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I

INTRODUCCION:
MARCO JURIDICO

La aprobacion de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, con
las trascendentales modificaciones que introdujo en el ambito de la licencia
de marca, justifican que, después de haber publicado una monografia sobre
este tema', vuelva a ocuparme de esta cuestion. Aquel trabajo, a la luz de
la normativa anterior, ponia de manifiesto determinados aspectos del régi-
men juridico de la licencia de marca que requerian una atencion del legis-
lador. Intervencion legislativa que se hacia necesaria, de un lado, en orden
a paliar la problematica que, ante la falta de prevision contractual, podria
originar el cumplimiento de estos contratos y, de otro lado, incluso para
adaptar algin aspecto de su regulacion al contenido de la primera Directi-
va en materia de marcas.

Ello se produjo con la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, que,
junto con su desarrollo reglamentario, aprobado por Real Decreto 687/2002,
de 12 de julio, constituye la regulacion basica de los signos distintivos en
nuestro Ordenamiento. Como es sabido, esta Ley vino a sustituir a la Ley
32/1988, de 10 de noviembre, de marcas. Como explica la propia Exposi-
cion de motivos, las razones que justificaron la reforma de la Ley de mar-
cas, teniendo en cuenta la relativa novedad de la legislacion de 1988, fue-
ron fundamentalmente tres: La primera derivaba de la necesidad de dar
cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de
junio, que delimité las competencias atribuidas a las Comunidades Aut6-
nomas y al Estado en materia de propiedad industrial; la segunda razon
traia causa de las reformas efectuadas en disposiciones de caracter comu-

' M. T. ORTUNO BAEZA, La licencia de marca, Madrid, Barcelona, 2000.
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nitario? e internacional, cuya obligada incorporacion a nuestra legislacion
hacian a su vez inexcusable la reforma en esta materia. Finalmente, entre
las razones justificativas de la reforma se sefald la conveniencia de intro-
ducir en nuestro ordenamiento juridico ciertas normas de caracter sustan-
tivo y procedimental que venian aconsejadas por la experiencia obtenida
bajo la vigencia de la Ley anterior, las practicas seguidas por otras legis-
laciones de nuestro entorno y las exigencias de la nueva Sociedad de la
Informacion.

La actual Ley de Marcas recoge una regulacion mas completa de la
marca como objeto de derecho de propiedad?, a la que dedica el capitulo
IV del Titulo V, en vigor desde el dia siguiente a la publicacion de la Ley*.
En ¢l se prevé la posibilidad de que la marca sea objeto de titularidad
comun, de que sea transmitida o de que constituya el objeto de otros de-
rechos. Reciben, sin embargo, un tratamiento particular dos de estas figu-
ras, en concreto la transmision y la licencia de marca. Se ocupa, asimismo,
de la inscripcion en el Registro de marcas de la situaciones juridicas crea-
das como consecuencia de la transmision o del otorgamiento de determi-
nados derechos sobre la marca. Las modificaciones se caracterizan, en
gran medida, por una mayor sintonia con el Derecho comunitario e inter-
nacional y por la adopcion de la Ley de patentes como modelo para la
introduccion de algunas normas. No obstante, también inciden, si quiera
tangencialmente, en el régimen juridico de la licencia de marca otras mo-
dificaciones introducidas en nuestro ordenamiento por esta LM de 2001,
tales como la adopcion del sistema multiclase, la desaparicion de la figu-
ra de las marcas derivadas, la ampliacion del ius prohibendi del titular de
la marca o la regulacién de las marcas renombradas, por citar algunos
ejemplos.

Junto a la aprobacion de la LM de 2001, que constituye sin duda el
cambio mas relevante, adquiere también importancia la aprobacion de le-
gislacion sectorial que afecta a esta figura en algunos aspectos de su régi-
men juridico. En este sentido, y sin animo de agotar la enumeracion, des-
tacamos la aprobacion de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y del

2 Para una panoramica general sobre la adaptacion de la Ley espafiola a la disciplina comu-
nitaria de marcas, vid. A. Casapo CERVINO, «La nueva Ley espafiola de marcas: analisis desde
la perspectiva del Derecho comunitario», XXII ADI, 2001, pp. 23-49.

* Sobre la terminologia adoptada en la rubrica en la que, siguiendo la tradicion en nuestro
pais, tomada del ordenamiento francés, se habla de la existencia de un derecho de propiedad y
los matices y precisiones con los que debemos adoptarla, toda vez que es mayoritaria la consi-
deracion de la marca como un bien inmaterial, vid. M. T. ORTUNO BAEzA, «La cesion de la
marca (continuacion)», Revista de Derecho Mercantil, nam. 236, abril-junio de 2000, pp. 545-
633 (616 y ss.).

* En efecto, debe senalarse, mientras la entrada en vigor de la LM se produjo con caracter
general el 31 de julio de 2002, en virtud de lo previsto en la disposicion adicional tercera el
Titulo V entr6 en vigor al dia siguiente al de la publicacion de la LM, esto es, a partir del 9 de
diciembre de 2001.
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RD 419/2006, de 7 de abril, por el que se modifica el tratamiento del con-
trato de franquicia y el registro de franquiciadores. Asimismo, en el ambi-
to internacional ha de tenerse en cuenta la Recomendacion conjunta rela-
tiva al las licencias de marcas aprobada por la Asamblea de la Union de
Paris para la proteccion de la propiedad industrial y por la Asamblea ge-
neral de la OMPI°.

El largo tiempo transcurrido desde la publicacion del anterior trabajo
hace que, necesariamente, las nuevas reflexiones sobre el mismo pasen por
un analisis de la mas reciente jurisprudencia nacional que ofrece elementos
interesantes de reflexion, fundamentalmente en cuestiones relativas a la
naturaleza juridica y la extincidn de esta relacion contractual. También en
este tiempo el TJCE se ha pronunciado acerca de cuestiones relevantes en
el ambito del derecho de marcas que afectan fundamentalmente a la deli-
mitacion del ambito de proteccidon de la marca y, consecuentemente, a la
concrecion del concepto de licencia.

Se pretende asi realizar un estudio inicamente de aquellos aspectos del
régimen juridico de la licencia que han sido objeto de modificacion y que,
por tanto, requieren de un nuevo analisis, teniendo en cuenta, por otra
parte, las contribuciones jurisprudenciales y doctrinales mas recientes y
manteniendo, en la medida de lo posible, las remisiones correspondientes
a los trabajos ya existentes.

1. PRELIMINAR: LA MARCA COMO OBJETO
INDEPENDIENTE DE NEGOCIOS JURIDICOS

La prohibicion de transmisidén de la marca al margen de la empresa
ha constituido un obstaculo al reconocimiento del valor patrimonial au-
tobnomo de la misma, y con ello a su inclusidon en la categoria de los
bienes inmateriales. A ello cabe afiadir que, frente a lo que ocurre con las
creaciones industriales o intelectuales que generan un beneficio social
directo, las marcas constituyen simplemente un medio para alcanzar el
fin superior de la identificacion de los productos en el mercado®. No
obstante, la creciente importancia que la funcion publicitaria de la marca
ha ido adquiriendo en el plano econdémico, entre otras circunstancias,
llevé a un reconocimiento en el plano juridico del valor autonomo de la

> Recomendacion conjunta relativa a las licencias de marcas aprobada por la Asamblea de
la Unidn de Paris para la proteccion de la propiedad industrial y por la Asamblea general de la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) durante la trigésima quinta serie de
reuniones de las asambleas de los Estados miembros de la OMPI (25 de septiembre-3 de octubre
de 2000).

¢ Vid. M. MONTEAGUDO, La proteccion de la marca renombrada, Madrid, 1995, pp. 73 y ss.,
quien sefala que estas objeciones desaparecen para el caso de las marcas renombradas.
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marca que ha tenido su reflejo, entre otras, en la admision generalizada
de la cesion de la marca de forma independiente de la empresa y en la
regulacion de la licencia de marca’. El hecho de que se invierta una gran
cantidad de dinero en la publicidad de una marca puede llevar a que la
marca aparezca como un bien con un valor propio, independiente de cual-
quier producto al que pueda aplicarse. Por otra parte, no existe ninguna
duda de que el ordenamiento juridico garantiza la apropiabilidad juridica
de las marcas, dado que otorga a su titular un poder de exclusion frente
a terceros.

Siendo esto asi, en la actualidad, la aptitud de la marca para constituir
objeto de negocios juridicos no se discute. Como es sabido, la regulacion
de la cesion de la marca ha sido fuente de importantes divergencias en el
marco del Derecho comparado. En este sentido, hasta la modificacion de
las legislaciones europeas en materia de marcas, fue un tema especialmen-
te controvertido la posibilidad de transmitir la marca de forma indepen-
diente de la empresa. Diversas cuestiones condicionaban las distintas pos-
turas que los ordenamientos europeos venian sosteniendo. Asi resultaban
relevantes aspectos como la naturaleza de la marca, las funciones de la
misma y la posibilidad de engafio a los consumidores derivada de estos
actos de transmision. En la actualidad, sin embargo, la tendencia en los
distintos ordenamientos de nuestro entorno es favorable a la admision de
la cesion de la marca de forma aislada, surgiendo ahora las divergencias
en punto a la introduccidon de cautelas o medidas de control en orden a la
salvaguarda de las funciones juridicamente protegidas de la marca y la
proteccion de los consumidores.

Una vez generalizada la admision de la cesion libre de la marca vy,
sobre todo en el contexto legislativo creado por un ordenamiento como
el nuestro, en el que tuvo una gran influencia la denominacién acuiiada
en la legislacion francesa, en la que se hablaba de derechos de propiedad®,

7 En este sentido, vid. también la Resolucion de la DGRN de 29 de noviembre de 1995 (RJ
1995\8889): «El valor patrimonial que la marca puede alcanzar en el mercado y su consideracion
de activo independiente se deduce del parrafo primero del mismo precepto cuando sanciona su
posible transmision separadamente de la empresa o de parte de ellay.

8 El art. 1 de la Ley francesa sobre las invenciones de 7 de enero de 1791 disponia que
«todo descubrimiento o nueva invencion, en todos los géneros de industria, es propiedad de su
autor» (P. ROUBIER, Le Droit de la propriété industrielle, 5.* ed., Paris, 1952, p. 92). Esta Ley
ejerci6 una gran influencia en la legislacion de otros Estados europeos, generalizandose las
expresiones de «propiedad industrial» y «propiedad intelectual». El término «propiedad» se
usd, sin embargo, en un sentido mas lato del que se venia utilizando, es decir, en un sentido no
técnico, practicamente asimilable a la titularidad de un derecho subjetivo absoluto, como un
simple medio para afirmar la existencia de un derecho subjetivo, que permitiera escapar de la
idea de monopolio concedido de forma graciosa [A. BERCOVITZ, «Algunas nociones prelimina-
res para el estudio del Derecho de patentes», RDM, nam. 105-106, p. 1967, pp. 79-142 (114-
115); A. VANZETTI, «Funzione e natura giuridica del marchio», Riv.dir.comm., 1961, pp. 16-88
(53-55)].
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carece de toda justificacion la consideracion de la marca como un bien
accesorio de la empresa. Asi, al referirse a la naturaleza del derecho
sobre la marca, nuestra doctrina mayoritaria se adscribe a la teoria de los
bienes inmateriales’, de tal forma que lo concibe como un derecho pa-
trimonial de caracter absoluto cuyo objeto es un bien juridico susceptible
de circulacion y que, consecuentemente, también podra ser objeto de li-
cencias.

El objeto de la licencia podran constituirlo, no obstante, de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 46.2 LM, tanto la marca'® como su solicitud de
registro. En ambos casos nos encontramos ante un bien susceptible de
valoracion econdémica'' —si bien para el caso de la simple solicitud, en
una situacion de interinidad >— que puede constituir el objeto de una re-
lacidon contractual °. En este punto nuestra LM se ha limitado a dar conti-
nuidad a una regla prevista ya en el art. 42 LM y adoptada en la practica
totalidad de los ordenamientos europeos que han tomado como modelo lo
previsto en este sentido en el art. 24 RMC.

’ Se trata de la denominacion utilizada con caracter general en los manuales de Derecho
civil y de Derecho mercantil, asi como en los trabajos especializados sobre la materia. Asi, con
caracter enunciativo: C. FERNANDEZ-NOvOA, «Reflexiones preliminares sobre la empresa y sus
problemas juridicos», RDM, enero-marzo, nim. 95, 1965, pp. 7-40 (21 y ss.); Fundamentos de
derecho de marcas, Madrid, 1984, p. 21; Derecho de marcas, Madrid, 1990, p. 218; J. A. GOMEZ
SEGADE, El secreto industrial, Madrid, 1974, pp. 70 y ss.; J. MASSAGUER, «Aproximacion siste-
matica general al Derecho de competencia y de los bienes inmateriales», RGD, niim. 544-545,
enero-febrero, 1990, pp. 245-263 (257 y ss.); J. M. GONDRA ROMERO, «Teoria general de signos
de empresa», en Estudios Juridicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez, t. 1, Madrid,
1996, pp. 829-868 (852-854 y 862-863).

' De la posibilidad de conceder licencias quedan excluidas las marcas colectivas, ya que,
en virtud de lo dispuesto en el art. 62.4 LM (y antes en el art. 61 LM 1988), no podran ser
transmitidas ni podra autorizarse su uso a aquellas personas que no estén oficialmente recono-
cidas por la Asociacion.

" J. A. GOMEZ SEGADE y C. FERNANDEZ-NOVOA, La modernizacion del Derecho espaiiol de
patentes, Madrid, 1984, p. 238, respecto de la patente y su solicitud; M. BOTANA AGRA, «La
solicitud de marca comunitaria como objeto de propiedad», en Comentarios a los Reglamentos
sobre la Marca Comunitaria, obra coordinada por Alberto Casado Cerviio y M.* Luisa Llobre-
gat Hurtado, Madrid, 2000, pp. 299-303 (300); A. CASADO CERVINO, «Transmision y licencia de
la marca y de la solicitud de marca en la Ley de 1988», op. cit., pp. 2142-2143; «Licenciay», en
Comentarios al Reglamento de Marca Comunitaria, obra coordinada por Alberto Casado Cer-
vifio y M.* Luisa Llobregat Hurtado, vol. I, Alicante, 1996, pp. 259-271 (262-263); A. RONCERO
SANCHEZ, El contrato de licencia de marca, Madrid, 1999, p. 204.

Sobre las dificultades que plantean las solicitudes de bienes inmateriales como objetos de
aportacion social, sobre todo por su posible contravencion del principio de efectividad del ca-
pital social, vid. M. A. Diaz GOMEZ, Las aportaciones no dinerarias en la Sociedad Anonima:
contenido, valoracion y desembolso Madrid, 1997, pp. 103-106.

2 En este mismo sentido respecto de la licencia de patente, P. MARTIN ARESTI, La licencia
contractual de patente, Pamplona, 1997, p. 89.

' Sobre la problematica acerca de la concesion de licencias sobre la solicitud de marca y su
asimilacion a un contrato de licencia sobre una marca en proceso de inscripcion, vid. A. RON-
CERO SANCHEZ, El contrato de licencia de marca, op. cit., pp. 203 y ss.
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2. REGULACION DE LA LICENCIA DE MARCA
EN LA ESFERA COMUNITARIA

Las divergencias existentes en torno a la problemadtica relativa a la
cesion de la marca se manifestaron también a la hora de regular los con-
tratos de licencia. Con anterioridad a la armonizacion de las legislaciones
de marcas de los Estados miembro, los diferentes sistemas existentes en
torno a la admisibilidad de la cesion aislada de la marca influian de forma
notable en la admisibilidad de los contratos de licencia, encontrando en los
ordenamientos adscritos al sistema de cesion vinculada una serie de corta-
pisas a su concesion. En efecto, la posicion que las legislaciones internas
adoptaron frente a la regla de la conexion marca-empresa —una vez supe-
rada la relacion marca-empresario— repercutieron de modo directo en la
admisibilidad o no de la licencia de marca. En este mismo sentido, los
factores determinantes del mantenimiento, primero y del posterior abando-
no de la regla de la cesion vinculada de la marca han influido también de
forma directa en el régimen juridico de la licencia de marca en tanto que
constituye, si no estrictamente una transmision de derechos como la cesion,
si un contrato sobre la marca, impregnado de una problematica en muchos
casos comun. Teniendo esto en cuenta, y remitiendo el estudio de estas
cuestiones a trabajos anteriores', parece util hacer un breve repaso al
tratamiento de esta ultima figura en la Primera Directiva del Consejo de
21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximacion de las legislaciones
de los Estados miembros en materia de marcas, actual Directiva 2008/95/CE
(DM) y su influencia en los distintos ordenamientos de nuestro entorno,
asi como en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria (RMC).

2.1. Tratamiento de la licencia de marca en la DM y su influencia
en los ordenamientos europeos

Ya en los considerandos de la DM se puso de manifiesto la necesidad
de aproximar las legislaciones de los Estados miembro, dado que podian
obstaculizar tanto la libre circulacion de mercancias como la libre prestacion
de servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado comun.
No obstante, también advierte que no pretende una armonizacion total de
las legislaciones de los Estados miembro en materia de marcas, sino s6lo
la de aquellas disposiciones nacionales que tuvieran mayor incidencia so-
bre el funcionamiento del mercado interior.

' Vid. M. T. ORTUNO BAEZzA, «La cesion de la marca», RDM, nim. 235, 2000, pp. 75-144,
con una exposicion de los sistemas en torno a la regulacion de la cesion aislada de la marca; M.
T. ORTUNO BAEZA, La licencia de marca, op. cit., pp. 47 y ss., para una referencia a la regulacion
de la licencia de marca en los distintos ordenamientos con anterioridad a la DM.
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A diferencia de lo que ocurrid respecto de la regulacion de la cesion
de la marca —que no fue objeto de regulacion expresa en la DM— desde
los primeros proyectos de Directiva figuraba una disposicion reguladora
de la licencia de marca, que pasoé al texto definitivo casi sin variaciones.
Asi en el art. 8 DM se establece la posibilidad de que la marca pueda ser
objeto de licencias para la totalidad o para una parte de los productos o de
los servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o para parte
del territorio de un Estado miembro. Ademas las licencias podran ser ex-
clusivas o no exclusivas. Se consagra asi la licitud de la concesion de li-
cencias, incluso no exclusivas, pudiendo ademas contener estos acuerdos
limitaciones de caracter territorial.

En el segundo parrafo del mismo articulo se otorga la facultad al titu-
lar de la marca de invocar los derechos conferidos por su marca frente al
licenciatario que infrinja determinadas disposiciones del contrato de licen-
cia, y en concreto enumera las relativas a su duracion, a la forma protegi-
da por el registro bajo la que puede utilizarse la marca, a la naturaleza de
los productos o de los servicios para los cuales se otorgue la licencia, al
territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos
fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.

Esta Directiva puede calificarse como esencialmente normativa, por
cuanto deja pocas alternativas de adaptacion a los Estados . En este sen-
tido, el reconocimiento explicito por la Directiva de marcas de los acuerdos
de licencia de marca hizo necesaria la incorporacion formal de la regulacion
de estos contratos en la normativa interna de cada uno de los Estados
miembros '°.

La reforma del Derecho de marcas operada a partir de las pautas mar-
cadas en la DM, manifestadas en el reconocimiento expreso de la licencia
de marca, supuso, sobre todo en aquellos ordenamientos que venian man-
teniendo una posicion mas restrictiva al respecto, una reconsideracion de
las construcciones dogmaticas del Derecho de marcas, representada por la
flexibilizacion en el modo de entender la funcion indicadora del origen vy,
de otro lado, en el reconocimiento, en algunos ordenamientos de nuestro
entorno, de la funcion indicadora de la calidad

" M. BOTANA AGRA, «La primera Directiva comunitaria en materia de marcas», 13 ADI,
1989-90, pp. 649-651 (651); C. CANEVARI, «La Direttiva 89/104/CEE in materia di marchi
d’impresa e la sua attuazione in Spagna, Francia, Danimarca e Greciay, I parte, en Diritto del
Commercio Internazionale, octubre-diciembre, nim. 7.4, 1993, pp. 835-862 (850).

'* Art. 30 de la Ley alemana de marcas de 1995; art. 23 del Codigo Italiano de la Propiedad
Industrial de 2005 (incorporando el contenido del Decreto legislativo de 4 de diciembre de
1992); art. 28 de la Trade Marks Act de 1994; art. L.714-1 del Codigo de la Propiedad Intelec-
tual francés (que incorpor6 de Ley num. 91-7, de 4 de enero de 1991, sobre las marcas de fa-
brica, de comercio o de servicio); arts. 32 y 264 del Codigo Portugués de la Propiedad Industrial
de 2003.
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Desaparecieron asi las dudas existentes hasta la fecha en torno al régi-
men juridico aplicable a esta figura, que se referian sobre todo a la posible
aplicacion a la licencia de las normas relativas a la cesion de la marca y la
necesidad del ejercicio por parte del titular de la marca de un control sobre
la actividad del licenciatario. En efecto, los Estados miembro, al tratar de
adaptar sus legislaciones al contenido de la Directiva, han recogido de
forma expresa la figura de la licencia de marca, lo que ha supuesto un gran
cambio respecto de la normativa tradicional en este punto en varios Estados,
planteandose, como se vera, mas divergencias respecto de la adaptacion al
contenido del parrafo segundo del art. 8§ DM ",

Ademas, si bien practicamente —con algunas excepciones de matiz
que se iran indicando— se puede decir que se ha conseguido una armo-
nizacién sobre los aspectos de la licencia regulados en la Directiva, se
observan diferentes soluciones en el tratamiento de aquellos aspectos
que no han sido regulados en la misma, tales como, a titulo enunciativo,
la legitimacion del licenciatario para el ejercicio de acciones, los requi-
sitos de forma o las medidas establecidas en orden a evitar el posible
engafo a los consumidores como consecuencia de la concesion de licen-
cias's.

No se trata de una regulacion completa de esta figura, sino que, en
lineas generales, las distintas legislaciones de nuestro entorno, asi como
nuestra propia LM, se han limitado a regular aspectos parciales de la mis-
ma. Asi, se establece en todas ellas, de forma expresa, la posibilidad de
conceder licencias sobre la marca, pudiendo éstas referirse a todos o parte
de los productos o servicios para los que la marca se encuentra registrada,
a todo o parte del territorio del Estado y, de otro lado, concederse de forma
exclusiva o no exclusiva, todo ello con independencia de cualquier acto de
transmision simultaneo de la empresa. Se regulan también, con mayor o
menor detalle, las facultades del ejercicio de acciones tanto entre licencian-
te y licenciatario, como frente a terceros y, finalmente, se recogen en todas
ellas los requisitos formales de la misma. Se omite formular una definicion
de estos contratos y especificar su régimen obligacional basico. En cuanto
a la proteccion de los intereses de los consumidores, se ha optado por no
establecer de forma expresa la necesidad del ejercicio por parte del licen-
ciante de un control sobre la actividad del licenciatario, limitandose —con
excepcion de la normativa italiana, mas conservadora en este punto'"— a

"7 Vid. A. KUR, «Harmonization of the Trade Mark Laws in Europe: results and open ques-
tions», Riv.dirind., 1996, 1, pp. 227-246 (231), donde a titulo enunciativo indica las disposicio-
nes de los distintos Estados en las que han pretendido adaptar su legislacion interna al conteni-
do del art. 8 de la Primera Directiva de marcas.

" A. KUR, «Harmonization of the Trade Mark Laws in Europe: results and open questionsy,
op. cit., pp. 237 y ss.

" Art. 23.4 del Cédigo Italiano de la Propiedad Industrial.
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establecer la caducidad de la marca en caso de que ésta se convirtiera en
un signo engafioso®.

2.2. Regulacion de la licencia de marca en el RMC

El otro instrumento legislativo utilizado para conseguir los objetivos
de la Europa comunitaria en lo referente a la libre circulaciéon de mercan-
cias, y paliar los problemas derivados de las distintas soluciones aportadas
por las legislaciones en materia de marcas de los Estados miembros, fue,
como es sabido, el Reglamento (CE) num. 40/94 del Consejo, de 20 de
diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, actualmente Reglamento
(CE) nim. 207/2009.

Las razones juridicas y economicas que militaban a favor de la creacion
del sistema de la marca comunitaria se plasmaron en el Memorandum
sobre la creacion de una marca comunitaria®'. En ¢l se apuntaba que, dada
la considerable importancia econdémica de la licencia de marca y de la
explotacion de marcas por empresas vinculadas, se hacia conveniente am-
pliar el régimen previsto en el art. 24 del Anteproyecto de 1964 *, redac-
tandolo de tal modo que comprendiera no so6lo aquellos supuestos en los
que un tercero utilizara la marca en virtud de un contrato de licencia, sino
también a los supuestos de uso de la marca por empresas vinculadas. Ade-
mas, en este mismo documento se sefialaba la conveniencia, dada la im-
portancia practica de la licencia de marca, de regular de forma detallada
los efectos de su concesion, en particular, aclarando que la misma no afec-
taria ni al caracter distintivo, ni al &mbito de proteccion de la marca y que
el uso de la marca por el licenciatario o una empresa vinculada deberia
considerarse como un uso realizado por el titular®.

0 Para una perspectiva mas completa acerca del tratamiento de esta cuestion en los Estados
de nuestro entorno, vid. M. T. ORTUNO BAEZA, La licencia de marca, op. cit., pp. 77y ss.

2 Mémorandum sur la création d’une marque communautaire (Bulletin des Communatés
européennes Supplément 8/76).

2 Las labores preparatorias para la creacion de la figura de la marca comunitaria se empren-
dieron a partir de 1961, culminandose provisionalmente en 1964 con la elaboracion de un Ante-
proyecto de convenio para un Derecho europeo de marcas, que no se publicé en su momento, y
entre cuyas notas caracteristicas se encontraba la del reconocimiento de la licencia y de la libre
cesion de la marca. En concreto en su art. 24 se establecia que la marca europea podia ser objeto
de licencia para la totalidad o para una parte de los productos para los que habia sido registrada y
ademas, que carecian de cualquier efecto con respecto a la aplicacion de tal Convenio las limita-
ciones de la licencia que no vinieran referidas a la limitacion de la duracion o de los productos
para los que la marca hubiera sido registrada. Estos trabajos se retomaron a partir de 1974, ponién-
dose entonces de manifiesto, dadas las opiniones lanzadas por los sectores interesados, la necesidad
de revisar y reelaborar el Anteproyecto de 1964. Para dar cumplimiento a esta tarea la Comision
convocd un grupo de trabajo, que tuvo como resultado la redaccion del Memorandum para la
creacion de una marca comunitaria [vid. C. FERNANDEZ NOVOA, El sistema comunitario de marcas,
Madrid, 1995, pp. 29 y ss. y 272 y ss.; L. M. MIRANDA SERRANO y J. PAGADOR LOPEZ, «La marca
comunitaria (Comentario al Reglamento CE, niim. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993,
sobre la marca comunitaria)y», Noticias de la Union Europea, 1995, nim. 123, pp. 51-74 (53)].

% Bulletin des Communautés européenes. Supplément 8/76, p. 36.
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Desde este documento inicial hasta llegar al texto definitivo®, los con-
cretos aspectos de la regulacion de la licencia sufrieron importantes modi-
ficaciones cuya exposicion remitimos a publicaciones anteriores®. No
obstante, a lo largo de este trabajo se hara oportuna referencia a los mismos,
en tanto que puedan servir a la interpretacion de aspectos problemaéticos
del régimen juridico de la licencia.

Centrandonos ahora en el texto definitivo del RMC, cabe senhalar que
ya en los considerandos del mismo se apunta la posibilidad de que la mar-
ca comunitaria pueda ser objeto de licencias®. En el articulado se dedica
a la regulacion de la transmision de la marca la seccion cuarta del Titulo
II, llamada «la marca comunitaria como objeto de propiedad». Dentro de
ésta, el tratamiento de la licencia de marca se sitia fundamentalmente en
el contenido del art. 22 RMC, que guarda un gran paralelismo con el del
art. 8 DM. Asi se establece expresamente la posibilidad de que la marca
comunitaria —o su solicitud ”— pueda ser objeto de licencias para la to-
talidad o para una parte de los productos o de los servicios para los que
esté registrada y para la totalidad o parte de la Comunidad, pudiendo ade-
mas las licencias ser exclusivas o no exclusivas. No vincula, por tanto, la
concesion de licencias a la transmision de la empresa y establece que éstas
podran concederse o no en exclusiva, pudiendo ademas establecerse limi-
taciones con respecto a los productos o servicios y con respecto al territo-
rio para el que se conceden, suponiendo esto ultimo una excepcion al prin-
cipio de unidad de la marca comunitaria proclamado en el art. 1.2 RMC y
reiterado en el art. 16.1 RMC.

En el segundo parrafo, y siguiendo también la linea marcada por la
DM, se faculta al titular de la marca para alegar los derechos conferidos
por ésta frente al licenciatario que infrinja alguna de las clausulas del con-
trato de licencia relativas a su duracion, a la forma amparada por el regis-
tro bajo la que puede utilizarse la marca, a la naturaleza de los productos
o de los servicios para los cuales la licencia se conceda, al territorio en el
cual pueda fijarse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de
los servicios prestados por el licenciatario.

Junto a la incorporacion del contenido del art. 8 DM, el RMC regula
la posibilidad para el licenciatario de ejercitar las acciones relativas a la

* A la elaboracion del Memorandum y el Anteproyecto de 1964 siguieron la Propuesta de
Reglamento de 1980, el Proyecto de 1984 y el texto de 1988.

» Vid. M. T. ORTUNO BAEZA, La licencia de marca, op. cit., pp. 69-75.

2 Cdo. 10.

La referencia en los considerandos del Reglamento a la posibilidad de que la marca comu-
nitaria pudiera ser objeto de licencias aparece por vez primera en la Propuesta de Reglamento
de 1984.

2 Vid. art. 24 RMC, en el que se extiende la aplicacion de los arts. 16 a 23 a las solicitudes
de marca comunitaria.
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violacion de una marca comunitaria, asi como su posibilidad para interve-
nir en los procesos entablados por el titular.

En cuanto a los requisitos formales, el parrafo 5 del art. 22 RMC, no
exige la forma escrita y se limita a reconocer la posibilidad de que, a ins-
tancia de parte, se proceda a su inscripcion en el Registro y su publicacion.
Los requisitos y condiciones en que se ha de realizar la inscripcion se
detallan en las reglas 33 a 35 del Reglamento de ejecucion. Por su parte,
la oponibilidad frente a terceros de estos actos, que depende como regla
general y, salvo las excepciones alli previstas, de su inscripcion en el Re-
gistro, se regula en el art. 23 RMC.

Por ultimo debemos destacar que en el art. 16 RMC, con el que se abre
la seccion cuarta, se establecen, salvo disposicion en contrario de los arti-
culos integrantes de dicha seccion, las normas de conflicto necesarias para
determinar la ley aplicable a la marca comunitaria como objeto de propie-
dad, a través de la asimilacion de la marca comunitaria a una marca nacio-
nal registrada en el Estado cuya legislacion resulte aplicable. Los criterios
de conexion establecidos remiten, por este orden, a la ley nacional del
Estado en el que el titular tenga su sede o domicilio social o, en su defec-
to, un establecimiento® en la fecha considerada y, finalmente, en defecto
de los criterios anteriores, a la ley espaiiola, por ser el Estado miembro en
que tiene su sede la Oficina®. El art. 16 RMC contiene ademas, en el
parrafo tercero, una regla complementaria de las anteriores dirigida a acla-
rar los términos de su aplicacion en los supuestos de cotitularidad de la
marca comunitaria, aplicandose entonces el apartado 1 al primer inscrito y
en su defecto, se aplicard en el orden de su inscripcion a los cotitulares
siguientes. Por ultimo dispone que cuando el apartado 1 no se aplique a
ninguno de los cotitulares, se aplicara el apartado 2.

» La doctrina ha sefalado las dificultades que plantea la aplicacion de este criterio de co-
nexion frente al criterio principal y al criterio de cierre. En efecto, mientras que aquéllos pre-
sentan las ventajas de la certeza y facilidad, al que se afiade el de la invariabilidad para el caso
de aplicacion del criterio de cierre, mayores problemas plantea la aplicacion del criterio relativo
al establecimiento del titular de la marca. Estas dificultades derivan, como ha puesto de mani-
fiesto nuestra doctrina, de un lado en la falta de uniformidad en la nocion de establecimiento en
los distintos Estados miembros y, de otro lado, en la posible existencia de mas de un estableci-
miento, no encontrandose un criterio objetivo que permita la eleccion de uno de ellos, lo que
lleva a que en ocasiones este criterio resulte inoperante [vid. T. DE LAS HERAS, «Asimilacion de
la marca comunitaria a la marca nacionaly», en Comentarios a los Reglamentos sobre la marca
comunitaria, coordinada por A. Casado Cerviilo y M. L. Llobregat Hurtado, Alicante, 1996, pp.
209-217 (216-217)].

¥ En cualquier caso, la doctrina entiende que esta remision a las legislaciones de los Estados
miembros sé6lo actuara con caracter supletorio, en defecto de disposicion al respecto en el Re-
glamento sobre marca comunitaria y de forma limitada al estatuto real de la marca comunitaria,
quedando excluido el estatuto contractual [T. DE LAS HERAS, «Asimilacion de la marca comuni-
taria a la marca nacionaly», op. cit., pp. 210-213; M. DESANTES REAL, «La marca comunitaria y
el Derecho internacional privado», en Marca y Diseiio Comunitario, Pamplona, 1996, coordi-
nada por A. Bercovitz, pp. 225-260 (249 y 257)].
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3. REGULACION DE LA LICENCIA DE MARCA EN NUESTRO
ORDENAMIENTO POSITIVO

3.1. Antecedentes

Actualmente el contrato de licencia, entendido como «transmision li-
mitada» de un derecho, se encuentra regulado con respecto a las distintas
modalidades de derechos de propiedad industrial y también, aunque con
distinta denominacion, en la Ley de Propiedad Intelectual, en la que se
recogen figuras como el contrato de edicion, de ejecucion musical y de
representacion teatral. No obstante, hasta la reforma del Derecho de la
propiedad industrial espafiol operada a finales de los afios ochenta, apenas
se habia prestado atencion a los contratos de licencia en nuestro ordena-
miento positivo, quiza debido a la escasa importancia practica que el tema
revestia atendiendo a nuestro grado de desarrollo técnico e industrial*.
Asi, el Estatuto de la Propiedad Industrial solo hacia referencia expresa a
la figura de la licencia en el Titulo II, capitulo IV (arts. 83 a 99), titulado
«explotacion de las patentes. Puesta en practica y licencias de explotaciony,
limitandose al supuesto de licencias de explotacion sobre patentes para
aquellos casos en los que los concesionarios de patentes no pudieran acre-
ditar su puesta en practica’'.

Siendo esto asi y teniendo en cuenta las demandas del desarrollo in-
dustrial espaiol, resulta justificado que en los trabajos de elaboracion de
la Ley de Patentes se dedicara especial atencion a las distintas modalidades
de licencia de patente*, que tuvieron su reflejo en una completa regulacion
contenida en la Ley de Patentes de 1986 de las licencias voluntarias, de
pleno derecho y obligatorias y, ya antes en la Ley 12/1975, de 12 de mayo,
de Proteccion de las Obtenciones Vegetales, a la que, adelantdndose a la
Ley de Patentes, se le atribuye el mérito de acufiar las denominaciones
licenciante y licenciatario®. Consecuentemente encontramos en la LP
(arts. 74 a 107) una de las regulaciones mas amplias al respecto, estable-

% En este sentido, C. FERNANDEZ-NOVOA y J. A. GOMEZ SEGADE, La modernizacion del
Derecho espaiiol de patentes, op. cit., pp. 256-257.

' Al margen de esta disposicion, el art. 11 EPI hacia una referencia a la cesion, incluso para
parte del territorio espafiol, de los derechos o aprovechamientos garantizados por la concesion
de patentes, marcas, modelos, dibujos, nombres comerciales, rotulos de establecimiento y peli-
culas cinematograficas.

2 Sobre los anteproyectos de la Ley de Patentes, vid. Reforma del Derecho de patentes
espaiiol, Instituto de Estudios Politicos, Madrid, 1967; J. A. GOMEZ SEGADE, «Reforma del
Derecho de patentes espafioly, RDM, num. 111, 1969, pp. 47-71; C. FERNANDEZ-NOVOA y J. A.
GOMEZ SEGADE, La modernizacion del Derecho espaiiol de patentes, op. cit., pp. 257 y ss.; A.
BErcoviTz, Problemadtica actual y reforma del Derecho de patentes espariol, Madrid, 1978,
pp. 115 y ss.

% C. FERNANDEZ-NOVOA y J. A. GOMEZ SEGADE, La modernizacion del Derecho espariiol de
patentes, op. cit., p. 257; J. A. GOMEZ SEGADE, «Reforma del Derecho de Patentes espaiiol», op.
cit., pp. 68-69, donde sefiala que el Anteproyecto de la Ley de Patentes espafiola de 1967 ya
introdujo en su art.63 los términos «licenciante» y «licenciatarioy.
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ciendo un tratamiento separado para las licencias contractuales*, de pleno
derecho y obligatorias. La Ley no ofrece, sin embargo, una definicion de
la licencia de patente. La amplitud de dicha regulacion obedece, como ha
senalado nuestra doctrina, de un lado a la falta de pautas jurisprudenciales
para resolver los problemas derivados de tales contratos y, de otro lado al
deseo de reforzar la proteccion del licenciatario sobre la presuncion de que,
en la mayoria de los casos, estos acuerdos supondran una transferencia de
tecnologia a nuestro pais¥.

El contrato de licencia de marca no tuvo reflejo legislativo en nuestro
ordenamiento hasta la aprobacion de la Ley de marcas de 21 de diciembre
de 1988. En efecto, como ya hemos indicado, el Estatuto de la Propiedad
Industrial, a pesar de recoger alglin tipo de licencia de patente, no hacia
ninguna referencia en su articulado a la figura de la licencia de marca. Esta
situacion no se altero sino a partir de la aparicion de la Ley de marcas de
1988, en la que dentro del capitulo III del Libro IV, bajo la rubrica «la
marca como objeto de derecho de propiedady, en el que se incluian ademas
el contrato de cesion y la constitucion de derechos reales sobre la marca,
se ofrecia por vez primera en nuestro pais una regulacion de esta figura.

Esta regulacién era sin embargo bastante breve, limitindose nuestro
legislador a introducir el contenido de la DM —con algunas divergencias
que se iran sefialando— y a establecer los requisitos de forma, asi como,
por remision a la LP, la legitimacion para el ejercicio de acciones frente a
terceros por el licenciatario. En concreto esta regulacion se resumia basi-
camente como sigue: en el art. 42 LM 1988 se declaraba la posibilidad de
que constituyera objeto de licencia tanto la marca como su solicitud, enu-
merandose las diversas modalidades de licencia por las que las partes podian
optar a la hora de concluir el acuerdo. En su segundo parrafo, con una
redaccion que como veremos no se ajustaba totalmente a la propuesta en
la DM, legitimaba al licenciante para ejercitar los derechos derivados de
su marca frente al licenciatario que violara alguno de los limites estable-
cidos en el contrato. El art. 43 LM 1988 establecia los requisitos de forma
y los arts. 44°° y 45 LM 1988 regulaban el procedimiento de inscripcion

* Con buen criterio, un sector de nuestra doctrina prefiere calificar este tipo de licencias
como voluntarias, por entender que implicitamente toda licencia supone la existencia de un
contrato (J. A. GOMEZ SEGADE, La Ley de patentes y modelos de utilidad, Madrid, 1988, pp.
121-122; C. FERNANDEZ-NOVOA y J. A. GOMEZ SEGADE, La modernizacion del Derecho espariol
de patentes, op. cit., p. 258).

% C. FERNANDEZ-NOVOA y J. A. GOMEZ SEGADE, La modernizacion del Derecho espariol de
patentes, op. cit., pp. 258-260; J. A. GOMEZ SEGADE, La Ley de patentes y modelos de utilidad,
op. cit., p. 122, quien no obstante, matiza lo apuntado respecto de la proteccion del licenciatario
entendiendo que ello no debe llevar a un desequilibrio entre las partes que haga poco atractiva
la concesion de licencias en nuestro pais.

¢ El art. 44 LM 1988 fue modificado por la Ley 14/1999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios
Publicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear (BOE, nim. 107, de 5 de
mayo de 1999).
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en la OEPM. De los preceptos mencionados so6lo el primero se referia de
forma exclusiva a la licencia, ya que en los arts. 43 a 45 LM 1988 no se
contenia sino un régimen comun para la cesion y la licencia en lo relativo
a la forma y al procedimiento de inscripcion.

El caracter parcial de esta regulacion, si bien fue objeto de criticas de
una parte de nuestra doctrina que ya entonces reclamaban una regulacion
mas completa?, fue sin embargo aplaudido por otro sector de la misma
que entendia que la licencia de marca debia quedar sometida, como prin-
cipio general, a las reglas y principios del Derecho de los contratos, de
modo tal que la Ley debia limitarse, como habia sido el caso, a recoger de
forma expresa unicamente las particularidades que se derivan de la especial
naturaleza del derecho de marcas?.

3.2. La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas:
novedades mas relevantes (enunciacion y remision)

Actualmente la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, desarro-
llada por el Reglamento aprobado por RD 687/2002, de 12 de julio, viene
a constituir la regulacion basica de los signos distintivos en nuestro Orde-
namiento. Puestos de manifiesto por la doctrina los problemas practicos a
los que la falta de prevision legal y negocial podia llevar, asi como la in-
adecuacion en algunos aspectos de nuestra regulacion con el contenido de
la DM, la LM de 2001, dentro del capitulo IV del Titulo V, relativo a la
marca como objeto de derecho de propiedad, ha dado al contrato de licen-
cia de marca una regulacion mas completa. En el art. 46, dentro de lo que
la Ley denomina «principios generalesy», introduce unas reglas relativas a
la cotitularidad de la marca. En concreto, regula por vez primera los requi-
sitos necesarios para conceder una licencia sobre una marca con varios
titulares pro indiviso. Ademas, como ya se ha indicado, el art. 46.2 LM
establece el principio general en virtud del cual, entre otros negocios juri-
dicos, la marca y su solicitud, con independencia de la transmision de la
totalidad o de parte de la empresa, podran ser objeto de licencias para todo
o parte de los productos o servicios para los cuales estén registradas o
solicitadas, e inscribirse en el Registro de Marcas.

Este principio general se concreta en el art. 48.1 LM, en el que se es-
tablece que «tanto la solicitud como la marca podran ser objeto de licencia

7 A. BERcOVITZ, «Observaciones preliminares a la Ley de marcas de 1988», en Derecho
mercantil de la Comunidad Economica Europea. Estudios en homenaje a José Giron Tena,
Madrid, 1991, pp. 157-185 (168).

3 A. Casapo CERVINO, Hacia una reforma del Derecho de Marcas: algunas de sus posibles
claves, Fundacion Universidad Empresa, Alicante, 1994, p. 44.
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sobre la totalidad o una parte de los productos y servicios para los cuales
esté registrada y para todo o parte del territorio espafiol. Las licencias
podran ser exclusivas o no exclusivasy.

El art. 48.2 LM prevé los supuestos en los que el titular de la marca
podra ejercitar su ius prohibendi contra el licenciatario adoptando la redac-
cion prevista en el art. 8.2 DM, y acabando asi, como se vera, con los
problemas originados por la redaccion anterior. Se contempla también por
vez primera de forma expresa la posibilidad de ceder la licencia o conceder
sublicencias, condicionandola a la autorizacion del licenciante (art. 48.3
LM). Finalmente, se establecen una serie de presunciones acerca del am-
bito de la licencia que van a operar en defecto de pacto, aclarandose, ade-
mas, el contenido de la exclusiva (nimeros 4 a 6 del art. 48 LM).

La LM se ocupa, asimismo de la inscripcion en el Registro de marcas
de las situaciones juridicas creadas como consecuencia de la transmision
o del otorgamiento de determinados derechos sobre la marca (arts. 46, 49
y 50 LM).

Las modificaciones introducidas en este capitulo se caracterizan, en
gran medida, por una mayor sintonia con el Derecho comunitario e inter-
nacional y por la adopcién de la Ley de patentes como modelo para la
introduccion de algunas normas. En concreto, en este ultimo sentido, la
actual LM, al establecer ciertas presunciones, reduce los conflictos que
pudieran surgir ante la falta de prevision contractual en determinados as-
pectos. Este acercamiento de la LM en la regulacion de la licencia de
marca al contenido de la LP ha sido, sin embargo, objeto de critica por un
sector de nuestra doctrina, ya que, aunque se trata en ambos casos de bie-
nes inmateriales, el fundamento de la proteccion y el contenido difieren de
forma significativa®.

Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que el capitulo IV del Titulo V
y, en particular el art. 48 LM 2001, no son las inicas normas que afectan
a los contratos de licencia. Existen otras que, si bien en su mayoria no
hacen referencia expresa al supuesto de la licencia, pueden incidir en el
régimen de la misma, tales como el art. 2.3 LM, en el que se determinan
las consecuencias que sobre las licencias puede tener el ejercicio de una
accion reivindicatoria sobre la marca; los arts. 39.3 y 51.3 LM, en los que
se equipara al uso del signo por el titular el realizado por un tercero con
su consentimiento; los arts. 34.2 y 36 LM, en los que se condiciona la
facultad del titular de la marca de ejercitar el ius prohibendi a que la ac-
tuacion del tercero se realice sin su consentimiento; el art. 57.3 LM, en el
que se supedita la admision de la renuncia del titular de la marca al con-

* A. RONCERO SANCHEZ, «La marca como objeto de derecho de propiedad», en AAVYV, E/
nuevo Derecho de Marcas. Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, coordinada por Francis-
co José Alonso Espinosa, Granada, 2002, pp. 253-283 (255-256).
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sentimiento del titular de una licencia inscrita, o el art. 55.1.e) LM, en el
que se contempla como causa de caducidad de la marca el que como con-
secuencia del uso que de la misma haga el titular, o que se haga con su
consentimiento, la marca se convierta en un signo apto para inducir al
publico a error®.

No obstante la amplitud de esta regulacion, teniendo en cuenta que, por
regla general, no reviste caracter imperativo y que en ocasiones incluso se
limita a establecer presunciones que rigen a falta de disposicion contractual
en contrario, sigue dejando un amplio margen a la autonomia de la volun-
tad, lo que dota a estos acuerdos de la deseada plasticidad para adaptarse
a las circunstancias de cada caso*'.

“ También se menciona la licencia, aunque de forma incidental y sin repercutir en su régimen
juridico, en el art. 43.2.c) LM 2001, en el que se toma como posible parametro para determinar
la cuantia de la indemnizacion de dafios y perjuicios el precio que el infractor hubiera debido
pagar al titular por la concesion de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utili-
zacion conforme a derecho [sobre la utilizacion de este baremo en nuestra jurisprudencia, vid.
C. FERNANDEZ-NOVOA, «La licencia hipotética de la marca infringida. Comentario a la Sentencia
de la Audiencia Provincial de Granada de 30 de noviembre de 1992 (Aranzadi Civil, 1992, num.
1592)», en Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, nGm. 15, pp. 13-21].

“ En este sentido, respecto de la licencia de patente, C. FERNANDEZ-NOvVOA y J. A. GOMEZ
SEGADE, La modernizacion del Derecho espariiol de patentes, op. cit., p. 262; J. A. GOMEZ SE-
GADE, La Ley de patentes y modelos de utilidad, op. cit., p. 122.





