que para el mismo supuesto de
hecho y los mismos aspectos se trate de obtener,
a través del ejercicio de la accion de competen-
cia desleal, un remedio que no incluye la accion
por infraccion del correspondiente derecho de
propiedad industrial.

En este grupo de casos se encuadra la defensa
de las modalidades de propiedad industrial que,
a pesar de la atribucion de una esfera de exclu-
siva que reserva a sus beneficiarios la explota-
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cion del bien tutelado y la posibilidad de impedir
su explotacion por terceros, no cuentan con un
sistema estructurado de acciones de defensa en
el orden civil, como es el caso de las denomi-
naciones de origen y de las indicaciones geogra-
ficas (SSTS 415/2005 - Cava, passim y 292/2000
- Denominacion de Origen Bierzo, passim). Mas
recientemente se ha considerado, no obstante,
que la propia prohibicion de la utilizacion inde-
bida de signos comprendidos en el ambito de la
tutela juridica que procuran las denominaciones
de origen e indicaciones geograficas, a la vista de
su condicion de modalidades de propiedad indus-
trial, comporta por si la atribucion de una accion
de cesacion y remocion, por lo que no es nece-
sario ni procedente, ya que no son precisas para
completar su proteccion, acudir a la accion de
competencia desleal como via para obtener estos
remedios (STS 451/2019 - Quesos Rocinante, F.D.,
7.°). Desde el punto de vista de Derecho de la
Unidn no puede dejar de advertirse que, la falta
de reconocimiento y regulacion de las acciones
de defensa de estas modalidades de propiedad
industrial en su Reglamento contrasta de forma
acusada con lo hecho al respecto en los Regla-
mentos reguladores de las marcas de la UE y los
dibujos y modelos industriales comunitarios. Esto
ciertamente no es razon que pueda servir para
objetar esta solucion, pero advierte de que, si
bien aquellas bases pueden fundar una accion de
cesacion e incluso de remocion, no son idoneas
para fundar acciones de indemnizacion de danos,
enriquecimiento injusto o publicacion de la sen-
tencia, cuya atribucion, presupuestos, contenido
y alcance habra de encontrarse en la Ley de Com-
petencia Desleal.

En este grupo de casos deben incluirse tam-
bién los supuestos en que se haya presentado
una solicitud de registro que aln se encuentre
en tramitacion para el signo distintivo o presta-

cion correspondiente y su utilizacion no consen-
tida suceda antes del registro. En efecto, el solo
reconocimiento de una proteccion provisional,
consistente en el derecho a exigir una indemni-
zacion razonable y adecuada a las circunstancias
contra los actos de terceros que, tras su conce-
sion, pudiera ser prohibido (art. 67 LP, art. 38 LM,
y art. 46 LDI), es una consecuencia del principio
registral que con caracter general gobierna la
proteccion juridica de marcas, patentes y (en la
legislacion interna) disefos industriales y por ello
de la inexistencia de derecho de exclusion que
pueda ser infringido, por lo que no obedece a una
exigencia politico-legislativa dirigida a asegurar a
los terceros la posibilidad de explotar los bienes
para los que se solicita el registro en atencion a
unos u otros intereses que impida reconocer una
proteccion complementaria en los casos en los
que su explotacion entraie un falseamiento de la
competencia. Dicho en otros términos, la atribu-
cion de ese derecho de compensacion no es una
limitacion de la tutela atribuida a los bienes que
son objeto de derechos de propiedad industrial,
sino propiamente una tutela de una expectativa
de derecho, que en forma alguna puede excluir
la aplicacion de la LCD a los actos de explotacion
durante la fase comprendida entre la solicitud y
el registro. En este sentido, el solicitante pue-
de recurrir a la accion de competencia desleal
con la finalidad de obtener otros remedios, como
son singularmente la cesacion y remocion, que no
integran el contenido de la proteccién provisio-
nal conferido por la solicitud tras su publicacion
o notificacion (STS 450/2015 - Morenazos, F.D.,
38.°). Todo ello, en el bien entendido de que el
enjuiciamiento del caso no versara sobre la sola
explotacion del objeto de la solicitud, sino del
signo distintivo o prestacion correspondiente por
si mismos considerados, y se centrara exclusiva-
mente en los aspectos relevantes a los efectos de
establecer la comision de un acto de competen-
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cia desleal segun los solos criterios de enjuicia-
miento establecidos en la LCD, y no de los que
lo son para concluir que en su dia podra existir
una infraccion del derecho exclusivo derivado del
registro ahora solo solicitado y en tramite.

4.10. (sigue) Falta de legitimacion
activa para el ejercicio de las
acciones de defensa de los
derechos de propiedad industrial

A la accion de competencia desleal deberan
recurrir las personas que participen en el merca-
do y cuyos legitimos intereses economicos rela-
cionados con su actividad en el mercado se vean
comprometidos por la explotacion infractora de
un signo o prestacion protegida por derechos de
propiedad industrial cuando carezcan de legiti-
macion activa para el ejercicio de las correspon-
dientes acciones de defensa. Este es singular-
mente el caso de los distribuidores de productos
0 servicios protegidos por medio de un derecho
de propiedad industrial (ATS de 16 de noviembre
de 2016 - Perfumes Carolina Herrera, F.D., 3.°,
SAP Alicante, sec. 8.2, 275/2017 - Perfumes Ca-
rolina Herrera, F.D., 8.°); los codistribuidores de
productos protegidos (SAP Barcelona, sec. 15.3,
18/2013 - Donepezilo, F.D., 4.° -10.°); los licen-
ciatarios de derechos de propiedad industrial que
no tengan inscrita su licencia en los casos en los
que ello sea presupuesto del reconocimiento de
legitimacion activa para ejercitar las acciones de
infraccion del derecho licenciado (SAP Madrid,
sec. 28.2, 206/2007 - La Oreja de Van Gogh, F.D.,
2.°), aunque la utilidad practica de esta via de
accion puede quedar considerablemente limitada
a la vista de la eliminacion de esta exigencia al
menos en materia de marcas y disefos industria-
les, los fabricantes-proveedores del titular del
derecho de propiedad industrial infringido (STS
836/2006 - Compi-Caritas, F.D. 9.°), o los con-

sumidores o en general los destinatarios de los
productos y servicios infractores (arg ex art. 30
LCD).

4.11. Acumulabilidad de las
acciones por competencia
desleal y defensa de derechos de
propiedad industrial

A la complementariedad relativa que, en el
plano sustantivo, define y gobierna las relacio-
nes entre la accion de defensa de los derechos
de propiedad industrial y la accion de competen-
cia desleal corresponde, en el plano procesal, la
acumulabilidad de estas acciones, especialmente
necesaria en el Ultimo grupo de casos examinado
(puesto que de comUn distribuidores y licenciata-
rios interponen sus acciones simultanea y junta-
mente con los titulares de derechos). En efecto,
estas acciones no son incompatibles entre si, son
sustanciadas ante los mismos tribunales y trami-
tadas mediante juicios acumulables, siempre que
el principal sea un juicio ordinario (art. 71.2 y 3,
y 73.1 LEC).
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