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Los signos identificadores secundarios, en principio, no cumplen una funciéon de identificacion directa de la
compafiia. En teoria, Unicamente complementan o refuerzan el reconocimiento del identificador principal. Sin
embargo, lo cierto es que en algunos casos adquieren un cierto renombre o prestigio. A veces, incluso superior al
del propio logotipo. A tenor de lo expuesto en este trabajo, centrado en el estudio de un interesante caso
enjuiciado por la Corte Suprema Di Cassazione de Italia, se puede concluir que el ordenamiento juridico espafiol
soluciona satisfactoriamente los problemas juridicos sobre identificadores secundarios. En particular, la correcta
defensa del renombre de la marca patron «burberry check» se apoya en el Derecho marcario y en el registro del
signo distintivo objeto del litigio. Sin embargo, también podria resultar de aplicacién el Derecho penal, si bien
éste quedaria reservado para lesiones especialmente graves del bien juridico. Por otro lado, para casos en los
que la utilizacion del signo distintivo esté permitida conforme al Derecho de la propiedad industrial, de cara a
ofrecer una calificacién juridica habria que atender al concreto modelo de relacién entre esta normativa y la
represora de la competencia desleal que sigue el intérprete. Asi, en la actualidad la interpretacion mayoritaria
seria la teoria de la complementariedad relativa, merced a la cual el Derecho de la competencia desleal no puede
crear nuevos derechos de exclusiva ni tampoco convertirse en un instrumento para reprender conductas
permitidas por la normativa marcaria. No obstante, habria que vigilar si en nuestro ordenamiento se produjese un
giro hacia la teoria de la acumulacion. Con todo, surgen dudas acerca del caracter renombrado del tartan
especialmente si el mismo es utilizado en productos que no sean comercializados por la empresa britanica.

I. Planteamiento y propésito

Las empresas pertenecientes a la industria de la moda requieren de grandes inversiones para alcanzar el
reconocimiento de la procedencia de sus productos. Para ello cuentan con el Derecho de la propiedad industrial.
Gracias a él nadie puede fabricar ni comercializar licitamente un bien si reproduce signos distintivos protegidos por el
Derecho, como puede ser la marca. De modo que salvo que exista un contrato de licencia o que ésta haya caducado
por falta de uso, el propietario de la misma ostenta su uso exclusivo, pudiendo con ello fidelizar clientes y, en
definitiva, rentabilizar la inversidn en comunicaciéon y promocion.
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En el mundo del disefio grafico se diferencia, en rigor, entre signos identificadores primarios y secundarios. Los
primeros son aquellos que cumplen con la funcién identificadora directa, esto es, identifican a la empresa o la firma.
Entre ellos destaca, sin lugar a dudas, el logotipo. Los segundos, en cambio, complementan o refuerzan la
identificacion, pero no son capaces de lograrla por si solos o de manera aislada (1) . Aqui nos encontramos con una
especie de cajon de sastre que incluiria el tartan de Burberry. Desde un punto de vista econdmico, es claro que el
uso fraudulento de los signos primarios puede ser muy lucrativo, pero también puede serlo el de los secundarios si
éstos alcanzan fuerza distintiva o cierta reputacion.

En efecto, la proteccioén civil e incluso penal de los identificadores primarios es indubitada, mas no ocurre asi con los
secundarios. En no pocas ocasiones la competencia reproduce parcialmente el conjunto de elementos de
identificacion de la compafiia, omitiendo los primarios pero haciendo uso de los secundarios. Con ello, se puede
confundir a consumidores y usuarios. El problema juridico que surge entonces es hasta qué punto la empresa que ha
invertido grandes sumas de dinero en comunicacién y promocidén o que ha dado reputacién a ese aspecto grafico o
cromatico puede impedir que el resto de operadores se apropien de ese valor intangible. Asi, la calificacién juridica
de estos identificadores secundarios a veces no es sencilla.

En particular, este trabajo persigue abordar un supuesto concreto, como es el del famoso tartdn escocés de la casa
de lujo de origen britéanico, Burberry. No en vano, este identificador secundario recientemente ha sido objeto de
atencién por la Corte Suprema Italiana, en el asunto Burberry vs Zheng Z Lingmej (2) . En él, se dirime si la
reproduccion de un identificador secundario de forma aislada, sin reproducir el nombre o logotipo de la compaiiia con
reputacion en el mercado, debe ser considerado licito o no en el orden concurrencial. Nuestro propdsito precisamente
es estudiar qué respuesta juridica mereceria el mismo supuesto de hecho en el ordenamiento espafiol. De ahi que
este breve estudio se estructure en torno a cuatro tareas: 12) exponer los hechos que dieron lugar a la controversia
ante los tribunales italianos. [infra, I1]; 2@) comentar las consecuencias que se pueden derivar de la aplicacion del
Derecho espafiol de la propiedad industrial [infra, 111]; 32) sefalar la opinidn que merece este supuesto conforme al
Derecho penal espafiol [infra, IV]; y, por ultimo, 4°) apuntar el rol que desempefiaria la disciplina de la competencia
desleal habida cuenta de las conclusiones alcanzadas en los puntos anteriores [infra, V].

I1. El supuesto de hecho de partida

La compafiia Burberry fue fundada en 1876 por Thomas Burberry, emprendedor del que recibe su nombre.
Rapidamente la firma se posiciond en el sector de alta gama gracias a la confeccién de elegantes bufandas,
gabardinas impermeables y marroquineria, normalmente adornadas con el todavia hoy popular estampado de cuadros
beige, negro, blanco y rojo. No en vano, este disefo fue el catalizador de un reconocimiento mundial y es en la
actualidad, sin lugar a dudas, una de las imagenes mas copiadas por la industria de las falsificaciones en el sector
de la moda, junto con el conocido monograma de Louis Vuitton (3) .

No obstante, cierto es que la empresa se encuentra inmersa en un proceso de renovacién de su imagen de marca,
como demuestra que de su identificador primario solo ha quedado ahora el nombre y que ha desaparecido casi por
completo el caballo y el jinete otrora caracteristicos. De hecho, se ha impuesto en su reemplazo también un nuevo
identificador secundario que busca sustituir, en un futuro, al estampado de cuadros clasico de la marca (4) . Sin
embargo, lo cierto es que la empresa aln no ha dejado de utilizar este Gltimo. Antes bien, sigue ofreciendo
productos con este tartdn para sus clientes mas fieles y de mayor edad. A su vez, lo sigue explotando e
introduciendo en una linea de productos mas juvenil, como demuestra el uso frecuente de este estampado y del
nuevo por famosos artistas e influencers. Por este motivo, existe un interés econémico evidente en aprovecharse del
valor intangible de este identificador secundario en la comercializacion de bienes.

En este contexto, se incautaron cerca de 4000 metros cuadrados de tejido reproduciendo el famoso tartdn para su
uso en diferentes productos. Cierto es, empero, que en estos casos existia ausencia de marca nominativa o logotipo
alguno. Tan solo hicieron uso del tartédn escocés, el cual, por definicién, en tanto que identificador secundario,
supuestamente no es capaz de lograr una identificacion de manera individual o aislada. Ante este escenario los
tribunales italianos se enfrentaron a la calificacién juridica de estos hechos.

El Tribunale di Roma, decidié absolver a los acusados del presunto delito del que se les acus6 por la falta de
elemento objetivo, como es la consciencia de la falsificacidn, asi como por la falta de idoneidad de los objetos
incautados para crear confusién acerca de la autenticidad o de su procedencia. La Corte di appello, sin embargo,
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censurd la argumentacion del tribunal mas alcanzé una conclusién similar, pues considerd que el tartan de Burberry
no es indiscutiblemente caracteristico de la casa homdénima. De hecho, concluye que los registros fotograficos
evidencian que el dibujo reproducido en colores borrosos y en tela arrugada no era adecuado para evocar a la marca
objeto de proteccion.

En cambio, en una sentencia que ha tenido bastante repercusion en los blogs especializados, la Corte Suprema di
Cassazione ha resuelto de forma favorable a la compafiia britanica y ha aseverado que el delito tipificado en el art.
474 del cédigo penal italiano comprende la reproduccién parcial de una marca si es idonea o apta para que el origen
se confunda mediante un examen sintético —y no analitico— de las marcas en comparacion (5) . De modo que para
el alto Tribunal italiano lo importante es, en suma, la impresidn general generada en la categoria especifica de
consumidores y usuarios a los que esta destinado el producto, especialmente si es una marca notoria o renombrada
(6) . Por este motivo, el fallo representa una progresién notable de lo que ha de inferirse de los derechos de la
propiedad industrial, puesto que es la primera vez que un tribunal reconoce la notoriedad e inequivoca procedencia
de la marca figurativa burberry check o lo que es lo mismo, que el tartdn en colores rojo, beige, negro y blanco no es
escocés, sino Unicamente de Burberry (7) .

III. Aplicacion del Derecho espaiiol de la Propiedad Industrial

La protecciéon de los Derechos de Propiedad Industrial en nuestro ordenamiento se ha materializado en un doble
plano, ya que es posible lograrla desde la vertiente de la normativa civil y de la penal. Por un lado, la Ley 17/2001,
de 7 de diciembre, de Marcas (LA LEY 1635/2001) (en lo sucesivo, LM) recoge el marco juridico para la proteccion de
los signos distintivos. Por otro, encontramos preceptos del Cédigo Penal para proteger supuestos de hecho similares
(arts. 273 y ss. (LA LEY 3996/1995)), aunque con pequefios matices que mas adelante analizaremos. En este
contexto, las empresas del sector textil como Burberry elaboran estrategias de proteccién de sus signos distintivos
que abarcan todas las vias posibles.

El propdsito de este epigrafe es analizar las consecuencias que se pueden derivar de la aplicaciéon del Derecho
espafol de la propiedad industrial, en concreto de la LM (LA LEY 1635/2001), sobre la reproducciéon de un
identificador secundario de forma aislada de la compafia Burberry sin reproducir el nombre o logotipo de la compania
con reputacién en el mercado. En el epigrafe siguiente analizaremos la cuestién a través de la jurisdiccion penal.

En primer lugar, en nuestro ordenamiento el derecho de propiedad sobre una marca se adquiere mediante el registro
efectuado de forma valida segln lo previsto en la LM (art. 2 LM (LA LEY 1635/2001)). Por este motivo, para que la
compania Burberry pueda recibir proteccién conforme al Derecho nacional, es necesario que haya registrado el
identificador secundario que pretenda proteger como una marca.

Asi lo ha hecho. La empresa britdnica, a fin de impedir que terceros utilicen o traten de registrar marcas u otros
signos idénticos o similares a su identificador secundario, se ha encargado de registrar como marca patrén (8)
nacional su tradicional signo distintivo de cuadros beige, negro, blanco y rojo. Ademas, debe ponerse de manifiesto
que, como estrategia de proteccién paralela, la compafiia no solo ha registrado el mismo patrén para tejidos y
articulos textiles (Clase 24 de la Clasificacion de Niza), sino para otros productos y servicios correspondientes a
distintas clases de la Clasificacién de Niza (9) . Este hecho es importante en la medida en que, a mas productos y
servicios de la clase solicitados, mayor proteccidon ante intentos de violacidn del identificador secundario y, a su vez,
mayor obligacién de uso en los mismos recae sobre Burberry.

Asi pues, en la siguiente tabla se muestran las distintas marcas del identificador secundario que a fecha del
presente se encuentran registradas en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas por la sociedad Burberry para los
distintos productos identificados (10) :
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Fecha de solicitud: 26-06-1984
Niimero de regisiro; M1074151
Producto v servicio: 24

Fecla de solicitud: 26-06-1984
Nimero de regisiro; M1074152
Productos y servicios: 25

Fecha de solicitud; 11-01-2016
Numero de registro; M3S93897
Productos y servicios: 18,25

Fecha de solicitud: 26-06-1984
Niumero de registro; M1074150
Productos y servicios: 18

Fecha de solicitud: 19-01-2018

Nimero de solicitud; M4076723
Situacion de la marca: En trdmite

Nimero de registro; M3700130

icitud; 15-07-
Productos v servicios: 18, 25 Gecha fe sclicrut. LEI7- 2029

Productos v servicios: 10, %

Fecha de solicitud: 01-12-2016
Numero de registro: M3641613
Productos y servicios: 3,9, 14

A este respecto, cabria plantearse si realmente un patrén tan tradicional como el escocés (también conocido como
tartédn) alcanza suficiente aptitud distintiva para que Burberry pueda reclamar y monopolizar su exclusiva titularidad
como identificador. Pues bien, por la similitud del caso, cabe sefialar que el Tribunal General de la Unidn Europea (en
lo sucesivo, TGUE) recientemente ha dictado sentencia en el asunto Louis Vuitton Malletier v. Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unién Europea (T 105/2019) (11) , confirmando que la marca patrén de cuadros en forma de tablero
de ajedrez del titular Louis Vuitton Malletier es perfectamente distintiva. Este paradigma muestra cdmo los
Tribunales tienden a reconocer que un patréon que viene siendo usado intensamente por una compafiia del sector
textil de prestigio, finalmente adquiere una elevada distintividad que permite que el publico en general pueda
identificar facilmente la marca con su origen empresarial. En este contexto (y sin perder de vista el pronunciamiento
de la Corte Suprema Italiana) pareceria razonable llegar a la misma conclusién para la casa britanica que utiliza los
cuadros de tartan desde los afos 20 del siglo XX (12) .

Desde luego, es licito afirmar que el identificador secundario de Burberry es
susceptible de recibir proteccidon del Derecho nacional ante la eventual
violacion de la misma por un tercero sin que sea necesario que se
reprodujera el nombre o logotipo de la compafiia en el producto en el que se
utilizara el patréon, en tanto en cuanto se encuentra registrada. En
consecuencia, le ampara el precepto que otorga proteccion a los titulares de
marca en nuestro Derecho, esto es, el art. 34.2 de la LM (LA LEY 1635/2001)
(13) . Asi, para que Burberry como titular de una marca patrén determinada
pudiera alegar una violacidn de ésta; y encontrarse facultado para prohibir a
un tercero el uso de dicho tejido de tartan, tendrian que darse unos hechos
tales, que fueran subsumibles en alguno de los tres supuestos previstos en
el articulo, esto es:

El identifirador secundario de

Burberry es susceptible de
recibir proteccion del Derecho
nacional ante la eventual violacién
de la misma por un tercero sin que
sea necesario que se reprodujera el
nombre o logotipo de la compafiia
en el producto en el que se utilizara

el patron

Primero. Cuando el tartan utilizado por el tercero fuera idéntico a la marca
patrén registrada y se utilizara para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esta registrada.
En este caso, nuestro ordenamiento exige una doble identidad y en la concurrencia de ésta existird una presuncion
iuris et de iure del riesgo de confusidn, por lo que el oponente no estara obligado a demostrar dicho riesgo. En lo
relativo a la identidad de signos habrd que estar a los elementos dominantes del distintivo y comparar los cuadros y
colores que los configuran. En los casos en que entre los signos comparados existan diferencias minimas o
practicamente inapreciables habra de aplicarse la regla como si los signos fueran totalmente idénticos (14) . Por su
parte, en lo que respecta a la identidad de productos, la OEPM estima que la clasificacién de productos de Niza solo
tiene alcance administrativo, de tal manera que no podran considerarse similares entre si productos diversos por el
hecho de que figuren en la misma clasificacion; por lo que, habra que atender a los productos concretos que se estan
confrontando (15) .
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Segundo. Cuando no existe la doble identidad, Burberry podra defender su derecho exclusivo sobre su marca patrén
cuando exista riesgo de confusion, el cual incluye el riesgo de asociacion. Debe ponerse de manifiesto que esta
cuestidon ya ha sido planteada ante nuestros Tribunales, en concreto, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de
Logrofio de 3 de mayo de 2012 (LA LEY 59285/2012), que resuelve el caso por el cual Burberry insté un procedimiento

para que se declarara que otra empresa habia infringido la marca nacional n.° 1.074.152. Una infraccidon que hacia
referencia al forro de cuadros de unas zapatillas encargadas e importadas por el demandado para su comercializacién
por él, el cual segin la sentencia infringiria el signo registrado de la actora, conocido normalmente como «cuadro
Burberry» o «Burberry Check» y que, segun expresa la resolucion: /la citada marca BURBERRY utiliza habitualmente en
sus productos; no se discute por otra parte su cualidad de marca notoria y renombrada (16) .

La resolucion, tras exponer la doctrina jurisprudencial aplicable al caso, considera que sobre la base de la prueba
practicada (...) se producen coincidencias entre el signo grafico conocido como «cuadro Burberry» de la actora y el
disefo del forro de las zapatillas de los demandados, susceptibles de generar confusiéon en un consumidor medio. La
Audiencia llega a la conclusidn de que tras la comparacion de ambos signos no se puede sostener cabalmente que el
disefio incorporado a las zapatillas importadas por la demandada es un simple dibujo de «cuadros escoceses» y que
no ha existido propdsito de imitar el «cuadro Burberry». Asimismo, resulta Illamativo que la Sala confirma la
sentencia de instancia que declaraba la infraccién de la marca patrén aun cuando el mismo aparecia como elemento
accesorio del producto, ya que entiende que estaba a la vista y que es sabido (por ser notorio) que es precisamente
en los forros de numerosos articulos de la firma Burberry, donde se utiliza el referido signo grafico conocido como
«Burberry Check». Incluso obvia el hecho de que en la plantilla de la zapatilla aparezcan las siglas «LP», ya que, el
gue aparezcan o no las referidas siglas ni quita ni pone al hecho de que el forro en cuestion si es semejante al de
Burberry y que puede inducir a error al consumidor medio.

Tercero. Proteccion reforzada de las marcas renombradas. Este nivel de proteccién seria el maximo deseado por la
compafiia y el que nos planteamos si puede alcanzar ésta con su identificador secundario. Parece evidente pensar
que ante un supuesto en el que el signo que pudiera infringir el derecho de marca patréon de Burberry fuera idéntico o
similar a ésta, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que fueran idénticos o fueran o no
similares a aquellos para los que esté registrada la marca patréon, Burberry estaria en disposicién de probar que el
patrén de cuadros de tartan, por si solo, puede ser considerado como marca de renombre sin que éste se acompafe
del elemento denominativo. Esta capacidad probatoria, junto con la previsién del apartado c) del art. 34.2 LM (LA LEY
1635/2001), el reciente pronunciamiento respecto a otras marcas patrén renombradas de otras empresas del sector
textil (17) o la resolucion del Tribunal Italiano, deberian tener como consecuencia que los Tribunales de nuestro pais
reconocieran el renombre adquirido por el tartan de Burberry. Por tanto, si el uso del signo se hubiera realizado sin
justa causa, y se hubiera obtenido una ventaja desleal del caracter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso
sea perjudicial para el caracter distintivo o dicho renombre deberian declarar el derecho de la compafiia a prohibir el
uso al tercero.

IV. Consideraciones conforme al Derecho Penal espaiiol

Como habiamos adelantado el Cédigo Penal (en lo sucesivo, CP) tipifica como delitos conductas contra la propiedad
intelectual e industrial. En concreto, estan enmarcados en el Titulo XIII («delitos contra el patrimonio y contra el
orden socioecondmico»), en el Capitulo XI. Y mas especificamente, a los efectos que nos interesan los delitos contra
la propiedad industrial se regulan en la Seccién 22 (arts. 273 a (LA LEY 3996/1995) 277 CP (LA LEY 3996/1995)).

Las marcas se protegen penalmente en el art. 274 CP (LA LEY 3996/1995), sancionando con penas de 1 a 4 afios de
prision y multa de 12 a 24 meses cuando al que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular
de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislacion de marcas y con conocimiento del registro,
fabrique, produzca o importe productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, u ofrezca,
distribuya o comercialice al por mayor productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel,
o los almacene con esa finalidad, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para
los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. En el caso de distribucién al por menor o de
prestacion de servicios o de desarrollo de actividades con esos signos distintivos, asi como la reproduccién o
imitacidén de signos para su utilizaciéon en la comisiéon de conductas sancionadas, se penard de 6 meses a 3 afios de
prision (18) .
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En este contexto, para considerar la proteccion que recibiria la marca patréon de Burberry conforme al Derecho Penal
espafiol, si como en el asunto enjuiciado por la Corte Suprema Italiana se incautaran metros de tejido reproduciendo
el famoso tartdn para su uso en diferentes productos, es preciso analizar las principales cuestiones sobre el bien
juridico protegido y los elementos del tipo penal del art. 274 LCP.

En primer lugar, el bien juridico protegido es el derecho exclusivo del titular de una marca a utilizarla en el trafico
econdmico. No obstante, se habla de un bien juridico protegido dual (19) en tanto en cuanto por un lado se protegen
los intereses de los consumidores, que ven favorecidas sus posibilidades de asegurar la calidad del producto, y, por
otro, se protege los intereses comerciales de la empresa titular del derecho de propiedad industrial.

En relacidon con el riesgo de confundibilidad existen dos corrientes jurisprudenciales claramente contrarias, que
coexisten, sobre si la «confudiblidad» de la autenticidad del signo distintivo, constituye o no un elemento que
configure el tipo penal. Asi, mientras la primera corriente se pronuncia en sentido afirmativo de manera que, si no
concurre tal confundibilidad, no cabe entender cometido el delito (20) ; las posturas contrarias (21) , niegan que, por
razones de interpretacién sistematica, deba entenderse exigible la concurrencia de aquella para la aplicacién del tipo
penal (22) , siendo que, en todo caso, resulta imprescindible la concrecién del bien juridico que ha querido
salvaguardar el legislador (y que como advertimos, no es pacifica).

Ya, en este contexto, resultaria complejo predecir cual habria sido el fallo de un 6rgano penal espafiol al estar ante
un supuesto idéntico al enjuiciado por el Tribunal Italiano. No obstante, la Audiencia Provincial de Madrid en el Auto

n°® 1493/2004 de 31 de mayo (LA LEY 128014/2004) tuvo la oportunidad de pronunciarse expresamente sobre la
marca patrén de Burberry y adelantd que: «Debe destacarse, en este sentido, que partiendo de la base de que en
esta clase de delitos se protege el derecho de exclusividad del titular de la marca en la utilizacién, entre otros, de
los signos de identificacion de sus productos, el que el imputado haya importado para su comercializacién bolsos y
carteras fabricados con un tejido que lleva de forma visible y plenamente identificable los cuadros escoces
registrados por Burberry, que por su apariencia puede inducir a error al consumidor, si puede producir perjuicios, y no
solo de caracter econémico, a aquella, y encajar en el tipo invocado, lo que obliga a estimar el recurso y a ordenar
que se dicte auto de apertura de juicio oral» (23) . Como se puede comprobar se trata de valorar si la marca patréon
objeto de enjuiciamiento fuera confundible en relacién con la registrada por Burberry.

Siempre, por supuesto, que se produzca la conducta tipica, siendo ésta la realizada en la forma prevista por los
verbos utilizados en el art. 274 CP (LA LEY 3996/1995), entre los cuales hay algunos que, sin suponer la puesta en el
trafico juridico de los bienes falsificados, tienen vocacidon «de»; por lo que también seran parte del tipo («fabricar»,
«reproducir»). No obstante, se exige que la accidn se realice con fines industriales, por lo que excluye el ambito
privado u otros fines (24) .

Asimismo, y como diferencia respecto al ilicito civil, el tipo requiere dolo especifico, por lo que seria necesario el
conocimiento de la falsedad de la marca, y de que estaba registrada; y el deseo de beneficiarse econdmicamente de
dicha falsificacion.

En cualquier caso, y dado que los tribunales no muestran posturas unanimes en relacién con los delitos penales
relacionados con la propiedad industrial debe ponerse de manifiesto que en virtud del principio de intervencion
minima sélo las infracciones mas graves en esta materia serian subsumibles en el tipo penal, siendo la via civil la
prioritaria. En este sentido se pronuncia la Sentencia de la Audiencia Provincial de Logrofio de 3 de mayo de 2012 (LA
LEY 59285/2012): Ello es asi porque en el Auto de esta Audiencia Provincial de 12 de septiembre de 2008 (LA LEY
172229/2008) recaido en ese procedimiento penal y que confirmd el sobreseimiento, ya se advertia de modo expreso
gue lo que se excluia era el concepto de confusién preciso para la tipicidad penal, pero que ello no era ébice para
gue la reproduccion del «cuadro Burberry» que se llevaba a cabo en las zapatillas cuestionadas pudiera tener
trascendencia en el ambito civil. En concreto, el referido Auto sefalaba lo siguiente: «Conforme a lo expuesto en el
precedente, teniendo en cuenta que el modelo de zapatillas de que se trata no se ajusta a ningun modelo oficial de
la marca Burberry y la ausencia total del preceptivo etiquetado y presentacién oficial, segun el informe de la Policia
Cientifica que obra en las diligencias, aunque el forro interior reproduzca fielmente los cuadros cldsicos Burberry, la
globalidad del producto excluiria el riesgo de confusion preciso para la tipicidad penal, aunque subsistiera el riesgo
de asociacién relegado a la jurisdiccion civil.» (...) (25) .

V. Aplicacion del Derecho espaiol de la competencia desleal
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La cuestion relativa a la proteccidn que recibe una marca patréon como el tartan de Burberry en el Derecho espanol no
puede obviar la regulacién en materia de competencia desleal. No en vano, existe una tension intrinseca entre esta
disciplina y la propiedad industrial, en la medida que el signo distintivo diferencia productos, servicios o actividades
econdmicas, lo cual implica necesariamente una actuacion en el mercado con fines concurrenciales subsumible en el
art. 2 de la Ley de Competencia Desleal (LA LEY 109/1991) (en adelante, LCD) (26) . Asi, los signos distintivos
pueden tener protagonismo en ciertos ilicitos de deslealtad como la confusion o el aprovechamiento de la reputacién
ajena. El problema entonces es cdmo articular la concurrencia normativa entre la LM (LA LEY 1635/2001) y la LCD (LA
LEY 109/1991).

Los distintos modelos de relacidén entre una normativa y otra ya han sido expuestos con solvencia en trabajos
monograficos sobre propiedad industrial (27) . A ellos nos remitimos para una exposicion detallada. No obstante,
interesa ahora comentar brevemente las consecuencias que tiene la eleccion de un modelo u otro para el caso que
inspira estas paginas. De modo que aludimos a continuacién a la tesis de la consuncién [infra, primero]. Mas tarde a
la opcidén que consideramos mas plausible, esto es, la tesis de la complementariedad relativa [infra, segundo]. Y
finalmente, planteamos la posibilidad de que en un futuro se adopte la tesis de la acumulacién, asi como las
implicaciones que esto tendria en un supuesto como el aqui estudiado [infra, tercero].

Primero. Consecuencias segun la tesis de la consuncién. Merced a este modelo, en los casos de imitacion confusoria
del tartan de Burberry la norma aplicable es la LM (LA LEY 1635/2001), al tratarse de una marca patrén registrada
para la cual la legislacién marcaria prevé una proteccién mas intensa o ventajosa que la LCD (LA LEY 109/1991) (28)
. Segun esta consideracién, el uso del signo distintivo registrado estd plenamente protegido por el derecho marcario
y no conlleva per se un reproche de deslealtad (29) . En la medida que la normativa concurrencial represora de la
confusion Unicamente resultaria aplicable cuando el signo distintivo lesionado no estuviera registrado y no se
pudiese registrar, la LCD careceria de virtualidad en el supuesto objeto de este trabajo. Con todo, cabe sefialar que
esta tesis ha sido descartada por el Tribunal Supremo (30) .

Segundo. Resultado alcanzado segun la tesis de la complementariedad relativa. Conforme a esta interpretacion de la
relacién entre la normativa marcaria y la relativa a la competencia desleal, la LCD (LA LEY 109/1991) tiene un
caracter complementario respecto de la LM (LA LEY 1635/2001), pero no puede suplantarla o sustituirla (31) . De
modo que no es posible que el Derecho de la competencia desleal cree nuevos derechos de exclusiva al margen del
Derecho marcario ni tampoco que se convierta en una herramienta para sancionar conductas expresamente
permitidas por la LM (32) .

Merced a esta teoria, lo cierto es que el «Burberry check» puede ser utilizado por los competidores como una forma
de conseguir que sus productos se asocien a la empresa britdnica conocida mundialmente. Imaginemos que un
competidor disefia un identificador secundario inspirado por el famoso tartan, esto es, que emplea en sus productos
un signo distintivo con cierto parecido pero diferenciable del que motiva estas paginas. Para darse a conocer, decide
anunciarse en algun buscador de internet y como palabras clave (keywords) utiliza, entre otras, la expresién
«burberry check» o «cuadros burberry». De ese modo, cuando los potenciales compradores busquen en internet los
productos del titular de la marca patrén encontraran también los productos del competidor. El resultado no es baladi.
La competencia obtiene una visibilidad que dificilmente conseguiria de otra manera. Ademas, puede establecer
precios sensiblemente superiores a los que cabria esperar de no llevar a cabo dicha actuacién promocional, pues
aparecer en los resultados de busqueda junto a productos de la marca Burberry evocara una determinada calidad,
exclusividad, etc.

Aunque el supuesto de hecho someramente expuesto parece encajar en un acto de competencia desleal en particular,
el aprovechamiento de la reputacion ajena (art. 12 LCD (LA LEY 109/1991)), y asi lo ha entendido alglin Tribunal en
un caso similar, no comparte esta interpretaciéon el Tribunal Supremo (33) . El mismo considerd que el Derecho
marcario permite una actuacién como ésta en la medida que no atenta contra la funcién de garantizar a los
consumidores la procedencia del producto y que no se sugiere vinculo alguno entre el titular de la marca y el
anunciante. Dado que el 6rgano jurisdiccional sigue la teoria de la complementariedad relativa, concluye que el
mismo fundamento que sirvié para superar el control de la LM (LA LEY 1635/2001) no puede emplearse para generar
un nuevo derecho de exclusiva ex. art. 12 LCD. Coincide asi con el TJUE, quien en el caso Interflora Inc c. Marks and
Spencer afirmé que «cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a
una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca de
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renombre sin ofrecer una simple imitacién de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar
una diluciéon o una difuminacién y sin menoscabar por lo demas las funciones de la mencionada marca, procede
concluir que este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los
servicios de que se trate y, por lo tanto, se realiza con justa causa» (34) .

En conclusién, segln la doctrina mayoritaria y el Tribunal Supremo aplicar
conjuntamente el Derecho marcario y la normativa represora de la
competencia desleal en un determinado supuesto es posible pero siempre y
cuando cada una de las disciplinas se centre en aspectos que le son propios
y no en otros regulados por la otra (35) . Por consiguiente, la ilicitud
concurrencial debe pivotar sobre una base distinta de la que funda la
infraccion marcaria. Ademas, su sancién nunca puede ir en contra de los fines
de politica legislativa que inspiran el Derecho marcario.

La ilicitud concurrencial debe pivotar
sobre una base distinta de la que
funda la infraccidon marcaria,
ademas su sancién nunca puede ir
en contra de los fines de politica
legislativa que inspiran el Derecho
marcario

Tercero. Posibilidades en torno a la tesis de la acumulacién. Segun esta

interpretacién no existe ningun tipo de supremacia de la normativa marcaria

respecto a la competencia desleal. De esta manera, el titular de una marca
patrén puede ejercitar las acciones previstas contra actos de competencia desleal de forma acumulada con la accién
de su derecho de exclusiva otorgado por el signo distintivo registrado. Esto, ademas, lo puede hacer empleando el
mismo fundamento en uno y otro caso. Por lo tanto, la LCD (LA LEY 109/1991) permitiria perseguir conductas ya
comprendidas en el ambito de proteccion del ordenamiento marcario, disfrutando asi el titular del signo distintivo de
un doble arsenal defensivo, esto es, la normativa sobre propiedad industrial y la legislacion en materia de
competencia desleal (36) . En sede de Derecho comunitario, parece que la relacion de igualdad entre la Directiva de
marcas y la Directiva de practicas desleales le otorga cierto protagonismo a esta teoria. Ademas, ésta ha sido
acogida en otros Estados miembros como Italia, Portugal e incluso por algunas Audiencias Provinciales espafiolas
(37) . No obstante, cierto es que no ha sido admitida aun por el Tribunal Supremo espanol. Pero en el caso de asistir
a un cambio jurisprudencial en este sentido, la proteccién que recibiria el tartan de Burberry estaria fuera de toda
duda tanto desde la perspectiva del Derecho marcario como desde la vertiente del Derecho de la competencia
desleal.

VI. Conclusion

El ordenamiento juridico espafnol puede solucionar satisfactoriamente el problema juridico planteado ante los
tribunales italianos. La correcta defensa de la notoriedad de la marca patréon «burberry check» se apoya en el
Derecho marcario y en el registro del signo distintivo objeto del litigio. Sin embargo, también podria resultar de
aplicacién el Derecho penal, si bien éste quedaria reservado para lesiones especialmente graves del bien juridico.
Finalmente, para casos en los que la utilizacién del signo distintivo esté permitida conforme al Derecho de la
propiedad industrial, de cara a ofrecer una calificacién juridica habria que atender al concreto modelo de relacién
entre esta normativa y la represora de la competencia desleal que sigue el intérprete. Asi, en la actualidad la
interpretacion mayoritaria seria la teoria de la complementariedad relativa, merced a la cual el Derecho de la
competencia desleal no puede crear nuevos derechos de exclusiva ni tampoco convertirse en un instrumento para
reprender conductas permitidas por la hormativa marcaria.
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