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Resumen

El presente articulo de reflexién analiza las tensiones estructurales que enfrenta
el derecho de marcas de la Unién Europea frente a la instrumentalizacién de la
caducidad por falta de uso y al aprovechamiento indebido de la reputacién cons-
truida en mercados extracomunitarios. A partir del caso Frisby, que enfrenta a la
sociedad colombiana Frisby SA BIC con la espafiola Frisby Espana SL, el estudio
examina las limitaciones que presenta el régimen marcario europeo para responder
a estrategias de registro orientadas a apropiarse del valor econémico y distinti-
vo generado por signos consolidados fuera del territorio de la Unién Europea.
Mediante el andlisis de la normativa aplicable, la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unién Europea y de los tribunales nacionales, asi como el examen de
la doctrina especializada, el trabajo estudia la interaccién entre la caducidad por
falta de uso, la nulidad por mala fe en el registro marcario y la tutela frente a la ex-
plotacién parasitaria de la reputacién ajena a través de las normas de competencia
desleal. Asimismo, contrasta esta problemdtica con el régimen andino previsto en
la Decisién 486 de la Comunidad Andina, destacando las diferencias existentes
en materia de proteccién de marcas notorias y de prevencién de registros oportu-
nistas. El estudio permite concluir que se requiere una adaptacién de los criterios
normativos y jurisprudenciales y una interpretacién sistemdtica e integradora de
estas instituciones para ofrecer una respuesta adecuada frente a las conductas pa-
rasitarias cada vez mds frecuentes.

Palabras clave: caducidad de marca, uso efectivo, mala fe registral, ocupacién de
marcas, competencia desleal, Marca de la Unién Europea, Decisién 486, Frisby.

Non-EU Reputation Versus Revocation for Non-Use: Bad-
Faith Registration and Unfair Competition in European Union
Trademark Law (on the Frisby Case)

Abstract

This reflective article examines the structural tensions faced by European Union
trade mark law in relation to the instrumentalisation of revocation for non-use
and the undue appropriation of reputation established in non-EU markets.
Drawing on the Frisby case, involving the Colombian company Frisby SA BIC
and the Spanish company Frisby Espafia SL, the study explores the limitations
of the European trade mark regime in addressing registration strategies aimed
at appropriating the economic and distinctive value generated by trade marks
established outside the territory of the European Union. Through an analysis of
the applicable legal framework, the case law of the Court of Justice of the Euro-
pean Union and national courts, as well as the relevant academic literature, the
article examines the interaction between revocation for non-use, invalidity on the
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grounds of bad-faith trade mark registration, and protection against the parasitic
exploitation of another undertaking’s reputation through the rules of unfair com-
petition. It also compares this issue with the Andean legal framework established
under Decision 486 of the Andean Community, highlighting the differences in
the protection of well-known trade marks and the prevention of opportunistic tra-
de mark registrations. The study concludes that an adaptation of both legislative
and judicial criteria, together with a systematic and integrated interpretation of
these legal institutions, is required in order to provide an appropriate response to
the increasingly frequent occurrence of parasitic commercial practices.

Key words: trade mark revocation, genuine use, bad-faith trade mark registration,
trade mark squatting, unfair competition, European Union Trade Mark, Andean
Community Decision 486, Frisby.

A reputacdo extracomunitaria face a caducidade por falta
de uso: ma-fé registral e concorréncia desleal no Direito de
marcas da Unido Europeia (a propdsito do caso Frisby)

Resumo

O presente artigo de reflexdo analisa as tensoes estruturais enfrentadas pelo Di-
reito das marcas da Unido Europeia perante a instrumentalizacio da caducidade
por falta de utilizagao e o aproveitamento indevido da reputagio construida em
mercados extracomunitdrios. A partir do caso Frisby, que opoe a sociedade colom-
biana Frisby SA BIC a sociedade espanhola Frisby Espafa SL, o estudo examina
as limitagoes do regime europeu das marcas para responder a estratégias de registo
destinadas & apropriacio do valor econémico e distintivo gerado por sinais con-
solidados fora do territério da Unido Europeia. Através da andlise da legislagio
aplicdvel, da jurisprudéncia do Tribunal de Justi¢a da Unido Europeia e dos tribu-
nais nacionais, bem como da doutrina especializada, o trabalho analisa a interagio
entre a caducidade por falta de utilizagao, a nulidade fundada na mé-f¢ no registo
da marca e a tutela contra a exploracio parasitdria da reputagao alheia através das
normas da concorréncia desleal. Além disso, compara esta problemdtica com o
regime andino previsto na Decisio 486 da Comunidade Andina, destacando as
diferencas existentes em matéria de protecio das marcas notdrias e de prevengio
de registos oportunistas. O estudo conclui que é necessdria uma adaptagio dos
critérios normativos e jurisprudenciais, bem como uma interpretagao sistemdtica
e integradora destas institui¢oes, de modo a assegurar uma resposta adequada as
condutas parasitdrias, cuja frequéncia tem vindo a aumentar.

Palavras-chave: caducidade da marca, utilizagdo efetiva, mi-fé no registo da
marca, apropriacdo abusiva de marcas, concorréncia desleal, Marca da Uniao Eu-
ropeia, Decisao 486 da Comunidade Andina, Frisby.
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1. Introduccién

El sistema de marcas de la Unién Europea (en adelante, UE) des-
cansa sobre un equilibrio en apariencia sencillo, en el cual el derecho
se adquiere por el registro, pero su conservacién depende de un uso
efectivo del signo en el mercado, de modo que la marca no explo-
tada durante cinco afos queda expuesta a la caducidad y, con ello,
disponible para terceros. Esta 16gica, que favorece la circulacién de
los signos y la competencia, presupone que la caducidad extingue
cuanto el registro protegia. Sin embargo, el supuesto se complica
cuando el signo liberado conserva un valor reputacional construido
en mercados ajenos a la Unidn, porque la disponibilidad registral del
signo y el prestigio que este incorpora dejan entonces de coincidir,
y el sistema marcario, considerado de forma aislada, se revela insufi-
ciente para impedir su apropiacién parasitaria.

El conflicto entre las sociedades Frisby SA BIC, una conocida ca-
dena colombiana de comida rdpida, y Frisby Espana SL constituye un
supuesto ilustrativo que nos permite examinar esa friccién. La primera
es una empresa originaria de Colombia, con una reputacién consoli-
dada en el mercado latinoamericano® y, a la vez, una titular histérica
de marcas registradas en Espafia y en la UE, la cual no habia desplega-
do la explotacién efectiva de estas en esos mercados; la segunda, am-
pardndose en esa inactividad, insté la caducidad de aquellos registros
y solicitd para si el signo, a la vez que extendia una imagen comercial
asociada a la empresa colombiana. El litigio, todavia abierto en sede
administrativa y judicial, condensa las instituciones nucleares del dere-
cho marcario contempordneo y pone de manifiesto cémo la movilidad
de los consumidores, la globalizacién de los mercados y el desarrollo
de las tecnologfas de la comunicacién inciden en la proyeccién terri-
torial de la reputacién de las marcas, planteando nuevos interrogantes
sobre la capacidad de respuesta del marco normativo vigente.

El caso Frisby opera, asi, como hilo conductor del andlisis, pero el
propésito de este trabajo trasciende la resolucién del supuesto par-
ticular; se pretende extraer criterios interpretativos y de articulacién

3 Frisby SA BIC es titular de marcas en Argentina, Chile, Costa Rica, Estados Unidos,
Meéxico, Perti, Reino Unido y Republica Dominicana, segin la base de datos publica

TMview. Véase: hteps://lix.1li/X3yoyo
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generalizables entre la caducidad por falta de uso, la mala fe registral
y la competencia desleal. Tales criterios podrian resultar aplicables
a cualquier supuesto en el que un signo distintivo consolidado en
mercados extracomunitarios sea objeto de apropiacién tras la cadu-
cidad del registro europeo. Esta perspectiva responde, ademds, a una
exigencia doctrinal, ya que se ha subrayado la necesidad de desarro-
llar estdndares autbnomos europeos, cuya aplicacién debe evaluarse
caso por caso (Kur y Senftleben, 2017, p. 543), asi como de armoni-
zar las divergentes interpretaciones nacionales del concepto de mala
fe (Tsoutsanis, 2010, pp. 4-5). Todo ello refuerza la pertinencia de
un andlisis que, partiendo de un caso paradigmdtico, aspire a siste-
matizar criterios susceptibles de aplicacién general.

Asimismo, conviene precisar que el presente trabajo no postula
una proteccién mundial automdtica de la marca notoriamente co-
nocida en los términos del articulo 6 &is del Convenio de Paris, sino
que examina en qué medida el conocimiento de la reputacién alcan-
zada por un signo fuera de la UE puede operar como factor relevante
dentro del juicio de mala fe y de la represién de la competencia
desleal, conforme a la jurisprudencia consolidada del Tribunal de
Justicia de la Unién Europea (en adelante, TJUE).

La pregunta que vertebra este trabajo puede formularse asi: ;pue-
de el conocimiento de la reputacién que un signo ha alcanzado fuera
de la UE impedir o sancionar la apropiacién de la marca corres-
pondiente cuando esta ha caducado por falta de uso en el territorio
pertinente, y a través de qué cauce juridico? La cuestién no admite
una respuesta construida desde la sola lgica registral, sino que obli-
ga a analizar conjuntamente el derecho de marcas con la nulidad por
mala fe y con la represién de la competencia desleal.

Tras situar el conflicto y el problema juridico y delimitar el marco
del sistema marcario europeo, este trabajo examina sucesivamente
la caducidad por falta de uso, la mala fe registral, la relevancia de la
reputacién extracomunitaria y la funcién de cierre que desempena la
competencia desleal; asimismo, contrasta después la solucién euro-
pea con el régimen andino y colombiano y, sobre esa base, se propo-
nen unos criterios de ponderacién de la reputacién extracomunitaria
en el juicio de mala fe y una regla de articulacién entre las tres vias
que preserve la funcién procompetitiva de la caducidad.
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2. El caso Frisby y el problema juridico

La relacién juridica de Frisby S.A. BIC con el mercado europeo se
remonta a comienzos de la década de 2000, cuando la sociedad co-
lombiana registré la titularidad de sus marcas en Espafia y en la UE
muy por delante de cualquier explotacién efectiva.* Esa estrategia de
proteccién anticipada, habitual en empresas con vocacién de expan-
sidén internacional, result6 ser precisamente el flanco que un tercero
aprovecharfa afios después.

La controversia se hizo pablica en 2025 con la aparicién de Frisby
Espana S.L., sociedad espafola que comenz4 a promocionar en Es-
pana actividades empresariales utilizando el signo denominativo
“Frisby” y elementos grificos asociados histéricamente a la compa-
fifa colombiana. La reaccién inicial de Frisby S.A. BIC consistié en
denunciar pablicamente que la empresa espafiola estaba explotando
indebidamente su identidad corporativa, aprovechdndose de la no-
toriedad alcanzada por la marca en América Latina y entre comuni-
dades de consumidores colombianos residentes en Europa.

Frente a la denuncia publica de apropiacién, la sociedad espafola
articulé una defensa asentada sobre el argumento de que, aunque
Frisby SA BIC hubiese registrado las marcas afios atrds, no habia
acreditado un uso de esos signos ni en Espafa ni en la UE duran-
te largos periodos de tiempo y que, por tanto, estas marcas eran
susceptibles de ser declaradas caducadas. Sobre esa premisa, Frisby
Espana S.L. inst6 la caducidad de las marcas nacionales ante la Ofi-
cina Espanola de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM), la cual,
siguiendo una interpretacién estricta del requisito de uso efectivo
en el mercado protegido, consideré insuficientes las pruebas apor-
tadas por la sociedad colombiana para acreditar la explotacién de
sus marcas en Espana y, en consecuencia, estimé la caducidad de los
registros mediante resolucién dictada el 23 de abril de 2026.°

4 Frisby SA BIC registré6 en Espana las marcas nacionales mixtas M2295550,
M2297279 y M2297280 (clases 29, 30 y 42), concedidas por la OEPM el 16 de
marzo de 2001, y obtuvo ante la EUIPO la MUE figurativa 003635893 (clases 29,
30y 43) el 10 de agosto de 2005.

5  Antelasolicitud, de 12 de junio de 2025, presentada por Frisby Espafa SL, la OEPM
estimd la caducidad de las tres marcas nacionales por resolucién de 23 de abril de

2026, publicada en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) de 30 de abril
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Cabe senalar que, con anterioridad al inicio de este procedimien-
to de caducidad, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién
Europea (en adelante, EUIPO, por sus siglas en inglés) concedid, el
13 de diciembre de 2024, el registro como Marca de la Unién Eu-
ropea (en adelante, MUE) del signo denominativo “Frisby” (registro
019074115) a favor de Frisby Espana SL, para las clases 29 y 43.
Durante la tramitacién de dicha solicitud, la sociedad colombiana
no formulé oposicién dentro del plazo legalmente previsto, lo que
permitié que el procedimiento registral siguiera su curso hasta la
concesién definitiva de la marca a la sociedad espanola.

A la vista de los avances conseguidos por la empresa espanola,
la colombiana Frisby SA BIC adoptd una estrategia ofensiva que
combind, por un lado, la presentacién ante la EUIPO de nuevas so-
licitudes de MUE para las clases 29, 30 y 35 (solicitudes 019184960
y 019185014) con el objetivo de proteger exclusivamente sus ele-
mentos figurativos actualizados; estos registros fueron concedidos
por la EUIPO el 28 de agosto de 2025. Por otro lado, interpuso una
accién de nulidad de la MUE perteneciente a la sociedad espanola,
argumentando que la solicitud se habia efectuado de mala fe y, adi-
cionalmente, inici6 acciones judiciales por infraccién del derecho y
por competencia desleal con la solicitud de medidas cautelares.®

El pulso procesal ha sido oscilante. Las medidas cautelares acor-
dadas por el Juzgado de lo Mercantil n.° 2 de Alicante, en funciones
de tribunal de marca de la Unidn, fueron después revocadas por la
Audiencia Provincial de Alicante, lo que le permitié a la sociedad
espafola retomar el uso del signo mientras se resuelve el fondo del
conflicto.”

de 2026.

6 El 11 de septiembre de 2025, Frisby SA BIC insté ante la EUIPO la nulidad de la
MUE 019074115 por mala fe, la cual fue admitida a trémite conforme a los articulos
14y 17 del Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, Diario Oficial de
la Unién Europea (DOUE) L 154/1, de 16 de junio de 2017; este procedimiento se
encuentra ain pendiente de resolucién.

7 El Juzgado de lo Mercantil n.c 2 de Alicante acordé a finales de noviembre de 2025
la suspensién del uso del signo, la retirada de contenidos digitales y la paralizacién
de campanas y aperturas; la Seccién Octava de la Audiencia Provincial de Alicante
revocé tales medidas el 27 de marzo de 2026.
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Paralelamente, Frisby Espafia SL reaccioné mediante la interposi-
cién de una demanda judicial en la que le reclamaba a Frisby SA BIC
el pago del supuesto enriquecimiento injusto obtenido entre mayo y
diciembre de 2025 como consecuencia de la movilizacién comercial
y medidtica generada en torno al conflicto; la restitucion del pre-
sunto “enriquecimiento patrimonial y reputacional” derivado, segin
la demandante, de las acusaciones publicas de “robo”, “agresién” o
“usurpacién”; y la correspondiente indemnizacién por los dafios y
perjuicios ocasionados por la difusién de informaciones presunta-
mente inexactas o incompletas, que le habrian causado un impor-
tante perjuicio comercial, econémico y reputacional en el mercado
europeo. Esta demanda fue admitida a trdmite por el Juzgado de lo
Mercantil n.° 2 de Alicante en febrero de 2026.

Asimismo, el 15 de mayo de 2026, Frisby Espafa SL promo-
vié ante la EUIPO una accién de caducidad contra la MUE n.°
003635893, titularidad de Frisby SA BIC. La Oficina le otorgé a
la sociedad colombiana un plazo hasta el 23 de julio de 2026 para
acreditar el uso efectivo de la marca o, en su defecto, la concurrencia
de causas justificativas de su falta de uso, bajo apercibimiento de
revocacion del registro. A la fecha de la finalizacién de este trabajo,
dicho procedimiento continuaba pendiente de resolucién.®

Mis alld de su dimensién empresarial, el litigio interesa porque se
desenvuelve simultdneamente en foros administrativos y judiciales
con instrumentos distintos, de modo que el desenlace depende del
cauce elegido. El problema de fondo es nitido porque la caducidad
libera el signo en el plano registral, pero no neutraliza el valor re-
putacional que la empresa colombiana habia acumulado fuera de
la Unién ni la apariencia de vinculacién que la sociedad espafiola
proyecté sobre un publico identificable. Determinar si, y por qué

8  El 23 de julio de 2026, Frisby SA BIC, titular de la MUE, presentd ante la Divisién
de Anulacién de la EUIPO pruebas del uso efectivo de la marca, asi como observacio-
nes en respuesta a la solicitud de caducidad. El 20 de agosto de 2026, la Oficina dio
traslado de dichas pruebas y observaciones a Frisby Espafia S.L., en su condicién de
solicitante de la caducidad, y le concedié plazo hasta el 25 de octubre de 2026 para
formular las observaciones que estimase oportunas en respuesta a estas. En caso de
que no presenten observaciones dentro de dicho plazo, la Oficina podrd resolver sobre
la solicitud atendiendo a las pruebas de las que disponga.
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via, ese valor sigue siendo juridicamente tutelable es el objeto de los
apartados siguientes.

3. Marco juridico de la UE: sistema dual, principio de unicidad
y adquisicion registral del derecho

Valorar adecuadamente la caducidad, la mala fe o el aprovechamiento
de la reputacién ajena exige partir de la arquitectura del sistema mar-
cario europeo, resultado de un proceso de armonizacién de las legis-
laciones nacionales y de creacién de un titulo supranacional propio.

Este modelo tiene su origen en las décadas de 1980 y 1990,
cuando el legislador europeo abordé simultdneamente dos objetivos
distintos, aunque convergentes: la aproximacién de las legislaciones
nacionales en materia de marcas, mediante la aprobacién de la Pri-
mera Directiva 89/104/CEE,’ y la creacién de un titulo marcario su-
pranacional propio, mediante el Reglamento (CE) n.° 40/94 sobre
la marca comunitaria.'

La coexistencia entre marcas nacionales y MUE no es accidental
ni transitoria, sino que responde a una opcién deliberada del le-
gislador europeo, reconocida expresamente en el articulo 17.2 del
vigente Reglamento (UE) 2017/1001 (en adelante, RMUE)."" El
sistema no establece jerarquia alguna entre las marcas nacionales y la
MUE, cada uno de estos titulos opera en su propio dmbito territo-
rial, produce efectos independientes y se rige por procedimientos y
érganos diferenciados (Cornish et al., 2023, pp. 617-621)." De ello
deriva una primera consecuencia relevante para el caso, debido a que

9 Publicada en DOUE L 40, de 11 de febrero de 1989. Posteriormente derogada por la
vigente Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2015, DOUE L 336, de 23 de diciembre de 2015.

10  Publicado en DOUE L 11, de 14 de enero de 1994, derogado por el Reglamento
(CE) n.c 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sustituido por el vigente
Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio
de 2017.

11  DOUEL 154/1, de 16 de junio de 2017.

12 Los Considerandos 7 y 8 del RMUE recuerdan que el derecho de marcas de la UE
no sustituye al derecho de marcas de los Estados miembros, por lo que las marcas na-
cionales siguen siendo necesarias para aquellas empresas que no deseen la proteccién
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la caducidad de un titulo en un nivel no extingue automdticamente
la proteccién en el otro. Un empresario puede, en funcién de su
estrategia comercial, optar por registrar su signo Gnicamente como
marca nacional en uno o varios Estados miembros, exclusivamente
como MUE o acumular ambas modalidades de proteccién.'

La armonizacién operada por la Directiva (UE) 2015/24306,
transpuesta en Espafa por la Ley 17/2001 de Marcas (en adelante,
LME), ha aproximado las condiciones de registrabilidad, el conteni-
do del ius prohibendi y las causas de nulidad y caducidad,' aunque
subsisten margenes nacionales de discrecionalidad que mds adelante
se revelardn decisivos (Gielen, 2020, p. 223).

3.1 El principio de unicidad de la MUE y su modulacion

El rasgo estructuralmente mds caracteristico de la MUE es su cardc-
ter unitario (articulo 1.2, RMUE)." Solo puede registrarse, cederse,
caducar o anularse para el conjunto de la UE, sin titularidad parcial

de sus marcas a escala de la UE o que no puedan obtener proteccién en toda la UE,
mientras que no encuentran obstdculos para obtenerla a nivel nacional.

13 Considerando 8 del RMUE iz fine recuerda que: “Debe dejarse a la discrecién de
cada persona que busque la proteccién de una marca la decisién de obtenerla tni-
camente mediante una marca nacional en uno o varios Estados miembros, o tnica-
mente mediante una marca de la Unién, o mediante ambas a la vez”. Sobre el sistema
dual, ver Holah y Collis (2016, pp. 13-19); sobre su valor estratégico, ver Barroso et
al. (2019, pp. 11-21) y Herz y Mejer (2019, pp. 1841-1854); sobre su fundamento
econémico, ver Davis et al. (2022, pp. 271-275). Estos autores destacan que la exis-
tencia de una marca comin europea abre la posibilidad de aprovechar plenamente
las estrategias de integracion para aquellas empresas que sufren bajos niveles de riesgo
por ser extranjeras o nuevas. Para las empresas especializadas, en cambio, la adaptabi-
lidad de la marca representa un requisito previo importante para una entrada exitosa
en el mercado extranjero, ya que estas empresas probablemente sufren un alto riesgo
por ser extranjeras, por lo que para ellas resulta de suma importancia la interaccién
con las oficinas especificas de cada pais.

14 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Boletin Oficial del Estado (BOE) ntm.
294, de 8 de diciembre de 2001, modificada por el Real Decreto-Ley 23/2018, en
transposicién de la Directiva (UE) 2015/2436; desde el 14 de enero de 2023 la
OEPM resuelve directamente las solicitudes de nulidad y caducidad.

15 Su alcance se ha precisado, entre otras, en TJUE, sentencia de 12 de abril de 2011,
DHL Express France, C-235/09, ECLI:EU:C:2011:238, apartado 39. Los motivos
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ni fragmentacién territorial de sus efectos (Bently et al., 2022, pp.
801-840). La consecuencia mds trascendente para este estudio es que
la caducidad por falta de uso de la MUE, cuando se declara, produce
sus efectos sobre la totalidad del registro, por tanto, la marca caduca
para la UE en su conjunto y no Gnicamente para aquellos territo-
rios en los que el uso haya sido insuficiente. En el contexto del caso
Frisby, esta distincién adquiere una relevancia prictica inmediata,
por cuanto el alcance territorial de la caducidad determina el espacio
normativo que queda eventualmente disponible para el registro por
parte de un tercero.

Ahora bien, el principio de unicidad no opera como presuncién
irrefutable de efectos uniformes. EI TJUE ha precisado, en el caso
Ornua,'® que el caridcter unitario no exige una apreciacion factica
idéntica en todo el territorio, ya que la inexistencia de riesgo de con-
fusién en un Estado miembro (por ejemplo, por una coexistencia
pacifica prolongada) no impide ejercer el ius prohibendi alli donde
ese riesgo si concurre. Esta flexibilidad metodolégica es importante,
porque autoriza a modular la respuesta juridica cuando las circuns-
tancias del caso difieren entre distintos territorios, como sucede en
los supuestos de caducidad estratégica o de aprovechamiento de re-
putacién localizada en un sector del puablico.

3.2 La adquisicidn registral del derecho y su contrapeso

A diferencia del modelo estadounidense, basado en el uso (Copland,
2017, pp. 404-4006)," el sistema europeo adquiere el derecho por el
registro y conforme al principio first-to-file.'"® Su contrapartida in-
dispensable es la exigencia de uso efectivo posterior, cuyo incum-

absolutos (articulo 7, RMUE) y relativos (articulo 8, RMUE) de denegacién pueden
determinar el rechazo para el conjunto de la UE.

16 TJUE, sentencia de 20 de julio de 2017, Ornua, C-93/16, ECLIEU:C:2017:571,
dictada a raiz de una cuestién prejudicial de la Audiencia Provincial de Alicante.
Sobre la interpretacion uniforme, TJUE, sentencia de 22 de septiembre de 2011,
Budéjovicky Budvar, C-482/09, ECLI:EU:C:2011:605, apartados 69-71.

17  Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1051 y 1127 (uso en el comercio y distintividad).

18  El Considerando 9 del RMUE recuerda que los derechos sobre la MUE solo se ad-
quieren por el registro; articulos 6 del RMUE y 2 de la LME.
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plimiento desemboca en la caducidad, ya que la marca cumple una
funcién esencial que el TJUE cifra en garantizarle al consumidor
la identidad de origen del producto o servicio en el mercado, sin
perjuicio de otras funciones, en particular, las de garantia de calidad,
comunicacién, inversién o publicidad (Ferndndez-Névoa, 2004, pp.
66-68; Lepik, 2021, pp. 153-157)."

El principio first-to-file aporta seguridad juridica al sistema, pero
puede propiciar usos oportunistas dirigidos a apropiarse del valor
distintivo o reputacional de signos previamente conocidos en otros
mercados. Por ello, la prioridad registral no opera de forma absoluta,
sino que se complementa con mecanismos correctores, entre ellos,
la nulidad por mala fe, impidiendo que el registro se convierta en
instrumento de apropiacién indebida.

El procedimiento ante la EUIPO, con su fase de oposicién y
el control jurisdiccional escalonado ante el Tribunal General de la
Unién Europea (en adelante, TGUE) y el TJUE, garantiza la apli-
cacién uniforme del derecho marcario, pero puede verse limitado
cuando el signo solicitado incorpora un valor reputacional ajeno o
cuando la solicitud responde a finalidades distintas de la funcién
propia de la marca.” Es en esa insuficiencia donde se inserta la inter-
vencién complementaria de la mala fe y de la competencia desleal.

19  Sobre las funciones de la marca, véase TJUE, sentencia de 23 de marzo de 2010, Goo-
gle France, C-236/08 a C-238/08, ECLL:EU:C:2010:159, apartados 75-79; y de 12
de noviembre de 2002, Arsenal, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651. Sobre las restantes
funciones, TJUE, sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal, C-487/07, ECLI:EU-
:C:2009:378, apartado 58.

20 Lasolicitud de MUE se examina por motivos absolutos y, en su caso, mediante opo-
sicién de titulares de derechos anteriores en el plazo de tres meses (articulos 46 vy ss.,
RMUE), resuelta por la Divisién de Oposicién y revisable por las Salas de Recurso
(articulos 66 y ss., RMUE). El control jurisdiccional del sistema se articula en dos
niveles. Las resoluciones de las Salas de Recurso de la EUIPO pueden ser impugnadas
ante el TGUE mediante recurso de anulacidn, tanto por motivos de hecho como de
derecho. A su vez, las sentencias del TGUE son recurribles en casacién ante el TJUE,
aunque este recurso se limita a cuestiones juridicas. Esta estructura procesal garantiza
la aplicacién uniforme del derecho marcario de la Unidn y le permite al TJUE fijar, a
través de sus resoluciones prejudiciales y de casacién, criterios interpretativos vincu-

lantes para todos los operadores del sistema.
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4. La caducidad por falta de uso: del uso efectivo a la
liberacion del signo

La exigencia de uso efectivo es uno de los pilares del sistema marca-
rio. Aunque el derecho nace con el registro, su conservacién se con-
diciona al uso real del signo en el trifico econémico. La caducidad
no es, por ello, una sancién en sentido propio, sino la consecuencia
de la pérdida de la funcién econémica y distintiva que legitima la
proteccién (Ferndndez-Névoa et al., 2017, pp. 623-627).

4.1 El concepto de uso efectivo en la jurisprudencia
comunitaria

El régimen positivo, regulado en el articulo 58.1.a) del RMUE, el
articulo 19 de la Directiva 2015/2436 y los articulos 39 y 54 de la
LME, no define el “uso efectivo”, por ello, ha sido la jurisprudencia
la encargada de construir una doctrina coherente sobre el alcance
de este concepto. Esta doctrina arranca con la sentencia del TJUE,
dictada en el caso Ansul,*' en la que el tribunal establecié que el uso
efectivo de la marca ha de ser real, dirigido a crear o conservar una
cuota de mercado, excluyendo el empleo meramente interno o sim-
bélico o realizado con el dnico propdsito de preservar los derechos
conferidos por la marca.

Posteriormente, en la sentencia Silberquelle,”* el Tribunal precis6
que la distribucién gratuita de articulos promocionales no constitu-
ye uso efectivo cuando no contribuye a posicionar, crear o mantener
una demanda para esos productos o servicios, ya que la funcién eco-
némica de la marca exige que el uso tenga relevancia competitiva.

En definitiva, la jurisprudencia sostiene que, para apreciar la exis-
tencia de “uso efectivo”, debe hacerse una valoracién global en atencién
a todas las circunstancias, la naturaleza de los productos, las caracteris-
ticas del mercado, el volumen y la continuidad, sin umbrales abstrac-

21 TJUE, sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145,
apartados 37 y 43. Pueden verse otros ejemplos de usos considerados insuficientes en
EUIPO (2026, Parte C. Oposicién, Seccién 7. Prueba de uso, apartado 5.2). Ejem-
plos de usos insuficientes disponibles en: https://lix.li/BPkktw

22 TJUE, sentencia de 15 de enero de 2009, Silberquelle, C-495/07, ECLI:EU:C:2009:10,
apartado 22.
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tos. Asimismo, ha reconocido que un uso cuantitativamente reducido
podria bastar cuando el mercado de referencia es limitado o cuando
las caracteristicas del sector implican un bajo volumen de operaciones,
aunque de elevado valor econémico, e incluso cabe apreciar uso efecti-
vo en ausencia de ventas si existe una actividad real dirigida a consoli-
dar un producto o servicio en el mercado (Martin, 2021, pp. 11-13).%

En el plano territorial, el uso de la MUE no exige explotacién en
todos los Estados miembros, siendo suficiente un uso en una parte
de la Unidn, siempre que resulte representativa de un mercado real
de los bienes o servicios para los que se ha registrado la marca, sin
que la mera dimensidn del territorio comunitario opere como factor
de vulnerabilidad para marcas de explotacion geogréficamente con-

centrada (Burrell y Handler, 2016, pp. 85-99).%

4.2 Efectos de la caducidad y carga de la prueba

La declaracién de caducidad produce efectos —en principio, ex
nunc— desde la solicitud, aunque la EUIPO puede fijar una fecha
anterior si se acredita el momento en que concurrié la causa. Asi,
conforme al articulo 62.1 del RMUE, cuando se declare la caduci-
dad de una MUE, esta dejard de producir los efectos previstos en el
RMUE desde la fecha de presentacién de la solicitud de caducidad.
No obstante, la EUIPO podrd fijar, a instancia de parte y previa
acreditacién de un interés legitimo, una fecha anterior si del expe-
diente puede determinarse con precisién el momento en el que se
produjo la causa de caducidad.”

23 Sobre la suficiencia de un uso reducido, TJUE, sentencia de 27 de enero de 2004, La
Mer Technology, C-259/02, ECLL:EU:C:2004:50, apartado 27; sobre el uso sin ven-
tas, TGUE, sentencia de 23 de septiembre de 2020, Polfarmex (SYRENA), T-677/19,
ECLI:EEU:T:2020:424; sobre los usos simbdlicos o defensivos, TGUE, sentencia de 21
de noviembre de 2013, Recaro, T-524/12, ECLI:EU:T:2013:604, apartado 19, y TJUE,
sentencia de 17 de julio de 2014, Reber Holding, C-141/13 P, ECLLI:EU:C:2014:2089,
apartado 32.

24  TJUE, sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken, C-149/11,
ECLI:EU:C:2012:816, apartados 50 y 54; y de 6 de octubre de 2009, PAGO,
C-301/07, ECLI:EU:C:2009:611.

25 EUIPO (2026, Parte D. Anulacién, Seccién 2. Normas sustantivas, 1.3.1 El efecto
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Asimismo, cuando la solicitud de caducidad haya estado precedi-
da de una demanda reconvencional de caducidad entre las mismas
partes, formulada al amparo del articulo 128 del RMUE vy posterior-
mente suspendida por el érgano jurisdiccional competente confor-
me al apartado 7 del mismo precepto, la fecha efectiva de la caduci-
dad serd la de presentacién de la demanda reconvencional, aunque
dicha fecha no se haya solicitado expresamente ante la EUIPO.?

Por tanto, el titular dispone de un “periodo de gracia” de cinco
afos desde el registro para iniciar el uso, durante el cual conserva
su derecho de exclusiva (Benites-Arrieta, 2016, pp. 205-220; Gar-
cia Pérez, 2024, pp. 110-113).” La proteccién en ese periodo, sin
embargo, no es uniforme. La facultad recogida en la derogada Di-
rectiva 2008/95,% que les permitia a los Estados enervar la accién
por infraccién de marca mediante la excepcién de falta de uso, no
fue incorporada en todos los ordenamientos, lo que genera solucio-
nes dispares.” En Francia, donde esta opcién no se incorpord, cabe
reclamar los dafos causados durante el “periodo de gracia”, aunque
posteriormente se declare la caducidad.”® En cambio, en Espana, que

juridico de la caducidad).

26  Laaccién de caducidad de la MUE puede ejercitarse ante la EUIPO o por via recon-
vencional ante los tribunales de marca de la UE.

27 Articulo 18 del RMUE; TJUE, sentencia de 21 de diciembre de 2016, Linsfor-
sikringar, C-654/15, ECLI:EU:C:2016:998, apartado 26. El derecho exclusivo (ar-
ticulo 9, RMUE) presenta una dimensién positiva y otra negativa o ius prohibend,
y conoce su limite en el agotamiento (articulo 15, RMUE); véase TJUE, sentencia
de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb, C-427/93, C-429/93 y C-436/93,
ECLLILEEU:C:1996:282.

28  Cuya redaccidn es casi idéntica a la de igual precepto de la Directiva 89/104/CEE.

29  Lavigente Directiva (UE) 2015/2436 refuerza la exigencia de uso efectivo de la marca
con el fin de evitar la acumulacién de signos registrados sin explotacion real y reducir
los conflictos entre derechos marcarios. En esta linea, el considerando 31 prevé la
caducidad de la marca que no haya sido objeto de uso efectivo durante un periodo
ininterrumpido de cinco afios desde la finalizacién del procedimiento de registro,
mientras que el considerando 32 subraya que la proteccién marcaria solo se justifi-
ca cuando existe un uso real del signo en el mercado. Coherentemente con ello, el
articulo 17 de la Directiva establece que el titular solo podrd ejercitar acciones por
infraccién cuando sus derechos permanezcan vigentes y no puedan ser declarados
caducos por falta de uso.

30 TJUE, sentencia de 26 de marzo de 2020, AR contra Cooper, C-622/18, ECLI:EU-
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st la introdujo en la norma nacional (articulo 41.2 in fine LME), se le
permite al demandado en una accién por infraccién de marca opo-
ner, por via de excepcién, la caducidad de la marca por falta de uso y,
con ello, enervar la pretensién ejercitada, tal y como ha confirmado
recientemente el Tribunal Supremo en la sentencia 633/2026, de 27
de abril (asunto Giordano).’!

En cuanto a la prueba, le corresponde al titular de la marca ante-
rior acreditar el uso efectivo cuando este se cuestiona;*” quien disfru-
ta del monopolio registral no puede limitarse a invocarlo sin demos-
trar que responde a una realidad comercial. Los medios admisibles
son amplios y no exhaustivos (facturas, catdlogos, etiquetas, datos
de ventas, declaraciones) y se valoran conjuntamente conforme a las
reglas de la sana critica (asunto Boston Scientific).”* Solo una causa
justificada, ajena a la voluntad del titular y que haga irrazonable el
uso, excluye la caducidad, segtin una interpretacién restrictiva (arti-

culo 58.1.a) in fine de RMUE).**

4.3 La caducidad como instrumento estratégico y su friccion
con la buena fe

La consecuencia natural del régimen es que el signo no usado que-
da disponible para el mercado. Pero la préctica revela que esa libe-
racién puede instrumentalizarse por terceros que, aprovechando la
inactividad formal del titular, registran signos dotados de un valor
reputacional latente que no les pertenece. Estos supuestos han sido
identificados por la doctrina bajo expresiones como “ocupacién”,
“acaparamiento” o “secuestro” de marcas (Cacciali Puga, 2018, pp.
1-29; Feng, 2025, pp. 44-63; Fink et al., 2018, pp. 340-371; Wang

:C:2020:241, apartado 45.

31 ECLL:ES:TS:2026:1931.

32 TJUE, sentencia de 26 de septiembre de 2013, Centrotherm Systemtechnik, C-610/11
P, ECLI:EU:C:2013:593, apartado 68.

33 TGUE, sentencia de 10 de septiembre de 2008, Boston Scientific, T-325/06,
ECLI:EU:T:2008:338, apartado 15; articulo 10.4 del Reglamento Delegado (UE)
2018/625, DOUE L 104/1, de 24 de abril de 2018.

34 Véase TJUE, sentencia de 14 de junio de 2007, Hiupl contra Lidl, C-246/05,
ECLI:EU:C:2007:340.
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y Yang, 2026, pp. 26-34). La Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual (en adelante, OMPI) se refiere a esta prictica mediante ex-
presiones como trademark piracy o trademark squatting, definiéndola
como el registro o uso de una marca extranjera generalmente cono-
cida que no se encuentra registrada en el pais del que se trate o cuya
proteccion ha decaido como consecuencia de su falta de uso (“the
registration or use of a generally well-known foreign trademark that
is not registered in the country or is invalid as a result of non-use”,
OMPI, 2004, p. 90). En estos supuestos, el solicitante no persigue la
funcién distintiva, sino apropiarse del reconocimiento y de la reputa-
cién acumulada en otros mercados, accediendo sin coste a un activo
construido por el esfuerzo ajeno (Brown y Brison, 2018, p. 4).
Desde una perspectiva econdmica, esta prictica no plantea solo
un reproche moral; el mademark squatting introduce ineficiencias
verificables, al desplazar hacia el titular originario los costes de recu-
perar un activo que él mismo cred, al generar incertidumbre sobre
la inversidn en reputacién y al desincentivar una entrada ordenada
en el mercado. Los estudios empiricos sobre el sistema dual europeo
y sobre el acaparamiento de marcas confirman que la disponibili-
dad registral, cuando se desconecta del valor econémico subyacen-
te, puede ser captada por operadores oportunistas en detrimento de
quien soportd el coste de construir y consolidar la reputacién del sig-
no (Barroso et al., 2019, pp. 14-18; Fink et al., 2018, pp. 341-345).
El caso Frisby reproduce ese patrén: la caducidad abrié la via al
registro por un tercero, pero no extinguié6 el valor reputacional del
signo, lo que desplaza el problema al terreno de la mala fe y del apro-
vechamiento de la reputacién ajena. Es precisamente en este espacio
donde el derecho de la competencia desleal desempena una funcién
complementaria de tutela, ofreciendo mecanismos de reaccién fren-
te a conductas que, aun relacionadas con signos distintivos, no en-
cuentran una respuesta suficiente en el régimen marcario stricto sensu
(Carbajo Cascén, 2022, pp. 104-106; Dornis, 2017, pp. 339-344).
Aqui emerge la friccién estructural que el sistema no resuelve por
si solo; la caducidad opera como institucién objetiva, ya que el in-
cumplimiento del uso extingue el derecho con independencia de las
intenciones del tercero, pero esa objetividad no puede desvincularse
de los principios de buena fe que informan todo el ordenamiento
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de la propiedad industrial.”” Tal y como recordé el abogado general
Ruiz-Jarabo Colomer en sus conclusiones sobre el asunto Arsenal:

(...) siendo la funcién de una marca distinguir los productos y
servicios de diversas empresas con el fin de garantizar al usuario o
al consumidor la identidad de sus respectivos origenes, esa finalidad
inmediata y especifica de las marcas no es mds que una etapa en el
camino hacia el objetivo final, que es asegurar un sistema de com-

petencia real en el mercado interior.*®

La proteccién registral se justifica, pues, por la utilidad competi-
tiva que aporta (Dinwoodie, 2024, pp. 36-61); cuando el registro se
emplea contra esa finalidad, el sistema debe acudir a instrumentos
correctores.

5. La mala fe registral y la reputacidon extracomunitaria

Cuando la inscripcién del signo responde a una finalidad contraria
a las pricticas honestas, el ordenamiento reacciona mediante la nu-
lidad por mala fe (articulo 59.1.b), RMUE). La mala fe se configura
como causa de nulidad absoluta, imprescriptible y con efectos ex
tunc, reflejo de la naturaleza viciada del acto registral (articulo 62,
RMUE).? La mala fe no aparece definida, ni delimitada, ni siquiera

35 TJUE, sentencia de 11 de junio de 2009, Lindt ¢ Spriingli, C-529/07, ECLI:EU-
:C:2009:361, apartados 41-44.

36  Apartado 42 de las Conclusiones del abogado general Ruiz-Jarabo Colomer, de 13 de
junio de 2002, Arsenal, C-206/01. En el mismo sentido, TJUE, sentencia de 14 de
septiembre de 2010, Lego Juris, C-48/09 P, ECLI:EU:C:2010:516, apartado 38.

37  Esta solucién legislativa responde al propésito de no convalidar por el transcurso
del tiempo conductas incompatibles, desde su origen, con los principios de lealtad
competitiva que inspiran el sistema marcario. La previsién equivalente para marcas
nacionales espafiolas se encuentra en el articulo 51.1.b) de la LME. Todo ello, sin per-
juicio de las acciones previstas por los ordenamientos nacionales para la reparacién de
los dafios causados por negligencia, mala fe o enriquecimiento injusto del titular de la
marca. En particular, el efecto retroactivo de la nulidad o de la caducidad no afectard
ni las resoluciones firmes dictadas y ejecutadas en materia de infraccién marcaria con
anterioridad a su declaracion ni los contratos celebrados y ejecutados, total o par-
cialmente, antes de dicha fecha, sin perjuicio de que, por razones de equidad, pueda
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descrita en modo alguno en la normativa de la Unién;*® el TJUE la
ha caracterizado como nocién auténoma del derecho de la UE que
abarca toda conducta apartada de las pricticas honestas en el dmbito
comercial, y no se reduce al conocimiento de una situacién ajena ni
a la intencién de perjudicar a un tercero determinado.”

5.1 Los factores jurisprudenciales de apreciacion de la mala fe
La construccién del concepto de mala fe arranca con la sentencia
del TJUE, dictada en el asunto Lindt & Spriingli,* que impuso una
apreciacién global de todos los factores pertinentes en el momento
de la solicitud y senald, entre otros: el conocimiento por parte del
solicitante del uso de un signo idéntico o similar por un tercero, su
intencién de impedir ese uso y el grado de proteccién de los signos
en conflicto; sobre esa base, la jurisprudencia ha decantado varios cri-
terios (Sitko, 2023, pp. 1381-1406; Tsoutsanis, 2010, pp. 89-145).
En este contexto, la identidad o similitud de los signos consti-
tuye un indicio, pero no basta por si sola; de hecho, en el asunto
Koton,"" el TTUE ampli6 el 4mbito de la institucion al admitir que
cabe apreciar mala fe aun cuando el signo del tercero no sea idéntico
ni similar, siempre que las circunstancias objetivas revelen una fina-
lidad contraria a las practicas honestas.** El conocimiento del signo
ajeno puede acreditarse o presumirse a partir de relaciones previas
entre las partes, de la notoriedad histérica del signo o de una coinci-
dencia no atribuible al azar, y la probabilidad de conocimiento crece

reclamarse la restitucién de las cantidades satisfechas, conforme al articulo 62.3 del
RMUE.

38 TGUE, sentencia de 26 de febrero de 2015, Colourblind, T-257/11, ECLI:EU-
:T:2015:115, apartado 64.

39 TJUE, sentencia de 27 de junio de 2013, Malaysia Dairy, C-320/12, apartado 29;
Conclusiones en Lindt & Spriingli, cit., apartado 41; y TGUE, Copernicus, T-82/14,
ECLI:EU:T:2016:396, apartado 28.

40  TJUE, Lindt & Spriingli, apartado 53.

41 TJUE, sentencia de 12 de septiembre de 2019, Kozon, C-104/18 P, ECLI:EU-
:C:2019:724.

42 TJUE, Koton, C-104/18 B, ECLI:EU:C:2019:724, apartado 51; TGUE, Pollo Tro-
pical, T-291/09, ECLI:EU:T:2012:39, apartado 90, y DoggiS, T-335/14, ECLI:EU-
:T:2016:39, apartados 59-60.
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con la duracién e implantacién del uso anterior.” Con todo, ni el
conocimiento del signo ni la conciencia de su uso en el extranjero
bastan aisladamente, por lo que su apreciacién exige siempre una
valoracién global de las circunstancias.*

La intencién desleal, de naturaleza subjetiva, se infiere de circuns-
tancias objetivas. Concurre cuando la solicitud se aparta de la fun-
cién distintiva y persigue fines especulativos o de bloqueo;* cuando
media una relacién previa entre las partes que hace contrario a la
lealtad el registro a nombre propio;* o, conforme a la sentencia Sky-
Kick,”” cuando la ausencia de intencién de uso, sin ser por si sola
constitutiva de mala fe, se combina con otros elementos que revelan
una finalidad de bloqueo o de apropiacién de valor ajeno. Por su
parte, el TGUE en la sentencia dictada en el asunto Hasbro/Mono-
poly*® completd el cuadro interpretativo al censurar como indicio
de mala fe la presentacién reiterada de solicitudes sobre un mismo
signo cuando persigue eludir la prueba del uso efectivo de registros
anteriores.

5.2 Reputacion extracomunitaria y mala fe: una linea
jurisprudencial en consolidacion

El aspecto mds controvertido, y mds relevante para Frisby, es el que
se refiere al peso que cabe atribuirle al conocimiento de signos noto-

43 TGUE, Gruppo Salini, T-321/10, ECLLEU:T:2013:372, apartado 25; Simca,
T-327/12, ECLL:EU:T:2014:240, apartado 50; y DoggiS, apartados 64-71. Ver la
presuncién a partir de la implantacién del signo en TJUE, Lindt & Spriingli, apartado
39.

44 TJUE, Lindt & Spriingli, apartados 48-49; TGUE, Bigab, T-33/11, ECLL:EU-
:1:2012:77, apartado 27.

45 TGUE, sentencia de 7 de julio de 2016, Copernicus (Luceo), T-82/14, ECLI:EU-
:T:2016:396, apartado 145.

46 TGUE, Pollo Tropical, T-291/09, ECLL:EU:T:2012:39, apartados 85-87; y Gruppo
Salini, T-321/10, ECLI:EU:T:2013:372, apartados 25-32.

47 TJUE, sentencia de 29 de enero de 2020, SkyKick, C-371/18, ECLLEU:C:2020:45.

48 TGUE, sentencia de 21 de abril de 2021, Hasbro/Monopoly, T-663/19, ECLI:EU-
:T:2021:211, que confirmé la resolucién de la EUIPO declarando parcialmente in-
vdlida la marca “Monopoly” por haberse solicitado para eludir la prueba de uso de
registros anteriores.
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rios fuera de la UE, dada la incidencia del principio de territoriali-
dad (Alemdn, 2010, pp. 1-21; Leong, 2020, pp. 46-64). La cuestién
consiste en determinar si la reputacién extracomunitaria de un signo
puede integrar el juicio de mala fe del articulo 59.1.b) del RMUE.
La jurisprudencia mds reciente avala una respuesta afirmativa, que
debe ser matizada por la exigencia de valoracién global de todas las
circunstancias del caso.

El punto de partida es el asunto DoggiS,” donde el TGUE con-
firmé la nulidad de una MUE idéntica a marcas registradas en Chi-
le, Brasil, Pertt y Uruguay, al estimar acreditado que el solicitante
conocia aquellas marcas extracomunitarias y que la coincidencia no
era casual. La sentencia admitié expresamente que la mala fe puede
fundarse en el conocimiento de marcas registradas fuera de la UE,
sin uso simultdneo en el territorio comunitario, y atribuyé relevancia
a la notoriedad alcanzada por las marcas originarias y al reconoci-
miento implicito de ese prestigio por el propio solicitante.

Por su parte, la sentencia Honggs® ha profundizado esta linea; la
notoriedad de un signo en una jurisdiccién extracomunitaria pue-
de ser un indicio especialmente relevante cuando se acredita que el
solicitante pretende instrumentalizar ese prestigio en detrimento de
la competencia leal; el cardcter “valioso” del derecho adquirido en el

49  TGUE, sentencia de 28 de enero de 2016, DaggiS, T-335/14, ECLI:EU:T:2016:37,
apartados 64-71 y 84-85. El solicitante habia presentado en Espana su negocio como
“franquicia de reconocido prestigio a nivel internacional”, tras un estudio del sector
en el continente americano que reforzaba el cardcter no fortuito de la eleccién del
signo. El Tribunal destacd, ademds, que antes de implantar su red de franquicias en
Espana el solicitante habia realizado un estudio internacional del sector, circunstancia
que se desprendia de su propia publicidad, en la que afirmaba haber “comprobado el
éxito” del negocio de los perritos calientes en el continente americano, con referencia
expresa a Chile y Brasil. A juicio del Tribunal, la referencia especifica a dichos paises
reforzaba la idea de que la eleccién del signo no habfa sido fortuita.

50 TGUE, sentencia de 6 de noviembre de 2024, Honggi, T-533/23, ECLI:EU-
:T:2024:786, apartado 31 (renombre del signo en el sector automovilistico chino
desde la década de 1950). En la misma linea, TGUE, Ann Taylor, T-3/18 y T-4/18, de
23 de mayo de 2019, ECLI:EU:T:2019:357, en la que se reconoce que una estrategia
deliberada de apropiacién indebida de los derechos de terceros puede estar respaldada
por pruebas relativas a hechos ocurridos fuera de la UE, y Neymar, T-795/17, de 14
de mayo de 2019, ECLI:EU:T:2019:329, apartado 30.
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extranjero y el extraordinario renombre del signo impone un deber
de respeto a las pricticas honestas.

En el caso concreto, de acuerdo con el TGUE, la histérica re-
putacién de “Honggi” en el sector automovilistico chino, desde la
década de 1950, imponen un deber de respeto a las précticas co-
merciales honestas, especialmente cuando el titular originario pro-
yecta su expansién hacia el mercado comunitario, incluso cuando el
supuesto no se refiere a un caso tipico de una solicitud realizada de
mala fe en relacién con un signo confuso utilizado anteriormente
(apartado 31). En este contexto, la concurrencia entre el conoci-
miento de dicha reputacién y la identidad fonética y conceptual del
signo solicitado permite inferir que la finalidad del registro no es
cumplir la funcién esencial de identificacién del origen empresarial,
sino aprovecharse indebidamente del prestigio ajeno o bloquear pre-
ventivamente la entrada de un competidor legitimo, alterando asi
el correcto funcionamiento del sistema de competencia no falseada.

En el plano nacional, la OEPM ha seguido el mismo método
en el asunto Arturos, anulando por mala fe el registro de una marca
idéntica a la denominacién de una cadena de restaurantes venezo-
lana internacionalmente conocida, sobre la base de la cronologfa, el
conocimiento presunto de las marcas extranjeras por el solicitante, la
ausencia de una légica comercial propia y el intento de obtener una
compensacién econdmica del titular originario.”!

Los antecedentes de este caso se remontan a agosto de 2020,
cuando un particular solicit6 en Espana el registro de la marca para
servicios de restauracién y hospedaje, coincidiendo plenamente con
la denominacién de la célebre cadena venezolana de pollo frito BDT
Investments Inc, que opera internacionalmente desde 1986. La con-
troversia escal6 cuando la empresa BDT Investments Inc, a pesar de
no tener actividad comercial previa en Espana, solicité la nulidad
del registro tras acreditar que el solicitante espanol no solo carecia de
un plan de uso real para la marca, sino que habia intentado lucrarse
mediante ofertas de venta del signo que alcanzaron los 28.000 euros.

En este caso, la OEPM determiné la nulidad del registro basdn-

51 Véase Resolucién de la OEPM de 21 de noviembre de 2024 (NUL/0011/2024),
publicada el 8 de abril de 2025, que anulé la marca “Arturo’s” (M4081343).
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dose en el articulo 51.1.b) de la LME, al apreciar que el solicitante
actud con mala fe. Para ello, empled criterios objetivos alineados con
la jurisprudencia del TJUE, en concreto: la cronologia de los hechos
y la conducta del solicitante e intento de bloqueo; el conocimiento
o presunto conocimiento de las marcas anteriores, reconociendo la
posibilidad de que marcas extranjeras puedan servir de base como
derechos anteriores; la identidad o similitud entre los signos y los
servicios; la ausencia de una légica o un propédsito comercial razona-
ble; y el intento de obtener una compensacién econémica del titular
de los derechos anteriores. Una linea jurisprudencial complemen-
taria que delimita con mayor precisién el alcance de la reputacién
residual en el juicio de mala fe es la que trazan las sentencias dictadas
en los asuntos Simca y Nebera. En el asunto Simca, el TGUE confir-
mo la nulidad por mala fe de una MUE solicitada para vehiculos. A
pesar de que la marca SIMCA llevaba décadas sin ser utilizada en el
mercado automovilistico debido a que los registros anteriores habian
sido renovados por PSA/Peugeot Citroén, subsistia una notoriedad
residual acreditada en el sector automovilistico y el solicitante habia
buscado deliberadamente una marca conocida en desuso para aso-
ciarse a su capital reputacional.’?

En cambio, en el asunto Nebera, el TGUE anulé la declaracién
de mala fe al constatar que, aunque la marca checoslovaca NEHERA
habia sido conocida en las décadas de 1930 y 1940, no se acredité
que conservase un renombre residual efectivo y actual ante el publi-
co pertinente en la fecha de la solicitud.”® El Tribunal distinguié asi
entre notoriedad histdrica y renombre residual juridicamente rele-
vante: solo este ultimo puede sustentar un reproche de parasitismo
revelador de mala fe.

El contraste entre ambos pronunciamientos resulta especialmen-
te util para la cuestién planteada en este trabajo, porque permite
identificar el umbral probatorio que separa un registro oportunis-
ta sancionable de una apropiacién legitima de un signo liberado.

52 TGUE, sentencia de 8 de mayo de 2014, Simca, T-327/12, ECLL:EU:T:2014:240,
apartados 50 y 63.

53 TGUE, sentencia de 6 de julio de 2022, Nehera, T-250/21, ECLL:EU:T:2022:430,
apartados 56-59.
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Cuando, como en el caso Frisby, concurren marcas anteriores ain
registradas, notoriedad acreditada en el mercado de origen, coin-
cidencia sectorial y denominativa y una légica comercial dirigida
a explotar el prestigio ajeno, los factores se aproximan al patrén de
Simeca 'y se alejan del de Nebera, en el que la reputacién histérica ca-
recia de proyeccién actual. En todo caso, la apreciacién depende de
la valoracién global de las circunstancias y no de la mera invocacién
de una notoriedad anterior.

5.3 Proyeccion al caso Frisby
Los precedentes antes mencionados resultan de aplicacién al caso
Frishy. Como en DoggiS, el conocimiento del signo originario no
derivaba de un uso activo en la UE, sino de la notoriedad acumulada
en el mercado latinoamericano y proyectada sobre la comunidad de
consumidores de ese origen en Europa; y la coincidencia del sector
(restauracién de comida rdpida con una clientela reconocible) hace
inverosimil el desconocimiento del valor del signo “Frisby”.>* A ello
se anade un cuadro indiciario dificilmente compatible con la buena
fe, teniendo en cuenta que la solicitud se presenté cuando la socie-
dad espanola atin no figuraba inscrita en el Registro Mercantil.”
Aunque proteger una marca antes de operar formalmente en el
mercado no es por si mismo un sintoma de mala fe, la ausencia de
una légica comercial propia, unida a la identidad denominativa con
un tercero extranjero del mismo sector, sugiere una maniobra diri-
gida a explotar una reputacién preexistente. Esa lectura se refuerza
por el uso, en las campanas de la sociedad espanola, no solo del signo

54 Todo ello, sin perjuicio de la proteccién de la marca notoriamente conocida que
impone el articulo 6 4is del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
Industrial, de 20 de marzo de 1883.

55  Segun la comunicacién de la EUIPO de 29 de noviembre de 2024, la solicitud (2 de
septiembre de 2024) parecia presentada por una entidad inexistente (articulo 2.1.b),
RMUE); la escritura de constitucién de Frisby Espafia S.L. se otorgé el 12 de febrero
de 2025, con un capital de 2.000 euros y un objeto social coincidente con el de la
sociedad colombiana. El expediente puede consultarse en la sede electrénica de la
EUIPO (solicitud 019074115), disponible en: https://euipo.curopa.cu/eSearch/#de-
tails/trademarks/019074115
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denominativo, sino también de elementos gréficos y de una imagen
comercial caracteristicos de los establecimientos de la empresa colom-
biana y de referencias a productos reconocibles por la comunidad co-
lombiana residente en Espana, al punto de llegar a evocar una posible
vinculacién empresarial inexistente con algunos proveedores habitua-
les de Frisby SA BIC.*® Considerados en su conjunto, y de confirmar-
se en sede administrativa o judicial, estos elementos configurarian
un cuadro indiciario dificilmente compatible con una hipétesis de
desconocimiento de la marca originaria. Antes bien, parecen apuntar
a una estrategia dirigida no solo a explotar un signo formalmente
registrado, sino también a beneficiarse de la reputacién previamente
construida por la empresa colombiana y a generar una asociacién
empresarial en un sector concreto del putblico, supuesto que la linea
DoggiS-Hongqi permite alegar pese a la caducidad registral.

6. La competencia desleal como cierre del sistema

La caducidad extingue la posicién registral del titular originario, y
la nulidad por mala fe, aun siendo idénea, puede tropezar con difi-
cultades probatorias cuando el conocimiento del signo deriva de una
reputacion consolidada fuera de la UE. En ese espacio interviene el
derecho de la competencia desleal, que permite reaccionar frente a
conductas formalmente compatibles con las reglas de adquisicién
del derecho de marca, pero contrarias a la buena fe y a la lealtad
competitiva (Hilty, 2007, pp. 12-17).

LaLey 3/1991 de Competencia Desleal (en adelante, LCD) regu-
la esa tutela mediante una cldusula general (articulo 4) y tipos especi-
ficos, entre los que destaca el articulo 12, que sanciona el aprovecha-
miento indebido de la reputacién ajena.”” Lo decisivo del articulo 12
de la LCD es que su proteccién no se condiciona a la existencia de
un registro vigente ni a un uso previo en Espafa, sino a que la repu-
tacién del signo se proyecte efectivamente sobre el mercado espanol;

56  Entre los elementos difundidos, figuraban referencias a productos de otros empresa-
rios asociados con la empresa colombiana, como “Chocoramo”, cuyo titular desmin-
tié publicamente cualquier relacién comercial con Frisby Espafa SL.

57  Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, BOE nim. 10, de 11 de enero
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para ello, basta con que el demandado se beneficie objetivamente
de la reputacién construida por otro, lo que exige la concurrencia
de cuatro elementos: una reputacién adquirida en el mercado, una
conducta que permite obtener ventaja de ella, el cardcter indebido
del aprovechamiento y la finalidad concurrencial (Arroyo Aparicio,
2001, pp. 335-339; Massaguer Fuentes, 1999, pp. 368-370).

El primer elemento es el mds delicado en el caso Frishy. La re-
putacién protegida no tiene que haberse generado en Espana ni ser
conocida por la generalidad de los consumidores, pero debe proyec-
tar sus efectos sobre un sector identificable del mercado nacional.”®
Desde esta perspectiva, la comunidad latinoamericana residente en
Espana, estadisticamente significativa,”® constituiria un colectivo
apto para apreciar la proyeccién de la reputacion de la marca, con-
clusién reforzada por la movilidad de los consumidores y la difusién
digital de los signos. Sin embargo, la cuestién no es pacifica; existen
precedentes en los que la EUIPO ha mostrado reticencias a delimitar
el mercado relevante por referencia a colectivos culturales especificos
cuando los productos se dirigen al publico general, como en el asun-
to Colombiana la Nuestra,”® en la que se considerd que la notoriedad
debia valorarse respecto al publico general de las bebidas refrescantes
y no nicamente respecto a la comunidad colombiana residente en
Espana. Desde esta perspectiva, la apreciacién de la reputacién de
la marca “Frisby” dependerd, en buena medida, de la capacidad de
acreditar que el signo proyecta efectivamente su prestigio sobre un
sector econémicamente relevante dentro del conjunto de consumi-
dores presentes en el mercado espafiol, el “miembro medio del grupo
destinatario de la practica’, como lo define el articulo 4.1 LCD.

de 1991, articulos 4 y 12.

58  Véase la nota explicativa 2.15 del articulo 2.2.b) de la Recomendacién Conjunta re-
lativa a las Disposiciones sobre la Proteccién de las Marcas Notoriamente Conocidas,
aprobada por la Asamblea de la Unién de Paris y la Asamblea General de la OMPI en
septiembre de 1999.

59  Llegé a superar el millén y medio de personas, segin los datos del Instituto Nacional
de Estadisticas de Espafia. Datos disponibles en: https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?-
tpx=22196#_tabs-tabla

60  Resolucién de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO, R 1191/2010-4, de 15 de
marzo de 2011, asunto Colombiana la Nuestra, apartado 39.
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Los demids elementos se aprecian con menor dificultad. El apro-
vechamiento concurre cuando el tercero emplea un signo capaz de
evocar el prestigio del previo, sin que sea precisa la confusién sobre el
origen, siendo suficiente la transferencia de valor reputacional, fené-
meno que el TJUE denomind free-riding en L'Oréal/Bellure® y que se
produce cuando un operador se sitia en la estela de otro para bene-
ficiarse de su poder de atraccién sin asumir los costes de construirlo.
Su caracter indebido es la clave de béveda del razonamiento; la ca-
ducidad registral del signo no convierte en legitima la apropiacién de
su valor reputacional, de modo que debe distinguirse entre la dispo-
nibilidad registral del signo, abierta a terceros, y el valor reputacional
que incorpora, que sigue siendo protegible cuando su explotacién
persigue beneficiarse del esfuerzo ajeno (Kur y Senftleben, 2017, pp.
540-545). En todo caso, la accién de competencia desleal no prolon-
ga artificialmente un derecho marcario extinguido ni amplia el dmbi-
to del derecho armonizado, sino que sanciona una conducta concu-
rrencial objetivamente desleal y conserva, por ello, autonomia propia,
pudiendo operar aun cuando el titular originario ya no disponga de
marca vigente (Arroyo Aparicio, 2001, pp. 328-330).

De ahi que la eventual caducidad de la marca “Frisby” en la UE
no le impida a la empresa colombiana reaccionar frente a la explota-
cién de su reputacion: la accién no se funda en un monopolio regis-
tral, sino en la correccién del mercado y en las expectativas legitimas
de los consumidores.

En el plano procesal, la articulacién coordinada de la nulidad por
mala fe ante la EUIPO —que, de prosperar, elimina con efectos re-
troactivos la proteccién de la MUE en toda la UE— y de la accién
de competencia desleal ante los tribunales espanoles —con pretensio-
nes de cesacién, remocién e indemnizacién— ofrece una tutela mds
completa que cualquiera de ellas por separado.® De este modo, la
convergencia entre el estdndar de “practicas honestas” del derecho de
marcas y la buena fe objetiva de la competencia desleal permite cons-
truir una respuesta unitaria frente al aprovechamiento parasitario.

61 TJUE, sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal/Bellure, C-487/07, ECLI:EU-
:C:2009:378, apartado 41.
62 Laaccién de nulidad por mala fe (articulo 59.1.b), RMUE) y la accién de competen-
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7. Perspectiva comparada: la reputacién ajena en el derecho
andino y en el colombiano

La dimensién iberoamericana del conflicto invita a contrastar la res-
puesta europea con la del derecho andino, aplicable en Colombia,
pais de origen de Frisby SA BIC, a través de la Decisién 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina.*® El régimen andino afronta el
mismo problema con una técnica en parte distinta y, en un punto,
mds explicita.

La Decisién 486 protege de forma reforzada los signos notoria-
mente conocidos (articulos 224 a 236) y prohibe el registro que
reproduzca o imite una marca notoria de un tercero (articulo 136,
letra h). De modo especialmente relevante para supuestos como el
presente, su articulo 229 dispone que no puede negarse la condi-
cién de notorio a un signo por el solo hecho de no estar registra-
do, desvinculando la proteccién de la notoriedad de la inscripcién
formal.

El rasgo mds singular es el que regula el articulo 137, que faculta
a la oficina nacional para denegar el registro cuando existan indicios
razonables de que la solicitud se presentd para perpetrar, facilitar o
consolidar un acto de competencia desleal.* El Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina ha subrayado que se trata de una causal
auténoma, independiente de los motivos de los articulos 135 y 136,
que obliga al examinador a un andlisis amplio de la conducta del so-
licitante y no a un mero cotejo de signos.” En Colombia, ademds, la
concentracién en la Superintendencia de Industria y Comercio de la

cia desleal (articulos 4 y 12, LCD) tienen objeto distinto y son compatibles, lo que
permite su ejercicio coordinado en sede europea y nacional.

63 Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, de 14 de septiembre de 2000
(Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena n.° 600, de 19 de septiembre de 2000).

64 En una linea similar, la legislacién china ha reforzado progresivamente los meca-
nismos dirigidos a combatir las solicitudes abusivas, incorporando, con la reforma
de 2019, una causa expresa de denegacién aplicable a las solicitudes presentadas sin
intencién de uso y de mala fe (Ferrante, 2020, pp. 450-458).

65 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretacién prejudicial, proceso
126-1P-2009 (2010), sobre el alcance del articulo 137 de la Decisién 486 y su auto-
nomia frente a los articulos 135 y 136. Los actos de competencia desleal vinculados a
la propiedad industrial se tipifican en los articulos 258 y 259 de la Decisién 486.
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competencia registral y de la represién de la competencia desleal fa-
vorece un examen integrado de la deslealtad ya en sede de registro.®

El derecho de la UE carece de una causal registral equivalente al
articulo 137 andino y reconduce la deslealtad al control posterior
de la mala fe (articulo 59.1.b), RMUE) y a la competencia desleal
nacional; el modelo andino, en cambio, internaliza ese juicio en el
propio examen de registrabilidad. La aproximacién funcional, sin
embargo, converge: en ambos ordenamientos se admite que la no-
toriedad y la deslealtad de la solicitud son juridicamente relevantes,
lo que respalda la lectura integradora aqui defendida y sugiere que
la fragmentacién de la respuesta europea es mds una cuestién de
técnica que de fondo.

8. Hacia una aplicacidn equilibrada: riesgos, criterios y
articulacion
8.1 La funcion procompetitiva de la caducidad y los riesgos de
sobreproteccion
Es importante advertir que la tesis integradora no puede convertirse
en un mecanismo para resucitar marcas abandonadas ni para blindar
indefinidamente signos nacionales o extranjeros no explotados. La
caducidad por falta de uso cumple una funcién procompetitiva que
libera recursos distintivos, evita el bloqueo del mercado y disciplina
al titular que pretende conservar un monopolio sin contrapartida de
uso. El principio first-to-file anade seguridad juridica y previsibilidad,
valores que el sistema no debe sacrificar ante la primera invocacién
de una reputacién extranjera (Kur y Senftleben, 2017, pp. 520-525).
Sobreproteger la notoriedad extracomunitaria entrana, por ello,
riesgos reales tales como trasladar de hecho al titular inactivo las
ventajas que el sistema reserva a quien usa el signo, reintroducir
por la via de la deslealtad un derecho que la caducidad extinguié
y comprometer la seguridad del tréfico al hacer depender la validez
de un registro de reputaciones difusas y de dificil prueba (Burrell y

66  En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio concentra la competen-
cia registral y la represién jurisdiccional de la competencia desleal (Ley 256 de 1996,
de 15 de enero), lo que facilita un andlisis integrado de la conducta del solicitante.
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Handler, 2016, pp. 95-98). La propia EUIPO ha mostrado cautela
al delimitar el mercado relevante por referencia a colectivos cultura-
les especificos cuando el producto se dirige al publico general,*” por
tanto, el reto consiste en habilitar la represién del parasitismo sin
desactivar la funcién depuradora de la caducidad.

8.2 Criterios de ponderacion de la reputacion extracomunitaria

en el juicio de mala fe

A partir de la apreciacién global consolidada por la jurisprudencia y

para dotar de previsibilidad a la valoracién, cabe proponer un con-

junto ordenado de criterios que permita ponderar el peso de la repu-
tacién extracomunitaria en el juicio de mala fe sin convertirla en un
titulo auténomo de proteccién:®®

1. Intensidad y prueba de la notoriedad extracomunitaria. La re-
putacién invocada debe acreditarse con datos objetivos —por
ejemplo, cuota de mercado, antigiiedad, difusiéon— y deberia
alcanzar una intensidad apreciable.

2. Proyeccién sobre el mercado de la UE. Ha de constatarse que
ese prestigio se proyecta de forma reconocible sobre un sector
identificable del puablico de la UE (por movilidad de consumi-
dores, difusién digital o comunidades de origen), limitando la
exigencia de una presencia empresarial previa porque en estos
casos se incrementa el riesgo de confusién o asociacién en el
publico identificable.

3. Conocimiento, real o presumible, del solicitante. Cuanto mayor
sea la implantacién y difusién del signo y cuanto més estrecha la
coincidencia sectorial y denominativa, mds razonable serd presu-
mir el conocimiento y menos verosimil atribuir la coincidencia
al azar.

4. Indicios de finalidad desleal. Deben concurrir elementos objeti-
vos que revelen una finalidad ajena a la funcién distintiva, por

67  Resolucién de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO, R 1191/2010-4, de 15 de
marzo de 2011, asunto Colombiana la Nuestra, apartado 39.

68  Los criterios se construyen a partir de la apreciacién global de Lindt & Spriingli y de
su proyeccién extracomunitaria en DoggiS'y Honggi.
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ejemplo, la doble identidad de sector y de signo, la ausencia de
una légica comercial propia, la evocacién de una vinculacién
inexistente, la conducta de bloqueo o los intentos de obtener
una compensacién del titular originario.

5. Proporcionalidad y reserva de la caducidad. La apreciacién no
debe neutralizar la funcién procompetitiva de la caducidad; solo
cuando los factores anteriores —valorados en conjunto— evi-
dencien una instrumentalizacién del prestigio ajeno, procede
integrar la reputacién extracomunitaria en el juicio de mala fe.

Aplicados al caso, a nuestro juicio, los cuatro primeros criterios
parecen verificarse, a la vista de la informacién disponible, en la con-
ducta atribuida a Frisby Espafa SL, sin perjuicio de que la apre-
ciacién definitiva corresponda a los érganos llamados a resolver los
procedimientos en curso; en cambio, el quinto obliga a comprobar
que la eventual decisidn no se apoye solo en la notoriedad colombia-
na, sino en el cuadro indiciario de deslealtad analizado, con el fin de
preservar el equilibrio del sistema.

8.3 Reglas de articulacion y coordinacion procesal

La caducidad opera en el plano registral y determina la disponibili-
dad del signo; la mala fe corrige el acceso al registro cuando la solici-
tud instrumentaliza un prestigio ajeno acreditado conforme a los cri-
terios propuestos; y la competencia desleal protege, con autonomia
y al margen del registro, el valor reputacional frente a su explotacién
parasitaria. No son vias alternativas excluyentes, sino niveles suce-
sivos, por tanto, la insuficiencia o la dificultad probatoria de una le
abre el paso a la siguiente, sin que el éxito de la caducidad prejuzgue
la deslealtad ni la extincién del registro agote la tutela.

En el plano procesal, esta articulacién exige coordinar foros he-
terogéneos. La accién de nulidad por mala fe se sustancia ante la
EUIPO con efectos para toda la UE, mientras que las acciones de
infraccién y de competencia desleal se ventilan ante los tribunales
de marca de la UE y los tribunales nacionales, con riesgo de pro-
nunciamientos divergentes y problemas de litispendencia y preju-
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dicialidad que el RMUE procura ordenar.®” El caso Frisby ilustra
esa tensién; unas medidas cautelares acordadas y luego revocadas
evidencian cémo la tutela provisional puede oscilar segin el foro y el
instrumento invocado, con efectos tangibles sobre el mercado y los
consumidores (Sandoval Gutiérrez, 2020, pp. 1-17). Una estrategia
coherente debe, por ello, secuenciar las acciones y anticipar el efecto
de las resoluciones firmes sobre los procedimientos paralelos.

9. Conclusiones

A la espera de que se resuelvan los procedimientos administrativos y
judiciales en curso en torno al caso Frisby, el andlisis realizado permi-
te advertir que la controversia no plantea tinicamente una cuestién
dogmdtica, sino también un riesgo empresarial significativo.

El titular originario de la marca soporta los costes directos de
recuperar un activo que él mismo creé, a los que se anaden costes
indirectos de dificil cuantificacién, como los derivados del retraso
o bloqueo de la expansién, pérdida de oportunidades de negocio,
incertidumbre para socios e inversores y distraccién de la direccién,
y un coste reputacional que rara vez se repara por completo.

Por todo ello, la prevencién resulta mds eficaz que el litigio y
exige alinear el registro de la marca con la explotacién efectiva o se-
riamente proyectada, documentar el uso real desde el inicio del plazo
de gracia y gestionar la marca en su doble dimensién: defensiva,
con vigilancia de solicitudes de terceros y oposicién tempestiva, y de
cumplimiento, mediante una conducta dirigida al desempeno de la
funcién esencial de la marca.

Ahora bien, la respuesta no puede descansar tinicamente en la di-
ligencia empresarial. La digitalizacién y la globalizacién de los mer-
cados han multiplicado las précticas de uso parasitario: los signos
alcanzan notoriedad transfronteriza muchas veces antes de que sus
titulares se implanten en cada territorio. Un sistema construido so-
bre la territorialidad y la prioridad registral se muestra limitado ante
estos fenémenos, por lo que tanto la legislacién como la doctrina

69  Articulos 122 a 132 del RMUE sobre la competencia de los tribunales de marca de la
Unién, la litispendencia y la conexién con los procedimientos ante la EUIPO.
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jurisprudencial deben adaptarse para ofrecer soluciones coherentes y
previsibles, con criterios mds nitidos para ponderar la reputacién de
marcas extranjeras y una articulacién mds fluida entre el derecho de
marcas y la competencia desleal e instrumentos sensibles a la dimen-
sién actual del problema.
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