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El pasado 14 de enero entrd en vigor el Real
Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre,
por el que se transpuso la Directiva
2015/2436 en materia de marcas y se
modificaron ciertos aspectos de la Ley
espafiola (Ley 17/2001, de 7 de diciembre).

Transcurridos mas de dos meses desde la
entrada en vigor de dicha reforma, pasamos
a repasar algunas de las modificaciones méas

relevantes:

1.- Se amplia la legitimacion para
poder solicitar el registro de una
marca

Tras la reforma se clarifica que en Espafia
estardn legitimados para registrar una
marca cualquier persona fisica o juridica,
incluidas las entidades de Derecho publico,
independientemente de su nacionalidad o
residencia y sin necesidad de tener que gozar
de los beneficios otorgados por Convenios

internacionales al efecto.

2.- Se elimina el requisito de
representacion grafica en el concepto
de marca

Hasta ahora, la Ley de Marcas espafiola
exigia la representacién grafica para poder
registrar una marca. Con la dwltima
modificacion, tan solo se exige que los signos
que se pretendan registrar como marca
puedan ser representados: “de manera tal
que permita a las autoridades competentes
y al piiblico en general determinar el objeto

claro y preciso de la proteccion otorgada a

su titular”.




Por lo tanto, con el fin de adaptarse a las
nuevas tecnologias y también a los requisitos
de la marca de la Unién Europea, bastara
con que la marca se pueda representar de
forma clara. Se abre la puerta al registro y
proteccion de marcas no convencionales
(como podrian ser las marcas olfativas,
gustativas, multimedia, hologramas o

tactiles, como ya sucede en otros paises).

AN

A sectores como el de la publicidad,

hosteleria, perfumeria o al vinicola, entre
otros, se les abre por lo tanto la puerta en
Espafia a una nueva forma de proteccion y a

la obtencién de un titulo exclusivo.

3.- Se suprime la distincién entre
marcas notorias y renombradas

Esta era una distincion que generaba mucha
confusion e inseguridad juridica y, tras la
dltima reforma, se contempla Gnicamente la
categoria de marca “renombrada”, la cual
tiene una proteccién reforzada, entendiendo
por tal aquélla que sea conocida para una
parte significativa del pablico interesado en

los productos y servicios.

4.- Se refuerza la idea de que las
marcas deben ser usadas

La obligacion de uso de la marca ya se
recogia antes de la reforma en el articulo 39
de la Ley espanola de Marecas,
estableciéndose en el articulo 55 que, si en
un plazo de 5 afios a contar desde la fecha de
publicaciéon de su concesién la misma no
hubiera sido objeto de un uso real y efectivo
ello podria ser causa de caducidad.

Con la modificacion de la Ley de Marcas se
incluye ademas en el procedimiento de
oposicion de una marca, la posibilidad de
que el solicitante de la marca pueda pedir al
oponente una prueba de uso efectivo,
siempre y cuando se tratara de marcas
registradas durante un minimo de 5 afos
(plazo a computar desde el dia en el que el
registro de marca fuera firme). A falta de
pruebas de uso soélidas, la oposicion sera
desestimada. En este punto vemos cémo se
produce también una armonizaciéon y
adaptacion a la regulacion de las marcas de

la Uni6én Europea.

5.- Se insiste en la necesidad de la
funcion distintiva de las marcas

Se introduce un nuevo articulo 53 en el cual,
al referirse a la posible nulidad de una
marca, se establece que no es posible
declarar la nulidad de una marca si la marca
anterior a la que se hace referencia fuera
descriptiva o genérica, salvo que hubiera
adquirido distintividad por el uso o bien
cuando la marca anterior no hubiera
adquirido renombre (cuando la nulidad se

solicite en base a una marca renombrada)



6.- Se busca otorgar una mayor
proteccion en los casos de
falsificaciéon

En este sentido, se amplian los medios de
defensa del titular de una marca frente a las
falsificaciones en transito aduanero,
permitiéndoles detener bienes en situacién
de transito. No obstante, este derecho del
titular de la marca decaer4 si se demuestra
que el referido titular no esté facultado para
impedir la utilizacion de su marca en el pais

de destino.

7.- Se promueve la no aplicacion del

llamado “principio de inmunidad

registral”
Tal y como ya se apuntaba
jurisprudencialmente, se recoge

expresamente en la Ley que el titular de una
marca no podra invocar dicho registro para
intentar evitar acciones dirigidas contra él

por violacion de otros derechos de propiedad

industrial o intelectual de fecha anterior.

8.- Se establece la competencia de la
Oficina Espaiola de Patentes y Marcas
(OEPM) para declarar la nulidad o
caducidad de una marca

Esta es una de las principales novedades de
la reforma que, no obstante, no entrara en
vigor hasta el 14 de enero del 2023. Una vez
entre en vigor, la OEPM tendra competencia
directa para declarar la nulidad o caducidad
de una marca y, en este sentido, los
Tribunales solo serdn competentes en los
casos de procedimientos de infraccién de

marca via demanda reconvencional.

Las anteriores son algunas de las
modificaciones mas relevantes introducidas
en esta ultima reforma, que no solo
conllevan cambios en aspectos
procedimentales, sino también en aspectos
juridicos esenciales sobre el contenido del
Derecho de marca. Ademas, abren las
posibilidades de defensa de los titulares de

marcas registradas con efectos en Espana.
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El 30 de diciembre entro en vigor la reforma
del articulo 348 bis de la Ley de Sociedades
de Capital (“LSC”), sin duda, uno de los méas
polémicos desde su incorporacién a nuestro
ordenamiento (agosto de 2011) debido,
principalmente, a las dudas interpretativas
que presentaba su redaccidén inicial y a los
hipotéticos perjuicios que podria conllevar
su ejercicio para las empresas (se introdujo
en plena crisis economica). Estas
circunstancias motivaron que este precepto
haya estado en suspenso la mayor parte de

su vida, recobrando su vigencia

definitivamente el 1 de enero de 2017.

El articulo 348 bis LSC en su nueva
redaccion atribuye a cualquier socio la
posibilidad de

remuneraciéon de su participacion

“exigir” la

siempre que la compaiiia haya

obtenido beneficios sostenidos
(durante los tres ejercicios anteriores) sin
que una parte de los mismos haya sido
distribuida a sus socios (minimo el 25%
de los beneficios legalmente distribuibles
obtenidos en el ejercicio anterior). No

obstante, no sera de aplicacion esta

exigencia en caso de que el total de los
dividendos distribuidos durante los tdltimos
5 afios es equivalente, al menos, al 25% de
los beneficios legalmente distribuibles

registrados en dicho periodo.

El derecho de separacién por falta de
distribucion de dividendos es de aplicacion a
todas las sociedades de capital, salvo a las
cotizadas, las companias concursadas, en
pre-concurso o sujetas a refinanciaciones
bajo legislacion concursal, asi como a las

sociedades an6nimas deportivas.

El reparto de beneficios (o, mejor dicho, la
falta de los mismos) ha sido objeto de gran
conflictividad sobre todo cuando obedecia a
una estrategia abusiva contra el accionista
minoritario. Para evitar esto, el legislador
impuso a las compaiiias la obligacion
de repartir una parte de los beneficios
a sus socios so pena de tener que
liquidar la participacion accionarial
de aquellos que no se viesen
suficientemente remunerados. No
podemos olvidar que entre los derechos que
ostentan todos los socios esta el de
“participar en el reparto de las ganancias
sociales” (articulo 93 LSC). Sin embargo,
existe diferencia entre el citado derecho y
aquel tendente a la obtencion de dividendos.
El primero, es un derecho abstracto que no
se concreta hasta que la Junta General
(como 6rgano competente para decidir el
destino de dichas ganancias, ex articulo
160.a) LSC) acuerda, entre las maultiples
alternativas existentes, distribuirlas como

dividendo.



Y decimos entre las muchas alternativas
porque, a pesar de que una compaiiia
tenga beneficios sostenidos (y los
mismos sean legalmente repartibles),
pueden concurrir circunstancias que
desaconsejen, prohiban o minoren el
reparto de dividendos a los socios con
respecto a las exigencias legales. Pensemos,
por ejemplo, en que, una vez han sido
detraidas las obligaciones legalmente
exigidas, la mayoria de los socios decide
destinar los beneficios, total o parcialmente,
areservas voluntarias; o a la ejecucion de un
plan de expansioén; o a la amortizaciéon de
obligaciones financieras. O que existan
pactos parasociales (sin reflejo estatutario)
con establecimiento de reservas voluntarias
para cubrir necesidades de negocio,
comerciales o financieras. O, como es
habitual en empresas familiares, la prevision
(via protocolo familiar) de destinar parte de
los beneficios a cubrir necesidades de
naturaleza social de los accionistas-
familiares, que pueden ir desde la protecci6n
del accionariado frente a terceros ajenos a la
familia (p.ej. reservas para la adquisicién de
acciones propias) hasta el establecimiento
de una politica de becas, el complemento de
pensiones, o gastos de manutencién o
enfermedad futura. Por no olvidar la
existencia de obligaciones contractuales que
impidan o restrinjan las cantidades a
distribuir como dividendos (covenants) tan
habituales en operaciones de financiacion

corporativa.

A mi modo de ver, todas las circunstancias
aludidas serian igual de legitimas que el
derecho a exigir, por el mero hecho de
obtener beneficios, que una parte de los
mismos se destine ex lege a remunerar al
accionista. Obviamente nos estamos

refiriendo a aquellos supuestos en que la

falta de dividendos queda justificada
en el mejor interés social y haya sido

adoptada por la mayoria de los socios

sin abuso de mayoria.

Es cierto que la reforma ha endurecido
las condiciones para el nacimiento del
derecho de separacion (obtencion de
beneficios durante, al menos, los 3 ejercicios
anteriores; o falta de reparto promedio de
dividendos durante los 5 afios anteriores),
por lo que ahora se requiere una situaciéon
estable de la compafiia, y no la mera
obtencion de beneficios en un determinado
ejercicio para exigir dividendos (tal y como
posibilitaba el articulo 348 bis en su
redaccion inicial). También es cierto que la
reforma ha excluido de la obligaciéon de
reparto de dividendos a aquellas sociedades
que se encuentran (o presumen que se
encuentran) en una situacion de insolvencia
o cercana a la misma.
No obstante, hubiese sido
recomendable que la nueva redaccion
abandonase la vision estatica sobre la
situaciéon econémica de las companias y
tuviese en cuenta ciertos criterios
adicionales para que nazca la obligaciéon de
repartir dividendos como mecanismo de
integracion de los diferentes intereses en

juego: socios (derecho al reparto de



ganancias) wvs. sociedad (viabilidad vy
cumplimiento de sus obligaciones). Nos
estamos refiriendo, por ejemplo, a las
necesidades financieras de las
compainias (contractuales, situaciéon del
mercado, perspectivas econémicas, etc.); ala
posible pérdida de solvencia que pudiera
acarrear la distribucion de dividendos
obligatoria; o a la situacion de liquidez

con la que afrontar el pago de dichas

cantidades.

Aqui es donde entraria en juego la principal
novedad del articulo 348 bis LSC. Haciendo
uso del caracter dispositivo de la
norma (“salvo disposicion contraria de los
estatutos [...J” tal y como reza el comienzo
del precepto) sera cada compaiiia la que
pueda establecer sus propias “reglas
del juego” en cuanto a la aplicacion (o
incluso la exclusion) del derecho de
separacion por falta de dividendos.
Cualquier modificacion en este sentido
exigirdA la correspondiente modificacion
estatutaria, por lo que es obvio el peligro
intrinseco de la nueva regulacién: o bien se
obtiene el consentimiento unanime de todos
los socios o0, en caso contrario, los disidentes
tendran un derecho de separacién que podra
ser ejercitado en el momento de acordarse la

modificacion estatutaria correspondiente.

No obstante, la recomendacién aqui es
igualmente obvia: mejor aprovechar los

actuales consensos en el accionariado
y “hacerse un traje a medida” en la
regulacion del derecho al dividendo a
padecer consecuencias indeseadas a causa
del eventual ejercicio del derecho de
separacion con los automatismos que

dispone el articulo 348 bis LSC.

Nadie tiene la capacidad de conocer el futuro
y el “riesgo empresarial” es inherente a las
inversiones, pero no es menos cierto que un
socio no deberia detenerse
unicamente en la existencia de
beneficios actuales, sino ir méas alla y
realizar una reflexion pausada sobre el
negocio, las proyecciones, o la viabilidad de
la compania en cuesti6on, antes de tomar
cualquier decisi6on tendente a ejercitar su
derecho de separaciéon ante hipotéticas
modificaciones o exclusiones del régimen
legalmente establecido en el articulo 348 bis

LSC.

Como hemos dicho anteriormente, no

ponemos en duda la bondad de la norma y
tampoco los avances que la reforma ha
introducido en la regulacién del articulo 348
bis LSC. No obstante, la recomendacion en

este punto es que cada compaiiia haga el



ejercicio de abordar y establecer, si asi lo
decide la mayoria, su propio régimen del
“derecho al dividendo” de sus socios,
tomando como base la libertad que ahora se

nos ofrece tras la reforma del citado articulo.

El articulo 348 bis LSC sera de aplicacion
a partir de las Juntas Generales
celebradas desde el pasado 30 de
diciembre, por lo que cualquier decision al
respecto de excluir o  modificar
estatutariamente su aplicacion deberia

realizarse en la primera junta que se tenga

previsto celebrar en el afio 2019.
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