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Pr6logo 

Nos resulta especialmente grato prologar esta monografia ela­
borada con gran esfuerzo y suma inteligencia por el Doctor Jesus 
Ivan Mora. El objeto de estudio se refiere a la protecci6n juridico 
penal de las marcas. Podria tratarse de una publicaci6n al uso en 
la que primaran consideraciones aplicativas o instrumentales del 
instituto, aspecto este que, por supuesto, no se descuida. Incluso, 
haber ampliado el analisis positivo adentrandose en otras legis­
laciones significativas distintas a la nuestra. El autor, asimismo, 
realiza esta tarea con soltura. Sin embargo, el mayor valor de esta 
monografia reside, en nuestra opinion, en que su investigaci6n va 
mas alla de la ciencia aplicada e incursiona en la base, por decirlo 
de alguna manera. 

Como directores de su tesis doctoral pudimos observar la eva­
lucian en el tratamiento del tema. En un principia el positivismo, 
tan caro para una mayoria de los juristas, campa sin restricci6n en 
sus consideraciones. No obstante, el estudio pormenorizado de 
la literatura ad hoc norteamericana le permite vislumbrar nuevas 
contenidos. Quizas, mejor expresado, formularse preguntas ineditas 
referidas a lo que en la realidad se esta dando cobertura juridica. 
En este punta la obra que resefiamos es pionera en el ambito 
penal espafiol. Nos referimos al anilisis semi6tico de los signos. 
~Sabre que elemento de la marca debe recaer un derecho de uso 
exclusivo? ~Quizas solo sabre el significante en relaci6n con el 
resto de significantes que operan en el mercado? ~Eliminaremos 
el referente ontol6gico como fuente emisora de significado? iAl 
fin una tesis originali Claro esta, todo <wa de la mana» y de la 
claustrofobia positiva pasamos a otro paradigma, que se preanuncia 
en la monografia, el del llamado <<pensamiento complejo», que 
intuimos influiri en un futuro proximo la teoria del delito. 

El libra que tiene entre sus manos dista mucho pues del eli­
sica trabajo de investigaci6n abigarrado que en gran parte repite 
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y compila lo dicho por otros, sino que, por el contrario, pretende 
ser un instrumento util para todo aquel que se aproxime al tema 
y, por encima de todo, plantea una tesis. Respecto a lo primero, 
la informacion se estructura en varios capitulos que van desde la 
delimitacion conceptual de la marca, pasando por el arduo pro­
blema de las «prohibiciones absolutas» y el llamado «riesgo de 
confusiom en Espana, en el ambito comunitario, y en los Estados 
Unidos de America. Seguidamente se trata el problema normativo 
de Ia proteccion juridico-penal de la marca, tanto en el modelo 
norteamericano como en el espanol. Respecto a lo segundo, le 
adelantamos allector, solo una de las conclusiones que seguro in­
vitaran a una profunda reflexion: desde la perspectiva semiotica, el 
contenido significativo de la marca como expresion de mediacion 
entre referente y significante presentaria dos modelos de protec­
cion, a saber, el homonimico y el sinonimico. Las consecuencias 
de lege lata y de lege ferenda que se extraen a partir de aqui son 
expuestas con inusual solvencia intelectual por el autor. 

jose Ramon SERRANo-PIEDECASAs FERNANDEZ 
Eduardo DEMETRIO CRESPO 
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(2010/C 83/02). 
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Introducci6n general 

En 1857, Gail Borden fundaba en New York «Borden's Conden­
sed Milk Corporation», decidiendo utilizar el significante BORDEN 
para la comercializacion de leche fresca, condensada y evaporada. 
Este ultimo producto conocio un notable exito durante los aiios 
de la Guerra de Secesion, suministrando al ejercito de la Union 
un modo sencillo y comodo de acceder a este alimento. La gran 
aceptacion de BORDEN entre el publico estadounidense permi­
tio que a finales del siglo XIX el referente de la marca alcanzara a 
la leche malteada, cafe, mantequilla, crema y suero. 

El25 de mayo de 1911, Charles E Borden, G.W Brown y EdgarV. 
Stanley constituian <<Borden Ice Cream Company,>, cuyo objeto social 
radicaba en la venta de helados de crema en el Estado de Illinois. 
Como reaccion, Gail Borden, en julio de 1911, notificaba a los 
citados sujetos que el significante BORDEN se habia convertido 
en un nombre afamado seiialando un negocio diferente al suyo en 
relacion a todos los productos que contenian leche.Al ser los helados 
bienes licteos, <<Borden Ice Cream Company" aprovecharia de forma 
indebida la fama ajena generada en el mercado mediante confusion 
en el consumidor sabre el origen de los productos. 

En 1912, la controversia llega a la Corte de Apelacion del 
Septima Circuito Federal de los Estados Unidos, donde se dis­
cute la posibilidad de uso pacifica del significante «BORDEN» 
en la oferta de helados y la variada gama de lacteos de «Borden's 
Condensed Milk Corporation». El Tribunal, ante los argumentos de 
ambas partes, entendi6 que los bienes en litigio no entraban en 
competencia directa,lo que impedia cualquier invocacion juridica 
de competencia desleal. 

Sin embargo, ni en Estados Unidos se aplica la Ley de Marcas 
de 1905, ni los parametros hermeneuticos basados en la evitaci6n 
de la confusion de la fuente de produccion son los unicos cri-
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terios que imperan en la normativa actual. La comunmente de­
norninada Lanham Act, la interpretacion jurisprudencial extensiva 
del sintagma «likelihood cif confusiom> y el «risk cif dilution», presentes 
en dicho cuerpo juridico, parece que podrian ofrecer una res­
puesta totalmente antagonica a Ia expresada en el caso Borden Ice 
Cream Co. v. Borden~ Condensed Milk Co. 

Este supuesto puede elevar su complejidad alterando la duali­
dad de bienes en controversia por productos completamente dis­
pares, elirninado, a modo ejemplificativo, helado por neumatico. 
En esta nueva hipotesis, la competitividad seria nula. Sin embargo, 
~el titular de Ia marca renombrada ifamous mark) encontraria algtin 
mecanismo eficaz de proteccion del significante? La apelacion a 
la perdida del caracter distintivo contenida en el riesgo de dilu­
cion (§ 43.c Lanham Act) nos ofreceria una respuesta afirmativa, 
impidiendo cualquier relacion pacifica de significantes en el 
mercado y adrnitiendo la presencia de competencia desleal en el 
sujeto infractor. Claro que esta respuesta abriria automaticamente 
la siguiente cuestion, ~el principia «ausencia de competencia, im-
posibilidad de competencia desleal» es invalido? · 

Desde nuestra optica, no. Simplemente se han alterado los 
elementos relevantes del signo distintivo en Ia determinacion del 
ambito del derecho de uso exclusivo concedido al titular. y es en 
este punto donde el anilisis serniotico de los signos cobra una es­
pecial utilidad en la proporcion de una estructura basica ubicativa 
y delimitativa del ius prohibendi presente en cualquier marca que 
interactua en el mercado. 

Esta apelacion serniotica prescribiria una rernision, de nuevo 
historica, a 1916, cuando el Curso de linguistica general, en obra 
postuma de su autor, Ferdinand de Saussure, era publicada por sus 
alumnos Charles Bally y Albert Sechehaye. Este Curso General 
se convertiria en reflejo de los inicios de Ia serniotica moderna 
(tengase en cuenta la evolucion del estructuralismo al postestruc­
turalismo: Levi Strauss, Lacan, Barthes Kristeva, Bajtin, Derrida, 
Eco, Todorov, Fiske) focalizando su estudio en las diferencias entre 
lengua y habla como expresion de las relaciones de significacion 
y valor presentes en los signos lingiiisticos. Desde esta perspec­
tiva, Ferdinand de Saussure rechaza vigorosamente la equivalencia 
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entre imagen acustica y signa, siendo este ultimo la union de dos 
relatum, significante y significado, cuya significacion solo es posi­
ble en un contexto diferencial con el resto de signos lingiiisticos 
presentes en la lengua. 

De vuelta al plantearniento anterior, la cuestwn a delirnitar 
seria la siguiente: ~sabre que elemento de la marca debe recaer 
un derecho de uso exclusivo? Una opcion lo ubicaria en el signi­
ficado del signa distintivo, generando automaticamente otro inte­
rrogante, ~cual es el significado relevante y como se deterrnina? La 
respuesta mas adecuada parece ser la apoyada en el analisis econo­
rnico de la marca (Chicago School of Economics), entendiendo que el 
contenido material del signa vendria dado por asociacion entre el 
producto o servicio ofertado en el mercado y los significantes que 
interactuan en el rnismo, generando expectativas positivas o ne­
gativas sabre el consurnidor en la direccion de sus compras. Ello 
perrnitiria hablar de una autentica estructura triadica de la marca, 
donde el significado relevante justificativo de la concesion de un 
derecho de uso exclusivo tendria como base los referentes pre­
sentes en el trafico econornico. Pero si esto es asi, la supervivencia 
interpretativa del principia «inexistencia de competencia, ausencia 
de competencia desleal>> impediria al titular de la marca renom­
brada (famous mark) proyectar su ius prohibendi sabre productos o 
servicios no competitivos, esto es, perrnitiria que el significante 
utilizado en la venta de productos lacteos fuera utilizado por di­
ferente operador econornico en la oferta de neumaticos. 

Ahara bien, ~ ello seria asurnible por el titular de la rna rca 
renombrada? Seguramente no, puesto que impediria obtener el 
monopolio del significante en el mercado, y la consiguiente per­
dida de lucro cesante derivada del rnismo. La alternativa parece 
evidente: elirninacion del producto o servicio como fuente erni­
sora del significado. 

En este nuevo paradigrna, el significado seria expreswn de 
asociaciones entre significantes atractivos socialmente. Como 
resultado apareceria una connotacion extremadamente espiritua­
lizada, aunque efectiva en la extension del derecho de uso exclu­
sivo sabre cualquier referente con independencia de su caracter 
competitivo. Desde esta optica, el significante se convertiria en su 
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propio referente, esto es, apareceria visualizado como un auten­
tico bien, permitiendo seguir hablando de competencia desleal 
sin necesidad de rechazar el principia anteriormente citado. 

Esta estructura no triadica, con significados espiritualizados, se­
ria el estadio previo del codiciado monopolio, donde la actividad 
hermeneutica pivotaria exclusivamente en delimitar la capacidad 
diferencial del significante en relacion al resto de significantes 
que operan en el trafico economico. Por tanto, solo se trataria de 
<~ugan> con los elementos previamente ofrecidos por la semiotica 
en el ambito marcario para configurar un sistema acorde con el 
interes del titular del signo distintivo. 

Llegados a este punto, la necesidad de un modelo comparado 
en el acercamiento de cualquier estudio que tenga por objeto los 
signos distintivos parece inevitable. El supuesto jurisprudencial an­
teriormente tratado es estadounidense, al igual que la solucion dada, 
pero la controversia es internacional, traspolable a cualquier pais que 
abogue por una proteccion juridica de la propiedad industrial. Ha­
blar de Espana, en este sentido, no debe significar limitar su anilisis 
a un ambito puramente nacional. Ello seria equivoco, no conve­
niente y con escaso valor afiadido, ya que la problematica marcaria 
no conoce de fronteras, lo cual haria absurdo circunscribir el estu­
dio de la misma a un ambito juridico extremadamente reducido. 

Esta circunstancia, en consecuencia, prescribe la exposicion 
de la obra identificando los problemas mas relevantes y las al­
ternativas que desde una optica estatal, comunitaria y estado­
unidense se han dado a los mismos. Para ello, se entiende que 
la fusion economico-semiotica puede generar una alternativa 
hermeneutica atrayente, presentando a la marca desde una vision 
multidisciplinar que diluya su encorsetacion positiva y facilite 
una perspectiva critica al ius prohibendi mediante la adopcion del 
siguiente paradigma: 

«La extension del derecho de marca depended de los valores 
relacionables, es decir, quedari vinculado por un criteria ponde­
rativo que exija en todo momento una justificaci6n de las facul­
tades concedidas (derecho de uso exclusivo) en favor de deter­
minadas personas». 
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En la dotacion de contenido a este paradigma, el criteria 
seleccionado sera la libertad economica como expresion del 
modelo comunitario de competencia monopolistica no falseada, 
junto a los referentes (productos o servicios) que satisfacen, en 
ultima instancia, las necesidades de los consumidores. Desde esta 
optica se entendera que todo ius prohibendi provoca per se una 
restriccion de caricter no estrictamente individual en la libertad 
de actuacion de los operadores economicos presentes en el mer­
cado. En contraprestacion, solo un valor socialmente util para el 
mercado podra desplazar la previa limitacion producida. 

Este valor puede ser encontrado en la capacidad comunicativa 
de la marca como canal informativo de los bienes ofertados en 
el mercado. Desde un pun to de vista economico (Chicago School 
of Economics), esta informacion tendra como finalidad el ahorro 
de castes de busqueda en el consumidor como expresion de las 
experiencias positivas o negativas en los productos o servicios 
marcados. Para ella, el derecho de uso exclusivo aparece como 
herramienta necesaria, ya que solo el control en la comercializa­
cion de los referentes podra permitir al titular marcario ofertar 
una identidad cualitativa constante, y responder socialmente, en 
consecuencia, de los perjuicios que los bienes ocasionen en el 
mercado. 

Sin embargo, la marca no agota su explicacion adoptando una 
perspectiva economica. Los marca, como signa, debe entenderse 
en clave semiotica. Desde esta optica, el significado seria expre­
sion intersubjetiva de oferentes y demandantes, de emisores y 
receptores mediante relaciones asociativas y sintagmaticas entre 
los signos presentes en el mercado, esto es, entre los significantes 
y referentes que provocan relaciones de valor y signifcacion. 

Siguiendo este planteamiento, la presente obra se construye 
sabre cuatro capitulos. 

1. Delimitaci6n conceptual 

Presentaria a la marca desde su estructura triadica, donde la 
aptitud distintiva descanse en la diferenciacion entre significante 
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y referente, permitiendo ubicar el significado justificativo del 
derecho de uso exclusivo en la informacion que transmite la 
marca sobre la responsabilidad del titular en Ia comercializacion 
de los bienes ofertados en el mercado. Esta concepcion aparece­
ria como alternativa a los problemas derivadas de las diferentes 
interpretaciones dadas sobre el contenido basico que toda marca 
debe poseer (art. 15 TRIP's). Por un lado, la indicacion del origen 
empresarial, como apelacion constante a Ia misma fuente, nau­
fragaria juridicamente sobre Ia objecion juridica de libre cesion, 
obligando a reconducir dicha funcion a la responsabilidad atem­
poral del titular. La diferenciacion stricto sensu, en cambio, tendria 
serias dificultades en justificar Ia concesion de un derecho de uso 
exclusivo sin apelacion a Ia fuente. 

2. Signos disponibles en el mercado 

La marca como elemento basico de un sistema de compe­
tencia monopolistico no falseado proscribe Ia presencia de signos 
carentes de aptitud para diferenciar los productos o servicios de 
una persona en el mercado, y prescribe la correspondiente rela­
cion pacifica entre operadores economicos. En lo que se refiere 
a las prohibiciones absolutas de registro, Jurisprudencia comuni­
taria y estadounidense vienen a coincidir en los planteamientos 
interpretativos de los signos genericos, descriptivos y funcionales. 
En ellos se rechaza cualquier pretension patrimonial amparandose 
en la libertad economica de mercado y Ia funcion social que 
debe proyectar toda marca. Esta argumentacion, a su vez, viene a 
complementarse, desde una perspectiva semiotica, en el manteni­
miento de Ia independencia entre significante y referente. 

En cuanto a las prohibiciones per relationem, el riesgo de confu­
sion, como identificacion constante de Ia fuente, se presenta como 
criterio hermeneutico basico. Junto a este, el riesgo de dilucion, 
el menoscabo del caracter distintivo 0 el aprovechamiento inde­
bido de la fama ajena aparecen como mecanismos interpretativos 
exorbitantes en la proteccion de las marcas notorias registradas. 
Frente a la vaguedad de los sintagrnas citados (fomentado por la 
Jurisprudencia comunitaria y estadounidense), Ia responsabilidad 
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social informativa de los bienes en el mercado permitiria reducir 
el analisis de dicha convivencia mediante la determinacion del 
caracter indistinguible de los significantes proyectado sabre el 
principia de especialidad. La consecuencia juridica de este plan­
teamiento radicaria en limitar el ius prohibendi del titular marcario 
en favor del mantenimiento de la competencia no falseada sin 
restringir innecesariamente la libertad economica. 

3. Protecci6n penal de Ia marca 

El estudio de los anteriores capitulos permite comprender el 
alcance de los elementos normativos del tipo presentes en el ar­
ticulo 27 4 del Codigo Penal espafiol. Para ella, la optica compa­
rada del § 2320, Title 18, United States Code, y su correspondiente 
interpretacion, ofrecen una perspectiva alternativa a problemas 
comunes como el trafico de etiquetas, las circunstancias secunda­
rias de diferenciacion, las importaciones paralelas o la determina­
cion del contenido subjetivo del sujeto activo. 

A su vez, la fusion semiotica y economica de la marca facili­
tara argumentos para elevar la responsabilidad social informativa 
de los productos o servicios ofertados en el mercado a la catego­
ria de bien juridico protegido. Desde esta perspectiva, la justifica­
cion de la intromision del ius puniendi penal vendria apoyada por 
un posicionamiento activo del bien juridico en la delimitacion 
de los elementos objetivos del tipo (accion y objeto material), 
permitiendo ofrecer criterios hermeneuticos adicionales a los 
conflictos anteriormente citados sin dejar de respetar el principia 
de intervencion minima. 

4. Nuevas perspectivas en Ia protecci6n penal de Ia marca 

En este ultimo capitulo se destaca la proyeccion internacional 
del derecho de marca frente a la counteifeiting (falsificacion), iden­
tificando sus causas y perjuicios junto a la propuesta de una serie 
de medidas no limitadas al ambito estrictamente penal. Desde esta 
optica, informes como los de la OECD, CEBR o IACC vienen 



24 Introducci6n general 

a sefialar la necesidad de reforzar los mecanismos de cooperacion 
entre Estados para hacer efectiva las medidas penales. A su vez, se 
resaltan los principales instrumentos normativos que tendrin un 
peso relevante en afios venideros (ACTA y Directiva sobre medi­
das penales para el asegurarniento de los derechos inherentes a la 
Propiedad lntelectual). 

Ahora bien, este planteamiento puede ser objetable por ve­
tusto, especialmente en el ambito civil, donde la aspiracion a 
obtener un monopolio de los significantes ha diluido el valor del 
referente, presentando al significante como autentico bien autosu­
ficiente en la satisfaccion de las necesidades de los individuos. Sin 
embargo, ~este paradigma es aceptable en el seno de un Derecho 
Penal cuya linea politico-criminal radique en el castigo de las ac­
ciones socialmente mas graves? Ello es especialmente significativo 
en los Estados Unidos de America, donde Ia Stop Counteifeiting in 
Manufactured Goods Act (2006) ha crirninalizado cualquier lesion 
al control absoluto del corpus mysticum del significante en el am­
bito marcario. Y esta concepcion no es una solucion estadouni­
dense a un problema estadounidense, sino que es una autentica 
cuestion de caracter internacional (~y que problema no lo es?), 
donde el ACTA (Anti-Counteifeiting Trade Agreement), Convenio 
internacional dotado de una bateria de medidas de caracter civil, 
adrninistrativo y penal de obligado cumplirniento para los fir­
mantes, convertira a la estructura triadica de la marca en un mero 
espejismo cuyo unico interes relevante radicara en delirnitar Ia ca­
pacidad diferencial de los significantes que operan en e1 mercado. 
Llegado ese momenta, ~se conceded legitimacion al ius puniendi 
penal? La estructura triadica de la marca y las consecuencias que 
derivan de la rnisma conllevan lirnitaciones en las facultades otor­
gadas al titular marcario, pero consideramos que bien lo merece 
cuando lo debatido es Ia libertad del individuo. 
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