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TRIBUNAL SUPREMO

Sentencia 302/2016, de 9 de mayo de 2016
Sala de lo Civil

Rec. n.° 28/2014

SUMARIO:

Propiedad industrial. Marcas. Semejanza entre signos registrados. Riesgo de
confusioén. Accidn reivindicatoria. Nulidad absoluta y nulidad relativa. Doctrina de
la inmunidad registral. El titular de una marca registrada también puede ejercitar una
accion reivindicatoria sobre otra marca registrada por un tercero si se cumplen los
requisitos indicados, es decir, cuando se demuestre que ha usado el signo
anteriormente, y resulte probado que el registro de la marca fue solicitado con fraude
de los derechos del demandante o con violacion de una obligacion legal o contractual
que el solicitante de la marca tenia respecto del demandante. La Ley sobreentiende
que el reivindicante no es titular registral de la marca reivindicada (por ello, la doctrina
considera que se trata de una accion reivindicatoria impropia), pero puede ser tanto el
titular de una marca distinta que es infringida por el registro fraudulento, como un
usuario de la marca fraudulentamente registrada. Para evaluar la semejanza entre dos
marcas ha de hacerse la comparacion en un triple plano: grafico, fonético y conceptual.
Las marcas denominativas simples deben compararse entre si conforme al criterio de
la visiéon de conjunto. Resulta claro para este Tribunal que existe semejanza entre las
marcas registradas de la demandante y las de los demandados, dado que el elemento
denominativo DYA, aparece incorporado tal cual en las marcas de estos ultimos, por
mas que hayan intentado disimularlo mediante una apariencia grafica diferente. Pero es
que, ademas, también hay semejanza entre los servicios y productos para las que los
signos en conflicto fueron registrados. Respecto a la denominada «inmunidad
registral», EI TS describe la doctrina de la inmunidad registral que se aplicaba hasta
ahora y el cambio jurisprudencial que se ha seguido posteriormente, en el que ya no es
necesario solicitar la nulidad de la marca posterior para interponer una accién de
infraccion de marca por el titular de una marca prioritaria, ni tampoco que se declare
solicitada de mala fe para conseguir una indemnizacion.

PRECEPTOS:

Ley 1/2000 (LEC), arts. 218, 281, 283 y 460.

Constituciéon Espafola, arts. 24 y 117.3.

Directiva 89/104/CEE (Marcas), art. 4.1.

Ley 17/2001 (Marcas), arts. 2, 6.1, 34, 39, 43.5, 44, 51.1 y 52.

Ley 3/1991 (LCD), arts. 5, 6, 11 y 12.

Directiva 2008/95/CE (aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de marcas), arts. 3.2, 4.4,5y 6.

Ley 11/1986 (Patentes), art. 55.

Ley 20/2003 (Disefio industrial), art. 5.2.

PONENTE:

Don Pedro José Vela Torres.
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SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a 9 de mayo de 2016

Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infraccion procesal y el recurso de
casacion interpuesto por Asociacion Ayuda en Carretera Dya Guipuzcoa, representada por el
procurador D. Ramoén Rodriguez Nogueira, bajo la direccién letrada de D. Jean Benoit
Devaureix, contra la sentencia dictada el 14 de octubre de 2013 por la Seccién Cuarta de la
Audiencia Provincial de Vizcaya en el recurso de apelacion nim. 696/2012 dimanante de las
actuaciones de juicio ordinario nium. 822/2010 del Juzgado de lo Mercantil n.° 1 de Bilbao. Ha
sido parte recurrida D. Roman y Dedicacion y Atencién S.L., representada por la procuradora
D.2 Isabel Gomez Pérez de Mendiola y bajo la direccién letrada de D.2 Ana M? Mendia
Argomaniz.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Pedro Jose Vela Torres

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Tramitacién en primera instancia.

1.- La procuradora D? Rosa Alday Mendizdbal, en nombre y representacion de la
Asociacion de Ayuda en Carretera Dya Guipuzcoa, interpuso demanda de juicio ordinario
contra D. Roman y Dedicacién y Atencioén, S.L., en la que solicitaba se dictara sentencia por la
que:

«DECLARANDO
Primero.

Que ha resultado debidamente acreditado que mi mandante es el titular de las marcas
nacionales:

-Marca espafiola num. 2.581.576 "ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA ".
(mixta)
- Marca espafiola num. 2.644.939 "BIDE LAGUNTZA ELKARTEA DYA (mixta).

»Segundo.- Que el Sr. Roman ha solicitado las marcas nacionales nim. 2.874.610
"DYA DEDICACION Y ATENCION ESCUELA DE FORMACION" y 2.941.949 "D/A
DEDICACION Y ATENCION" en fraude de los derechos de la parte demandante y que por ello
ha vulnerado el Art. 2.2 de la Ley de Marcas .

»Tercero.- Que subsidiariamente, en el caso de no estimarse la accion reivindicatoria,
sea declarada la nulidad absoluta del registro de las marcas nacionales num. 2.874.610 "DYA
DEDICACION Y ATENCION ESCUELA DE FORMACION" y 2.941.949 "D/A DEDICACION Y
ATENCION", puesto que fueron solicitadas de mala de (sic) por parte del Sr. Roman , tal y
como se contempla en el articulo 51.1 b) de la Ley de Marcas .

»Cuarto.- Asimismo, de modo subsidiario a lo anterior, esta parte solicita que sea
declarada la nulidad relativa de las marcas nacionales nim. 2.874.610 "DYA DEDICACION Y
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ATENCION ESCUELA DE FORMACION" y 2.941.949 "D/A DEDICACION Y ATENCION" por
incurrir en las causas de nulidad relativa recogidas en el articulo 52.1 de la Ley de Marcas .

»Quinto.- Que la notable semejanza denominativa y fonética unida a la identidad
aplicativa que se aprecia entre las marcas y usos de mi representada prioritariamente
registrados y las denominaciones "DYA DEDICACION Y ATENCION ESCUELA DE
FORMACION" y "D/A DEDICACION Y ATENCION", registradas por el Sr. Roman y utilizadas
por la sociedad codemandada DECLARACION Y ATENCION, S.L., es claramente susceptible
de generar en el mercado un riesgo de confusion y asociacién con las marcas titularidad de la
actora.

»Sexto.- Que se declare, por lo precedentemente expuesto, que la conducta de la
codemandada DEDICACION Y ATENCION S.L. al explotar en el mercado las marcas
nacionales num. 2.874.610 "DYA DEDICACION Y ATENCION ESCUELA DE FORMACION" y
2.941.949 "D/A DEDICACION Y ATENCION" supone una violacion de los derechos exclusivos
y excluyentes que corresponden a mi mandante, ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA
DYA GUIPUZCOA, derivados de la titularidad que ostenta de las Marcas Nacionales ndm.
2.581.576 y nUm.2.644.939.

»Séptimo.- Que se declare que la solicitud del nombre de dominio www.dyasl.es fue
realizada de mala fe.

»Octavo.- Que, a la luz de lo expuesto en el Fundamento de Derecho sexto, sea
declarada desleal la conducta llevada a cabo por ambos codemandados por cuanto la misma
constituye actos de confusion, imitacion y aprovechamiento de la reputacion ajena.

»DE CONDENA

A D. Roman

»Primero.- A estar y pasar por los anteriores pronunciamientos declarativos
correspondientes.

»Segundo.- A transferir las marcas nacionales nim. 2.874.610 "DYA DEDICACION Y
ATENCION ESCUELA DE FORMACION" y 2.941.949 "D/A DEDICACION Y ATENCION" a la
ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA GUPUZCOA en virtud lo establecido en el
articulo 2.2 de la Ley de Marcas .

»Tercero.- Con caracter subsidiario a la reivindicacion se condene al Sr. Roman a
cancelar el registro de las marcas nacionales nim. 2.874.610 "DYA DEDICACION Y
ATENCION ESCUELA DE FORMACION" y 2.941.949 "D/A DEDICACION Y ATENCION" a la
luz de lo establecido en el articulo 51.1.b) de la Ley de Marcas , en el caso de no estimarse la
accion reivindicatoria.

»Tercero (sic).- A cancelar el registro de las marcas nacionales num. 2.874.610 "DYA
DEDICACION Y ATENCION ESCUELA DE FORMACION" y 2.941.949 "D/A DEDICACION Y
ATENCION" segln lo previsto en el articulo 52 de la Ley de Marcas , en el caso de no
estimarse la nulidad absoluta de las mismas.

»Cuarto.- A no usar o, en su caso, cesar en el uso inmediato y permanente, en
cualquier forma , de la denominacion "DYA" o cualquier otra similar como "D/A" para distinguir
servicios de las clases 39 y 41 o cualquier otro producto o servicio relacionado, asi como a la
retirada del trafico econémico y comercial de cuantos documentos, publicidad, paginas web -y
mas concretamente del nombre de dominio www.dyasl.es- a través de los cuales se haya
materializado la violacion del derecho de marca de mi representada.

»Quinto.- A transferir la titularidad del nombre de dominio www.dyasl.es a la
ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA GUIPUZCOA. Y, de forma subsidiaria a lo
anterior, se condene al Sr. Roman a cancelar el referido nombre de dominio.
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»Sexto.- A indemnizar de forma subsidiaria, y en su defecto mancomunada, a mi
mandante en los dafios y perjuicios que su conducta le ha producido con arreglo a lo dispuesto
en el articulo 43 de la Ley de Marcas , es decir en la cantidad resultante de aplicar el 1% de la
cifra de negocios obtenida por el Sr. Roman con los servicios ilicitamente marcados.

O, de forma alternativa, a indemnizar con la cantidad que como precio el Sr. Roman
hubiera debido de pagar a mi mandante por la concesién de una licencia que le hubiera
permitido llevar a cabo la utilizaciéon de las marcas objeto de la demanda conforme a derecho,
si esta resultase mayor a la resultante del calculo segun el parrafo anterior.

»Séptimo.- Al pago a la demandante, en concepto de indemnizacion coercitiva, de la
cantidad de SEISCIENTOS EUROS (600€), por cada dia transcurrido en la violacion,
debiéndose fijar el inicio del computo y su montante total en ejecucion de sentencia.

»Octavo.- A la publicacién de la Sentencia a costa de las codemandadas, mediante
anuncios, en los dos periddicos de mayor tirada a nivel Nacional y Provincial y en otras dos
publicaciones propias del sector, asi como notificaciones a las personas interesadas, cuya
denominacion se fijara en ejecucion de Sentencia.

»Noveno.- Al pago de las costas que origine el presente procedimiento, de conformidad
con el articulo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero.

» A LA MERCANTIL DEDICACION Y ATENCION, S.L.

»Primero.- A estar y pasar por los anteriores pronunciamientos declarativos
correspondientes.

»Segundo.- A cesar en el uso inmediato y permanente, en cualquier forma, de la
denominacion "DYA" o cualquier otra similar como "D/A" para distinguir servicios de las clases
39 y 41 o cualquier otro producto o servicio relacionado, asi como a la retirada del trafico
econdmico y comercial de cuantos documentos, publicidad, paginas web -y mas concretamente
del nombre de dominio www.dyasl.es- a través de los cuales se haya materializado la violacién
del derecho de marca de mi representada.

»Tercero.- A indemnizar de forma solidaria, y en su defecto mancomunada, a mi
mandante en los dafos y perjuicios que su conducta le ha producido con arreglo a lo dispuesto
en el articulo 43 de la Ley de Marcas , es decir en la cantidad resultante de aplicar el 1% de la
cifra de negocios obtenida con los servicios ilicitamente marcados.

O, de forma alternativa, a indemnizar con la cantidad que como precio la mercantil
DEDICACION Y ATENCION, S.L. hubiera debido de pagar a mi mandante por la concesién de
una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la utilizacién de las marcas objeto de la
demanda conforme a derecho, si esta resultase mayor a la resultante del calculo segun el
parrafo anterior.

»Cuarto.- Al pago a la demandante, en concepto de indemnizacién coercitiva, de la
cantidad de SEISCIENTOS EUROS (600 €), por cada dia transcurrido en la violacion,
debiéndose fijar al inicio del computo y su montante total en ejecuciéon de Sentencia.

»Quinto.- A la publicacién de la Sentencia a costa de las codemandadas, mediante
anuncios, en los dos periédicos de mayor tirada a nivel Nacional y Provincial y en en otras dos
publicaciones propias del sector, asi como notificaciones a las personas interesadas, cuya
denominacion se fijara en ejecuciéon de Sentencia.

Sexto.

Al pago de las costas que origine el presente procedimiento, de conformidad con el
articulo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero».
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2.- La demanda fue presentada el 3 de diciembre de 2010 y repartida al Juzgado de lo
Mercantil n.°1 de Bilbao y fue registrada con el num. 822/2010 .

Una vez fue admitida a tramite, se procedidé al emplazamiento de las partes
demandadas.

3.- La procuradora D? Ana Bustamante Esparza en representacion de Dedicacion y
Atencién, S.L. y de D. Roman contestd a la demanda mediante escrito en el que solicitaba:

«[...] dictar Sentencia por la que se desestime integramente la demanda interpuesta
contra mis representados, absolviéndoles de todos los pronunciamientos de condena
solicitados de contrario, con expresa imposicion de las costas causadas a la demandante».

4.- Tras seguirse los tramites correspondientes, Magistrado-juez del Juzgado de lo
Mercantil n.° 1 de Bilbao dicté sentencia de 17 de mayo de 2012 , con la siguiente parte
dispositiva:

«FALLO: Debo desestimar y desestimo integramente la demanda interpuesta por la
Asociacion de Ayuda en Carretera DYA Guipuzcoa contra Roman y Dedicacion y Atencion,
S.L., condenando a la parte actora al pago de las costas procesales causadas a los
codemandados».

Segundo. Tramitacién en segunda instancia.

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelacion por la representacion de la
Asociacién de Ayuda en Carretera DYA Guipuzcoa.

La resolucion de este recurso correspondid a la Secciéon Cuarta de la Audiencia
Provincial de Bizkaia, que lo tramité con el nimero de rollo 696/2012 y tras seguir los
correspondientes tramites dicté sentencia en fecha 14 de diciembre 2013, cuya parte
dispositiva dispone:

«FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelacion interpuesto por la
representacion procesal de la Asociacion de Ayuda en Carretera DYA Guipuzcoa contra la
Sentencia de fecha 17 de mayo de 2012, dictada por el Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Bilbao ,
en el procedimiento ordinario 822/10, de que el presente rollo dimana; debemos confirmar y
confirmamos integramente dicha resolucion condenando al apelante al pago de las costas del
recurso.

Tercero. Interposicion y tramitacion del recurso extraordinario por infraccion procesal y
recurso de casacion.

1.- La procuradora D.? Rosa Alday Mendizabal, en representacion de Asociacion de
Ayuda en Carretera DYA Guipuzcoa, interpuso recurso extraordinario por infracciéon procesal y
recurso de casacion.

Los motivos del recurso extraordinario por infraccion procesal fueron:

«Primero.- Al amparo del motivo segundo del art.469.1 LEC , por infraccion de las

normas reguladoras de la sentencia y, en concreto, del art. 218.2 LEC por adolecer la
sentencia de un defecto de falta de motivacién al no razonar de forma suficiente su decision.
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Segundo.

Al amparo del motivo cuarto del art. 469.1 LEC , por vulnerar el derecho a la tutela
judicial efectiva reconocido en el art. 24 de la Constitucion Espafiola , al haber valorado la
prueba de forma manifiestamente ilégica, irracional y con error patente.

Tercero.

Al amparo del motivo cuarto del art. 469.1 LEC , por vulnerar el derecho a la tutela
judicial efectiva reconocido en el art. 24 de la Constitucién Espafiola , al haber valorado la
prueba de forma arbitraria, habiendo excluido de la misma una prueba esencial.

Cuarto.

Al amparo del motivo segundo del art. 469.1 LEC , por infraccion de las normas
procesales reguladoras de la sentencia, en particular, del art. 218.1 LEC , por padecer la
sentencia recurrida de un defecto de incongruencia omisiva al no haber resuelto una alegacion
sustancial.

Quinto.

Al amparo del motivo cuarto del art. 469.1 LEC , por incurrir la sentencia en falta de
congruencia a la hora de resolver la accion reivindicatoria, defecto cuya entidad supone la
infraccion del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 de la Constitucion .

Sexto.

Al amparo del motivo cuarto del art. 469.1 LEC , por incurrir la sentencia en falta de
congruencia a la hora de resolver la accién de nulidad absoluta, defecto cuya entidad supone la
infraccion del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 de la Constitucion .

Séptimo.

Al amparo del motivo cuarto del art. 469.1 LEC por infringir el derecho a la tutela
judicial ( art. 24 CE ) al resolver la accién de nulidad relativa realizando una valoracion ilégica e
irracional de la prueba practicada.

Octavo.

Al amparo del motivo segundo del art. 469.1 LEC , por infraccion de las normas
procesales reguladoras de la sentencia y, en concreto, del art. 218.2 LEC por adolecer la
sentencia en un defecto de falta de motivacién al resolver la acciéon de competencia desleal».

Los motivos del recurso de casacion fueron:

«Primero.- Al amparo de los articulos 477.1 , 477.2.3 ° y 477.3 LEC , por infraccion del
articulo 34.2 b ) y e) de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , al oponerse la sentencia
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recurrida a la jurisprudencia que lo interpreta, especial referencia a la infraccion del articulo
34.2.E) y la jurisprudencia que lo interpreta sobre el uso de un signo como nombre de dominio.

Segundo.

Al amparo de los articulos 477.1 ,477.2.3°y 477.3 LEC , por infraccién del articulo 2.2
de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , al contravenir la sentencia recurrida la
jurisprudencia que establece que cabe interponer una accion reivindicatoria de marca aunque
sea titular de una marca idéntica o semejante a la que se solicita en fraude de derechos por el
demandado.

Tercero.

Al amparo de los articulos 477.1 , 477.2.3 ° y 477.E LEC , por infraccion del articulo
51.1 B) de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , al contravenir la sentencia recurrida
la jurisprudencia que establece que cabe interponer una accién de nulidad de marca basada en
el articulo 51.1 B) aunque sea titular de una marca idéntica o semejante a la que se solicita en
contra de la buena fe por el demandado.

Cuarto.

Al amparo de los articulos 477.1 , 477.2.3 ° y 477.3 LEC , por infraccion del articulo
52.1 LM de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , al oponerse la sentencia recurrida a
la jurisprudencia que lo interpreta.

Quinto.

Al amparo de los articulos 477.1 , 477.2.3 ° y 477.3 LEC , por infraccién de los
articulos 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal , 3/1991, de 7 de enero, al contravenir la
sentencia recurrida al resolver puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia
contradictoria de las audiencias provinciales».

2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las
partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en
esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados
en el encabezamiento, se dicté Auto de fecha 21 de octubre de 2014, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«LA SALA ACUERDA:

ADMITIR LOS RECURSOS EXTRAORDINARIO POR INFRACCION PROCESAL Y DE
CASACION interpuestos por la representacion procesal de "ASOCIACION DE AYUDA EN
CARRETERA DYA GUIPUZCOA" contra la sentencia dictada, en fecha 14 de octubre de 2013,
por la Audiencia Provincial de Vizcaya (Seccién Cuarta), en el rollo de apelaciéon n° 696/2012
dimanante del juicio ordinario n°® 822/2010 del Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Bilbao».

3.- Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposicion al recurso, lo
que hizo mediante la presentacion del correspondiente escrito.
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4.- Por providencia de 19 de enero de 2016 se nombré ponente al que lo es en este
tramite y se acordd resolver los recursos sin celebracién de vista, sefialdndose para votacion y
fallo el 7 de abril de 2016, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Resumen de antecedentes.

1.- La Asociacion de Ayuda en Carretera DYA Guipuzcoa, demandante y recurrente,
es titular registral de las siguientes marcas:

- Marca espafiola n.° 2.581.576 "ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA"
(mixta), solicitada el 18 de Febrero de 2004 y concedida el 12 de Julio de 2004, para distinguir
servicios de las clases 39 ("Servicios de transporte. Servicios de transporte en ambulancias"),
41C, 44 ("Servicios médicos") y 45 ("Servicios personales y sociales prestados por terceros
destinados a satisfacer necesidades individuales. Servicios de seguridad para la proteccion de
bienes y de personas").

- Marca espaniola n.° 2.644.939 "BIDE LAGUNTZA ELKARTEA DYA" (mixta), solicitada
el 5 de abril de 2005 y concedida el 29 de Septiembre de 2005, para distinguir servicios de las
clases 39 ("servicios de transporte. Servicios de transporte en ambulancias"), 41 ("servicios de
educacion, formacion, esparcimiento, actividades culturales"), 44 ("Servicios médicos") y 45
("Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades
individuales. Servicios de seguridad para la proteccion de bienes y de personas").
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- Marca espaniola n.” 899.176 "DYA" (denominativa), solicitada el 26 de Enero de 1979
y concedida el 19 de Noviembre de 1979 para distinguir servicios de la clase 42 ("Servicios de
una asociacion de ayuda en carretera").
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- Marca espafiola n.° 899.177 "ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA"
(mixta), solicitada el 26 de Enero de 1979 y concedida el 19 de Noviembre de 1979, para
distinguir servicios de la clase 42 ( "Servicios de una asociacion de ayuda en carretera”).
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2.- D. Roman , demandado y recurrido, es titular registral de las marcas:

- Marca espafiola n.° 2.874.610 (mixta) "DYA DEDICACION Y ATENCION ESCUELA
DE FORMACION", solicitada el 6 de Mayo de 2009 y concedida el 18 de Enero de 2010, para
distinguir servicios de la clase 39 ("Servicios de transporte. Servicios de transporte en
ambulancias"), y 41 ("Servicios de educacion, formacion, esparcimiento, actividades

culturales"):

- Marca espafiola n.° 2.941.949 "DYA DEDICACION Y ATENCION" solicitada el 30 de
Julio de 2010 para distinguir servicios de las clases 37 ("Servicios de limpieza y porteria") y 39
("Servicios de transporte"):

www.cef.es Masteres Cursos Oposiciones Editorial Barcelona Madrid Valencia


http://www.civil-mercantil.com/�
http://www.cef.es/�
http://www.cef.es/masters.asp?web_origen=pdf-civilmercantil�
http://www.cef.es/cursos.asp?web_origen=pdf-civilmercantil�
http://www.cef.es/oposiciones.asp?web_origen=pdf-civilmercantil�
http://www.cef.es/libros?web_origen=pdf-civilmercantil�

Revista practica del
Derecho CEFLegal.-

www.civil-mercantil.com

~ 1 Y Atencion


http://www.civil-mercantil.com/�
http://www.cef.es/�
http://www.cef.es/masters.asp?web_origen=pdf-civilmercantil�
http://www.cef.es/cursos.asp?web_origen=pdf-civilmercantil�
http://www.cef.es/oposiciones.asp?web_origen=pdf-civilmercantil�
http://www.cef.es/libros?web_origen=pdf-civilmercantil�

Revista practica del
Derecho CEFLegal.-

www.civil-mercantil.com

3.- La Asociacién de Ayuda en Carretera DYA Guipuzcoa formulé demanda contra D.
Roman y la compaiia mercantil "Dedicaciéon y Atencion, S.A.", en la que ejercitdé accion
reivindicatoria de las dos marcas antes indicadas de titularidad del demandado;
subsidiariamente, la accién de nulidad absoluta de las citadas marcas, por haberse solicitado
de mala fe ( art. 51.1 b LM ), y las acciones de nulidad relativa ( art. 52 b LM ) y competencia
desleal previstas en los arts. 5, 6 y 11 LCD . Solicité la condena de los demandados a: (i)
cesar en la prestacion de servicios descritos en el hecho tercero de la demanda; (ii) transferir a
la actora las marcas n° 2.874.610 y 2.941.949 o, subsidiariamente, la declaracion de nulidad
absoluta de las mismas, por haberse solicitado de mala fe; (iii) declaracion de existencia de
actos de competencia desleal; (iv) condena a la demandada a pagar a la actora, en concepto
de dafos y perjuicios, la cantidad que resulte de la prueba pericial que se practique; y (v)
costas.

4.- Tras la correspondiente oposicion de la parte demandada, el juzgado dictod
sentencia desestimatoria de la demanda, por considerar resumidamente que: (i) no existe
riesgo de confusion; (i) la acciéon reivindicatoria resulta de aplicacion para proteger los
derechos del usuario extrarregistral y no para proteger los derechos del titular registral, que
tiene a su alcance otras acciones; (iii) no hubo mala fe del demandado en la solicitud de
registro de sus marcas; (iv) las marcas del demandado no son ni idénticas ni semejantes a
ninguna de las de la actora, sin que exista riesgo alguno de confusién, incluso aunque se
considerase que las marcas de la demandante fuesen renombradas; (v) no ha quedado
acreditado que los demandados hayan incurrido en las conductas concurrenciales imputadas.

5.- Recurrida en apelacion dicha sentencia, la Audiencia Provincial desestimé el
recurso, ratificando plenamente las consideraciones de la sentencia apelada.

Recurso por infraccién procesal.

Segundo. Primer motivo del recurso por infraccion procesal. Exhaustividad de la
motivacioén.

Planteamiento :

1.- La Asociacion de Ayuda en Carretera DYA Guipuzcoa formuld un primer motivo de
infraccion procesal, al amparo del art. 469.1.2.° LEC , por infraccién de las normas reguladoras
de la sentencia y, en concreto, del art. 218.2 LEC , por falta de motivacion, al no razonarse de
forma suficiente la decision.

2.- En el desarrollo del motivo se alega resumidamente que la accion de infraccién
ejercitada en la demanda unicamente fue tratada de manera tangencial en la sentencia de
primera instancia, que redujo significativamente la controversia, ya que se limité a analizar el
uso por los demandados de la marca n.° 2.949.949, D/A DEDICACION Y ASISTENCIA, al
rotular sus ambulancias, y concluir que los demandados se limitan a usar su marca. Sin que la
sentencia de apelacién subsanara esta omision, por lo que no se pronuncié sobre todas las
cuestiones sometidas a debate, y particularmente, sobre si la marca 2.941.949 no se usa mas
que a modo de cobertura, ni hizo un analisis de los productos y servicios protegidos por la
marca de los demandados.

www.cef.es Masteres Cursos Oposiciones Editorial Barcelona Madrid Valencia



http://www.civil-mercantil.com/�
http://www.cef.es/�
http://www.cef.es/masters.asp?web_origen=pdf-civilmercantil�
http://www.cef.es/cursos.asp?web_origen=pdf-civilmercantil�
http://www.cef.es/oposiciones.asp?web_origen=pdf-civilmercantil�
http://www.cef.es/libros?web_origen=pdf-civilmercantil�

Revista practica del
Derecho CEFLegal.-

www.civil-mercantil.com

Decision de la Sala :

1.- Como hemos sefialado, entre otras muchas, en la sentencia 368/2012, de 20 de
junio , el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva protegido por el articulo 24 de la
Constitucion Espafiola comprende la facultad de obtener una resolucion fundada en derecho,
sea favorable o adversa, en cuanto garantia frente a la arbitrariedad por parte de los poderes
publicos - sentencia del Tribunal Constitucional 163/2008, de 15 de diciembre -, razén por la
que el necesario respeto al referido derecho exige, en primer lugar, que la resolucién esté
fundada, es decir, exprese los elementos o razones que permitan conocer cuales han sido los
criterios en que se basa la decisién y, ademas, que los mismos conformen una fundamentacion
en derecho, como garantia de que no ha habido una aplicacion arbitraria de la legalidad ni un
error patente, pues, en tales casos, se trataria tan s6lo de una mera apariencia. A la motivacion
de la sentencia, en el sentido de exteriorizacién del iter decisorio o conjunto de consideraciones
racionales que justifican el fallo, se refiere, también, el articulo 218. LEC -en relacién con el
469.1.2.° de la misma Ley-, para exigir la exteriorizacion, entre otros, de los razonamientos que
conducen a la apreciacion y valoracion de la prueba en orden a la formacion del supuesto
factico a enjuiciar -la que algunos denominan premisa menor del silogismo de determinacion de
la consecuencia juridica.

2.- En este caso, aunque la sentencia recurrida no hace mencién expresa en su
resolucion al tema controvertido de que la segunda marca del demandado, la num. 2.941.494,
Unicamente se usa a modo de cobertura, mas alla de identificarlo como una de las cuestiones
debatidas, debe tenerse en cuenta que nos encontramos ante la confirmacion de una sentencia
absolutoria, por lo que implicitamente se esta desestimando dicha alegacion, al considerar la
sentencia, como expresamente indica, que no ha habido por parte de los demandados un uso
ilicito de sus marcas, entre los que se incluiria el mero uso para cobertura. El imperativo de
motivacion no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos
los aspectos y perspectivas que las partes pudieran tener de la cuestidon que se decide, sino
que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones que vengan
apoyadas en razones que permitan invocar cuales han sido los criterios juridicos esenciales
fundamentadores de la decisidn, es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquélla (
sentencia 294/2012, de 18 de mayo ).

Es decir, el derecho de los litigantes a una motivacion juridica no les faculta para exigir
que la argumentacién sea exhaustiva en sentido absoluto, ni que alcance a todos los aspectos
y perspectivas que ofrezca la cuestion litigiosa ( sentencias num. 262/2006, de 11 de
noviembre , y 50/2007, de 12 de marzo ). A la vista de lo cual, hay que entender que esa
necesaria motivacion no falta ni es insuficiente en la sentencia recurrida, en contra de lo que se
afirma en el motivo que se examina, dado que el tribunal de apelaciéon expuso en los
fundamentos de derecho de la misma el conjunto de consideraciones racionales que justifican
el fallo, el cual se ofrece con plena justificacion interna a la luz de las reglas de la légica (
sentencia num. 774/2014, de 12 de enero de 2015 ).

3.- Razones por las cuales este primer motivo del recurso extraordinario de infraccion
procesal debe ser desestimado. Sin perjuicio de que la cuestion estrictamente juridico-
sustantiva, y no procesal, de si el uso de una marca se hace unicamente como cobertura,
pueda ser examinada en la sede adecuada, que es el recurso de casacion.

Tercero. Segundo motivo de infraccién procesal. Valoracion ilégica, irracional y errénea
de la prueba.

Planteamiento :
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1.- Se formula al amparo del art. 469.1.4 LEC , por haberse valorado la prueba de
forma manifiestamente ilégica, irracional y con error patente.

2.- En el desarrollo del motivo, se alega que al resolver la accion de infraccion, la
Audiencia Provincial no ha incluido en su razonamiento un minimo desarrollo que permita
conocer las razones de la desestimacion, aparte de que la escasa valoracion de la prueba
resulta irracional.

Decision de la Sala :

1.- En primer término, hemos de dar reproducido lo indicado en el fundamento anterior
sobre la exhaustividad de las sentencias y la no exigencia de que traten pormenorizadamente
todas las cuestiones sometidas a debate. Y en segundo lugar, y quizas mas relevante dada la
via elegida por el recurrente ( art. 469.1.4° LEC ), no cabe entremezclar argumentos relativos a
error en la valoracion de la prueba con alegaciones relativas a la falta de motivacion, puesto
que, como recordd la sentencia 705/20010, de 12 de noviembre, la exigencia del art. 218.2
LEC de que la motivacién se ajuste a las reglas de la l6gica y de la razén, se proyecta sobre la
exposicién argumentativa del Tribunal, lo que nada tiene que ver con el nacleo de la valoracién
de la prueba.

2.- Es cierto que la recurrente apoya el motivo en el art. 469.1.4.° LEC , y que también
denuncia la infraccion del articulo 24 de la Constitucion Espafiola , con lo que permite una
vision distinta de la cuestion, si bien con el mismo resultado.

Hemos puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, entre ellas, en la sentencia
243/2013, de 18 de abril, que el Tribunal Constitucional , en su labor de interpretacion del
articulo 24 de la Constitucion Espafiola , ha elaborado la doctrina del error patente en la
valoracion de la prueba, destacando su directa relacién con los aspectos facticos del supuesto
litigioso. Asi, en las sentencias 55/2001, de 26 de febrero , 29/2005, de 14 de febrero , y
211/2009, de 26 de noviembre , en la que destacd que «concurre error patente en aquellos
supuestos en que las resoluciones judiciales parten de un presupuesto factico que se
manifiesta erréneo a la luz de un medio de prueba incorporado validamente a las actuaciones
cuyo contenido no hubiera sido tomado en consideracion». En la mencionada namero 55/2001,
de 26 de febrero, el Tribunal identificé los requisitos de necesaria concurrencia para que quepa
hablar de una vulneracién de la tutela judicial efectiva por la causa que estamos examinando y
se refirid, en particular, a que el error debe ser patente, es decir, «inmediatamente verificable
de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales, por haberse llegado a una
conclusién absurda o contraria a los principios elementales de la légica y de la experiencia».

A su vez, en nuestras sentencias num. 418/2012, de 28 de junio , y 262/2013, de 30 de
abril , tras reiterar la admisibilidad de un excepcional control de la valoracién de la prueba
efectuada por el Tribunal de la segunda instancia, por medio del recurso extraordinario por
infraccion procesal -siempre con apoyo en la norma cuarta del apartado 1 del articulo 469 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil -, recordamos que no todos los errores en la valoracion de la
prueba tienen relevancia constitucional, dado que es necesario que concurran, entre otros
requisitos, los siguientes: 1°) que se trate de un error factico, -material o de hecho-, es decir,
sobre las bases facticas que han servido para sustentar la decision; y 2°) que sea patente,
manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que sea
inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales.

Como se advierte, la recurrente no identifica ningun error de este tipo en la redaccion
del motivo, en el que lo que busca es una revision conjunta de la valoracién de la prueba
practicada, con olvido de que la misma constituye funcién exclusiva de los Tribunales de las
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instancias, sin posibilidad juridica de nuevo examen por medio del recurso extraordinario, ante
la ausencia de causa legal para ello.

3.- No es correcto afirmar que la valoracién de la prueba es inexistente. En relacion
con la accion de infraccidn, que es a la que se refiere el motivo, basta con leer el fundamento
juridico tercero de la sentencia recurrida para comprobar que analiza la prueba en relacion con
la coincidencia de los colores de la pintura en las ambulancias, los rétulos de la sede social de
los demandados y el uso del nombre de dominio "dyasl", y ofrece una explicaciéon, aunque sea
somera, sobre porqué considera que tales usos no son infractores. Ademas, ha de tenerse en
cuenta que la sentencia de apelacién hace suyos los argumentos de la sentencia de primera
instancia, con lo que nos encontrariamos también con una motivacién por remision.

4.- Como consecuencia de lo cual, este motivo debe seguir la misma suerte
desestimatoria que el anterior.

Cuarto. Tercer motivo de infraccion procesal. Valoraciéon errénea y arbitraria de la
prueba. Falta de valoracién de una prueba esencial.

Planteamiento:

1.- Se enuncia al amparo del art. 469.1.4° LEC , por vulneracion del derecho a la tutela
judicial efectiva reconocido en el art. 24 CE , al haberse valorado la prueba de manera
arbitraria e irracional y haberse excluido de la valoracién una prueba esencial.

2.- En el desarrollo del motivo se alega que en primera instancia fue inadmitida la
prueba de interrogatorio de parte propuesta por la ahora recurrente, por lo que reprodujo su
solicitud en segunda instancia y fue admitida por la Audiencia Provincial. Sin embargo, la
sentencia de la Audiencia Provincial no hace mencion alguna al resultado de dicha prueba, que
resultd muy reveladora, puesto que el codemandado Sr. Roman reconocié haber trabajado
como conductor de ambulancias, haber sido socio de DYA, de la que fue presidente de Alava
en 2009 y que conocia las marcas de la demandante cuando solicité el registro de las suyas,
asi como que aparecio en television con el uniforme y el logotipo DYA.

Decisién de la Sala

1.- La parte recurrente confunde admisién de la prueba con valoracion de la misma.
Una cosa es que la Audiencia Provincial admitiera en segunda instancia la prueba de
interrogatorio de parte, porque reunia tanto los requisitos de proposicion ( art. 460 LEC ) como
de pertinencia ( arts. 281 y 283 LEC ), y otra que su resultado debiera ser valorado
necesariamente como pretende la parte. Es mas, ni siquiera tiene que hacerse mencion de
manera obligatoria o imprescindible al resultado especifico de dicha prueba, puesto que en
nuestro sistema procesal rige el principio de valoracion conjunta de todos los medios
probatorios.

2.- Ademas, tratandose de prueba en segunda instancia, tendria sentido una mencion
pormenorizada al resultado de la prueba practicada en la alzada si el mismo contradijera, a
criterio del tribunal, el resultado de la practicada en la instancia. Pero si, como es el caso, la
sentencia de apelacion hace suyas las conclusiones probatorias de la de primera instancia, la
valoracion de la prueba practicada en el tramite de apelacién queda englobada en la valoracién
conjunta que hace la Audiencia. Por lo que este motivo también debe ser desestimado.

Quinto. Cuarto motivo de infraccion procesal. Ausencia de tratamiento de una
alegacion.
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Planteamiento:

1.- Se formula con base en el art. 469.1.2° LEC , por infraccion de las normas
procesales reguladoras de la sentencia, en particular el art. 218.1 LEC , por incongruencia
omisiva, al no haber resuelto una alegacion sustancial.

2.- Al desarrollarse el motivo, se aduce que no se ha tratado la alegacién de la parte
recurrente de que sus marcas son notorias. En concreto, la sentencia de primera instancia
nada argument6 al respecto, por lo que se solicitd complemento, que fue denegado. Y
reproducida la alegaciéon en segunda instancia, al tiempo que se denunciaba la omisién
padecida por la sentencia de la primera, tampoco merecio respuesta alguna.

Decision de la Sala:

1.- El requisito de congruencia de las sentencias al que se refiere el art. 218.1 LEC , se
mide por el ajuste o adecuacion entre la parte dispositiva de la resolucion judicial y los términos
en que las partes han formulado sus pretensiones y peticiones, de manera tal que la sentencia
no puede otorgar mas de lo que se hubiera pedido en la demanda, ni menos de lo que hubiera
sido admitido por el demandado, ni otorgar otra cosa diferente que no hubiera sido pretendida (
sentencias 838/2010, de 9 de diciembre ; 854/2011, de 24 de noviembre ; y 434/2013, de 12 de
junio ). Es decir, la congruencia supone la correlacion o armonia entre las pretensiones de las
partes oportunamente deducidas en el pleito y la parte dispositiva de la sentencia. El Tribunal
Constitucional ha resumido la doctrina constitucional sobre la incongruencia, en la sentencia
9/1998, de 13 de enero :

«Desde la perspectiva constitucional, este Tribunal ha venido declarando
reiteradamente que para que la incongruencia por exceso adquiera relevancia constitucional y
pueda ser constitutiva de una lesion del derecho a la tutela judicial efectiva del articulo 24.1 de
la Constitucion Espariola , se requiere que la desviacion o el desajuste entre el fallo judicial y
los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones, por conceder mas de lo
pedido (ultra petitum) o algo distinto de lo pedido (extra petitum), suponga una modificacién
sustancial del objeto procesal, con la consiguiente indefensién y sustraccion a las partes del
verdadero debate contradictorio, produciéndose un fallo extrafio o las respectivas pretensiones
de las partes»

Ademas, como dice la Sentencia num. 176/2010 de 25 marzo , ha de insistirse en el
hecho de que la relacion debe darse entre las pretensiones y el fallo, no necesariamente
respecto de los argumentos empleados en la sentencia u otros extremos del debate; asi como
que esta relacién no tiene que ser absoluta, sino que, por el contrario, basta con que se dé la
racionalidad necesaria y una adecuacion sustancial.

2.- Desde ese punto de vista, mas que incongruencia omisiva, lo que habria seria falta
de motivacién, pero tratandose de una sentencia absolutoria incluso cabe sobreentender que
se desecho tal alegacion, puesto que al no darse expresamente como probado que las marcas
de la actora sean notorias, lo que afirma, aun implicitamente, es que no lo son.

Lo que si trata la sentencia, indirectamente, es la posibilidad de que las marcas sean
renombradas, al decir en el primer parrafo del fundamento juridico sexto:
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«También en este caso compartimos los razonamientos del juzgador de la instancia,
que le llevan a concluir que las marcas de la demandada no son ni idénticas ni semejantes a
ninguna de las de la actora, sin que exista riesgo alguno de confusioén, conclusién que no se
altera aunque se considerase que las marcas de la demandante fuesen unas marcas
renombradas»

Es decir, lo que se viene a afirmar por la Audiencia es que las marcas de la actora no
son renombradas, y que, aunque lo fueran, no variaria lo concluido respecto de la inexistencia
de riesgo de confusidn. Y puede sobreentenderse lo mismo respecto de la notoriedad.

En todo caso, el dato de que las marcas de la actora sean o no notorias incide en la
valoracion del riesgo de confusién, que es una valoracion juridica ajena al recurso
extraordinario de infraccion procesal. Por lo que sera al examinar el recurso de casacién
cuando, en su caso, se resuelva sobre la correcciéon de que la sentencia de instancia no tomara
en consideracion dicho dato de la notoriedad para decidir sobre el riesgo de confusion.

Sexto. Quinto motivo de infraccion procesal. Incongruencia en la resolucion de la
accion reivindicatoria. Reduccién del ambito de aplicacién de dicha accioén.

Planteamiento:

1.- Se ampara en el art. 469.1.4.° LEC , por incongruencia al resolver la accion
reivindicatoria, lo que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, reconocido
enelart. 24 CE .

2.- En el desarrollo del motivo se arguye que las sentencias de ambas instancias
reducen ostensiblemente el ambito de aplicacién de la accién reivindicatoria, con unos
argumentos que carecen de consistencia juridica. Como consecuencia de ello, se han impuesto
a la parte actora, de manera injustificada, requisitos distintos a los regulados en la Ley de
Marcas. En concreto, se impone un requisito adicional no contemplado en el art. 2 LM, cual es
que la parte ejercitante no sea titular de marcas anteriores a la marca que se reivindica. El
precepto no limita el ambito subjetivo de los posibles "reivindicantes" a quienes carezcan de
marca, sino que permite reivindicar la propiedad de una marca solicitada en fraude de los
derechos de un tercero, tanto a quien ya es titular registral de una marca, como a quien no lo
es. En todo caso, sin perjuicio de que la actora sea titular de varias marcas, el ejercicio de la
accién reivindicatoria no proviene de dicha titularidad, sino del uso previo que viene dando a la
denominacion DYA. Y, en suma, la legitimacién activa para el ejercicio de la accion
reivindicatoria corresponde a la persona perjudicada y no a la persona perjudicada que no sea
titular de una marca.

Decision de la Sala:

El motivo debe ser desestimado de plano. En primer lugar, porque la incongruencia no
puede denunciarse al amparo del art. 469.1.4.° LEC , sino -en su caso- con invocacion del art.
469.1.2.°, puesto que afecta a las normas reguladoras de la sentencia. Y en segundo lugar, y
sobre todo, porque lo que se denuncia es una cuestion estrictamente sustantiva, cual es el
ambito de aplicacion de la accién reivindicatoria en materia de marcas, lo que es
completamente ajeno a un recurso puramente procesal como éste.

Séptimo. Sexto motivo de infraccion procesal. Incongruencia al resolver la accion de
nulidad. Legitimacion activa para el ejercicio de la accion reivindicatoria.
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Planteamiento:

1.- Se formula al amparo del art. 469.1.4° LEC , por incurrir la sentencia en
incongruencia al resolver la accién de nulidad, lo que supone infraccion del art. 24 CE .

2.- En el desarrollo del motivo se aduce que la sentencia recurrida relega el ejercicio
de la accion reivindicatoria a aquellos casos en que el perjudicado no es titular de marca
alguna, privandole del ejercicio del derecho que le asiste, sin tener amparo legal para ello.

Decision de la Sala:

Con este motivo ocurre como con el anterior. Se plantea como procesal una cuestiéon
que es estrictamente sustantiva, ya que los requisitos para el ejercicio de la accion
reivindicatoria en materia marcaria tienen tal naturaleza, por lo que, en su caso, habran de
aducirse en el recurso de casacién y no en el extraordinario por infraccién procesal. Por lo que
debe ser igualmente desestimado.

Octavo. Séptimo motivo de infraccién procesal. Valoracion ilégica e irracional de la
prueba practicada para decidir sobre la accion de nulidad relativa.

Planteamiento:

1.- Se plantea conforme al art. 469.1.4° LEC , por infraccion del derecho a la tutela
judicial efectiva ( art. 24 CE ), al resolver la accién de nulidad relativa, por realizarse una
valoracion ilégica e irracional de la prueba practicada.

2.- Al desarrollarse el motivo, se argumenta que la sentencia prescinde de una
comparacion detallada de los signos en conflicto y llega a soluciones ilégicas. El riesgo de
confusion en materia de marcas es una valoracion juridica hipotética, en la que no cabe
plantearse si la confusién se produce realmente o no, sino que se trata de comparar signos y
sus respectivos ambitos aplicativos, de conformidad con los criterios jurisprudenciales
aplicables al caso, para llegar a determinar si es posible que se produzca un riesgo de
confusion en el consumidor. Desde este punto de vista, es completamente ilégico que la
sentencia recurrida prescinda del hecho de que en una de las marcas de los demandados se
contiene el término DYA, y pese a ello se concluya que no hay riesgo de confusion.

Decision de la Sala:

1.- El propio desarrollo del motivo reconoce que el riesgo de confusiéon entrafa una
valoracion juridica, con lo que aboca al fracaso toda su argumentacion, que es ajena a una
cuestion procesal revisable en este tipo de recurso.

2.- Pero es que, ademas, los recursos extraordinario por infraccidon procesal y de
casacion, al contrario que el recurso de apelacion, no son recursos ordinarios que posibiliten
una revision completa de la cuestidn factica, sino recursos extraordinarios en los que queda
excluida la posibilidad de realizar una revision plena de la valoracion probatoria hecha en la
instancia. Es doctrina jurisprudencial reiterada que la valoracion de la prueba es funcion
soberana y exclusiva de los tribunales de instancia (que lo son tanto el Juzgado de Primera
Instancia -en este caso, Mercantil- como la Audiencia Provincial, como tribunal de segunda
instancia), que no es verificable en el recurso extraordinario y que por tanto solamente y de
manera excepcional puede denunciarse en el recurso extraordinario por infracciéon procesal
como infraccién del derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el articulo 24 de la
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Constitucién , por el cauce del art. 469.1.4° LEC , la valoracién manifiestamente errénea,
irracional o arbitraria de la prueba, pero no la valoraciéon desacertada de la misma a juicio de la
parte recurrente, si no concurre aquel elemento de manifiesto error, irracionalidad o
arbitrariedad. Criterio este que ha sido mantenido en el Acuerdo de la Sala Primera del Tribunal
Supremo sobre criterios de admisién para la aplicacion de las reformas introducidas por la Ley
37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilizacion Procesal de 30 de diciembre de 2011, y
recogido en numerosas sentencias posteriores, entre las que pueden citarse, como mas
recientes, las numeros 588/2015, de 10 de noviembre , y 623/2015, de 24 de noviembre .

3.- Como deciamos en la Sentencia num. 550/2015, de 13 de octubre , con cita de la
sentencia num. 77/2014, de 3 de marzo :

« [n]Jo debe confundirse la revision de la valoracién de la prueba que, al amparo del
ordinal 4° del art. 469.1 LEC , excepcionalmente puede llegar a realizarse en caso de error
patente o arbitrariedad en la valoracion realizada por la sentencia recurrida que comporte una
infraccion del derecho a la tutela judicial efectiva ( sentencias 432/2009, de 17 de junio ;
196/2010, de 13 de abril ; 495/2009, de 8 de julio ; 211/2010, de 30 de marzo ; y 326/2012, de
30 de mayo ), con la revisiéon de la valoracion juridica.... Como ya hemos declarado en otras
ocasiones, una valoracién como esta, al margen de que sea o no acertada, es juridica y
deberia ser impugnada, en su caso, en el recurso de casacion, si con esta valoracion se
infringe la normativa legal reguladora de la materia y su interpretacion jurisprudencial »

Noveno. Octavo motivo de infraccién procesal. Falta de motivacion al resolver la accion
de competencia desleal.

Planteamiento:

1.- Se formula al amparo del art. 469.1.2° LEC , por infraccion de las normas
procesales reguladoras de la sentencia y, en concreto, del art. 218.2 LEC , por adolecer la
sentencia de un defecto de motivacion al resolver la accion de competencia desleal.

2.- Se aduce, resumidamente, que al analizar el riesgo de confusidon en materia de
competencia desleal, a diferencia de lo que sucede en materia de marcas, la valoracioén ha de
ser concreta, en relacion con lo que realmente sucede en el mercado. La sentencia no analiza
el uso que han dado los demandados a sus signos, dado que tienen que coexistir con los de la
demandante; y si tal uso genera confusion en el mercado.

Decision de la Sala:

1.- Damos por reproducido lo expuesto anteriormente sobre el deber de motivacién y la
exhaustividad de la misma. La argumentaciéon de la sentencia recurrida puede ser escueta o
parca, pero es suficiente para expresar las razones de su decision. En concreto, se explicita la
ratio decidendi de la desestimacion de las acciones de competencia desleal, que es que la
utilizacion de sus signos por los demandados no entra en colisién con los signos de la
demandante.

2.- En cualquier caso, este motivo incurre nuevamente en el vicio de traer al recurso de
infraccidon procesal lo que es propio del recurso de casacion. La valoracion sobre el riesgo de
confusion a efectos de competencia desleal es juridica y, por tanto, ajena al recurso que ahora
nos ocupa.

Recurso de casacion.
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Décimo. Alteracién del orden en la resolucién de los motivos de casacion.

La parte recurrente plantea un primer motivo referido a infraccién y prohibicion,
claramente relacionado con la accién de nulidad relativa a que se refiere el motivo cuarto, que,
de hecho, se remite en bloque a lo aducido en el primero; y en los motivos segundo y tercero
plantea cuestiones referentes a la accion reivindicatoria y la accién de nulidad absoluta.
Consideramos mas adecuado alterar el orden de resoluciéon de los motivos. Se examinara
primero el referido a la accioén reivindicatoria, para seguir con el que atafie a la accién de
nulidad absoluta, y continuar despues con el analisis conjunto de los motivos primero y cuarto,
en tanto que su fundamentaciéon es comun, y finalmente acabar con la resolucién del atinente a
las acciones de competencia desleal.

Undécimo. Segundo motivo de casacion. Infraccion del art. 2.2 LM . Legitimacion
activa para el ejercicio de la accion reivindicatoria marcaria.

Planteamiento:

1.- Se formula al amparo de los arts. 477.1 , 477.2.3 °y 477.3 LEC , por infraccién del
art. 2.2 LM, por cuanto la sentencia recurrida contraviene la jurisprudencia que establece que
cabe interponer una accion reivindicatoria de marca aunque sea titular de una marca idéntica o
semejante a la que se solicita en fraude de derechos por el demandado

2.- En el desarrollo del motivo se afirma resumidamente que es irrelevante que el uso
anterior del perjudicado se haga con base en una marca registrada o con base en un mero uso,
por lo que no puede desestimarse esta accion por el mero hecho de que el demandante sea
titular de marcas anteriores semejantes a la reivindicada

Decision de la Sala:

1.- Como deciamos en la sentencia 391/2013, de 14 de junio , la accion reivindicatoria
de una marca o de un nombre comercial, tal y como viene regulada en el art. 2.2 LM ,
constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro,
cuando este registro fue solicitado "con fraude de los derechos de un tercero o con violacion de
una obligacién legal o contractual". Ordinariamente alcanza a supuestos de registro de una
marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de
confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relacion entre
las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca). Pero también tienen cabida dentro del
art. 2.2 LM casos de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse
de la reputacion ajena. Es lo que en la doctrina se describe como "registro de una marca del
que resulte el aprovechamiento o la obstaculizacion injustificados de la posiciéon ganada por un
tercero sin que haya mediado vinculacion alguna entre las partes en el conflicto".

El articulo 2.1 LM (adquisicién del derecho) establece:

«El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el
registro validamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley».

Como se observa, se requiere para adquirir el derecho de marca que el registro de la
marca sea "valido". Consecuentemente con lo anterior, el nimero 2 del citado precepto sefiala:
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«Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos
de un tercero o con violaciéon de una obligacién legal o contractual, la persona perjudicada
podra reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna accion
reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco afos a contar
desde la publicacion de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera
comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el articulo 39. Presentada la demanda
reivindicatoria, el Tribunal notificara la presentacién de la misma a la Oficina Espafola de
Patentes y Marcas para su anotacién en el Registro de Marcas y decretard, si procediera, la
suspension del procedimiento de registro de la marca».

La sentencia de esta Sala num. 184/2015, de 14 de abril , sefialé lo siguiente:

«La accién reivindicatoria de la marca prevista en el art. 2.2 de la Ley de Marcas ,
constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro,
cuando este registro fue solicitado "con fraude de los derechos de un tercero o con violaciéon de
una obligacién legal o contractual”.

[....]

»La reivindicacién de la marca trata de hacer coincidir la realidad registral con el mejor
derecho extrarregistral sobre el signo cuyo registro como marca se ha solicitado o concedido.
Es preciso que el demandante demuestre que ha usado el signo anteriormente, y que resulte
probado que el registro de la marca fue solicitado con fraude de los derechos del demandante
0 con violacion de una obligacion legal o contractual que el solicitante de la marca tenia
respecto del demandante.

»El fraude de los derechos del demandante se produce no sélo cuando quien solicita el
registro como marca del signo que venia siendo usado por el demandante pretende
beneficiarse de la posiciéon obtenida por éste en el mercado, sino también cuando pretende
obstaculizar, mediante el registro del signo a su nombre, la actuaciéon del demandante que
venia utilizando el signo».

2.- En este caso, no es correcta la posicion restrictiva adoptada por la Audiencia,
puesto que el titular de una marca registrada también puede ejercitar una accién reivindicatoria
sobre otra marca registrada por un tercero si se cumplen los requisitos indicados, es decir,
cuando se demuestre que ha usado el signo anteriormente, y resulte probado que el registro de
la marca fue solicitado con fraude de los derechos del demandante o con violacion de una
obligacion legal o contractual que el solicitante de la marca tenia respecto del demandante. La
Ley sobreentiende que el reivindicante no es titular registral de la marca reivindicada (por ello,
la doctrina considera que se trata de una accion reivindicatoria impropia), pero puede ser tanto
el titular de una marca distinta que es infringida por el registro fraudulento, como un usuario de
la marca fraudulentamente registrada.

Lo que sucede en este caso es que, aun reconocido que la actora estaba legitimada
para el ejercicio de la accion reivindicatoria, no concurren los requisitos de la misma. Ni ha
habido defraudacién de unos inexistentes derechos contractuales de la actora, ni los
demandados han vulnerado ninguna obligacién legal o contractual que tuvieran con ella. Al
mismo tiempo, ni cabe atribuir al demandante un derecho sobre el signo registrado derivado de
Su uso, ni por sus caracteristicas se aprecia que el actor hubiera sido desposeido de un
derecho sobre el mismo. En todo caso, se habran podido infringir las marcas de la
demandante, o incurrir en alguna de las causas de nulidad absoluta o relativa, pero ello es
ajeno a la accién analizada en este motivo casacional, que exige unos requisitos no previstos
para las otras acciones. Es decir, cuando no existe relacién contractual o legal entre las partes
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ni fraude en el registro, en el sentido del art. 2.2 LM , nos encontramos fuera del supuesto de
hecho objeto de la accion reivindicatoria marcaria.

Duodécimo.- Tercer motivo de casacion. Infraccién del art. 51.1 b) LM . Ambito de
aplicacion de la accion de nulidad absoluta marcaria.

Planteamiento:

1.- Se enuncia al amparo de los arts. 477.1 ,477.2.3 .° y477.3 LEC , por infraccion del
art. 51.1 b) LM, al contravenir la sentencia recurrida la jurisprudencia que establece que cabe
interponer una accién de nulidad de marca basada en el mencionado articulo, aunque sea
titular de una marca idéntica o semejante a la que se solicita en contra de la buena fe por el
demandado.

2.- En el desarrollo del motivo se alega, de manera sintética, que la sentencia objeto
de recurso restringe indebidamente el ambito de aplicacion de los arts. 51.1 b ) y 52 LM . Se
invocan las sentencias de esta Sala 414/2012; de 29 de junio ; 586/2012, de 17 de octubre ;
22/2012, de 7 de febrero , 988/2011, de 13 de enero ; y la STJCE de 11 de junio de 2009 .

Decision de la Sala:

1.- El art. 51.1 b) LM , que incorpor6 a nuestro Derecho interno una norma facultativa
formulada por el art. 3.2 d) de la Directiva 2008/95/CE , sanciona con nulidad absoluta la marca
obtenida con mala fe del solicitante. La jurisprudencia comunitaria (verbigracia, STJCE de 11
de junio de 2009, asunto C-529/07, caso Lindt ) ha establecido los siguientes requisitos para la
apreciacion de mala fe a estos efectos:

a) Que el solicitante supiera o debiera saber que un tercero (en este caso, la actora)
venia utilizando un signo confundible con la marca solicitada.

b) La intencidn del solicitante de impedir que un tercero (huevamente, la demandante)
continte utilizando un signo.

2.- Como reitera la STJUE de 27 de junio de 2013, asunto C-320/12, caso Malaysia
Dairy Industries Pte. Ltd .:

«26. Consta que la redaccion del articulo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95
no contiene definicién alguna del concepto de «mala few, el cual tampoco se define en los otros
articulos de dicha Directiva. Dicha disposiciéon no contiene tampoco ninguna remision expresa
al Derecho de los Estados miembros en lo que respecta a este concepto. Por tanto, el sentido y
el alcance del mencionado concepto deben determinarse a la luz del contexto en el que se
inserta la disposicion de que se trata de la Directiva 2008/95 y el objetivo perseguido por ésta».

[....]

«36. [..] la existencia de la mala fe debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta
todos los factores pertinentes en el caso de autos y que existian en el momento de presentar la
solicitud de registro, tales como, entre otros, el hecho de que el solicitante supiese o debiese
haber sabido que un tercero utilizaba un signo idéntico o similar para un producto idéntico o
similar. No obstante, la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero
usa tal signo no basta, por si sola, para acreditar la existencia de que concurre mala fe en
dicho solicitante. Ademas, procede tomar en consideracién la intencién del mencionado
solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro de una marca, elemento subjetivo
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que debe determinarse en funcién de las circunstancias objetivas del caso de autos (véase, en
este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, C-
529/07 , Rec. p. 1-4893, apartados 37 y 40 a 42)».

3.- Conforme a tales criterios, no puede considerarse que las marcas de los
demandados sean nulas (en el sentido de nulidad absoluta), porque aunque puedan ser
confundibles con las de la actora (lo que se analizara con detalle mas adelante), no se aprecia
intencion de impedir que la demandante siga usando sus marcas y comercializando sus
servicios. Al no darse tales premisas, la sentencia recurrida se ha ajustado a la jurisprudencia
comunitaria.

Decimotercero.- Primer motivo de casacion. Infracciéon del art. 34.2 b) LM .
Semejanza entre signos. Riesgo de confusion. Uso de un signo como nombre de dominio.

Cuarto motivo de casacion. Nulidad relativa. Infraccion del art. 52.1 LM .
Resolucién conjunta.

1.- El primer motivo de casacion se formula al amparo de los arts. 477.1 , 477.23°y
477.3 LEC , y denuncia oposicion de la sentencia recurrida a la jurisprudencia que interpreta el
art. 34.2 b) LM ; con especial referencia al uso de un signo como nombre de dominio - art. 34.3
e)LM.

Aunque en el enunciado del motivo hay un cierto confusionismo, al citarse como
infringido el art. 34.2 €¢) LM , que no existe como tal, de su formulaciéon y desarrollo debe
interpretarse que realmente se refiere al art. 34.3 e) LM , que prevé que el titular de la marca
registrada pueda prohibir que los terceros, sin su consentimiento, puedan utilizar el signo en el
trafico econémico en redes de comunicacion telematicas y como nombre de dominio.

A su vez, en el cuarto motivo de casacién, formulado al amparo de los arts. 477.1
477.2.3 °y 477.3 LEC , se denuncia infracciéon del art. 52.1 LM , al oponerse la sentencia
recurrida a la jurisprudencia que lo interpreta. El propio desarrollo del motivo, se remite a lo
expuesto en el motivo primero. Por lo que ambos motivos, primero y cuarto, se resolveran
conjuntamente.

2.- En la argumentacién de los motivos objeto de examen se aduce, resumidamente,
que: (i) la sentencia no atiende al criterio jurisprudencial de mayor valoracién del elemento
preponderante o mas distintivo, e ignora que siendo el elemento mas caracteristico el término
"DYA", ello produce riesgo de confusion entre las marcas prioritarias de la actora y los signos
utiizados por la demandada. (ii) también se prescinde de la jurisprudencia sobre la
interdependencia de factores, porque no se comparan los productos y servicios para los que se
utilizan unas y otras marcas. (iii) tampoco se tiene en cuenta que el hecho de que la marca
anterior sea notoria incrementa el riesgo de confusion entre las marcas enfrentadas. (iv) no se
respeta la jurisprudencia sobre el predominio de los elementos denominativos sobre los
graficos, en particular cuando éstos no son especialmente distintivos. (vi) se vulnera la doctrina
jurisprudencial relativa a la valoracién de los elementos genéricos o descriptivos contenidos en
los signos distintivos en la comparaciéon de marcas; (vii) la sentencia se opone a la
jurisprudencia sobre la denominada "inmunidad registral”; (viii) la sentencia infringe el art. 34.2
e) y la jurisprudencia que lo interpreta, en relacién con el uso del nombre de dominio como
infraccion marcaria; (ix) también vulnera la jurisprudencia que declara que la marca de
cobertura no puede amparar el uso que se efectlia con base en ella.

3.- Como quiera que bajo unos mismos motivos de casacion se formulan una
multiplicidad de alegaciones, las iremos analizando separadamente, en la medida de lo posible.
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Decimocuarto.- Semejanza entre marcas.

1.- Para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparacién en un
triple plano: grafico, fonético y conceptual ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabel ).
Pero los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del
signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas
denominativas complejas, o graficas o mixtas. Resumidamente, la jurisprudencia comunitaria y
espanfola ha establecido las siguientes reglas:

a) Las marcas denominativas simples deben compararse entre si conforme al criterio
de la vision de conjunto, es decir, sobre la totalidad de los elementos integrantes de cada
denominacion y sin descomponer su unidad ( STJCE de 20 de septiembre de 2001, C-383/99 ,
Baby-Dry ). Tesis matizada por la STJCE de 12 de febrero de 2004, C-363/99, (asunto
Postkaantoor ), al afirmar que para estimar perceptible una diferencia, la combinacion de
elementos descriptivos debe crear "una impresion suficientemente distante de la producida por
la mera unién de dichos elementos". Criterio de la impresion suficientemente distante reiterado
en la STJCE de 12 de febrero de 2004 (misma fecha que la ultima citada), en el asunto C-
265/00 , Campina Melkunie (marca Biomild ).

b) Las marcas denominativas complejas o compuestas también deben ser comparadas
conforme a la pauta de la visiéon de conjunto, sin desintegrar los vocablos que las componen.
Una marca compuesta que incorpora una marca anterior debe considerarse similar a ésta
cuando el elemento dominante de la marca compuesta es idéntico o semejante al signo
constitutivo de la marca anterior ( STJCE de 9 de marzo de 2006, caso Matratzen ). Incluso en
el caso de que el elemento constitutivo de la marca anterior no sea el dominante de la marca
posterior, puede haber semejanza si ocupa en la misma una posicién distintiva y auténoma (
STJCE de 6 de octubre de 2005, caso Thomson Life ).

c) Las marcas gréficas se rigen también por el criterio de la vision de conjunto, en su
faceta de impacto visual global que las marcas producen en los consumidores. Aunque sea
posible mostrar ciertas diferencias entre las marcas puramente graficas confrontadas, éstas
han de considerarse semejantes cuando suscitan una idéntica o parecida impresion visual en la
mente de los consumidores ( sentencia de esta Sala 355/2012, de 20 de enero de 2013).

d) Las marcas figurativas deben compararse en un doble plano: el grafico y el
conceptual. Cuando la comparaciéon grafica no sea suficiente, habra que recurrir al criterio
conceptual, es decir, habra que determinar si los signos que desde un punto de vista
meramente grafico son distintos, evocan un concepto concreto o equivalente ( STJCE de 11 de
noviembre de 1997, caso Sabe I). No obstante, el TICE matiza que la dimension conceptual de
una marca figurativa ha de tomarse en consideracién cuando la marca es fuerte (notoria o
intrinsecamente distintiva), pero no cuando su distintividad es débil o normal.

e) En la comparacion entre marcas graficas y denominativas habra semejanza cuando
la marca denominativa constituya la denominaciéon evidente, espontdanea y completa del
concepto evocado por la marca figurativa ( sentencia de esta Sala 1084/2008, de 28 de
noviembre ).

f) En la comparacion entre marcas mixtas, como regla general debe primar el elemento
denominativo y solo de manera excepcional sera relevante el elemento grafico o figurativo; lo
que ocurrira cuando el componente denominativo sea una palabra genérica o descriptiva, o
cuando el componente denominativo del signo forme parte de un ndmero relativamente alto de
marcas pertenecientes a terceros ( STJCE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P,
Limoncello della Costa Amalfitana ).

www.cef.es Masteres Cursos Oposiciones Editorial Barcelona Madrid Valencia



http://www.civil-mercantil.com/�
http://www.cef.es/�
http://www.cef.es/masters.asp?web_origen=pdf-civilmercantil�
http://www.cef.es/cursos.asp?web_origen=pdf-civilmercantil�
http://www.cef.es/oposiciones.asp?web_origen=pdf-civilmercantil�
http://www.cef.es/libros?web_origen=pdf-civilmercantil�

Revista practica del
Derecho CEFLegal.-

www.civil-mercantil.com

g) En el caso de marcas tridimensionales, la comparacién ha de ser eminentemente
visual ( sentencias de esta Sala 95/2014, de 11 de marzo , y 34/2016, de 2 de febrero ).

2.- Conforme a tales criterios, ha de partirse de que la actora es titular de dos marcas
mixtas y una denominativa simple; y el demandado de dos marcas mixtas. La sentencia
recurrida considera que no hay semejanza, porque los colores y los rétulos en la pintura de las
ambulancias no estan registrados por la actora, y porque, aunque el elemento denominativo
DYA es dominante, no es suficiente por si mismo para generar confusién, dado que los
conjuntos fonéticos, graficos y conceptuales son diferentes y también lo son los signos graficos
en cuanto a su disefio, color y grafia.

3.- Ahora bien, aparte de que dicha conclusidn se aparta de la jurisprudencia sobre la
preponderancia del elemento denominativo, dada la total coincidencia en la palabra DYA, las
letras que la componen y su orden, asi como la identidad fonética, la incorporacién de una
marca anterior y la coincidencia conceptual, tampoco hace una comparacion entre los
productos y servicios para los que se utilizan las marcas en conflicto, sin que para ello sea
suficiente justificacion que la actora sea una asociacion sin animo de lucro y los demandados
empresarios mercantiles.

Conforme al articulo 6.1 b) LM , tal y como hace el articulo 4.1 b) de la Directiva
89/104/CEE , la comparacién entre dos marcas requiere el analisis de los dos elementos que
las conforman, es decir, sus signos constitutivos y el ambito aplicativo al que estan destinadas.
El principio de especialidad impone, de esta manera, que el titular de una marca dispone de un
ius prohibendi en relacion con productos o servicios idénticos o similares a los registrados. Asi
lo declard el TJCE, en la sentencia 29 de septiembre de 1998, C-39/1997, caso Canon , al
decir que:

«para apreciar la similitud entre los productos o servicios designados, (...), procede
tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relacion entre los productos o
servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilizacién y su
caracter competidor o complementario».

El Tribunal de Justicia no solo se refiere a la necesaria concurrencia de la doble
semejanza entre los signos y su ambito aplicativo, sino que también sefala la mutua
interrelacion entre ambos. En la misma sentencia del caso Canon antes citada dijo:

«La apreciacion global del riesgo de confusion implica una cierta interdependencia
entre los factores tomados en consideracion, y en particular, la similitud entre las marcas y la
existente entre los productos o servicios designados. Asi, un bajo grado de similitud entre los
productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las
marcas y a la inversan.

4.- Desde esta perspectiva, resulta claro para este Tribunal que existe semejanza
entre las marcas registradas de la demandante y las de los demandados, dado que el elemento
denominativo DYA, aparece incorporado tal cual en las marcas de estos ultimos, por mas que
hayan intentado disimularlo mediante una apariencia grafica diferente, sobre todo en la
segunda marca (la n.° 2.941.949), en que la "Y" se superpone en parte con la "D". Cuando,
ademas, basta con observar las marcas registradas por el Sr. Roman para comprobar que las
letras D, Y, A. aparecen resaltadas no solo en su conjunto denominativo, sino también
individualmente, al aparecer siempre en mayuscula (inclusive la Y, cuando en el interior de la
frase "Dedicacion y Atencion” lo ldgico es que estuviera en minuscula). De tal manera que la
semejanza entre signos es evidente.
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Pero es que, ademas, también hay semejanza entre los servicios y productos para las
que los signos en conflicto fueron registrados, puesto que todos ellos se inscriben para la clase
39, servicios de transporte. Y ha quedado probado que demandante y demandados utilizan
ambulancias, como medio especifico de transporte.

Decimoquinto.- Riesgo de confusion.

1.- Tenemos dicho en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo, caso Bombay Sapphire ,
con cita de la num. 433/2013, de 28 de junio , que las directrices para apreciar la existencia de
riesgo de confusién son las siguientes:

«i) "El riesgo de confusion consiste en el de que el publico pueda creer que los
productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma
empresa 0, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociacion no es una
alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance" [ Sentencia nim. 119/2010, de 18
de marzo , con cita de la STJUE de 22 de junio de 1999 (C-342/97 ), Lloyd c. Kilijsen].

»ii) "La determinacion concreta del riesgo de confusion debe efectuarse en
consideracion a la impresion de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor
medio de la categoria de productos, normalmente informado y razonablemente atento y
perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud grafica, fonética y conceptual, en particular,
los elementos dominantes" [ Sentencia num. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las
SSTJUE de 11 de noviembre de 1997 ( C-251/95), Sabel c. Puma ,y de 22 de junio de 1999 (
C-342/97), Lloyd c. Klijsen ; y de las Sentencias de esta Sala nums. 427/2008, de 28 de mayo ,
838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de
4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio].

»iii) De este modo, "el riesgo de confusion debe ser investigado globalmente, teniendo
en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [ sentencia 777/2010,
de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1997 ( C-251/95), Sabel c.
Puma , de 22 de junio de 1999 ( C- 342/97), Lloyd c. Klijsen ; y de 22 de junio de 2000 (C-
425/98), Mode c. Adidas; y de las sentencias de esta Sala niums. 225/2009, de 30 de marzo ,
569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y
364/2010, de 2 de junio]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado,
de la asociaciéon que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud
entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [ STJUE de 11 de
noviembre de 1997 (C-251/95 ), Sabel c. Puma].

»iv) En la valoracion global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de
compensacion, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de
las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "asi, un bajo grado
de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un
elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" ( STJUE de 29 de septiembre de
1998 (C-39/97 ), Canon c. Metro).

»V) A los efectos de esta apreciacién global, se supone que el consumidor medio de la
categoria de productos considerada es un consumidor normalmente informado vy
razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de
que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas,
sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede,
igualmente, tomar en consideracion el hecho de que el nivel de atencién del consumidor medio
puede variar en funcion de la categoria de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22
de junio de 1999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].
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»vi) Pero, esta exigencia "de una visién de conjunto, fundada singularmente en que el
consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles,
(...) no excluye el estudio analitico y comparativo de los elementos integrantes de los
respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relacion con las circunstancias
del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepcion
del consumidor conformando la impresién comercial. Lo que se prohibe es la desintegracion
artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus
componentes parciales" ( sentencia num. 777/2010, de 9 de diciembre )».

2.- Afirmada en el fundamento anterior la doble semejanza entre los signos y los
productos y servicios para los que estan dirigidos, y vista la doctrina jurisprudencial expuesta,
cabe concluir que la sentencia recurrida no ha enjuiciado correctamente el riesgo de confusion,
al no respetar los criterios indicados sobre la valoracién de la similitud de los signos
confrontados, ni concluir que la impresion general acerca de la similitud de los signos,
aplicados a idénticos o semejantes productos o servicios, genera confusion en el consumidor.

Decimosexto.- La denominada "inmunidad registral”.

1.- Respecto a la denunciada infraccién del conocido como principio de inmunidad
registral , es cierto que la jurisprudencia admitia tal principio (por ejemplo, sentencias de esta
Sala de 23 de mayo de 1994 y 6 de marzo de 1995 , entre otras), al aplicar, a su vez, el
principio qui suo iure utitur neminem laedit (quién usa de su derecho a nadie lesiona). De
acuerdo con esta doctrina, en los casos en que dos partes tenian registradas sus respetivas
marcas, la que tenia el derecho anterior debia instar la nulidad de la segunda previa o
coetaneamente a instar la declaracion de infraccion de su derecho, y solamente obtendria una
indemnizacion si la accién de nulidad prosperaba y, ademas, se declaraba que el segundo
registro fue obtenido concurriendo mala fe del solicitante. Es decir, no se estimaba la accién de
infraccidbn de una marca en los casos en que existiera otra marca registrada, salvo que se
acometiera el examen de una accion de nulidad previa, o acumulada en la demanda por
infraccion.

2.- Sin embargo, como consecuencia de la incorporacién de las pautas establecidas
por la jurisprudencia comunitaria, estos criterios se han modificado, a partir de la sentencia de
esta Sala 177/2012, de 4 de abril , al indicar que la eficacia retroactiva o ex tunc de la
declaracion de nulidad de una marca, en los casos de un ejercicio acumulado de las acciones
de nulidad y violacién con éxito de esta ultima, determina que el asiento practicado a favor de
dicho titular, al ser anulado, no puede justificar el uso del signo que amparaba, dado que la
marca nunca fue valida (en el mismo sentido, sentencia 414/2012, de 29 de junio ).

Ademas, la cuestion parece definitivamente decantada por la STJUE de 21 de febrero
de 2013, asunto C-561/11 , que se pronuncia sobre una cuestion prejudicial planteada por el
Juzgado de lo Mercantil y de Marca Comunitaria n.° 1 de Alicante. En dicha sentencia, se
reconoce al titular de una marca comunitaria un derecho exclusivo que lo habilita para prohibir,
a cualquier tercero, el uso sin su consentimiento en el trafico econémico de signos que puedan
resultar lesivos para su marca, independientemente de si ese tercero también tiene una marca
comunitaria registrada o no. Con la Unica excepciéon de que el titular de la marca comunitaria
prioritaria haya tolerado el uso de la marca comunitaria posterior durante mas de cinco afos
consecutivos, caso en que, salvo que concurra mala fe del titular de la segunda marca
comunitaria, ya no podra oponerse a su utilizacién ni solicitar su nulidad. Doctrina del TJUE que
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ha sido plenamente acogida por las sentencias de esta Sala num. 520/2014, de 14 de octubre ;
y 586/2014, de 24 de octubre .

3.- La argumentacion de la Audiencia, al referirse a que los demandados se han
limitado a utilizar licitamente sus marcas, induce a cierta confusion en relacién con lo expuesto.
Y tampoco parece que sea acorde con la doctrina jurisprudencial vigente.

Decimoséptimo. - E/ uso del nombre de dominio "dyasl".

1.- En cuanto al uso del nombre de dominio "dyasl", como es sabido, no es un signo
distintivo, sino que, desde un punto de vista empresarial, es una direccién identificable desde
cualquier ordenador y que es Unica y diferenciable en la Red. En este sentido, la OMPI define
el nombre de dominio como la direccion faciimente comprensible para el usuario de un
ordenador, normalmente en forma sencilla de recordar o identificar.

No obstante lo cual, los conflictos entre los signos distintivos y los nombres de dominio
pueden surgir cuando exista coincidencia entre una denominacion registrada como marca y un
nombre de dominio. En este caso, el conflicto vendria constituido por la coincidencia de los
términos "dya" (marca denominativa de la actora), si bien en el caso del nombre de dominio no
aparecen unicamente las tres letras que forman la denominacién, sino que se afnaden las letras
"sl", que a juicio de la Audiencia, introducen un elemento diferenciador que disipa la posibilidad
de confusion, ya que no existe ni identidad denominativa, ni grafica, ni fonética. Ademas, como
indica, para acceder a la pagina de la demandada no basta con introducir las letras "dya", sino
el conjunto "dyasl", por lo que no hay confusién posible. Criterio interpretativo que resulta
razonable y que no vulnera ninguna norma legal.

Decimoctavo.- Quinto motivo de casacion. Infraccién arts. 6 y 12 LCD . Riesgo de
confusion. Incremento por la proximidad geografica del uso.

Planteamiento:

1.- Se enuncia al abrigo de los arts. 477.1 , 477.2.3 .° y 477.3 LEC , por infraccion de
los arts. 6 y 12 LCD, por resolver la sentencia cuestiones sobre las que existe jurisprudencia
contradictoria de las Audiencias Provinciales.

2.- Aparte de justificar la existencia de distintos pronunciamientos judiciales en la
materia, se argumenta que la resolucion objeto de recurso no tiene en cuenta que, en materia
de competencia desleal, la proximidad geografica del uso que realizan tanto el titular de una
marca anterior como el tercero demandado incrementa el riesgo de confusion.

Decision de la Sala:

1.- El motivo se limita a aludir a dos sentencias de Audiencias Provinciales que
contienen pronunciamientos divergentes a la hora de estimar la existencia de competencia
desleal por aprovechamiento de la reputacion ajena y riesgo de confusion, en relacién con la
proximidad geografica de los competidores, pero no explica realmente en qué y como infringe
la sentencia recurrida los arts. 6 y 12 LCD .

2.- Como consecuencia de ello, ante dicha parquedad expositiva y argumentativa, este
motivo de casacién debe ser desestimado. Porque unicamente va orientado a la admisibilidad
del motivo casacional, pero no a su prosperabilidad.
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Decimonoveno.- Conclusiones sobre el recurso de casacion y efectos de su
estimacion parcial.

1.- Conforme a lo expuesto, deben desestimarse los motivos segundo, tercero y
quinto; y estimarse parcialmente los motivos primero y cuarto. En consecuencia, debe casarse
la sentencia recurrida y declarar que las marcas registradas de los demandados, objeto de
litigio, infringen el ius prohibendi que a la actora le confieren sus marcas también registradas.
Asi como declarar la nulidad de las marcas espafolas niumeros 2.874.610 y 2.941.949, con las
consecuencias previstas en el art. 54.1 LM . Asi se resolvid en la antes citada sentencia
520/2014, de 14 de octubre , que hizo suyas las conclusiones de la tan bien citada STJUE de
21 de febrero de 2013 (C-561/2011 ), pese a que esta ultima se referia sélo a marcas
comunitarias. Para ello, dijimos en nuestra sentencia:

«[e]s cierto, como se expuso, que esas argumentaciones se utilizaron para responder a
una cuestion prejudicial referida a una situacion de conflicto entre dos marcas comunitarias -
cuyo régimen de anulacion ofrece significativas particularidades -; pero no lo es menos que las
normas del Reglamento 207/2009 [...], en particular las contenidas en sus articulos 9 y 12 -
referidas al derecho conferido por la marca comunitaria y a la limitacién de sus efectos-
coinciden sustancialmente con los correspondientes -5 y 6- de la Directiva 2008/95/CE [...],
conforme a cuya letra y finalidad procede interpretar el ordenamiento nacional, con el fin de
alcanzar el resultado pretendido por la misma, de acuerdo con la conocida como regla de la
interpretacion conforme - consecuencia de entender que el deber de adoptar las medidas aptas
para garantizar el cumplimiento del resultado previsto en las Directivas alcanza a todas las
autoridades de los Estados miembros, incluidas las jurisdiccionales: sentencias de 10 de abril
de 1984 (C- 14/83 ), 8 de octubre de 1987 (C-80/86 ) y 13 de noviembre de 1990 (C-106/89 )-.
Por ello, en evitacion de la posibilidad de que sea diferente la proteccion que el titular de la
marca anterior reciba en éste que en otros Estados miembros, seguin que el Derecho nacional
respectivo le permita o no ejercitar la accion de violacion de su marca sin tener que interponer,
previamente o a la vez, la de nulidad del registro de la infractora, procede que modifiquemos,
en este particular, la jurisprudencia, para admitir que el titular de una marca protegida en
Espafa pueda prohibir a cualquier tercero el uso en el trafico econémico de signos idénticos o
similares a ella, siempre que hubieran sido registrados con posterioridad, sin necesidad de una
declaracién previa de nulidad -al igual que sucede con las patentes y los disefios industriales:
articulos 55 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo , y 51, apartado 2, de la Ley 20/2003, de 7 de
julio -. Cumplimos, asi, las exigencias del imperativo amparo del derecho a la tutela judicial
efectiva - sentencias del Tribunal Constitucional 76/2005, de 4 de abril , 22/2006, de 30 de
enero , y 61/2006, de 27 de febrero , entre otras -, para justificar el cambio de doctrina, en el
ejercicio de la potestad jurisdiccional que nos confiere el articulo 117, apartado 3, de la
Constitucion Espanola ».

2.- En cuanto a la indemnizacion, primeramente hemos de determinar si las marcas de
la actora son notorias, como se afirma en su recurso, dado que las sentencias de instancia no
se pronunciaron expresamente sobre dicho particular (aunque, como hemos dicho al resolver el
recurso de infraccion procesal, parece que lo hicieron implicitamente con sentido
desestimatorio) y puede tener influencia a efectos de calculo de dicha indemnizacion. La
sentencia de esta Sala 95/2014, de 11 de marzo , con cita de la sentencia 505/2012, de 23 de
julio , declaré:
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«[a] pesar de que ni el Reglamento de Marca Comunitaria ni la Ley de Marcas espafiola
contienen una definicion de marca notoria, ni precisan los requisitos que deben concurrir, el
Tribunal de Justicia, interpretando tanto el art. 9.1.c) RMC, como el art. 5.2 de la Primera
Directiva de Marcas , ha precisado el contenido del concepto "notoriamente conocido". La
STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 (Pago), afirma que este concepto "supone un cierto
grado de conocimiento por parte del publico pertinente" (ap. 20). Y, con cita de la anterior
STJUE de 14 de septiembre de 1999, C-375/97 (General Motors), apostilla que este grado de
conocimiento "debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del publico
interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta
marca " (ap. 24). Para ello, "el juez nacional debe tomar en consideracion todos los elementos
pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseida por la marca, la
intensidad, la extension geografica y la duracion del uso, asi como la importancia de las
inversiones realizadas por la empresa para promocionarla" (ap. 25).

»De este modo es posible concluir, como ya lo hizo en su dia la doctrina, que el
requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusion entre el publico interesado
por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores interesados».

3.- Conforme a dicha jurisprudencia, no cabe considerar que las marcas de la actora
sean notorias. En primer lugar, no consta cual sea la cuota de mercado de la demandante, ni
las inversiones realizadas para promocionar sus marcas. Segun la demanda, la asociacién
demandante presta al afio 1.500 servicios de cobertura sanitaria preventiva y realiza 90 cursos
relacionados con tales materias, pero no consta qué porcentaje representan tales actuaciones
en relacion con el total de actuaciones idénticas o similares realizadas anualmente en su
ambito geografico. A su vez, segun sus propios datos, tiene implantacion en 13 de las 50
provincias espafolas, lo que no parece una extension geografica demasiado relevante, sobre
todo cuando en 8 de las 13 provincias la presencia no es en la capital de provincia. Ademas,
como estableci6 la STJCE de 22 de noviembre de 2007, asunto C-328/06 (Fincas Tarragona) ,
el articulo 4 de la Directiva 89/104/CEE ha de interpretarse en el sentido de que la marca
anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o
en una parte sustancial de éste; lo que, por lo expuesto, no consta que suceda en este caso, ya
que lo que se desprende de la prueba obrante en las actuaciones es una fuerte implantacion en
el Pais Vasco y una presencia dispersa en menos de la tercera parte del territorio nacional.

4.- Como consecuencia de ello, conforme a los datos obrantes en las actuaciones vy el
informe pericial emitido en primera instancia, debe utilizarse el criterio del art. 43.5 LM , que
referencia la indemnizacion en el 1% de la cifra de negocios realizada con el producto litigioso.
La cual, conforme al mentado dictamen, debe ascender a 2.939,86 €.

Asimismo, dado la procedencia de la condena a la cesacion de los actos de violacion
de las marcas dela actora, debe fijarse una indemnizacion coercitiva de 300 € diarios por dia
transcurrido hasta que se produzca la cesacién efectiva de la violacion, como determina el art.
44 LM . Por el contrario, no cabe acceder a la publicaciéon de la sentencia en diarios de gran
difusion, al no apreciarse justificacion para ello.

Vigésimo.- Costas y depositos.

1.- De conformidad con lo previsto en los arts. 394.1 y 398.1 LEC , las costas del
recurso extraordinario por infraccién procesal deben ser impuestas a la recurrente.
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2.- Conforme a los arts. 394.2 y 398.2 LEC , no procede hacer expresa imposicion de
las costas causadas por los recursos de apelacion y casacion.

3.- Procede acordar también la pérdida del depdsito constituido para el recurso de
infraccion procesal y la devolucion del prestado para el recurso de casacion, de conformidad
con la disposicién adicional 152, apartados 8 y 9, LOPJ

FALLO
Por todo lo expuesto,
EN NOMBRE DEL REY,
por la autoridad que le confiere la Constitucion, esta sala ha decidido

1.°- Desestimar el recurso extraordinario por infraccidon procesal interpuesto por
Asociacion de Ayuda en Carretera, DYA Guipuzcoa, contra la sentencia de fecha 14 de octubre
de 2013, dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya, Seccion 42, en el recurso de apelacién
nam. 696/12 .

2.° - Estimar el recurso de casacion interpuesto por la misma recurrente contra dicha
sentencia, que casamos y anulamos.

3.°- Estimar parcialmente el recurso de apelacion interpuesto por Asociacion de Ayuda
en Carretera, DYA Guipuzcoa, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil n.° 1
de Bilbao, con fecha 17 de mayo de 2012, en el juicio ordinario 822/2010.

4.°-, Declarar la r)ulidad relativa de las marcas nacionales nam. 2.874.610 'ZDYA
DEDICAC}ION Y ATENCION ESCUELA DE FORMACION", y 2.941.949 "D/A DEDICACION Y
ATENCION".

5.%- Declarar que la conducta de la codemandada DEDICACION Y ATENCION S.L. al
explotar en el mercado las marcas nacionales nim. 2.874.610 "DYA DEDICACION Y
ATENCION ESCUELA DE FORMACION", y 2.941.949 "D/A DEDICACION Y ATENCION",
supone una violacion de los derechos exclusivos y excluyentes que corresponden a la actora,
ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA GUIPUZCOA, derivados de la titularidad de
las marcas nacionales nim. 2.581.576 y num.2.644.939.

6.°- Condenar a D. Roman a cancelar el registro de las marcas nacionales num.
2.874.610 "DYA DEDICACION Y ATENCION ESCUELA DE FORMACION", y 2.941.949 "D/A
DEDICACION Y ATENCION".

7.°- Condenar a D. Roman y a Dedicacion y Atencién, S.L. a cesar en el uso inmediato
y permanente, en cualquier forma, de la denominacién "DYA" o cualquier otra similar como
"D/A" para distinguir servicios de las clases 39 y 41 o cualquier otro producto o servicio
relacionado, asi como a la retirada del trafico econémico y comercial de cuantos documentos,
publicidad y paginas web, a través de los cuales se haya materializado la violacién del derecho
de marca de la actora.
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8.°- Condenar a dichos demandados a indemnizar mancomunadamente a la actora en
2.939,86 €.

9.°- Condenar a los demandados a abonar a la demandante, en concepto de
indemnizacion coercitiva, de la cantidad de TRESCIENTOS EUROS (300€), por cada dia
transcurrido en la violacién, debiéndose fijar el inicio del computo y su montante total en
ejecucion de sentencia.

10.° - No haber lugar al resto de pretensiones deducidas en la demanda. 11.°- Imponer
a la recurrente las costas del recurso extraordinario por infraccién procesal. 12.°- No hacer
expresa imposicion de las costas de los recursos de casacion y apelacion, ni de las causadas
en primera instancia. 13.°- Ordenar la devolucion del depdsito constituido para el recurso de
casacion y la pérdida del prestado para el recurso extraordinario de infraccion procesal. Librese
al mencionado tribunal la certificacion correspondiente, con devolucion de los autos y del rollo
de Sala.

Notifiquese esta resolucion a las partes e insértese en la coleccion legislativa.

Asi se acuerda y firma. Francisco Marin Castan Ignacio Sancho Gargallo Francisco
Javier Ordufia Moreno Rafael Saraza Jimena Pedro Jose Vela Torres
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