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EN MEMORIA DEL PROF. DR. DR. H. C.
CARLOS FERNANDEZ-NOVOA



ADI 36 (2015-2016): 23-24

PRESENTACION

El 30 de septiembre del afio pasado fallecia en A Estrada el profesor Carlos
FERNANDEZ-NOVOA, fundador de las Actas de Derecho Industrial. Apenas cinco
dias después, quienes integramos el equipo de direccion de la revista recibiamos
los ejemplares del volumen 35, tiltimo publicado hasta la fecha, y probablemen-
te también el volumen que recogia el tltimo trabajo entregado por D. Carlos en
vida para su publicacién: un comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia
de la Unidn Europea, de 10 de julio de 2014, bajo el titulo «L.a marca constituida
por la representacion visual de una tienda».

En todo caso, los escasos dias transcurridos entre el fallecimiento del maes-
tro y la aparicién del nuevo volumen de la revista impidieron que incluyéramos
en aquel cualquier referencia a la muerte de su fundador. Pero, al propio tiem-
po, esa inmediacién encerraba una clara alegoria. Mientras su familia, disci-
pulos y amigos atn llordbamos su desaparicidn, salia a la luz la mejor y més
evidente muestra de la continuidad de su obra. El profesor FERNANDEZ-NOVOA
habia fallecido, pero su obra y su magisterio —representados y condensados
en la revista que él fundé— perdurarian durante mucho tiempo, como bien lo
demostraba la publicacién de un nuevo volumen de las Actas a los pocos dias
de su muerte.

Ahora bien, todos los que —de una forma u otra— integramos el equipo
humano que asume la elaboracién de la revista sabiamos también que el si-
guiente volumen debia rendir un merecido homenaje a su fundador. Cuando nos
planteamos el contenido y alcance de este homenaje, pronto surgié la idea de
combinar algunas semblanzas del maestro, la publicacién de uno de sus traba-
jos, y el contenido ordinario de la revista. De esta forma, uniamos en el mismo
nimero el homenaje a D. Carlos —a través de las semblanzas—, la prueba de
la relevancia de su obra —a través de la publicacién de uno de sus trabajos—,
y la muestra més evidente de su continuidad —a través de la incorporacion al
homenaje del que es habitualmente el contenido ordinario de la revista—. Que-
remos pensar que a D. Carlos le habria gustado que en su homenaje se reflejase
debidamente el compromiso de todos nosotros con la continuidad de la revista,
uno de sus frutos mds queridos.

Por la razén que acabamos de exponer, el presente volumen de las Actas de
Derecho Industrial se divide en dos partes bien diferenciadas.

En la primera de ellas, se incorporan dos semblanzas de la vida y de la obra
del profesor Carlos FERNANDEZ-NOVOA, elaboradas por los profesores Manuel
OLIVENCIA y José Antonio GOMEZ SEGADE. La lectura de estas dos semblanzas
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permitira al lector apreciar sin dificultad la magnitud de la obra y del magisterio
de D. Carlos.

Justo a continuacion, publicamos un trabajo inédito del profesor Carlos
FERNANDEZ-NOVOA sobre «La prohibicién de registrar como marcas los sig-
nos contrarios al orden publico o a las buenas costumbres». El Profesor Carlos
FERNANDEZ-NOVOA mantuvo un elevado ritmo de actividad hasta su muerte.
Pero, en los ultimos meses, hubo una tarea que ocupd su tiempo de manera
prioritaria: la elaboracién de su discurso de ingreso en la Real Academia de Ju-
risprudencia y Legislacion. En el momento de su fallecimiento, el texto escrito
del discurso estaba pricticamente finalizado. Sin embargo, su muerte impidi6
su lectura publica. Por esa razon, procedemos a la publicacion de este trabajo
hasta ahora inédito, una buena muestra final del nivel de calidad alcanzado en
el conjunto de su obra.

Por dltimo, una segunda parte del volumen integra el contenido ordinario de
ADI, a través de las habituales secciones de doctrina, doctrina breve y comen-
tarios de jurisprudencia. Con el fin de dar cabida a la publicacién del inédito
discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislacion al que
haciamos referencia, y al mismo tiempo mantener el nuevo volumen de AD/ en
una extension razonable, nos hemos visto obligados a suprimir puntualmente
y de manera excepcional dos secciones habituales: las correspondientes a las
anotaciones de jurisprudencia y a las recensiones. Pero esta supresion puntual
en poco altera el contenido ordinario de la revista, representado en este volumen
por las secciones de doctrina y comentarios de jurisprudencia, secciones que
hemos mantenido —como antes avanzdbamos— porque estamos seguros de
que a D. Carlos le hubiese gustado que en su homenaje se reflejase claramente
la continuidad de la revista.

Todos quienes formamos parte de la Escuela Gallega de Derecho Industrial
que fundé el profesor Carlos FERNANDEZ-NOVOA atin le echamos de menos.
Y a este sentimiento de pérdida se une el de gratitud por todo lo que con su
generosidad nos ofrecié y dio. Desde estas paginas, solo podemos responder
manifestando nuestro més firme compromiso por la continuidad de su obra, re-
presentada aqui y ahora en la revista que él fundd y a la que tanto trabajo dedicd.
Como él nos ensend, en ella volcaremos lo mejor de nuestro trabajo y esfuerzo,
en su memoria.

El equipo de direccién de ADI
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EL MAGISTERIO PERPETUO DEL PROFESOR
CARLOS FERNANDEZ-NOVOA (1930-2015)

Jost A. GOMEZ SEGADE"

1

El pasado 30 de septiembre de 2015 fallecia en su casa de A Estrada (Pon-
tevedra) el profesor Carlos FERNANDEZ-NOVOA RODRIGUEZ, catedratico de De-
recho mercantil, académico y abogado. El magisterio del profesor FERNANDEZ-
NOvoA en el &mbito del Derecho mercantil espaiiol se ha extendido a lo largo de
los ultimos cincuenta y un afios partiendo de la Catedra de Derecho Mercantil
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, que ha
ocupado desde 1964 hasta su jubilacion en el afio 2000. Quien conozca la labor
del profesor FERNANDEZ-NOVOA en todo este largo periodo de tiempo, quien
haya compartido con €l la docencia o la abogacia, o haya tenido la fortuna de
asistir a sus conferencias o a sus clases en las aulas compostelanas, quien haya
disfrutado de su conversacion y haya podido aprovecharse de su caudal de co-
nocimientos que iban mds alld de la propiedad industrial y el Derecho mercantil,
y desde luego quien haya gozado de su amistad, compartird la oportunidad de
este recuerdo.

Si la desaparicion del profesor FERNANDEZ-NOVOA ha causado un profundo
dolor a sus familiares, discipulos y amigos, no ha sido menor la conmocién en
el mundo académico y en particular en el campo de la Propiedad Industrial, en
cuyo cultivo ha sido uno de los grandes referentes no solo en Espafa sino en el
plano internacional. Su muerte deja un vacio dificil de llenar aunque afortuna-
damente ha dejado huellas de su magisterio que quedardn para siempre, y una de
ellas es precisamente la revista Actas de Derecho Industrial (ADI). ADI fue una
de las grandes empresas académicas que ilusionaron al maestro FERNANDEZ-
NOvoA, la auténtica nifia de sus ojos. Por tanto, nada mds justo y necesario
que un breve y simbdlico homenaje pdstumo en la revista que €l cred, dirigid y
animo siempre.

Carlos FERNANDEZ-NOVOA naci6 en junio de 1930 en A Estrada y, tras con-
cluir brillantemente su Licenciatura y Doctorado en la Universidad de Santiago
de Compostela, se trasladé a Madrid para continuar su carrera universitaria. Su

* Prof. Dr. Dr. h.c. Catedrético Emérito de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compos-
tela. Miembro del IDIUS, Vocal Permanente de la Comision General de Codificacion, Miembro de la Academia
Europea. Direccién de correo electrénico: joseag.segade@usc.es.



26 JOSE A. GOMEZ SEGADE. El magisterio perpetuo del profesor Carlos Ferndndez-Novoa...

s6lida formacion en Derecho privado, esencialmente en el campo fundamental
del Derecho de obligaciones y contratos, continu6 al lado del profesor Joaquin
GARRIGUES DiAz-CANABATE, calificado, no sin razén, como el «principe de los
mercantilistas espafioles». Su etapa madrilefia, que se inicia en 1957, fue su-
mamente fructifera en el plano personal y profesional. En el plano académico,
los afios madrilefios supusieron su consagraciéon como mercantilista guiado por
un maestro de maestros como GARRIGUES, que contd con su colaboracion leal,
discreta e incansable tanto en el bufete como en la universidad y en otras ins-
tituciones como el Instituto de Estudios Juridicos. En un clima tan favorable,
el talento, la laboriosidad y la dedicacién de Carlos FERNANDEZ-NOVOA tenfan
que producir frutos extraordinarios en el campo del Derecho mercantil. Asi, no
puede extrafiar que, en febrero de 1964, obtuviese brillantemente el niimero uno
en el concurso para cubrir tres cdtedras de Derecho mercantil, lo que le permitié
volver a su Facultad de Derecho de Santiago de Compostela'.

II

Desde que se incorpord a la Facultad de Derecho de la Universidad de San-
tiago de Compostela se constituyé en uno de sus referentes obligados. Su de-
dicacion en cuerpo y alma a la Universidad fue total en los primeros veinte
aflos de cétedra, hasta 1985, en los que se dedicé a la docencia e investigacion
universitarias con cardcter exclusivo, y produjo extraordinarios resultados. En
el ambito docente formé millares de alumnos, que llenaban sus clases para es-
cuchar sus explicaciones pausadas, donde se iban desgranando, con la aparente
sencillez que solo saben imprimir los mejores, los mas complejos problemas del
Derecho mercantil. Con la misma ilusién preparaba las clases, que organizaba
animados seminarios para discutir el Derecho vivo en la jurisprudencia, que
repasaba catdlogos de anticuarios para poner los cimientos de la que llegaria a
ser una extraordinaria biblioteca. Calladamente y sine strepitu como hizo toda
su vida, comenz6 a construir los pilares de una escuela con la formacién de pro-
fesionales como letrados de la propiedad industrial y docentes universitarios.
Entre estos ultimos dirigi6 sucesivamente las tesis doctorales de José Antonio
GOMEZ SEGADE, José Luis Rio BARRO, José Manuel OTERO LASTRES, Manuel
BoTANA AGRA, Carlos LEMA DEVESA y Manuel AREAN LALIN. Todos los men-
cionados consiguieron posteriormente la citedra universitaria y algunos conti-
nuaron la obra del maestro mediante la expansion de la que originalmente fue la
Escuela compostelana de Derecho mercantil que paso a ser la Escuela gallega
de Derecho mercantil, centrada principal y mayoritariamente en la propiedad
industrial y el Derecho de la competencia.

En el ambito de la convivencia académica, sus colegas, sus alumnos y sus
discipulos siempre encontraron en €l una persona abierta, dialogante y com-
prensiva. Una cierta lejania y distancia aparentes eran unicamente el escudo
protector de su discrecion y timidez. De sus clases se salia con la leccion apren-
dida porque pertenecia a esa minoritaria clase de profesores que hacen posible

! Para una visién mds completa de la biografia personal y académica del profesor Carlos Fernandez-Névoa,
vid. GOMEZ SEGADE, J. A., La herencia inmensa de Carlos Ferndndez-Novoa (1930-2015), RDM, 299 (enero-
marzo de 2016), pdgs. 15-30. En el citado trabajo se ha deslizado una errata que es preciso corregir. En la pagi-
na 17, donde dice «el hecho de que residiera en el Colegio Mayor Cesar Carlos», debe decir «el hecho de que
residiera en la histdrica Residencia del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas en la calle Pinar 21».
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que el mal estudiante se convierta en bueno y el bueno en superior. Sumergido
en la vida académica y con una visién auténtica de la misioén de la universidad,
no se cerrd en si mismo guardando bajo siete llaves sus saberes y aptitudes. Por
el contrario, siempre se preocupé por los problemas de la institucion, foment6
las vocaciones universitarias, puso su grano de arena en la mejora de los instru-
mentos bdsicos de trabajo —como la biblioteca—, y con su exquisita cortesia
actué en todo momento como elemento moderador e integrador. Absorbido por
sus tareas cientificas y en coherencia con su irrenunciable discrecion, siempre se
mantuvo alejado de tareas de gestion y representacion salvo en lo que respecta
al Instituto de Derecho Industrial. Unicamente debido a circunstancias extraor-
dinarias acept6 ser Decano de la Facultad por un breve periodo de 1968 a 1971.

A partir de 1985 solicita la dedicacién parcial a la Universidad e inicia su
labor profesional como abogado en la que también brillarian sus cualidades
humanas y su talento juridico. Abogado de los Colegios de A Corufia y Ma-
drid, consultor de administraciones publicas y asesor de empresas, su magis-
terio y prestigio internacional en el &mbito marcario fueron un factor decisivo
en la asesoria externa de empresas de dimensiéon mundial como Inditex. Pero
sus nuevos compromisos profesionales no le impidieron seguir cumpliendo con
sus obligaciones académicas fundamentales ni continuar su intenso trabajo de
investigacion y divulgacién en el campo de la propiedad industrial y el Derecho
de la competencia.

Tras su jubilacion académica continu6 su actividad docente en conferencias,
jornadas, o cursos de postgrado, y prosigui6 su labor de asesoria y consultoria.
En todo momento huyé del protagonismo excesivo asociado con vanidades es-
tériles? y procurd apartarse de los excesos de una sociedad mediatica como la
actual. Quiza esa, junto con su amor por la naturaleza, fue una de las razones
para trasladar su domicilio de Santiago a A Estrada hace alrededor de diez afios
para refugiarse entre los suyos y mimetizarse con el paisaje. Pero, afortunada-
mente en este caso, su biisqueda de la tranquilidad result6 en parte truncada por
un aluvién de premios y distinciones como justo reconocimiento a su perenne
magisterio®. Los dos ultimos fueron especialmente relevantes, porque en abril

2 Este convencimiento le llevé a denegar la autorizacién para celebrar un acto académico con motivo
de su jubilacién en el aflo 2000 y tampoco consintié que se intentara la publicacién de un libro homenaje. En
cambio, admitié que, siguiendo el ejemplo que habia visto en algunos nimero de la revista alemana GRUR, le
fuera dedicado el correspondiente nimero de ADI del que qued6 muy satisfecho y que le fue entregado en un
acto intimo. En el citado volumen, como codirector a la sazon de ADI, tuve el honor de aludir expresamente
a su excepcional magisterio, GOMEZ SEGADE, J. A., «Carlos Ferndndez-Ndvoa, Profesor y Maestro», ADI, 20
(1999-2000), pags. 19-24.

* Atitulo de ejemplo, con ocasién de su octogésimo aniversario, el 8 de julio de 2010, en un solemne acto
en Madrid se le hizo entrega de un libro homenaje. El libro, editado por los profesores J. A. GOMEZ SEGADE y
A. GARCIA VIDAL, constituye la prueba documental de la gratitud, respeto y admiracién de sus discipulos y de la
Escuela espafiola del Derecho mercantil, y vio la luz en una cuidada edicion de Marcial Pons, vid. El Derecho
mercantil en el umbral del siglo xxi. Libro homenaje al Profesor Dr. Carlos Ferndndez-Novoa en su octogésimo
cumpleariios, Marcial Pons, Madrid, 2010.

A lo anterior debe afadirse que el 14 de diciembre del mismo afio 2010, fue investido Doctor honoris
causa por la Universidad de Alcald de Henares, y que en el afio 2011, por iniciativa conjunta de la Oficina
espafiola de Patentes y Marcas, de la que a la sazén era director su discipulo Alberto Casado, y de la Escuela
de Organizacion Industrial se cred en esta ultima la «Cétedra de Innovacién y Propiedad industrial Carlos
Fernandez-Névoa».

Con anterioridad ya habia sido objeto de otras distinciones, entre las que cabe mencionar su nombramiento
de Académico de nimero de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislacion en 1994,y la obtencién
el 10 de diciembre de 1998 del Premio Galicia de Investigacion Social Montero Rios concedido por primera
vez por la Xunta de Galicia.
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de 2012 fue elegido académico de nimero de la Real Academia de Jurispru-
dencia y Legislacion, y el 28 de junio de 2015, tres meses antes de su muerte,
el Gobierno gallego le entregd la Medalla Castelao que, aunque tardiamente,
visualiz6 que también habia sido profeta en su tierra.

III

Pasando a la obra cientifica del maestro FERNANDEZ-NOVOA, un analisis
con una minima profundidad excederia con creces de la economia requerida
para estas paginas*; tan solo procede subrayar el hecho evidente de la radical
divisién entre la obra anterior y la posterior a su acceso a la cdtedra universita-
ria de Derecho mercantil de Santiago en 1964. Dejando a un lado sus valiosas
aportaciones en diversos sectores del Derecho civil y mercantil hasta 1964, a
partir de 1965 la amplia obra cientifica del profesor FERNANDEZ-NOVOA estd
dedicada, practicamente en exclusiva, a la propiedad industrial e intelectual y al
Derecho de la competencia. El idilio con la propiedad industrial quizd empezd
con su participacion en el grupo de trabajo que desde 1959 a 1966, en el seno
de la Seccidn de Justicia del Instituto de Estudios Politicos, bajo la direccién de
Joaquin GARRIGUES, elabor? el fallido primer Anteproyecto de Ley de Patentes.
Pero fuera cual fuese el origen de tal especializacion, y aunque alguien pudie-
ra cuestionar su radicalidad, hay que felicitarse de la decision adoptada por el
profesor FERNANDEZ-NOVOA porque hizo posible el alumbramiento de una obra
excepcional. Con acierto y claridad ha dejado su huella en todos los campos
de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia, desde el Derecho
de patentes o el Derecho de signos distintivos hasta el Derecho de autor o el
disefio industrial, pasando por el Derecho de defensa de la competencia o la
publicidad y el Derecho contra la competencia desleal. Su amplisima obra esta
desperdigada en docenas de articulos publicados en revistas espafiolas y extran-
jeras y en un importante nimero de libros, desde la primera monografia en 1974
sobre las denominaciones de origen hasta la dltima publicada en 2014 sobre la
marca renombrada. De cualquier forma, para el profesor FERNANDEZ-NOVOA
hay dos sectores predilectos, en los que su influencia ha sido mds decisiva y su
magisterio ha brillado con especial intensidad alcanzando las mas altas cotas de
reconocimiento nacional e internacional. Se trata del Derecho de la publicidad
y del Derecho de marcas.

Por lo que respecta a la publicidad, sus contribuciones mas relevantes, ini-
ciadas con una especie de teoria general en su trabajo sobre la interpretacion
juridica de las expresiones publicitarias, se recogen en el volumen Estudios de
Derecho de la Publicidad, editado por la Universidad de Santiago para celebrar
sus veinticinco afios de citedra’. La autoridad de Carlos FERNANDEZ-NOVOA en
este campo se confirmo con la realizacion del Anteproyecto que sirvio de base
para la innovadora Ley General de Publicidad, de 11 de noviembre de 1988.

* Con algo mas de amplitud vid. GOMEZ SEGADE, J. A., «La herencia inmensa», op. cit., RDM, 299 (2016),
ndm. III, pags. 21 y sigs.

> Estudios de Derecho de la Publicidad. Homenaxe da Facultade de Dereito ao autor, Dr. Carlos Fernd-
nez-Novoa nos XXV anos da Cdtedra, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago, 1989, 338 pags. En
mi condicién de Decano de la Facultad de Derecho en aquel momento, me cupo el honor de redactar un breve
trabajo preliminar para el citado volumen, vid. GOMEZ SEGADE, J. A., A personalidade e a obra do Profesor
Carlos Ferndndez-Noévoa, loc. cit.
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Dicho Anteproyecto, encargado por la Administracién Central del Estado, se
redacté a lo largo de 1984 bajo su direccién en el Instituto de Derecho Industrial
de la Universidad de Santiago

En lo que atafie al Derecho de marcas no descubro nada nuevo al sefalar
que era su campo de trabajo preferido. Es también el sector en el que, ademas
de en la doctrina y jurisprudencia espanolas, es reconocido como una autoridad
mundial, como prueba que sea citado, por ejemplo, en las sentencias del Tribu-
nal de la Comunidad Andina, en las resoluciones vinculantes del INDECOPI
peruano, en las Conclusiones de los Abogados generales del Tribunal de Justicia
de la Union Europea o en las resoluciones de las Salas de Recurso de la Ofi-
cina de Armonizacién del Mercado Interior (OAMI) europea en Alicante. Sus
cuatro grandes libros sobre marcas, que lo han convertido en un «clasico» de
referencia ineludible, son el pionero Fundamentos del Derecho de marcas que
vio la luz en 1984, en el que como su nombre indica se echan los cimientos de
una solida teoria general sobre el Derecho de marca; Derecho de marcas, que
constituye una sintesis de la obra anterior a la luz de la Ley de marcas espafiola
de 1988; Sistema comunitario de marcas, en el que se disecciona el Reglamento
CE/40/94 que regula la marca comunitaria; y, finalmente, el monumental Tra-
tado de Derecho de marcas, cispide de su construccidén marcaria, cuya segunda
edicion se ha publicado en 2004 mientras que la preparacion de la tercera se ha
interrumpido por el fallecimiento del maestro.

v

El profesor Carlos FERNANDEZ-NOVOA, junto con el profesor Alberto BER-
covITz ha sido el gran innovador de la propiedad industrial y el Derecho de la
competencia en Espaifia. A la sombra del magisterio de ambos y con la palanca
de su obra, y al tiempo que paulatinamente se materializaba la modernizacién
de la legislacion espaiiola, culminada con la reciente Ley de Patentes de 2015, la
doctrina espaiola se ha multiplicado en calidad y cantidad hasta ocupar un lugar
destacado en el panorama del Derecho comparado.

En este despegar de la doctrina espafiola han tenido una gran influencia dos
obras colectivas de cardcter institucional que representan un capitulo muy im-
portante del quehacer universitario y cientifico de Carlos FERNANDEZ-NOVOA.
Se trata de la creacion del Instituto de Derecho Industrial (IDIUS) y de la fun-
dacién de la revista Actas de Derecho Industrial (ADI).

La creacion de un centro especializado en propiedad industrial era una vieja
aspiracion desde su etapa madrilefa, en la que particip6 en el trabajo de pres-
tigiosas instituciones juridicas. Asentado ya definitivamente en Santiago, en
1974, con la ayuda de viejos amigos de Madrid y el patrocinio del CUNEF
consiguid la creacion del Instituto de Derecho Industrial como instituto uni-
versitario dependiente del CUNEF y adscrito a la Universidad de Santiago. El
Instituto, con su excepcional biblioteca que llego a ser la segunda més impor-
tante de Europa en los primeros 2000, se convirtié en un centro de gran presti-
gio al que acudian no solo investigadores espafioles sino muchos europeos en
particular portugueses. El profesor FERNANDEZ-NOVOA ademds de su creador
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fue su animador y director hasta 1998¢, afio en que, a la vista de la paulatina
desaparicion de ayuda por parte del CUNEF, se convirti6 en Instituto propio de
la Universidad de Santiago. En ese momento pas6 a denominarse Instituto de
Derecho Industrial de la Universidad de Santiago (IDIUS), y por mandato de
los estatutos de la Universidad tuve el honor y la responsabilidad de asumir la
direccion contando siempre con la auctoritas del maestro.

Paralelamente a la creacion del Instituto se inicié la preparacién de la re-
vista Actas de Derecho Industrial (ADI), cuyo primer volumen se publicé en
1975, como 6rgano de expresion del Instituto pero abierta a todos los estudio-
sos e investigadores de la propiedad industrial y el Derecho de la competencia.
El profesor FERNANDEZ-NOVOA, con gran entusiasmo y empefio, desde el pri-
mer momento procuré que fuera el reflejo del trabajo serio y riguroso que se
autoimponia y exigia a quienes le rodeaban. En su preparaciéon y como indicio
del nivel de calidad que se pretendia alcanzar se tomé como modelo la revis-
ta Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil (GRUR
Int), editada por el Instituto Max Planck de Propiedad Industrial de Munich.
Se siguid tan al pie de la letra el modelo, que hasta se adopté como color ins-
titucional de ADI el verde que distinguia —y distingue— a la revista alemana.
Tras cada volumen de la revista se esconde un trabajo silencioso y constante de
biisqueda de medios materiales, de colaboradores, de seleccion de originales,
de sesiones de trabajo para discutir la jurisprudencia, de preocupacién por los
detalles. En 1995, cuando ya se habia consolidado el prestigio internacional de
las Actas de Derecho Industrial con la publicacion de quince volimenes bajo
la direccion del profesor FERNANDEZ-NOVOA, se produjo una reorganizacion
de la revista con la creacion de un Consejo cientifico integrado por algunos de
los mas prestigiosos industrialistas espafioles e internacionales. Desde el vo-
lumen 16 correspondiente al bienio 1994-1995 el profesor FERNANDEZ-NOVOA
asumio la presidencia de las Actas de Derecho Industrial y de su Consejo cien-
tifico, mientras que de la direccion efectiva se encargaron el profesor BOTANA
AGRA y el autor de estas lineas; los dos tdltimos tuvieron esa responsabilidad
hasta el volumen 30 publicado en 2010, y a partir de ese momento la direccién
de la revista recayd sobre mercantilistas de generaciones mds jovenes. A pesar
de las dificultades financieras, personales, y académicas que acechan en cada
revuelta del camino, la revista Actas de Derecho Industrial sigue viva después
de cuarenta afios y en 2015 ha celebrado la publicacién del volumen 35, lo que
resulta casi un milagro a la vista de su preparacién que siempre ha sido «arte-
sanal». En la actualidad Actas de Derecho Industrial es la revista mas antigua
del mundo sobre propiedad industrial en general escrita en espafiol, y su nivel
de calidad es undnimemente reconocido en Espafia y allende las fronteras espa-
fiolas. No tengo duda de que los mds jovenes integrantes de la Escuela gallega
continuardn manteniendo en lo més alto este imponente legado que nos ha
dejado el maestro FERNANDEZ-NOVOA.

© A partir de 1988 la aportacion econémica del CUNEF comenz6 a disminuir e incluso llegé a desaparecer
totalmente, lo que provocé que hubiera dificultades incluso para la publicacién de ADI, que en alguna ocasion
falté a su cita anual. De la misma forma el Instituto en la prictica dej6 de tener actividad aunque se mantuvo
sobre el papel, por lo que el profesor Ferndndez-Névoa fue formalmente su director hasta 1998. En este sentido,
también debe corregirse la errata que figura en el trabajo de GOMEZ SEGADE, J. A., «La herencia inmensa»,
op. cit., RDM, 299, 2016, pag. 25. Donde dice «director hasta 1988» debiera decir «director hasta 1998».
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v

Carlos FERNANDEZ-NOVOA no solo ha sido un maestro en la ciencia juridi-
ca y en el quehacer universitario sino que también ha sido un maestro total en
los comportamientos humanos y en la ciencia de la vida. Ensefnaba con ilusién
y transmitia esa ilusién a sus alumnos y discipulos, y por eso a su alrededor
fue creciendo una Escuela lo que constituye una nota distintiva de los grandes
maestros. Naturalmente la creacion de una Escuela nunca es el objetivo directo
de un magisterio universitario salvo para fatuos vacios e irrelevantes, sino una
consecuencia indirecta de una labor cientifica y académica ejemplar. En alguna
ocasion me comentd expresamente que jamas tratd de «formar escuela» en el
sentido tradicional del término, porque pensaba con su habitual modestia que
esa tarea solo correspondia a grandes maestros como GARRIGUES o URIA. Carlos
FERNANDEZ-NOVOA también estaba convencido de que un buen profesor de De-
recho no puede encerrarse en la torre de marfil de su especialidad en la ciencia
juridica. Tiene que intentar ser un jurista pero para ser un buen jurista no basta
con el mundo del Derecho. El Derecho es vida, es organizacion de la vida y la
jurisprudencia es conocimiento divinarum atque humanarum rerum natura. Por
ello, el jurista verdadero ha de estar inmerso en todos los problemas de la vida
humana, cualesquiera que sean sus manifestaciones, de ahi que su cultura y
conocimiento de las cosas no puedan tener limites y que deba vivir siempre con
los horizontes mads abiertos. El buen jurista ha de ser un humanista y el profesor
FERNANDEZ-NOVOA lo era por su talante, sus convicciones, sus conocimientos,
y su curiosidad intelectual.

Muchos serian los que podrian dar testimonio de su profunda formacién
juridica, de su amplia cultura, de su elegancia y talante humano, y de su finura
intelectual, pero pocos son los que conocen su admirable dimensién humana
oculta siempre tras su tradicional timidez y discrecién. Era una persona frugal y
austera con una gran autodisciplina y una capacidad de trabajo desbordante. Se
habia retirado a su villa natal a los pocos afios de su jubilacion, en busca de la
«descansada vida» que predicaba Fray Luis de Ledn, para disfrutar en plenitud
y sin interferencias mundanas de su familia, de la vida tranquila del campo, y
de sus libros, que no abandond hasta el dltimo aliento. Por eso siguid trabajando
hasta el final, atin publicé un trabajo en el volumen 35 de las Actas de Derecho
Industrial que vio la luz péstumamente a finales de 2015 y dejé redactado su dis-
curso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislacion. Ademds
de su laboriosidad, eran rasgos distintivos de su personalidad una enorme ge-
nerosidad y una gran cordialidad que se manifestaba sobre todo cuando estaba
relajado y fuera de los focos. He pasado a su lado momentos felices y amargos,
a veces atendiendo a su llamada, y puedo dar fe de su sensibilidad y de su con-
fianza a veces ingenua en todos aquellos a quienes consideraba proximos y entre
ellos estdbamos sus discipulos que, en cierto sentido, fuimos la prolongacion de
sus afectos.

Desde las primeras clases que recibi del maestro FERNANDEZ-NOVOA, en
1964, han pasado mds de cincuenta afios y son muchos los recuerdos que se
agolpan en mi mente que ahora deben permanecer en la penumbra para no exten-
derme en demasia. En un trabajo publicado en el momento de su jubilacion en el
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afio 20007, he sefialado que los maestros como el profesor FERNANDEZ-NOVOA
nunca se jubilan, porque el magisterio no se alcanza mediante un nombramien-
to publicado en cualquier Boletin Oficial. Ahora debo afiadir que los Maestros
nunca mueren porque su obra los sobrevivird, y su memoria siempre seguird
viva como ejemplo para las nuevas generaciones. Carlos FERNANDEZ-NOVOA,
que vivird siempre en nuestra memoria, ha sido un maestro pero también amigo,
colega, intelectual integro a la vieja usanza, universitario concienzudo, liberal y
demdcrata convencido, europeista y ciudadano ejemplar. Su pérdida es irrepa-
rable sobre todo para su familia mas cercana, pero a todos nos ha dejado cons-
ternados porque siempre es triste y dificil despedirse de quien ha estado cerca
y al alcance de lo que se le pedia: una conferencia, un articulo, un prélogo, una
gestion, un consejo. Como he sefalado a los pocos dias de su muerte, solo nos
queda el compromiso de seguir su ejemplo civico y su estela cultural, ademas de
continuar su obra cientifica y académica, pero sabiendo que nuestros pies dimi-
nutos nunca podrdn encajar con las huellas de un gigante. ADI y todos nosotros
estamos de luto pero debemos intentar que el llanto por el maestro desaparecido
no nos impida ver la senda de compromiso con la Propiedad Industrial y el De-
recho de la Competencia que Carlos FERNANDEZ-NOVOA nos ha ensefiado y ADI
representa. Seguir en la brecha serd el mejor homenaje en su memoria.

" Citado supra nota 3.
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SEMBLANZA DEL )
PROF. DR. CARLOS FERNANDEZ-NOVOA

MANUEL OLIVENCIA®

Con el fallecimiento de Carlos FERNANDEZ-NOVOA (1930-2015) desaparece
uno de los mds importantes juristas espafioles de la segunda mitad del siglo xx.
Perdemos al maestro y la obra que le quedaba por hacer; pero nos deja su ma-
gisterio y su obra hecha, «su inmensa herencia», en frase del primero de sus
discipulos, el profesor José Antonio GOMEZ-SEGADE [«In Memoriam», RDM,
299 (2016), pags. 15 a 30].

Un gran jurista se eleva siempre sobre el pedestal de una sélida formacion.
Carlos la tuvo desde los cimientos de su Licenciatura, ya en su primer curso, en
el que recibié las ensefianzas del Derecho romano del profesor Alvaro D’ORrs,
de quien fue discipulo aventajado. Su estudio serio, riguroso, exigente, discipli-
nado, constante, acorde con las virtudes que adornaban su recia personalidad, le
lleva a profundizar en el Derecho privado y, mds concretamente, en el patrimo-
nial de obligaciones y contratos.

En esta materia, encuentra en la Facultad de Derecho de la Universidad
compostelana el magisterio del profesor José-Luis LACRUZ y acude a Kiel, a
buscar el del profesor Karl LARENZ, el gran civilista aleman.

En el rigor cientifico de sus estudios estd la clave de la temprana sazén de
este jurista. Su primer trabajo impreso, «Naturaleza juridica de la dacion en
pago» (un tema que entonces no estaba tan de moda como lo ha puesto la rebe-
lién populista), ve la luz en el ADC, en 1954. El mismo afio y en la misma re-
vista, publica un extenso trabajo sobre el tema que habia sido objeto de su tesis
doctoral, dirigida por el profesor LACRUZ, «EI término esencial».

En 1956, publica en Madrid la traduccién de la obra de Karl LARENZ, Base
del negocio juridico y cumplimiento de los contratos, precedida de un profundo
«Estudio Preliminar», fruto de su estancia en la Universidad de Kiel.

Su inmediata publicacién de «La cldusula rebus sic stantibus»,en el ADC de
1958, es una derivada de esa investigacion en la Universidad alemana.

Con ese valioso bagaje cientifico llega Carlos a Madrid, a acogerse al ma-
gisterio del profesor Joaquin GARRIGUES e incorporarse a su escuela de mercan-

* Catedrético Emérito de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla.
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tilistas. En mi «Presentacion» a El Derecho mercantil en el umbral del siglo xxi,
Libro homenaje al Profesor Dr. Carlos Ferndndez-Novoa en su octogésimo
cumplearios, narré aquel encuentro en el despacho del maestro, en la calle An-
tonio Maura, ndm. 16.

Del grupo de ayudantes que alli trabajabamos, yo, que era el senior, soy el
unico superviviente. El primero que nos dejé fue Manuel BROSETA; lo asesind la
ETA el 15 de enero de 1992, a los 59 afios. En 2007 fallecié Guillermo SENEN;
entre mi nacimiento y el suyo mediaba solo una semana, lo suficiente para que
presumiera de que era mds joven que yo. Y en 2015 se produce la muerte de
Carlos.

Soy el tnico testigo viviente de aquel equipo de trabajo que cursaba, bajo la
guia ejemplar del maestro, «el aprendizaje de ensefar». Alli conoci a Carlos y
descubri su personalidad, velada por el halo de su discrecion y de su prudencia
galaicas. Disipada esa neblina envolvente, lucia la brillante personalidad de un
joven jurista; joven por su edad, pero maduro por su formacion.

Alli y entonces surgié entre nosotros un haz de vinculos, primero como
compaiieros de trabajo, después, como amigos. Hemos compartido tareas,
preocupaciones y ocupaciones, victorias y derrotas (afortunadamente, mas
las primeras), camino y posada; pero, sobre todo, afectos, confianza, entendi-
miento, empatia.

Carlos era una mezcla de paisano gallego y gentleman inglés. Arraigado en
su tierra, como lo demuestra haber fallecido en el pueblo en que naci6, A Estra-
da; pero no sin haber salido de €l, sino, como buen emigrante, por volver a sus
raices, por amor a su tierra. Gentleman por su exquisito trato, por su educacion.
Tan normal era verlo tomando un albarifio o un orujo que el «five o’clock tea».

El triunfo en las oposiciones a citedra de 1964, con el nim. 1, le permiti6é
elegir esa vuelta a casa, a su Universidad, a su tierra.

Lleg6 con el bagaje cientifico incrementado por sus trabajos en Madrid. En
1960 habfia publicado el articulo, «Crédito documentario revocable y compra-
venta subyacente», en el ADC, y otro sobre la misma materia, «Créditos docu-
mentarios transferibles y subsidiarios», en RDM, nim. 75. Ya en esta misma re-
vista ven la luz sus articulos «Realidad y valor de las aportaciones no dinerarias
enla S.R.L» (1961) y «Las notas distintivas de la cuenta en participacién»
(1962). Debe aiiadirse su colaboracion con BROSETA en el t. III, vol. 1.°, del Tra-
tado de Derecho Mercantil de GARRIGUES, Obligaciones y contratos mercan-
tiles, encomidsticamente reconocida por el autor en la Presentacion del libro.

Tras sus oposiciones a cdtedra, publica en el ADC (1965, nim. 18) «Algu-
nos aspectos de la domiciliaciéon cambiaria en el Derecho uniforme», y en la
RDM (1966, niim. 95), «Reflexiones preliminares sobre la empresa y sus pro-
blemas juridicos».

Interesa reflejar estas publicaciones para comprobar que el profesor FER-
NANDEZ-NOVOA no llega a la especializacion del Derecho industrial espontdnea-
mente, sino tras una produccién doctrinal de calidad sobre temas importantes
del Derecho patrimonial de obligaciones y contratos, civil y mercantil. Sobre
esas capas de su formacion (Derecho romano, Derecho civil, Derecho mercan-
til) cimenta su gran obra creativa, el Derecho industrial.
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Hablo de creacién, porque el profesor FERNANDEZ-NOVOA crea en Espafia
una especialidad juridica inexistente hasta entonces como categoria cientifica y
una escuela que la cultiva.

En 1966, publica en el nim. 102 de la RDM su articulo «El nacimiento
del derecho sobre la marca», que es en realidad el nacimiento de una copiosa
bibliografia centrada en el Derecho de la propiedad industrial e intelectual y de
la competencia, porque, a partir de ahi, sus investigaciones se dedican casi en
exclusiva a esta materia. El «casi» lo explica una excepcion, ya sefialada por
GOMEZ SEGADE en su citado articulo necroldgico (pag. 22, nota 15), la del tra-
bajo que, sobre «El Anteproyecto de Ley de Concurso de Acreedores de 1959»,
Carlos FERNANDEZ-NOVOA escribi6 para Estudios sobre la Ley Concursal, el Li-
bro Homenaje que amigos y compaiieros me dedicaron en 2005 (Marcial Pons,
Madrid, I, pags. 174 y sigs.). No incluyo como excepcion el articulo sobre la
domiciliacién cambiaria (cit.) porque es anterior al sefiero del nacimiento del
derecho a la marca (1966).

Me honra la excepcion en mi homenaje. Carlos FERNANDEZ-NOVOA quiso
respetar el criterio de los organizadores de dar un contenido homogéneo al libro,
proyectado sobre el Derecho Concursal, como materia de mi especial predi-
leccion y en la oportunidad de la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal,
22/2003, que se produjo el 1 de septiembre de 2004.

Es una muestra de la disciplina y de la cortesia que distinguian a Carlos
FERNANDEZ-NOVOA. Salié de su campo para someterse a las guias del libro,
porque era en homenaje a un amigo.

Escribio sobre un tema que no le era ajeno, aunque en €l no hubiese partici-
pado. El Anteproyecto de Ley de Concurso de acreedores de 1959 se elabor6 en
su ultima etapa y se concluy6 cuando Carlos FERNANDEZ-NOVOA ya era ayudan-
te de D. Joaquin GARRIGUES. Aunque no fue miembro de aquella «Subcomisién
de jovenes», que integramos Luis VAcAS, Pio CABANILLAS, Luis DiEz-Picazo
y yo (jde nuevo, el tnico superviviente!), siguié de cerca y con atencion tan
importante trabajo.

En el que me dedicé en homenaje, recordé que yo colaboré «muy acti-
vamente» en la elaboracion del referido Anteproyecto de 1959, por lo que se
atrevid a afirmar que las conexiones existentes entre aquel y la Ley Concur-
sal de 2003 «se deben en buena medida a la significativa circunstancia» de
que yo fui «destacado colaborador» en la redaccion del primero y «artifice
de la reforma del Derecho Concursal especial que se ha plasmado» en esta
tltima.

Aparte de la hipérbole, que solo justifica la amistad, es cierto que yo fui
miembro de las respectivas comisiones redactoras (de 1956 y 1996, entre ellas,
jcuarenta afios!) y inico miembro comiin de una y otra, por lo que nada tiene
de extrafio que las conexiones objetivas (sin duda existentes, aunque mds en el
diagnéstico que en la terapia, porque recogen sistemas diversos) pasen por mi.
Releo en el articulo de Carlos FERNANDEZ-NOVOA los parrafos de la Exposicién
de Motivos del Anteproyecto de 1959 sobre «arcaismo», «dispersion», «nom-
bre» y «unificacion del procedimiento», y descubro coincidencias relevantes
entre el Anteproyecto de 1959 y la Ley Concursal de 2003.
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El movimiento de reforma concursal fue largo: pero cada intento, aun no
desembocando en Ley hasta 2003, signific un caudal de aportaciones al éxito
final. Gracias a Carlos FERNANDEZ-NOVOA por haberlo recordado.

Con esa sola excepcion, la obra de Carlos FERNANDEZ-NOVOA, tan abundan-
te en cantidad y en calidad, se concentra en el &mbito de su especialidad.

Me refiero, en primer lugar, a su produccién doctrinal. Sus numerosos li-
bros, como autor o coautor, sus capitulos en obras colectivas y sus innumera-
bles articulos de revistas llevan titulos que comprenden todo el Derecho de la
propiedad industrial e intelectual, de la publicidad y de la competencia. Desde
las obras generales a sus monografias y a sus articulos sobre temas concretos,
creo que se puede afirmar que no hay aspecto de esta rama juridica que haya
escapado de la investigacion de Carlos FERNANDEZ-NOVOA.

Un jurista creador, porque a él se debe haber elevado a categoria cientifica
en Espafa esta parcela del Derecho mercantil, carente de tal calificacion hasta
su obra.

En mi ponencia inaugural a las Jornadas sobre Derecho de la Propiedad
Industrial celebradas en Cérdoba en 1994, que titulé «La Propiedad Industrial
y la empresa en el moderno Derecho mercantil» (vid. el nimero monografi-
co publicado por el Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores
de Comercio), sefialé que pese a los esfuerzos pioneros de ESTASEN (Institu-
ciones de Derecho Mercantil, 1, Madrid, 1890; Derecho Industrial de Espaiia,
Barcelona, 1901) y de otros autores, el Derecho de la propiedad industrial no
alcanza en el Derecho espafiol un tratamiento cientifico hasta el magisterio de
Carlos FERNANDEZ-NOVOA, a quien hay que reconocer el mérito de una primera
investigacién juridica profunda en esta materia, junto a los muy valiosos tra-
bajos de Alberto BERCOVITZ para encuadrarla en el dmbito del Derecho de la
competencia y de José MASSAGUER, que la basa en los «bienes inmateriales».

Pero no es solo la creacion de esa especialidad de la ciencia del Derecho en
Espana a través de la investigacion de la materia contenida en el Derecho de la
Propiedad Industrial e Intelectual, de la publicidad y de la competencia; la crea-
cion de Carlos FERNANDEZ-NOvVOA ha ido mas alla, a través de la docencia, de su
magisterio universitario, de su escuela. Ha creado escuela, integrada por disci-
pulos surgidos de sus aulas, seguidores de sus ensefianzas y de su especialidad.

Ese magisterio se refleja brillantemente en la direccién de las tesis doctora-
les de quienes integran la primera generacion de su escuela: la de Jose Antonio
GOMEZ SEGADE, sobre El secreto industrial (1970); José Luis Rio BARRO, sobre
El rotulo de establecimiento (1972); José Manuel OTERO LASTRES, sobre El
modelo industrial (1973); Manuel José BOTANA AGRA, sobre La obligacion de
explotar la invencion patentada (1975); Carlos LEMA DEVESA, sobre La publi-
cidad de tono excluyente (1979); Manuel AREAN LALIN, sobre El cambio de
forma de la marca [con especial referencia al derecho norteamericano] (1982),
y Alberto CASADO CERVINO, sobre La licencia de marca en el Derecho nor-
teamericano (1983).

Los nombres de los autores y los temas de aquellas tesis expresan elocuen-
temente la labor del maestro, creador y cultivador de una escuela que ha alcan-
zado un merecido prestigio nacional e internacional.
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Esa labor se fue reproduciendo en discipulos de segunda y tercera genera-
cion y en titulos de una bibliografia rica y autorizada en el &mbito del Derecho
de la propiedad industrial e intelectual, de la publicidad y de la competencia.

Basta repasar las publicaciones del Instituto de Derecho Industrial, de la
Universidad de Santiago de Compostela, fundado por Carlos FERNANDEZ-NO-
VoA en 1974 y dirigido por €l hasta 1998 (las visperas de su jubilacién), para
obtener este elenco: Angel FERNANDEZ-ALBOR BALTAR, Anxo TATO PLAZA, Ana
Maria ToBio, Miguel Angel Bouza LoOPEz, Julio CosTAs COMESANA, Francis-
co HERNANDEZ RODRIGUEZ, Maria del Mar MARONO GARGALLO, Angel GARCIA
VIDAL... y tantos otros profesionales e investigadores miembros de su escuela.

Pero la labor creadora de este «maestro de escuela» (el mas honroso titulo
que puede recibir un profesor universitario, «maestro» y «de escuela»), se ex-
tiende de la investigacion y de la docencia a la fundacién de un centro y de un
medio dedicados a promoverlas. Me refiero al Instituto ya citado, y a sus Actas
de Derecho Industrial, fundadas en 1974 como revista especializada, cuyos cua-
renta y dos afos de publicacion ininterrumpida (1974-2016) la acreditan como la
Unica espafiola reconocida entre las mds prestigiosas del mundo en esta materia.

Lo sorprendente de esta labor creadora emprendida por el profesor FERNAN-
DEZ-NOVOA deriva de las circunstancias de lugar y de tiempo en que se produce:
en Galicia y en una fase de debilidad de su economia, mds desarrollada en el
sector agrario, pesquero y artesanal que en el mercantil e industrial.

En ese escenario, un mercantilista crea en el &mbito de su disciplina un de-
recho de la propiedad industrial e intelectual de rango cientifico, al nivel de los
mads altos del Derecho comparado en su materia; crea escuela, forma a profeso-
res e investigadores, crea los instrumentos necesarios para impulsar esa investi-
gacion y esa docencia, y convierte a la Universidad de Santiago de Compostela
en centro de referencia obligada en su especialidad.

Es una labor de pionero en el avance cientifico y en el progreso econdémico.
Galicia es hoy la vanguardia de la innovacion textil y de la moda; pero, pre-
viamente, en un fenémeno nada frecuente en la historia del Derecho, un jurista
habfia ido por delante de los hechos y preparado el camino de la proteccion de
las creaciones del espiritu, del progreso, del desarrollo, de la innovacién, de sus
signos, de la competencia en el mercado.

No es frecuente el ejemplo del profesor FERNANDEZ-NOVOA. Por eso su pres-
tigio se extendid, como su obra, a todo el mundo. Es necesario sefialar aqui su
firme vinculacién con el prestigioso Instituto Max Planck de Derecho Industrial
y de Autor, de Minich, como investigador y como profesor invitado.

Hay que afiadir su labor prelegislativa en las reformas del Derecho espaifiol
de patentes, marcas y publicidad, tan importante que, a mi juicio, en sus ori-
genes estd la vocacion del profesor FERNANDEZ-NOVOA por esta especialidad
juridica.

En 1960, siendo €l ayudante del profesor GARRIGUES, se cre6 en la Seccidon
de Justicia del Instituto de Estudios Politicos la Comisién Redactora del Dere-
cho Espaiiol de la Propiedad Industrial. En esos trabajos intervino muy activa-
mente Carlos FERNANDEZ-NOVOA y siempre he creido que alli naci6 su vocacién
por esta rama juridica.
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Posteriormente, en 1988, ya como especialista consumado, presidi6 el Gru-
po de Trabajo que redactd el Anteproyecto de Ley de Marcas y el que elabor6
el Anteproyecto de Ley General de Publicidad, contribuyendo asi también a la
modernizacién de nuestro ordenamiento juridico en esta materia.

Desmintiendo la falsa dualidad teoria/practica, Carlos FERNANDEZ-NOVOA
fue, como su maestro Joaquin GARRIGUES y tantos de sus discipulos, un jurista
atento a la realidad y esa labor no solo se reflejo en la elaboracion de nuevas
normas que mejorasen nuestro ordenamiento, sino en la realizacién del Dere-
cho, su interpretacion y aplicacién como abogado. En este aspecto, quedan sus
autorizados dictdmenes, fruto de consultas en temas importantes, tanto nacio-
nales como extranjeros. Fuimos muchos los abogados que acudimos a él como
autoridad reconocida en su especialidad para contrastar nuestras opiniones y
valernos de su prestigio.

No faltaron reconocimientos a su ingente labor, como distinguirle con la
Cruz de la Orden de San Raimundo de Pefafort; el Premio «Eugenio Montero
Rios», de Investigacion Social, de la Junta de Galicia; Doctor honoris causa por
la Universidad de Alcald (2010); la Presidencia de Honor de la Catedra Carlos
FERNANDEZ-NOVOA, promovida por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
y la Escuela de Organizacion Industrial; el nombramiento de Vocal de la Comi-
sion General de Codificacion, Seccion 2.2, de Derecho Mercantil, y la eleccion
de Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislacion.

Electo, porque, siempre perfeccionista, pendiente de completar la tltima
nota, demor¢ la presentacién de su Discurso de ingreso. Tenfa anunciado su
envio a la Academia a fines del verano. Antes de cumplir su promesa, dentro
aln del estio académico, Carlos fallecid, el 30 de septiembre de 2015, y su dis-
curso quedoé ultimado, pero inédito. Este ntimero extraordinario de sus Actas de
Derecho Industrial, que insertan el homenaje a su fundador en la continuidad
de su contenido, dan a la luz aquel Discurso académico al que yo deberia haber
contestado. Muchas de las cosas que queria decir en mi contestacioén estan ya
expresadas en estas pdginas; pero nos falta el recipiendario, el amigo, el com-
pafiero, el maestro.
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LOS SIGNOS CONTRARIOS AL ORDEN PUBLICO
O A LAS BUENAS COSTUMBRES

CARLOS FERNANDEZ-NOVOA®

SUMARIO: I. DOCTRINA GENERAL SOBRE LOS BIENES INMUEBLES.— 1. PRELIMINAR.—2. RaAs-
GOS DE LOS BIENES INMATERIALES.—3. DIVERSAS CATEGORIAS DE LOS BIENES INMATERIALES.—II. LA
IMPOSIBILIDAD DE PROTEGER LOS BIENES INMATERIALES QUE CONTRAVIENEN EL
ORDEN PUBLICO O LAS BUENAS COSTUMBRES.— 1. PRELIMINAR.—2. LOS DISENOS (DIBUJOS
Y MODELOS).—2.1. La Directiva 98/71 (CE).—2.2. El Reglamento (CE) nim 6/2002.—3. LAS INVEN-
CIONES PATENTABLES.—3.1. La patente europea.—3.2. La patente nacional espafiola.—III. EL ORIGEN
DE LA PROHIBICION DE REGISTRAR LAS MARCAS CONTRARIAS AL ORDEN PUBLICO O
A LAS BUENAS COSTUMBRES.—1. INTRODUCCION.—2. LA MARCA «TELLE QUELLE».—2.1. Preli-
minar.—2.2. Las normas de la Uni6n de Paris concernientes a la marca Telle quelle.—1V. LOS PRE-
CEDENTES LEGISLATIVOS ESPANOLES RELATIVOS A LA PROHIBICION DE REGISTRAR
LOS SIGNOS CONTRARIOS AL ORDEN PUBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES.—1. EL
REAL DECRETO DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1850.—2. LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 16 DE MAYO
DE 1902.—3. EL ESTATUTO SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 26 DE JUNIO DE 1929.—V. LOS SIGNOS
CONTRARIOS AL ORDEN PUBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES EN EL DERECHO DE
MARCAS DE LA UNION EUROPEA . — 1. INTRODUCCION.—2. EL ORDENAMIENTO INGLES.—2.1. Intro-
duccién.—2.2. Casos concernientes a la prohibicion de registrar las marcas contrarias al orden ptiblico
o a las buenas constumbres.—2.2.1. El caso de la marca «Hallelujah».—2.2.2. El caso Ghazilian’s
Application.—2.2.2.1. Procedimiento en primera instancia.—2.2.2.2. Procedimiento en segunda instan-
cias.—2.2.3.El caso de lamarca «JESUS».—2.2.3.1. Procedimiento en primera instancia.—2.2.3.2. Pro-
cedimiento en segunda instancia.—2.2.4. El caso de la marca «INTER CITY FIRM».—2.2.5. El caso
de la marca «TOKE».—3. EL ORDENAMIENTO ESPANOL.—3.1. Preliminar.—3.2. Jurisprudencia recaida
sobre la prohibicién de registrar las marcas contrarias a la Ley, el orden publico o las buenas costum-
bres.—4. EL ORDENAMIENTO ALEMAN.—VI. LOS SIGNOS CONTRARIOS AL ORDEN PUBLICO O
A LAS BUENAS COSTUMBRES EN EL SISTEMA COMUNITARIO DE MARCAS.— 1. INTRODUC-
CION.—1.1. Los principios basicos de la Marca Comunitaria.— 1.2. El nacimiento del derecho sobre la
Marca Comunitaria.—2. LA PROHIBICION DE REGISTRAR COMO MARCA COMUNITARIA LOS SIGNOS CONTRA-
RIOS AL ORDEN PUBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES.— 3. CASOS RESUELTOS POR LAS SALAS DE RECURSO
DE LA OAMI.—3.1. Resolucion de la Cuarta Sala de Recurso de 25 de marzo de 2003.—3.2. Resolucién
de la Segunda Sala de Recurso de 24 de septiembre de 2004.—3.3. Resolucion de la Sala Ampliada de
6 de julio de 2006.—3.4. Resolucién de la Segunda Sala de Recurso de 18 de julio de 2006.—3.5. Re-
solucién de la Segunda Sala de Recurso de 29 de enero de 2009.—3.6. Resolucion de la Sala Quinta
de Recurso de 11 de mayo de 2012.—3.7. Resolucién de la Sala Segunda de Recurso de 1 de junio
de 2012.—3.8. Resolucion de la Segunda Sala de Recurso de 17 de septiembre de 2012.—4. CAsOs
RESUELTOS POR EL TRIBUNAL GENERAL DE LA UNION EUROPEA (ANTERIORMENTE TRIBUNAL DE PRIMERA
INSTANCIA).—4.1. Dos casos iniciales.—4.1.1. El caso resuelto por la Sentencia del Tribunal de Prime-
ra Instancia de 9 de abril de 2003.—4.1.2. El caso SPORTWETTEN/OAMI resuelto por la Sentencia
del Tribunal de Primera Instancia de 13 de septiembre de 2005.—4.1.3. Colofén.—4.2. Sentencia del
Tribunal General de 20 de septiembre de 2011.—4.3. Sentencia del Tribunal General de 5 de octubre
de 2011.—4.4. Sentencia del Tribunal General de 9 de marzo de 2012.—4.5. Sentencia del Tribunal
General de 14 de noviembre de 2013.— VII. CONSIDERACIONES FINALES.—1. EL ORDEN PUBLICO
COMUNITARIO.— 1.1. La transposicién jurisprudencial de la norma optativa contenida en la letra b) del

* Catedrético de Derecho Mercantil.
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I. DOCTRINA GENERAL SOBRE LOS BIENES INMATERIALES

1. PRELIMINAR

Al consolidarse en el siglo XiX la concepcion de la marca como objeto de un
derecho subjetivo, la doctrina —primordialmente la doctrina industrialista alema-
na— se esforzo por asignar al derecho de marca una naturaleza juridica determi-
nada. Con este fin, la doctrina alemana elaboré dos nuevas categorias juridicas;
a saber: los derechos de la personalidad y los derechos sobre los bienes inmate-
riales'. Con respecto a la calificacion del derecho de marca surgié un animado
debate en el que se dibujaron dos tesis contrapuestas: una tesis que configuraba el
derecho de marca como derecho de la personalidad (sub 1); y una segunda tesis
que incluye el derecho de marca dentro de los bienes inmateriales (sub 2).

1) La construccién dogmatica del derecho sobre la marca como un de-
recho de la personalidad fue formula por J. KOHLER?. Este autor afirmaba que
la relacion entre una persona y un producto visible a través de la marca es una
relaciéon de naturaleza juridico-personal: es la manifestacion de la actividad
creadora del productor®. Esta concepcion de la marca se refleja —segtin Ko-
HLER— en el Derecho internacional: por ser la marca objeto de un derecho de la
personalidad es aplicable a la misma no el principio de la territorialidad, sino el
principio de la universalidad*.

2) Laconcepcion de la marca como un bien inmaterial tienen su origen en
un trabajo publicado por el industrialista aleman ALEXANDER-KATZ. Este autor
sostuvo que si bien es cierto que la marca no puede equipararse a las creaciones
inmateriales (invenciones, modelos), esto no significaba que la marca no cons-
tituya un bien inmaterial. Porque —subrayaba ALEXANDER-KATZ— al igual que
los restantes bienes inmateriales, la marca es el resultado de los esfuerzos y de
la aptitud industrial del titular de la misma®.

En la década de 1920 la teoria que concibe la marca como un bien inmate-
rial alcanzé aceptacion general entre los industrialistas alemanes’. También fue
seguida por el Tribunal Supremo del Reich®.

! Vid. DOLEMEYER, B., y KLIPPEL, D., Festschrift GRUR, 1 (1991), pags. 220 y sigs. KLIPPEL recuerda que
la categoria de los derechos de la personalidad fue construida dogmdticamente por K. GAREIS que designaba
estos derechos con la denominacion Individualrechte. KLIPPEL recuerda también que la aportacion decisiva a la
categoria de los bienes inmateriales se debe a Joseph Kohler.

2 En su obra KHOLER, J., Das Recht des Markenschutzes, Stahel, Wiirzburg, 1884.

3 Vid. KOHLER, J., Das Recht..., op. cit., pag. 73.

* KOHLER sostenia en la obra citada (pags. 412-412) que el derecho sobre la marca existe potencialmente
en todo el mundo, aplicindose en todos los Estados las normas juridicas del Estado en el cual la marca tiene
su origen.

> El trabajo apareci6 en la revista GRUR (1901), pags. 102 y sigs.

© ALEXANDER-KATZ contraponia a este propdsito la posicién que ocupa una marca en la fase inicial de su
adopcién y la que detenta en la fase posterior de su consolidacién: en tanto que en su fase inicial una marca no
posee fuerza atractiva de la clientela, en una fase posterior y gracias a los esfuerzos de su titular, una marca es
conocida por el publico y —de ese modo— se convierte en un bien valioso.

7 Entre los industrialistas que se adhirieron a esta teoria cabe citar a MAGNuUS, J., «Tagungsbericht der
Deutschen Gruppe der Internationalen Vereinigung fiir gewerblichen Rechtsschutz», GRUR, 25 (1923),
pags. 162 y sigs.; y HAGENS, A., Warenzeichenrecht, Berlin-Leipzig, 1927, pag. 32.

8 A partir de la Sentencia de 20 de septiembre de 1927, RGE, 118, pags. 76 y sigs.





