
El presente trabajo res-
ponde a una problemáti-
ca de gran interés en la

actualidad: el marco jurídico
en el que se desenvuelven
las marcas de distribuidor. El
sector de la distribución ha
sufrido una reestructuración
en los últimos años, evolu-
cionando hasta el punto que
los distribuidores están
comercializando marcas
cuya titularidad les pertene-
ce. El problema es que
muchas de estas marcas utili-
zan signos distintivos muy
parecidos a los de las marcas
líderes y esta aproximación puede estar
ocasionando un perjuicio para éstas
últimas. Además, a veces, ello provoca
que el consumidor en cuanto destinata-
rio final de los productos o servicios,
las confunda o les pueda asociar a
ambas una calidad similar o un origen
común, máxime cuando algunas de
ellas llegan a superar la notoriedad y el
prestigio de las marcas de fabricante. 

Ante esta situación pretendemos
estudiar hasta qué punto este acerca-
miento supone un acto de competencia
desleal por parte de los distribuidores,
o si por el contrario supone un acto
lícito dentro de los comportamientos
permitidos bajo el principio de la libre
competencia. Para ello, delimitaremos
lo que al respecto establecen la Ley de
Marcas y la Ley de Competencia Desle-
al y recogeremos la jurisprudencia más
reciente.

Las posturas y argumentos de distri-
buidores y fabricantes difieren notoria-
mente. Además, hay que tener en cuen-
ta la posible situación de dependencia
económica en la que pueden encon-
trarse algunos fabricantes respecto de
los grandes grupos de distribución que

son los que generalmente comerciali-
zan marcas de distribuidor. Desde un
punto de vista legal, hemos de señalar
que no existe un tratamiento jurídico
diferenciado de las marcas de fabrican-
te respecto de las marcas de distribui-
dor.

MARCO JURÍDICO DE APLICACIÓN
•DERECHO DE MARCAS 
Y MARCAS DE DISTRIBUIDOR
La marca viene definida en la Ley de

Marcas (en adelante LM) de 10 de
noviembre de 1988, en su art. 1, como
todo signo o medio que sirve para dis-
tinguir en el mercado los productos o
servicios de una persona, de los pro-
ductos o servicios idénticos o similares
de otra persona. Pero es que además,
no sólo individualiza los productos o
servicios en el mercado, sino que tam-
bién asocia al producto o servicio una
determinada imagen, calidad, prestigio,
etc. El concepto de marca y sus funcio-
nes, con carácter general, son predica-
bles tanto de la marca de fabricante,
como de la marca de distribuidor. Por
marca de distribuidor podemos enten-
der aquella marca utilizada por un dis-

tribuidor para designar pro-
ductos, bien fabricados por
él mismo o por un industrial
distinto, los cuales se ven-
den en su propia cadena de
distribución, generalmente
de forma exclusiva. 

Mills, B. (1), recoge la
definición de Nielsen que
califica a la marca de distri-
buidor como "una marca
utilizada por un minorista o
mayorista para una línea o
variedad de productos bajo
distribución exclusiva o
controlada" y la de Morris
que considera los productos

de marca blanca como “productos de
consumo producidos por o para distri-
buidores y vendidos bajo el propio
nombre del distribuidor o marca, a tra-
vés de su propia cadena". En la misma
línea, Puelles Pérez, J.A., Fernández de
Larrea, P. y Albert. R., (2) entienden
como marca de distribuidor “aquellos
productos fabricados por un determina-
do industrial que son ofrecidos al con-
sumidor bajo el nombre o marca del
distribuidor o detallista, que es quién
realiza las funciones de marketing en
relación con las mismas”.

El derecho sobre la marca se
adquiere mediante su registro en la Ofi-
cina Española de Patentes y Marcas, a
excepción de las marcas notorias, a las
que se reconoce una protección espe-
cial por su alto grado de conocimiento
por parte del público en su sector. Para
la validez del registro de un signo
como marca se exigen una serie de
requisitos, entre los que destacan que
posea fuerza distintiva respecto de
otros productos idénticos o similares
que concurran en el mercado, y que no
esté inmerso en ninguna de las prohibi-
ciones legales (arts. 11 y 12 LM).
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El titular de la marca adquiere un
derecho de exclusiva sobre la misma
que se descompone en dos facetas.
Una positiva, que se traduce en la
facultad de usar la marca en exclusiva
en el tráfico mercantil sobre sus pro-
ductos o servicios, en su corresponden-
cia y documentación comercial y en la
publicidad, cederla o licenciarla a un
tercero. La otra negativa, también deno-
minada ius prohibendi, permite al titu-
lar impedir que un tercero no autoriza-
do use su marca u otro signo confundi-
ble, para distinguir productos o servi-
cios idénticos o similares.

Sin embargo, estos derechos no son
de carácter absoluto. Así, en el ámbito
del mercado europeo, el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas
al resolver mediante Sentencia de 4 de
noviembre de 1997 una cuestión preju-
dicial (3) (asunto C-337/95 entre Par-
fums Christian Dior SA y Parfums Chris-
tian Dior BV y Evora BV) declara que:

“Los artículos 5 y 7 de la Directiva
89/104 deben interpretarse en el senti-
do de que, cuando el titular de una
marca ha comercializado o ha dado su
consentimiento a la comercialización
en el mercado comunitario de produc-
tos que llevan su marca, el comercian-
te facultado para vender dichos pro-
ductos tiene también la facultad de
usar dicha marca para anunciar al
público la comercialización ulterior de
los mismos. 

El titular de una marca no puede
oponerse, invocando el apartado 2 del
artículo 7 de la Directiva 89/104, a que
un comerciante, que habitualmente
comercializa artículos del mismo tipo
pero no necesariamente de la misma
calidad que los que llevan la marca,
utilice dicha marca, conforme a los
métodos usuales en su ramo de activi-
dad, para anunciar al público la comer-
cialización ulterior de dichos produc-
tos, a menos que se demuestre que,
habida cuenta de las circunstancias
específicas de cada caso, el empleo de
la marca a estos efectos menoscaba
gravemente la reputación de la misma”.

Para defender su derecho y evitar
actos de usurpación cuenta con las
necesarias acciones y medidas civiles y

penales (arts. 35 y ss. LM y art. 273 y
ss. del Código Penal de 23/11/1995). El
titular del derecho de marca puede asi-
mismo oponerse a la inscripción en la
Oficina Española de Patentes y Marcas
de cualquier signo que sea confundible
con el suyo, y también solicitar ante los
tribunales la nulidad de otras inscritas
con posterioridad, cuando se estime
que existe riesgo de confusión en el
mercado. Sin embargo, este derecho de
exclusiva que otorga la marca no es
absoluto y está limitado, entre ellos
destaca la regla de especialidad, que
restringe la protección a productos o
servicios idénticos o similares. A este
respecto la Sentencia del Tribunal
Supremo (Sala de lo Civil) de 5/6/1997,
núm. 479/1997, estableció que:

“Si la identidad constituye cuestión
puramente de hecho, la similitud o
semejanza comporta conceptos jurídi-
cos indeterminados que tienen que

buscar su subsunción en las normas
del derecho positivo. Para conseguir la
máxima coherencia hermenéutica en
el extenso casuísmo inherente a la
materia, pueden y deben examinarse
los elementos coincidentes y los dis-
crepantes, pero sobre todos y cada uno
de ellos ha de otorgarse lugar preferen-
te al criterio que propugna una visión
de conjunto, sintética, desde la totali-
dad de los productos o prestaciones
confrontados, sin descomponer su uni-
dad final, prevaleciendo la estructura
sobre los componentes parciales, sean
estos visuales o auditivos, gráficos o
fonológicos”.

Además, la Sentencia del Tribunal
Supremo (Sala de lo Civil) de 5/6/1997,
recuerda que:

“El carácter genérico de una deno-
minación que impide su acceso al
Registro de la Propiedad Industrial
requiere, como se pone de manifiesto
en la Sentencia de esta Sala de 12
noviembre de 1993 (RJ 1993\8762) y
las que cita, que se trate de elementos
de uso común pertenecientes al domi-
nio público, no apropiables en exclusi-
va por nadie, mientras que, desde otra
perspectiva, esa misma utilización
colectiva y continua degrada su fuerza
expresiva hasta privarlas de la función
identificadora que le es propia”. 

Una novedad de suma importancia
que introdujo la Ley de Marcas de 10
de noviembre de 1988 respecto de la
normativa anterior es la posibilidad de
registrar formas tridimensionales como
marca, entre las que se incluyen los
envoltorios, los envases, la forma del
producto o su representación. Por lo
tanto, el objeto de la marca se ha visto
ampliado a parte de los signos o
medios denominativos, gráficos o mix-
tos. Esta circunstancia de poder regis-
trar formas tridimensionales como
marca cobra mucha importancia en el
tema objeto de este estudio. Es un
medio más con el que cuentan las
empresas para la difícil tarea de
defender la imagen de sus productos.

De todas formas, no olvidemos que
en la marca tridimensional, el envolto-
rio, envase, forma del producto o su
presentación ha de tener fuerza distinti-
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va per se, de manera que se diferencie
claramente de los demás en el merca-
do, y esto no es tan frecuente como en
las marcas denominativas o gráficas. 

En este sentido, «Procter y Gamble
de España, SA», y «Richardson-Vicks
Inc», habían ejercitado contra la
«Sociedad Química de Perfumería y
Color, SA» acción basada en el art. 18
de la Ley 3/1991, de 10 enero (RCL
1991\71), sobre Competencia Desleal,
al entender que la utilización por la
demandada de unos envases para sus
champúes de las marcas «Neymi» y
«Tayko», semejantes a los de la marca
de las actoras «Vidal Sasson», incidía
en conductas de confusión y de imita-
ción prohibidas por expresada Ley,
razón por la que solicitaron se declara-
se la deslealtad del acto, cesación del
mismo, remoción de sus efectos e
indemnización de daños y perjuicios,
con publicación del fallo condenatorio
en dos periódicos. 

Sin embargo, la STS de 5/6/1997
anteriormente citada, no apreció desle-
altad entre otros motivos porque las
actoras sólo tenían registrada la marca
denominativa ‘Vidal Sasson’ para
champú, estando en tramitación los sig-
nos distintivos y carecían de patente
respecto a la prestación “dos productos
en uno”. El Tribunal Supremo precisa:

“Ha de tenerse en cuenta que nues-
tro sistema económico parte del princi-
pio de libertad de empresa, libertad de
competencia y funcionamiento concu-
rrencial en el mercado, para que el
consumidor pueda elegir el producto
que más le interese confrontando cali-
dades y precios. Este principio se sedi-
menta en el art. 11.1 de la Ley 3/1991,
al permitir la imitación de prestaciones
e iniciativas empresariales ajenas, para
lo que atribuye libertad, salvo que tales
prestaciones o iniciativas estén ampara-
das por un derecho de exclusiva reco-
nocido por la Ley. 

Desde esta perspectiva, lo único
que ampara a la actora es su marca
«Vidal Sasson»,en la misma medida
que a la demandada las suyas «Neymi»
y «Tayko», pero a ninguna de ellas la
prestación de dos productos en uno, al
carecer de la correspondiente patente y

pertenecer, por tanto, a la libertad con-
currencial, lo que ha de plasmar en que
el producto pueda anunciarse como
«nuevo» y en expresiones que reflejen
esa doble prestación con acción única,
de manera que, efectivamente, y en sí
mismas consideradas, las expresiones
«nuevo», «Champú», «Acondiciona-
dor», «en uno», «lavar y», no implican,
simplemente por ello, competencia
desleal, por más que puedan resultar
incómodas para los competidores,
máxime cuando los signos o expresio-
nes genéricas no pueden constituir
marca para los productos, servicios o
prestaciones que pretendan distinguir
[art. 11.1,a) de la Ley de Marcas]”.

Sin embargo, en el caso de la marca
“Cola Cao” (STS 23/2/1998, que más
adelante comentaremos), al tener los
signos distintivos registrados si se pro-
duce una condena que:

“Tiene su apoyo no en la forma del
bote, sino en la combinación de bote y
colores, de modo tal que produce con-
fusión en cuanto al origen del produc-
to. La prohibición del art. 11.1, g) de la
Ley de Marcas, impide registrar colores,
pero el apartado tercero admite regis-
trar una conjunción de signos «per se»
no registrables siempre que la combi-
nación tenga carácter distintivo”.

•LEY DE COMPETENCIA DESLEAL
El principio de libre competencia en

el mercado sólo tiene sentido si los
agentes que actúan en el mismo respe-
tan la ética empresarial y obran confor-

me a las buenas costumbres en el sec-
tor. Por ello, el ordenamiento jurídico
se encarga de sancionar los excesos de
agresividad de la competencia y lo
hace destacando determinados aspec-
tos que se consideran incorrectos o
desleales. 

Las conductas calificadas como
desleales podemos agruparlas en tres
grupos, en función de a quien se trata
de proteger, y en ese sentido podemos
distinguir entre actos de competencia
desleal en perjuicio del consumidor
(engaño, información falsa, trato discri-
minatorio respecto a determinados con-
sumidores...), actos de agresión no jus-
tificados entre empresarios o profesio-
nales concurrentes en el mercado
(aprovechamiento del esfuerzo ajeno,
confusión, denigración, compara-
ción...), y finalmente actos de compe-
tencia desleal contra el mercado en
general (violación de normas...).

Por tanto, debemos determinar si la
utilización por las marcas de distribui-
dor de los signos distintivos de las mar-
cas líderes puede significar, en algunos
supuestos, la calificación de la conduc-
ta como un acto ilícito o de competen-
cia desleal. Para ello vamos a referirnos
en primer lugar a la competencia desle-
al y a la protección de los consumido-
res, a la competencia desleal y al dere-
cho de marcas y finalmente a la cláusu-
la general del art. 5 de la Ley de Com-
petencia Desleal(en adelante LCD).

1. COMPETENCIA DESLEAL 
Y PROTECCIÓN DE LOS 
CONSUMIDORES

La realización de conductas desleales
perjudica no sólo a los competidores
sino también a los consumidores (art. 1
LCD), con esa base la Ley 3/1991, de
Competencia desleal ha extendido su
protección a estos últimos, y los ha
legitimado para ejercitar acciones con-
tra actos de competencia desleal. 

Así podemos decir que su defensa
ha quedado al arbitrio de la iniciativa
privada tanto de forma individual como
colectiva (art. 19 LCD), frente a la ini-
ciativa de la administración pública
que encontramos que la Ley de defensa
de la competencia (Ley 16/1989, de 17
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de julio), que tiene por finalidad garan-
tizar la existencia de una competencia
suficiente en el mercado.

El consumidor se ve afectado por
una doble vertiente: por un lado, hay
actos que le perjudican directamente,
como son los supuestos de engaño o
confusión, y por otro lado, actos que le
perjudican de manera indirecta al pro-
vocar una distorsión del correcto fun-
cionamiento del sistema competitivo,
como el aprovechamiento de la reputa-
ción ajena. 

Todos esos supuestos que perjudi-
can al consumidor pueden, en determi-
nados casos, producirse mediante la
utilización de marcas de distribuidor
que al imitar a una marca líder, confun-
den al consumidor, al tiempo que se
aprovechan de la reputación ajena
(notoriedad y prestigio alcanzado por
otros fabricantes tras años de invertir en
innovación y comunicación comercial).

La Sentencia del Tribunal Supremo
(Sala de lo Civil) de 17/7/1997, núm.
685/1997, refuerza el carácter de medi-
das destinadas a proteger al consumi-
dor al desestimar una reclamación con-
tra unas etiquetas autoadhesivas que:

“Se destinan primordialmente a
empresas y entidades que utilizan las
etiquetas en sus establecimientos
comerciales para marcar los géneros y
mercaderías que venden a los usua-
rios. Por tanto, se da una especialidad
notoria en la clientela de los que liti-
gan y en sentido técnico-legal no son
propios consumidores, sino comer-
ciantes y profesionales mercantiles, en
los que les asiste una especialización
que les permite identificar perfecta-
mente el producto, así como su fabri-
cante y distribuidor dadas las relacio-
nes comerciales directas que necesa-
riamente surgen. 

De esta manera, tanto las situacio-
nes de riesgo de asociación, como
confusión, en el sentido de que el
público de consumidores pueda atri-
buir a diversas prestaciones de distinto
origen a un mismo productor empresa-
rial o incluso relacionado estrecha-
mente por vía de dependencia o filia-
ción societaria, no concurre en el pre-
sente caso”.

2. COMPETENCIA DESLEAL 
Y DERECHO DE MARCAS

En primer lugar debemos decir que
ambas disciplinas son independientes
entre sí al tiempo que complementarias
(4), si bien, como señala Otamendi
Rodríguez-Bethencourt, J.J., (5) "esa
complementariedad no debe llevarnos
a pensar que la LCD está en función de
la Ley de Marcas". Bercovitz, A., (6)
explica muy acertadamente la relación
entre estos dos derechos: "...la protec-
ción de los derechos exclusivos de pro-
piedad industrial y la protección contra
la competencia desleal forman dos cír-
culos concéntricos". El círculo interior,
el más pequeño, es el que protege los
derechos absolutos y el más amplio
representa la protección contra la com-
petencia desleal. 

Así pues, el derecho de marca es
más potente que el de competencia
desleal, y está protegido incluso penal-
mente, pero también es mucho más
estricto en su protección. 

No obstante, en múltiples ocasiones
no resulta nada fácil diagnosticar si se
trata de una violación de marca o de un
acto de competencia desleal, puesto
que en realidad no existe una clara deli-
mitación entre ambos derechos y su
aplicación, máxime cuando determina-
das conductas se encuentran actual-
mente protegidas en ambas disciplinas
(aprovechamiento indebido de reputa-
ción ajena del art. 13 c LM y del art. 12
LCD, confusión art. 6 LCD y arts. 11 y
12 LM, imitación art. 11 LCD y art. 12.1

a LM), creemos con la intención de con-
ferir protección a todos los instrumentos
de identificación de la actividad, presta-
ciones y establecimientos (7). 

Por ello, en las resoluciones judicia-
les sobre esta materia encontramos
referencias a ambas normas jurídicas.
Por eso, la Sentencia del Tribunal
Supremo (Sala de lo Civil) de
23/2/1998, núm. 136/1998, recoge en
los antecedentes de hecho como
“Nutrexpa S.A.”, titular de la marca
“Cola Cao”, demandó a “Ollé S.A.”
(fabricante de las marcas de distribuidor
«Día», «Delpuy», «Charter» y «Sima-
go»), por fabricar un producto idéntico
al suyo (cacao en polvo) que en sus sig-
nos distintivos imitaba su marca (bote
cilíndrico de cuerpo amarillo y tapa
roja) pidiendo que se declarara:

“A) que el uso por la demandada de
un envase cilíndrico con tapa roja y
cuerpo amarillo, para la comerciali-
zación de un producto a base de cacao
en polvo, constituye una violación del
derecho exclusivo sobre marca que
posee la actora en virtud del registro de
la marca núm. 1022722. B) Que el uso
por la demandada, para comercializar
un producto a base de cacao en polvo
en un envase con tapa roja y cuerpo
amarillo semejante y confundible con
el que viene siendo usado por Nutrexpa
SA., para comercializar también un
producto a base de cacao en polvo, sin
su consentimiento constituye un com-
portamiento objetivamente contrario a
las exigencias de la buena fe, y por
tanto un acto de competencia desleal”.

3. CLÁUSULA GENERAL DEL ART. 5 
DE LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL

La LCD prescribe una doble técnica
para la protección de conductas desle-
ales. De un lado, nos encontramos con
la cláusula general del art. 5 LCD, y de
otro delimita una serie de supuestos (a
título meramente ejemplificador) que
en todo caso son considerados como
actos de competencia desleal(arts. 6-
17), y frente a los que pueden utilizarse
acciones de carácter preventivo y de
carácter sancionador. Estas acciones se
fundamentan en dos ideas principal-
mente: la primera es que el amparo
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frente a conductas desleales está en la
libre iniciativa de los sujetos que quie-
ran ejercerlas, y la segunda es que con
ellas se persigue no solamente sancio-
nar conductas que ya han producido
una daño, sino evitar que se produzca,
en realidad podemos decir que la fina-
lidad que persiguen es esencialmente
eliminar el comportamiento desleal y
hacer que el mercado vuelva a la situa-
ción anterior. Por ello la STS 3-2-1998,
anteriormente citada ilustra la petición
que en su día realizó la demandante
(Nutrexpa SA) pidiendo que se conde-
nase a la demandada (Ollé SA.) a:

“B) A cesar inmediatamente en su
actuación de usar, para comercializar
productos protegidos en la marca núm.
1022722, entre ellos a base de cacao
en polvo o similares; un envase con los
colores rojo y amarillo combinados y
dispuestos según se halla protegido en
la marca citada, es decir, franja o tapa
superior roja y cuerpo amarillo o cual-
quier otro color que con ellos se con-
funda o genere riesgo de asociación. C)
A retirar del tráfico económico los
envases de las características citadas,
material publicitario, etiquetas, etc., en
que reflejen tales envases, así como el
producto a base de cacao en polvo
comercializado por la demandada en
tales envases, aun en poder de terceros,
a quienes les haya suministrado o ven-
dido. D) A indemnizar a la actora los
daños y perjuicios ocasionados, en la
cuantía que se fijará en ejecución de
sentencia, de acuerdo con los paráme-
tros establecidos en el art. 38 de la Ley
de Marcas....”.

La cláusula general (inspirada en el
derecho suizo) (8) define de forma insu-
ficiente el supuesto de hecho de la
competencia desleal y establece que
"se considera desleal todo comporta-
miento que resulte objetivamente con-
trario a las exigencias de la buena fe".
Como podemos observar, nos encon-
tramos ante una cláusula de contenido
ciertamente amplio, en donde se recu-
rre a conceptos jurídicos indetermina-
dos y no siempre deseables como es la
buena fe objetiva. No obstante, posee
la ventaja de que gracias a esa ampli-
tud se puede evitar que la protección

de la competencia desleal quede obso-
leta con el paso del tiempo, es decir,
permite adaptar su aplicación a los
nuevos valores que en cada momento
rigen en el mercado. 

Así, entendemos por competencia
desleal (teniendo en cuenta los arts. 2 a
5 de la LCD), todo comportamiento de
una persona que opere en el mercado
español con la finalidad de confundir
sus propias prestaciones con las de un
tercero siempre que dicho comporta-
miento resulte objetivamente contrario
a las exigencias de la buena fe. 

Por tanto, no es preciso que se haya
producido un perjuicio concreto, ni
que exista mala fe subjetiva de su
autor. Así, por ejemplo, el art. 6 de la
LCD sobre actos de confusión establece
que el riesgo de asociación por parte
de los consumidores respecto de la pro-
cedencia de la prestación es suficiente
para fundamentar la deslealtad de una
práctica. 

No obstante, la mala fe y el perjui-
cio ocasionado sí que son relevantes
para ejercitar determinadas acciones
como la indemnización de daños y per-
juicios ocasionados, donde se requiere
que haya intervenido dolo o culpa del
agente. Así, la Sentencia del Tribunal
Supremo (Sala de lo Civil) de
23/2/1998, núm. 136/1998, recordó:

“La Sala tiene reiteradamente dicho
que la prueba de los daños es presu-
puesto para que la sentencia imponga la
condena a repararlos, pudiendo en caso
afirmativo, cuantificarlos o fijar las
bases para que se cuantifiquen en eje-
cución de sentencia, o incluso que si no
es posible ni lo uno ni lo otro, como
dice el artículo 360, se condene a reser-
va de fijar su importancia y hacerla
efectiva en la ejecución. Y estos crite-

rios se han aplicado a los casos de
daños producidos en materia de pro-
piedad industrial y protección de mar-
cas (vid. Sentencias de 14 octubre
1992, 11 diciembre 1993 [RJ
1993/9604], 21 mayo 1994 y 19 octu-
bre 1994 [RJ 1994\8118], entre otras).
Para su cuantificación, hay que tener
en cuenta lo dispuesto en los artículos
36, 37 y 38 de la Ley de Marcas de 10
noviembre 1988 , y el artículo 18 de la
ley 3/1991, de 10 enero (RCL 1991\71),
sobre Competencia Desleal”.

Pero en algunos casos los tribunales
pueden estimar que los daños y perjui-
cios se han producido, por ello la sen-
tencia anterior precisa que:

“También esta Sala ha sostenido en
singulares supuestos que los daños y
perjuicios pueden presumirse produci-
dos, incluso en los procesos civiles de
patentes, marcas o competencia desle-
al, como ha hecho en el presente caso
la Audiencia al imponer la condena a
satisfacerlos sin razonar sobre las prue-
bas de su existencia que tiene por evi-
dentes, y como hace esta Sala por tener
en cuenta la indiscutible incidencia
que las infracciones cometidas por
«Ollé, SA», ha tenido sobre las ventas
de la actora y en las ventas de ella
misma, como se pone de relieve con la
absoluta falta de cooperación de la
recurrente a que se practicaran pruebas
periciales con las ventas relacionadas
en las medidas cautelares”. 

•SUPUESTOS CONCRETOS TIPIFICADOS
EN LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL
Y LA LEY DE MARCAS DE APLICACIÓN
A LAS MARCAS DE DISTRIBUIDOR
Un modelo competitivo perfecto y

transparente implica que exista claridad
en las ofertas de forma que el consumi-
dor sea capaz de diferenciar unas de
otras. Cada oferente debe basar su
actuación en su propio esfuerzo y la
libertad de decisión del consumidor no
se puede ver obstaculizada. 

Sin embargo, conviene resaltar que
el sistema competitivo no impide que
los competidores puedan tener en
cuenta las ofertas de sus rivales y les
permite imitar todo aquello que no esté
protegido por un derecho exclusivo de
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propiedad industrial y no sea contrario
a la buena fe objetiva conforme al art. 5
de la LCD.

En este apartado analizamos los dis-
tintos supuestos que se pueden dar
cuando una marca de distribuidor se
asemeja a una marca líder, nos vamos a
referir a la confusión, a la imitación y al
aprovechamiento de la reputación
ajena. Supuestos todos ellos tipificados
por separado en la LCD (arts. 6, 11 y 12
de la LCD respectivamente) y también
en la LM. Sin embargo, como recogen
Marsall Romero, J.J. y Recio Menéndez,
M. (9), un amplio sector de la doctrina
considera excesiva la separación de
estos actos como esencialmente diver-
sos, puesto que la imitación implica
confusión sobre el consumidor y, ade-
más, mediante la confusión y la imita-
ción que la produce hay un aprovecha-
miento de la reputación ajena. 

1. CONFUSIÓN
La creación de un riesgo de confusión

es el acto más antiguo de competencia
desleal, pues impide, como anunciába-
mos antes, la diferenciación de produc-
tos. La LCD incluye en su art. 6 los
actos de confusión y establece que "se
considera desleal todo comportamiento
que resulte idóneo para crear confusión
con la actividad, las prestaciones o el
establecimiento ajeno. El riesgo de aso-
ciación por parte de los consumidores
respecto de la procedencia de la presta-
ción es suficiente para fundamentar la
deslealtad de una práctica". 

El riesgo de confusión se asemeja al
de asociación introducido en nuestro
ordenamiento por la actual LM (art.
12.1 y 4.4 LM) y además, ha incluido lo
que en la doctrina alemana se denomi-
na "riesgo de confusión en sentido
amplio", que consiste en la confusión
creada sobre un consumidor cuando
éste, aun cuando sea capaz de diferen-
ciar tanto los productos en cuestión
como su origen empresarial, pueda
apreciar en razón de la similitud de los
signos, vínculos o relaciones entre las
dos empresas que le lleven a creer en la
influencia de una sobre la otra en cuan-
to a la obtención del producto o su
comercialización. 

Así, la Sentencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas
de 11 de noviembre de 1997, Sabel BV
y Pyma AG., Rudolf Dassler Sport.
Asunto C-251/(1995), ha precisado que:

“La mera asociación entre dos mar-
cas que el público podría hacer por
medio de la concordancia en su conte-
nido conceptual no basta, por si sola
para deducir la existencia de un riesgo
de confusión”.

Por su parte, la LM incluye el riesgo
de confusión dentro de las prohibicio-
nes relativas (art. 12.1.a) y establece
que "no se podrán registrar como marca
los signos o medios que por su identi-
dad o semejanza fonética, gráfica o
conceptual con una marca anterior-
mente solicitada o registrada pueda
designar productos o servicios idénticos
o similares puedan inducir a confusión
en el mercado o generar un riesgo de
asociación con la marca anterior". 

Se protege así tanto el riesgo de
confusión respecto de los productos
como el riesgo de asociación respecto
del origen empresarial de los mismos.
Es decir, se protege al consumidor que
confunde dos marcas y compra un pro-
ducto pensando que se trata de otro, y
también aquel que estando en perfectas
condiciones de distinguir sendas mar-
cas, puede erróneamente atribuir los
productos al mismo empresario.

Así, la Sentencia del Tribunal
Supremo (Sala de lo Civil) de 5/6/1997,
considera que: “Tampoco es atendible
la alegación de que la denominación
«Interleasing» induce a error al público
sobre la naturaleza, la calidad, las
características o la procedencia geográ-
fica de los servicios prestados por la
actora, alegación que se funda en el
significado de «internacional» que, sub-

jetiva y parcialmente, atribuye la recu-
rrida al repetido prefijo «inter»; dado el
significado gramatical de este vocablo,
su incorporación a la denominación
«Interleasing» no puede provocar con-
fusión alguna acerca de la procedencia
o destino de los servicios de la actora,
como acertadamente establece la sen-
tencia recurrida”. 

Ahora bien, el riesgo de asociación,
al contrario que el riesgo de confusión,
no precisa la identidad o similitud de
los productos. El Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas, al resolver
mediante Sentencia de 29 de septiem-
bre de 1998 una cuestión prejudicial
(10) (asunto C-39/97), Canon Kabushiki
Kaisha y Metro-Goldwyn-Mayer Inc.
(antes denominada Pathe Communica-
tions Corporation), precisa que:

“Según jurisprudencia reiterada, la
función esencial de la marca consiste en
garantizar al consumidor o al usuario
final la identidad de origen del producto
o del servicio que con ella se designa,
permitiéndole distinguir sin confusión
posible dicho producto o servicio de los
que tienen otra procedencia, y que,
para que la marca pueda desempeñar
su función de elemento esencial del sis-
tema de competencia no falseado que
el Tratado pretende establecer, debe
constituir la garantía de que todos los
productos o servicios designados con
ella han sido fabricados bajo el control
de una única empresa, a la que puede
hacerse responsable de su calidad
(véase, en particular, la sentencia de 17
de octubre de 1990, HAG II, C-10/89,
Rec. p. I-3711, apartados 14 y 13)”.

“Constituye un riesgo de confusión
en el sentido de la letra b) del apartado
1 del artículo 4 de la Directiva el riesgo
de que el público pueda creer que los
correspondientes productos o servicios
proceden de la misma empresa o, en su
caso, de empresas vinculadas económi-
camente (véase, en este sentido, la sen-
tencia SABEL, antes citada, apartados
16 a 18)...

“La letra b) del apartado 1 del artí-
culo 4 de la Directiva 89/104/CEE del
Consejo, de 21 de diciembre de 1988,
Primera Directiva relativa a la aproxi-
mación de las legislaciones de los Esta-
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dos miembros en materia de marcas,
debe interpretarse en el sentido de que
el carácter distintivo de la marca ante-
rior, y, en particular, su renombre,
puede tenerse en cuenta para apreciar
si la similitud entre los productos o los
servicios designados por las dos marcas
es suficiente para generar un riesgo de
confusión”. 

“Puede existir un riesgo de confu-
sión en el sentido de la letra b) del apar-
tado 1 del artículo 4 de la Directiva
89/104 incluso cuando el público atri-
buye los correspondientes productos y
servicios a lugares de producción dife-
rentes. Por el contrario, la existencia de
tal riesgo queda excluida cuando no se
pone de manifiesto que el público
pueda creer que los productos o servi-
cios considerados proceden de la
misma empresa o, en su caso, de
empresas vinculadas económicamente”. 

A la luz de los preceptos citados
anteriormente, debemos referirnos a los
distintos supuestos que se pueden dar
cuando una marca de distribuidor se
asemeja a otra marca líder y a la vez
preguntarnos, cuáles son las acciones
jurídicas que deben utilizar los titulares
de marcas de fabricantes si consideran
que la marca de distribuidor u otra
marca de fabricante provoca riesgo de
confusión o asociación sobre los con-
sumidores. 

Si existe identidad o similitud en los
productos, además de en las marcas,
parece evidente que la LM ofrece una
protección fuerte y eficaz. Recordemos
que la LM se rige bajo el principio de
especialidad y únicamente amplía la
protección más allá de este principio
en los casos en que se trate de marcas
renombradas, que son aquellas sobra-
damente conocidas por el público en
general, además del público objetivo al
que van dirigidos los productos que
identifica. 

Pero la situación cambia cuando los
productos designados por las marcas
son distintos. De la Cuesta, J. M., (11)
apunta que "...si la doctrina señalaba
que el riesgo de asociación no había
entrado a formar parte del ius prohi-
bendi del derecho de marcas, ahora
encuentra tutela por la vía de la com-

petencia desleal". Por tanto, parece que
todos aquellos supuestos en que exista
similitud del signo distintivo, que no de
productos, se protegen más fácilmente
por la vía de la competencia desleal.

La STS de 5/6/1997 anteriormente
citada, considera que: “Puestas de
relieve diferencias y semejanzas, queda
por examinar el canon de la totalidad,
visión de conjunto o sintética, de suma
importancia por cuanto es el que ha de
revelar si hay imitación idónea para
generar asociación por parte de los
consumidores respecto de la proceden-
cia de la prestación o aprovechamiento
indebido de la reputación o el esfuerzo
ajeno, lo que constituye competencia
desleal (art. 11.2 Ley 3/1991), que tiene
que erradicarse de una economía de
mercado, en bien de las propias empre-
sas concurrentes y del consumidor
como parte más débil en el tráfico mer-
cantil (art. 51 de la Constitución Espa-
ñola [RCL 1978\2836 y ApNDL 2875])
o, por el contrario, si dichas similitudes
pueden reputarse una respuesta natural
del mercado (art. 11.3, «in fine»), con
inevitabilidad de los riesgos de aso-
ciación (art. 11.2, párrafo segundo),
todo ello matizado por la cláusula
general (art. 5 Ley 3/1991) de que «se
reputa desleal todo comportamiento
que resulte objetivamente contrario a
las exigencias de la buena fe»”.

En la marca de distribuidor, el caso
más típico consiste en aproximarse a la
imagen de la marca líder en su mismo
sector, y aquí la protección por la vía
del derecho de marcas es muy fuerte.
Un sector de la doctrina opina que se

pueden invocar ambos derechos, es
decir, el derecho de marcas y el de la
competencia desleal a la vez, depen-
diendo de las circunstancias de cada
caso concreto. Así ocurrió en la STS
23-2-1998, ya comentada desestimó el
recurso de casación interpuesto por
“Olé” entendiendo que: 

“La Audiencia haciendo uso de su
facultad valorativa de pruebas y a la
vista de los propios bote, etiquetas y
colores utilizados, ha llegado a la con-
clusión de que produce confusión en el
consumidor y que se estima constituti-
va de comportamiento desleal”.

2. IMITACIÓN
La LCD contempla por separado los

supuestos de confusión y de imitación,
en el art. 11 de la LCD alude tanto al
riesgo de asociación ya recogido en el
art. 6 de la misma, así como el aprove-
chamiento de la reputación ajena que
está contemplado en el art. 12 de la
LCD. Ahora bien, en el art. 11 el apro-
vechamiento indebido se consigue
mediante la imitación, mientras que el
art. 12 este aprovechamiento podría
obtenerse por otros medios.

El apartado 2 del art. 11 de la LCD
recoge una matización de suma impor-
tancia en la materia que estamos tratan-
do, al establecer que "...la inevitabili-
dad de los indicados riesgos de aso-
ciación o de aprovechamiento de la
reputación ajena excluye la deslealtad
de la misma". Lo que significa que si
estos riesgos no se pueden evitar por
parte del imitador, entonces la imita-
ción no se considera como acto desleal.
Como ya hemos dicho, la utilización de
conceptos jurídicos indeterminados no
es siempre deseable, y decidir si es o no
inevitable el riesgo de asociación o de
aprovechamiento de la reputación
ajena es muy complicado y dependerá
de las circunstancias del caso concreto.

Así, en el caso de marcas de distri-
buidor, cualquier minorista, podría imi-
tar el signo distintivo de la primera
marca del sector y justificar este hecho
amparándose en que el color u otras
características son de uso necesario en
la categoría de producto en cuestión,
ya que la LM que en el art. 12 sobre
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prohibiciones relativas incluye el riesgo
de imitación y sólo la protege con el
derecho de exclusiva en el caso de que
la marca se encuentre registrada en la
Oficina Española de Patentes y Marcas
(art. 3 LM), puesto que si tal registro no
se ha producido, a excepción de la
marca notoria o renombrada, el dere-
cho de marcas no ofrece ningún tipo de
protección, y es aquí donde cobra
suma importancia el derecho de com-
petencia desleal. 

Por todo ello, como ha señalado
Montiano Monteagudo (12), "la cláusu-
la de inevitabilidad ha de permitir la
ponderación de los distintos intereses
contrapuestos, en concreto: el interés
de quien primero desarrolló la concreta
configuración formal en mantener la
posición adquirida frente al interés de
los imitadores en reproducir libremente
aquello no amparado por un derecho
de exclusión". Este fue uno de los moti-
vos de casación alejados por la recu-
rrente (Sociedad Química de Perfume-
ría y Color S.A.), en la STS 5/6/1997, ya
comentada, que estimo dicho recuso: 

“Si la Sala de instancia considera
que hay una imitación de prestaciones
de tercero, desleal por resultar idónea
para generar la asociación por parte de
los consumidores respecto de la proce-
dencia de la prestación o que comporta
un aprovechamiento indebido de la
reputación o el esfuerzo ajeno (art.
11.2, párrafo primero) no tiene en
cuenta que «la inevitabilidad en los
indicados riesgos de asociación o de
aprovechamiento de la reputación
ajena excluye la deslealtad de la prácti-
ca» (art. 11.2, párrafo segundo) y que
puede reputarse como una respuesta
natural del mercado (art. 11.3, «in
fine»), que es lo que ocurre con el color
verde manzana de los envases (color de
moda) y con la similar disposición de
los textos en las respectivas etiquetas,
con las expresiones «nuevo», «Cham-
pú», «acondicionador», «en uno»,
«lavar y», expresiones todas que consti-
tuyen denominaciones genéricas noto-
riamente empleadas en el ramo de
champúes, por lo que la sentencia
recurrida infringe también el art. 11.1,
a) de la Ley de Marcas, que impide

registrar como tales «los que se com-
pongan exclusivamente de signos gené-
ricos para los productos o servicios que
pretendan distinguir», en relación con
la jurisprudencia recaída al efecto”.

3. APROVECHAMIENTO 
DE REPUTACIÓN AJENA
El aprovechamiento indebido de la

reputación ajena se recoge en el art. 12
de la LCD, en realidad podría haber
servido de rotulo para todos los supues-
tos de confusión e imitación. En el
apartado 2 del art. 12 de la LCD se
hace una especificación de lo expuesto
en el primer apartado e incluso se men-
cionan expresiones concretas que se
prohiben, tales como "modelo, sistema,
tipo, clases y similares". 

El artículo anteriormente referido
resulta perfecto para la protección de
marcas renombradas que se escapan al
principio de especialidad que rige en el
derecho de marca. La propia LM tam-
bién brinda una protección más allá de
la regla de especialidad a la marca
renombrada. 

El art. 13 c de la LM prohibe el
registro de signos o medios que supon-
gan un aprovechamiento indebido de la
reputación de otros signos o medios
registrados. Con todo ello vemos que la
LM protege al titular de una marca
renombrada frente al registro efectuado
por un tercero de un signo idéntico o
similar, pero no puede ofrecer ninguna
protección frente al uso de ese signo
por un tercero en el mercado.

Quien otorga protección a la marca
renombrada frente al uso es la LCD.

Con su entrada en vigor, la tutela de la
marca renombrada se ha ampliado de
manera rotunda y se puede perseguir
con bastantes garantías cualquier acto
de aprovechamiento de la reputación
ajena, aunque se trate de productos o
prestaciones no similares, y aun cuando
no exista riesgo de confusión alguno.
Así, la Sentencia de la Audiencia Pro-
vincial de Málaga (Sección 4ª) de
3/6/1997, considera un acto de aprove-
chamiento de la reputación ajena aún
en el caso de que no se produzca con-
fusión y establece que:

“No se trata de la explotación ilícita
de una marca, sino como establece el
artículo 12 de la Ley de Competencia
Desleal (LCD), de un acto de aprove-
chamiento indebido, en beneficio pro-
pio, de las ventajas de la reputación
industrial o comercial adquirida por
otro en el mercado. Dicho aprovecha-
miento consistió en la utilización de
signos distintivos ajenos, aun cuando
anunciaba la imitación. 

Debe calificar de ilícito dicho acto
de aprovechamiento pues aun avisando
de la imitación utilizaba como referente
una marca de reconocido prestigio sin
autorización, aprovechándose del
amplio crédito y reputación de «Cha-
nel», para obtener un parasitario lucro
que no habría obtenido si se hubiese
limitado a comercializar los perfumes
«Roberto Martín». Es decir, se aprove-
chó del ascendiente de la marca «Cha-
nel», obtenido tras numerosos años de
trabajo y dedicación, sin autorización
ni compensación alguna. En suma, no
se basa la ilicitud en el engaño a los
consumidores, sino en el ilícito aprove-
chamiento del prestigio de unas marcas
consolidadas en el mercado, como una
de las más prestigiosas”.

En último lugar podemos afirmar
que los tres supuestos de imitación,
confusión y aprovechamiento indebido
de la reputación ajena son complemen-
tarios y están íntimamente relaciona-
dos. El hecho de que en la LCD se
regulen por separado no significa que
estén deslindados entre sí. Invocando
los tres artículos respectivos y conec-
tándolos entre sí se refuerza la protec-
ción contra la competencia desleal.
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RECOMENDACIONES
Tras la posibilidad que ha abierto la LM
en su art. 2 de registrar signos distinti-
vos y de acuerdo con la jurisprudencia
citada, resulta mucho más factible para
los titulares de marcas líderes proteger
las inversiones realizas en la renova-
ción de sus marcas especialmente, si
han tenido la precaución de registrar
sus signos distintivos antes de lanzarlos
al mercado. De esta forma, la nueva
imagen no podrá ser imitada por mar-
cas de distribuidor alegando como
hasta ahora, la inevitabilidad y la gene-
ralidad de los signos utilizados. 

Además, los titulares de marcas
líderes pueden dirigir sus acciones con-
tra los fabricantes de marcas de distri-
buidor sin necesidad de hacerlo a la
vez contra sus titulares y evitar así, los
perjuicios que les ocasionaría enfren-
tarse directamente a sus distribuidores.

En cuanto a los distribuidores,
deberían esforzarse en crear una ima-
gen propia especialmente en las deno-

minadas "marcas de cuarta generación"
(13) y registrar adecuadamente sus sig-
nos distintivos para evitar en el futuro
que el éxito y el prestigio alcanzado
por ellas, pueda ser aprovechado por
los fabricantes de las denominadas
marcas de "primer precio"(14).

Los fabricantes de marcas de distri-
buidor deben poner especial cuidado
cuando aceptan las exigencias de dise-
ño impuestas por sus clientes, pues si
éstas perjudican los derechos exclusi-
vos de otras marcas, ellos pueden ser
también responsables de los daños y
perjuicios causados. Y finalmente, a los
consumidores –destinatarios finales de
productos o servicios–, les recomenda-
mos que denuncien los supuestos que
le produzcan algún perjuicio y ejerzan
las acciones oportunas bien individual-
mente o de forma colectiva.

CONCLUSIONES
Las marcas de distribuidor constituyen
el fiel reflejo de un sector que ha evolu-

cionado de forma vertiginosa en los
últimos años. Sin embargo, este hecho
no justifica actuaciones de apropiación
indebida de la reputación ajena, ni
actos de confusión. Los titulares y fabri-
cantes de marcas de distribuidor deben
respetar al igual que el resto de fabri-
cantes las disposiciones de la LM y de
la LCD, con independencia del resto de
la normativa que es su caso sea de apli-
cación. Lo que no pueden pretender es,
mediante la imitación de marcas líde-
res, adquirir de forma rápida y automá-
tica la imagen y el prestigio que otras
empresas se han ganado a largo plazo a
base de grandes esfuerzos en innova-
ción y comunicación comercial.  ❑
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