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PRELIMINAR

La presente obra constituye un hito de singular relevancia en el importante de-
sarrollo científico que viene experimentando en España el Derecho de la Propiedad 
Industrial desde mediados de los años sesenta del siglo pasado.

En el número 102 de la Revista de Derecho mercantil, de octubre-diciembre de 
1966, apareció el trabajo del Profesor FERNáNDEZ-NÓVOA sobre «El nacimiento del 
Derecho sobre la marca», que es el que abría el camino para el estudio científico 
de la propiedad industrial por parte de la doctrina mercantilista española. Desde 
entonces, se inició una incesante labor de publicación de artículos doctrinales y 
monografías científicas sobre las distintas materias de la propiedad industrial por 
parte de la Escuela de Derecho Industrial de Santiago de Compostela, fundada por 
él, que ha seguido de manera ininterrumpida hasta nuestros días. Hasta tal punto 
ha sido fructífera esta labor de investigación, cuyo punto de referencia es la Uni-
versidad de Santiago de Compostela y más concretamente su Instituto de Derecho 
Industrial, que en la actualidad la doctrina industrialista española ocupa un lugar 
muy destacado en el ranking internacional.

Desde el comienzo, los industrialistas compostelanos se fueron especializando 
en las distintas modalidades de la propiedad industrial. Muchos de sus estudios sec-
toriales culminaron en obras que abarcan en su totalidad una determinada figura 
de este sector del ordenamiento jurídico. Así sucedió con las obras sobre el Derecho 
de Marcas que publicó el citado Profesor FERNáNDEZ-NÓVOA, que se inician con su 
Fundamento de Derecho de marcas del año 1984 hasta culminar en la segunda 
edición de su Tratado de Derecho de marcas de 2004. Y lo mismo cabe decir sobre 
el diseño industrial, materia en el que el Profesor OtERO LAStRES publicó en el año 
1974 «El Modelo Industrial» y en el año 2003 «El diseño industrial según la Ley 
de 7 de julio de 2003». Por otra parte, todos los rigurosos e importantes trabajos 
que fueron elaborando, una buena parte de los cuales se publicaron en las Actas 
de Derecho Industrial y otros como excelentes monografías, fueron constituyendo 
piezas perfectamente acabadas de un mosaico, a las que únicamente les falta la 
labor de ensamblarlas para obtener la figura final. Y esto es lo que constituye el 
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presente manual de la Propiedad Industrial, que contiene una exposición completa y 
sistemática del régimen jurídico de esta materia jurídica. El manual de la Propiedad 
Industrial era, pues, una obra largamente demandada, que si no se confeccionó con 
anterioridad fue debido seguramente a que se requería una tarea previa —que hoy 
ya puede considerarse realizada— de investigación seria y rigurosa de las distintas 
partes que configuran la disciplina en su conjunto.

La obra, que abarca la totalidad de la propiedad industrial, se inicia con una 
parte introductoria, estructurándose el resto de la materia de acuerdo con la tradi-
cional división de las modalidades de la Propiedad Industrial en sus dos grandes 
categorías: las creaciones industriales y los signos distintivos. Dentro de las prime-
ras, se presta especial atención a las patentes, como principal creación técnica, y 
a los diseños industriales en tanto que creación estética. De los signos distintivos, 
se realiza una exposición sumamente completa de la figura de la marca por ser, sin 
lugar a dudas, el más importante de todos ellos.

Aunque los tres autores son reconocidos especialistas en la materia, la distri-
bución entre ellos de las distintas partes del Manual responde al criterio de su par-
ticular especialización dentro del amplio campo de la propiedad industrial. El De-
recho sobre la marca es obra en su integridad del maestro FERNáNDEZ-NÓVOA, cuya 
reconocida autoridad en la materia, tanto a nivel nacional como internacional, es 
garantía de que se está, sin duda, ante la mejor exposición posible de la misma en 
lengua española. también es conocida la especialización del Profesor OtERO LAS-

tRES en materia de diseño industrial y, en general, en las creaciones de forma, entre 
las que ocupan un lugar especial por su carácter técnico los modelos de utilidad. 
Y, por último, a su innegable y profunda especialización en el Derecho de patentes, 
une el Profesor BOtANA AGRA un merecido reconocimiento científico en materia de 
denominaciones de origen. 

En la elaboración de la obra, y precisamente para no rebasar los límites de su 
propia condición de Manual, los autores han tomado como referencia el Derecho 
español, pero sin dejar de referirse, cada vez que se ha considerado aconsejable, a 
otros textos normativos de origen supranacional que tienen aplicación en nuestro 
país. Con todo, la exposición de las distintas materias, al basarse en los principios 
que inspiran universalmente a la propiedad industrial, transcienden, en muchos ca-
sos, los ámbitos estrechos de un ordenamiento nacional, por lo cual la obra puede 
resultar de mucha utilidad para los estudiosos de otros países, especialmente los de 
Ibero América.

Finalmente, los autores quieren agradecer de manera especial a Ana Otero Igle-
sias su inestimable colaboración en la labor de coordinación, confección y revisión 
de la presente obra.



NOTA A LA SEGUNDA EDICIÓN

Transcurridos cuatro años desde la primera edición, y una vez agotada, los au-
tores han puesto al día la presente obra, incorporando las opiniones doctrinales, las 
decisiones jurisprudenciales y la reseña de los acontecimientos habidos durante este 
tiempo en las materias tratadas en este manual.

Los autores quieren expresar, además, su agradecimiento a Ana Otero Iglesias por su 
eficaz colaboración en la confección de la segunda edición.



NOTA A LA TERCERA EDICIÓN

El tiempo transcurrido desde la segunda edición, la entrada en vigor de nuevas 
leyes y la aprobación de nuevas Directivas de la UE, así como el hecho de haberse 
agotado la segunda edición, hacen aconsejable la tercera edición de la obra, que pone 
al día la materia objeto de la misma.

En esta ocasión, no podremos servirnos enteramente del magisterio del añorado 
profesor Carlos fernández-nóvoa, insigne maestro de la Propiedad Industrial, que 
falleció cuando estábamos iniciando los trabajos para esta nueva edición.

Como consecuencia de tan irreparable pérdida, los profesores José manuel oTe-
ro LasTres y manuel BoTana aGra asumirán la redacción del «Título I. marcas», 
y de la «Cuarta parte. Signos distintivos», dándole una nueva estructura pero mante-
niendo las inigualables enseñanzas de tan ilustre maestro.

Los autores expresan su agradecimiento a Ana Otero Iglesias por su eficaz cola-
boración en la confección de la tercera edición.
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CAPíTULO I

INTRODUCCIÓN

José manuel OTero LasTres

SUMARIO: § 1. TERMINOLOGíA.—§ 2. ENCUADRAMIENTO SISTEMáTICO.—§ 3. NATURALEZA JURíDICA 
DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.—§ 4. MODALIDADES DE LA PROPIEDAD INDUS-
TRIAL.—§ 5. CARACTERíSTICAS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: I. Derechos exclu-
sivos y excluyentes. II. Derechos registrales. III. Derechos territoriales. IV. Derechos temporalmente limita-
dos. V. Derechos con una clara vocación internacional. VI. Derechos regidos por el principio «ex ubérrima 
bona fides».

§ 1. TERMINOLOGÍA

Al iniciar el estudio de la propiedad industrial, la primera cuestión que se plantea 
es elegir el conjunto de términos o vocablos con los que denominar este sector del 
ordenamiento jurídico. Dos son, por lo general, las denominaciones que se vienen 
utilizando en nuestro Derecho para designar a esta disciplina: derecho industrial y 
propiedad industrial (o más extensamente derecho de la propiedad industrial), sin 
que hasta el momento ninguna de ellas haya acabado por arrinconar definitivamente 
a la otra. Utilizan el primer término el prestigioso Instituto de Derecho Industrial de 
la Universidad de Santiago de Compostela, creado en 1974, así como la revista que 
edita dicho Instituto, que se denomina Actas de Derecho Industrial. Como ejemplos 
de uso del segundo término cabe recordar el Convenio de la Unión de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 (en adelante CUP), y 
algunos de nuestros textos normativos anteriormente vigentes, como la Ley de Pro-
piedad Industrial de 16 de mayo de 1902 y el Estatuto sobre Propiedad Industrial de 
26 de julio de 1929, texto refundido de 30 de abril de 1930.

Aunque la denominación derecho industrial pudiera ser más moderna y, en cierto 
modo, más neutral a la hora de calificar la naturaleza de los derechos regulados que 
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la expresión «propiedad industrial» (ya que, como se verá más adelante, los derechos 
de propiedad industrial son algo más que derechos de propiedad), en la presente obra 
se opta por esta última denominación, por varias razones.

La primera es que se trata de la terminología adoptada por nuestra Constitución, 
así como por otras leyes en vigor. En efecto, el apartado 1 del art. 149 CE, al deter-
minar las materias sobre las que el Estado tiene competencia exclusiva, señala en el 
numeral 9.º: «Legislación sobre propiedad intelectual e industrial». La segunda es 
que la expresión «propiedad industrial» figura en algunas normas de las propias leyes 
sustantivas que regulan la materia. Así, en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, 
se habla de «Agentes de la Propiedad Industrial» (arts. 175 y ss. LP). Por su parte, 
en la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, se dice en la Exposición 
de motivos que los signos distintivos constituyen «uno de los grandes campos de la 
propiedad industrial», y en el apartado 1 de su art. 1.º se califican expresamente las 
marcas y los nombres comerciales como «derechos de propiedad industrial». Final-
mente, en la Exposición de motivos de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección 
jurídica del diseño industrial, se designa esta materia en varias ocasiones con la ex-
presión «propiedad industrial», y en su art. 1.º se dispone que la ley tiene «por objeto 
establecer el régimen jurídico de la protección de la propiedad industrial del diseño».

Otras razones adicionales son que la propiedad industrial es asimismo la deno-
minación que se utiliza en leyes de carácter procesal para referirse a la materia en su 
conjunto, como ocurre en el art. 249.1.4.º de la LEC y el art. 86 ter, 2.a) de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial. A lo que se puede añadir, finalmente, que la denominación 
propiedad industrial es la que tiene mayor arraigo en la generalidad de los países, sin 
duda, como consecuencia de haber sido la que en su día se eligió y, desde entonces 
se ha venido manteniendo hasta nuestros días, como término para el citado CUP.

Antes de finalizar estas precisiones terminológicas, conviene recordar que la 
expresión propiedad industrial denomina un sector del ordenamiento jurídico estre-
chamente emparentado con la propiedad intelectual. Término este que en el conjunto 
de los distintos países tiene un significado ambivalente. y ello porque es utilizado 
ya sea como denominación omnicomprensiva de la propiedad industrial y del de-
recho de autor (así sucede, por ejemplo, con el Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, conocido como el 
«Acuerdo ADPIC» (en adelante A-ADPIC), que engloban la propiedad industrial y 
el derecho de autor y que constituye un anexo del Acta Final de marrakech, de 15 de 
abril de 1994, en virtud de la cual se creó la Organización mundial del Comercio), ya 
como denominación específica del derecho de autor, como sucede en España, don-
de el capítulo III del título IV del Libro Segundo del Código Civil de 1889 lleva el 
título «De la propiedad Intelectual» y la ley actualmente vigente se denomina Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

§ 2. ENCUADRAMIENTO SISTEMÁTICO

A comienzos de la década de los ochenta del siglo xx, la propiedad industrial 
apenas formaba parte del contenido del Derecho mercantil. Así por ejemplo, en el 
Tomo I del Curso de Derecho Mercantil del maestro Joaquín GarriGues, en su quin-
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ta edición (madrid, 1968, pp. 158-159), la propiedad industrial se mencionaba al 
lado de la propiedad literaria y artística y se encuadraba sistemáticamente en el De-
recho mercantil dentro del denominado «patrimonio de la empresa»; se reseñaban 
los dos tipos de derechos que protegía: la patente y los signos distintivos, y se añadía 
que solamente serían objeto de estudio los signos distintivos (a los que se destinaba 
el apartado IV del capítulo VI, pp. 216 a 226), porque los demás derechos de pro-
piedad industrial tenían una importancia más secundaria desde el punto de vista del 
Derecho mercantil y su estudio correspondía al Derecho civil.

En la actualidad, en cambio, la generalidad de la doctrina mercantilista coincide 
en considerar la propiedad industrial como una parte integrante del Derecho mercan-
til. En efecto, tanto en las ediciones actuales de los manuales de esta asignatura como 
en los nuevos manuales aparecidos en los últimos años, la propiedad industrial forma 
parte del contenido del moderno Derecho mercantil.

Aunque existen matices, se puede afirmar que la doctrina mercantilista suele 
encuadrar sistemáticamente la propiedad industrial dentro del sector que se deno-
mina derecho de la competencia. A tal efecto, conviene señalar que el art. 38 de la 
Constitución española reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía 
de mercado. Esta libertad significa que, en principio, todos los empresarios pueden 
acudir al mercado y ofrecer cualesquiera bienes y servicios. Precisamente para ase-
gurar esta libertad el ordenamiento jurídico prevé un conjunto de normas, el derecho 
de la competencia, cuyo objeto es establecer las reglas a las que debe sujetarse la ac-
tividad económica que desarrollen los empresarios en el mercado para que compita 
en un marco de libertad y de lealtad.

Sin embargo, a pesar de basarse en el principio de la libertad de empresa en el 
marco de la economía de mercado, el propio ordenamiento jurídico regula una serie 
de derechos que confieren a su titular el derecho exclusivo de explotar el objeto sobre 
el que recaen. Lo cual significa que los objetos sobre los que recaen estos derechos de 
exclusiva quedan sustraídos del principio de la libertad de empresa y, consiguiente-
mente, de la libre competencia, en la medida en que a los terceros no les está permitida 
su explotación sin el consentimiento del titular. Es decir, los demás no pueden explotar 
tales objetos sin invadir el ámbito de protección reservado al titular de estos derechos 
de exclusiva. Desde esta perspectiva está claro, pues, que estos derechos de exclusiva 
representan excepciones al principio de la libertad de empresa y, en consecuencia, de 
la libre competencia, que como se verá en cada caso al estudiar su fundamento, están 
plenamente justificados en atención a la importante función que desempeñan.

Pues bien, en tanto que excepciones, los derechos de propiedad industrial se 
encajan sistemáticamente en el propio ámbito excepcionado que es, como decíamos, 
la libre competencia, uno de los dos subsectores que junto con el de la competencia 
desleal conforman el mencionado derecho de la competencia.

§ 3.  NATURALEZA JURÍDICA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL

La determinación de la naturaleza jurídica de los derechos de propiedad indus-
trial se configura a partir de tres ópticas diferentes, pero que son complementarias. 




