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AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCION OCTAVA

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNION EUROPEA

ROLLO DE SALA N° 226-U13/18

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 531/16
JUZGADO DE MARCAS DE LA UNION EUROPEA-1
SENTENCIA NUM. 378/18

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique Garcia Chamdbén Cervera.
Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzman.
Magistrado: Don Carlos Javier Guadalupe Forés.
En la ciudad de Alicante, a veinte de julio de dos mil dieciocho.

La Seccidn Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos.
Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marcas de la Unidn Europea,
ha visto los autos de Juicio Ordinario ntmero 531/16, sobre infraccidén de marcas
de la Unidén, nulidad de marca espafiola y caducidad de marcas, seguidos en el
Juzgado de Marcas de la Unidén Europea Nuam. 1, de los que conoce en grado de
apelacidén en virtud del recurso entablado por la parte demandada- reconviniente,
Don Agustin , a quien le fue reconocido el derecho a la asistencia juridica
gratuita, representada por la Procuradora Dofia Rafaela Donate Orts, con la
direccién del Letrado Don Juan Manuel Alvarez Rogel y; como apelada, la parte
actora-reconvenida, YULONG COMPUTER TELECOMMUNICATION SCIENTIFIC (SHENZEN) Co LTD
(en lo sucesivo, YULONG), de nacionalidad china, representada por la Procuradora

Dofia Francisca Caballero Caballero, con la direccidén del Letrado Don Jordi Giliell
Serra.

I - ANTECEDENTES DE HECHO. -

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario numero 531/16 del Juzgado de Marcas de
la Unidén Europea Num. 1 se dictd Sentencia de fecha dieciséis de enero de dos mil
dieciocho, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Que debo
estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por Dofila Francisca Caballero
Caballero, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil YULONG COMPUTER
TELECOMMUNICATION SCIENTIFIC (SHENZHEN) Co. LTD. contra don Agustin por lo que,
en consecuencia:
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Declaro:
-Que el demando carece de derecho a usar la marca "COOLPAD".

-Que la inscripcidén en el Registro de Marcas de la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas de la Macas Espaniola n°® 3502349 "COOLPAD" en clase 9 y 38 es nulo por ser
confundible con la marca de la actora y haberse registrado de mala fe.

Condeno a don Agustin
-A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

-Al pago de las costas de la accidén contra el dirigida con expresa declaracidén de
mala fe."

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia interpuso la demandada-reconviniente recurso de
apelacidén y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a la adversa, la cual
presentd el escrito de oposicidn.

Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal
donde fue formado el Rollo numero 226-U13/18, en el que se inadmitdé la prueba
propuesta por la apelante en esta alzada.

Se sefiald para la deliberacidn, votacidédn y fallo el dia de la fecha, el que ha
tenido lugar, por la Sala compuesta por los Magistrados resefiados en el
encabezamiento de la presente.

TERCERO.- En la tramitacién de esta instancia, en el presente proceso, se han
observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique Garcia Chamén Cervera.

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Pretensiones deducidas en la demanda principal y en la demanda
reconvencional.

Mediante la demanda principal, YULONG, en cuanto titular de la marca internacional
numero 1092863, denominativa, "COOLPAD", que designa la Unidén Europea, en la que
consta como fecha de registro el dia 18 de mayo de 2011 y como fecha de publicacidn
de la falta de notificacidén de denegacidén de proteccidn el dia 22 de agosto de
2012, para designar productos de la clase 9: Ordenadores, ordenadores portéatiles,
periféricos informaticos, traductores electrdédnicos de bolsillo, programas
informaticos (software descargable), ordenadores portéatiles, calendarios
electrénicos, detectores de moneda falsa, etiquetas electrdénicas para mercancias,
maquinas expendedoras, maquinas de fax, aparatos registradores del tiempo,
aparatos e instrumentos de pesar, galibos de montaje, carteleras electrdnicas,
antenas, transmisores de sefiales electrdnicas, intercomunicadores, instrumentos
de navegacidén, aparatos radiotelefébdbnicos, aparatos electrodindmicos para el
control remoto de sefiales, aparatos de navegacidédn para vehiculos (ordenadores de
a bordo), teléfonos inaldmbricos portatiles, equipos o6pticos de comunicaciédn,
equipos de comunicacidén en red, aparatos eléctricos de vigilancia, grabadoras de
video, Jjuegos concebidos para ser utilizados uUnicamente con un receptor de
televisibébn, cémaras de video, pantallas de anuncios electrénicos, cémaras
cinematograficas, cémaras, detectores, cuentakildmetros para vehiculos, aparatos
audiovisuales de ensefianza, lupas, conducciones de electricidad, circuitos
integrados, mandos a distancia para uso doméstico, torniquetes automdticos,
aparatos de galvanizacidn, extintores, aparatos de soldadura por arco eléctrico,
protectores dentales, alarmas, gafas, cargadores de baterias eléctricas, celdas
galvéanicas, diapositivas
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(fotografia), rizadores
eléctricos; ejercita las

siguientes acciones:

1) accién de nulidad de la marca espafiola ntmero 3502349, de la que es titular
el Sr. Agustin , mixta, solicitadael dia 16 de marzo de 2014 y concedida el dia
8 de julio de 2014, para designar productos de la clase 9: aparatos e instrumentos
cientificos, néuticos, geodésicos, fotograficos, cinematograficos, o6pticos, de
pesaje, de medicidn, de sefializacidén, de control (inspeccidn), de salvamento y de
ensefianza; aparatos e instrumentos de conduccidn, distribucidn, transformacidn,
acumulacién, regulacién o control de la electricidad; aparatos de grabacién,
transmisidén o reproduccidén de sonido o imdgenes; soportes de registro magnéticos,
discos actUsticos; discos compactos, dvd y otros soportes de grabacidén digitales;
mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, magquinas de
calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores y;
servicios de la clase 38: telecomunicaciones; con la siguiente representacién
gréfica

fundada en una causa de nulidad absoluta consistente en haber solicitado el
registro de mala fe ( articulo 51.1.b de la Ley de Marcas, LM) y, en una causa de
nulidad relativa al ser incompatible por riesgo de confusién con la marca
prioritaria de la actora segun el articulo 52.1 en relacidén con el articulo 6,
apartadosl.b y 2.a 1LM;
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2) una accién de infraccidén fundada en la existencia de riesgo de confusidn (
articulo 9.1.b Reglamento deMarcas de la Unidén Europea, RMUE, en relacidén con el
articulo 41 1LM).

Mediante las referidas acciones, la actora dedujo las siguientes
pretensiones declarativas: 1) el demandado carece del derecho a
utilizar la marca "COOLPAD";

ii) el uso que efectia el demandado de la marca "COOLPAD" infringe la marca
internacional-UE numero
1092863 vy;

iii) la nulidad de la marca espafiola numero 3502349 por haber sido solicitado de
mala fe y por riesgo de confusidén con la marca de la actora y; las siguientes
pretensiones de condena frente al demandado a:

i) cesar en cualquier uso de la marca "COOLPAD" en cualgquier medio y
en cualquier forma; 1i) abstenerse de ofrecer cualquier producto o
servicio que contenga la marca "COOLPAD" vy;

a ordenar a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas que proceda a anular el
registro de la marca espafiola numero 3502349 y a su publicacién en el Boletin
Oficial de la Propiedad Industrial.

El demandado, tras oponerse a la demanda, articuld una demanda reconvencional en
la que interesd la declaracién de caducidad por falta de uso de las siguientes
marcas de YULONG: 1) la marca internacional que designa la UE numero 1092863,
unica marca invocada en la demanda; 1i) las marcas registradas en China de las
que trae causa la anterior, numeros 9101963 y 3651568, con el signo "COOLPAD" y;
iii) de la marca internacional numero H0910196, que designa a Espafila, mixta,
solicitada el dia 14 de julio de 2006 y concedida el dia 3 de septiembre de 2007,
para designar productos de la clase 9: ordenadores, cémaras fotograficas,
procesadores de textos, software (grabados), procesadores (unidades centrales de
procesamiento), traductores electrdénicos de bolsillo, equipos radiotelefdnicos,
buscapersonas, videoteléfonos, equipos aclUsticos, con la siguiente representaciédn
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e interesd la condena de YULONG a cesar en cualquier uso de la marca "COOLPAD",
debiendo librar los despachos necesarios a las instancias nacionales, europeas e
internacionales para hacer efectivo este pronunciamiento judicial.

Mediante Auto de fecha 22 de marzo de 2017, el Juzgado de instancia formalizd la
estimacién de la excepcidén de falta de Jjurisdiccidn para el conocimiento de la
demanda reconvencional de caducidad respecto de las marcas registradas en China
numeros 9101963 y 3651568, acordada verbalmente en el acto de la audiencia previa.

Atendiendo a la fecha de presentacién de la demanda principal (21 de julio de
2016) y a la fecha de presentacidén de la demanda reconvencional (1 de diciembre
de 2016), la legislacién aplicable al presente litigio ratione temporis viene
determinada por el Reglamento (CE) numero 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero
de 2009, sobre la marca comunitaria, reformado por el Reglamento (UE) 2015/2424
del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015.

SEGUNDO. - Sentencia de instancia y alegaciones del recurso.
La Sentencia de instancia:

1) estimé en parte la demanda principal al acoger la accidén de nulidad de la
marca espafiola nimero 3502349 fundada en haber sido solicitada de mala fe y la
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accién de nulidad relativa de la misma marca al concurrir riesgo de confusién,
con declaracidén de que el demandado carece de derecho a usar la marca "COOLPAD",
pero rechazdé la accidén de infraccidn e impuso las costas a la parte demandada al
apreciar mala fe y temeridad;

2) desestimé la demanda reconvencional pero solo examindé la falta de wuso
respecto de la marca internacionalUE nUmero 1092863 y omitié el examen de la
caducidad por falta de uso de la marca internacional-Espafia numero H0910196 e
impuso las costas a la reconviniente.

Frente a la Sentencia de instancia se ha alzado la demandada-reconviniente quien
interesa: i) la declaracidén de caducidad de la marca internacional-UE numero
1092863 por no haber acreditado el uso efectivo y real en el periodo relevante;
ii) improcedencia de la declaracidén de nulidad de la marca espafiola nuimero 3502349
por no concurrir riesgo de confusién con la marca de la actora y por no haber
mediado mala fe en el momento de su solicitud.

Antes de entrar en el examen de las alegaciones del recurso hemos de sefialar que
la apelante ha padecido un error al interesar la caducidad de 1la marca
internacional-UE numero 1092863, denominativa, "COOLPAD" y, al rechazar la nulidad
relativa por riesgo de confusidén respecto de esta Ultima marca, porque se esta
refiriendo de forma continuada a otro signo distinto, también de titularidad de
la actora, el de la marca internacional-Espafia numero H09101963, nunca invocado
en la demanda, con la siguiente representacidén gréafica
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TERCERO.- Caducidad de la marca internacional-UE numero 1092863.

Ya hemos advertido del error padecido por la apelante en la identificacidén del
signo de la marca internacionalUE numero 1092863 al confundirlo con el de la marca
internacional-Espafia H0910196.

La Sentencia de instancia declara que al tiempo de presentar la demanda
reconvencional (1 de diciembre de 2016) ya habian transcurrido més de cinco afios
desde el registro de la marca internacional-UE numero 1092893 porque en el
expediente de la EUIPO relativo a esa marca (documento numero 3 de la demanda)
figura el dia 18 de mayo de 2011 como fecha de registro, de modo que entra a
examinar si se ha producido un uso efectivo de la marca de YULONG antes de
transcurrir los cinco afios (articulos 15 y 151.1.a) RMUE) y concluye que no se ha
producido tal caducidad.

Sin embargo, la Sentencia recurrida yerra al fijar el dies a quo de la obligacidn
del uso efectivo respecto de la marca internacional-UE 1092863 porque de la
aplicacién conjunta de los articulos 152.2 y 160 RMUE se infiere que a efectos de
la aplicacién de los articulos 15 y 151.1.a) RMUE, "la fecha de publicacidén a que
se refiere el articulo 152.2 sustituird a la fecha de registro con miras al
establecimiento de la fecha a partir de la cual la marca objeto de un registro
internacional que designe a la Unibén deba ser puesta genuinamente en uso en la
Unién."

La publicacidén prevista en el articulo 152.2 RMUE se refiere a la ausencia de
notificacién de denegacidén de proteccidn de un registro internacional que designe
la Unién y, en nuestro caso, la fecha de esta publicacién fue el dia 22 de agosto
de 2012 (documento numero 4 de la demanda) .

En consecuencia, si el dies a quo de la obligacién del uso efectivo de la marca
internacional-UE 1092863 es el dia 22 de agosto de 2012, es evidente que al tiempo
de la presentacidén de la demanda reconvencional (1 de diciembre de 2016) aun no
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habia transcurrido el plazo de cinco afios, por lo que procedia haber desestimado
la accidén de caducidad por falta de uso en relacidn con esta marca.

CUARTO.- Ante el error de la apelante y con el fin de agotar el objeto de la
controversia examinaremos la caducidad por falta de uso de la marca internacional-
Espafia numero H0910196 que, al parecer, debid ser la marca a la que se referia
realmente porque en el recurso se reproduce constantemente su signo gréafico

C ool A%

Llama la atencién que se aproveche la demanda reconvencional para instar la
caducidad de una marca nunca invocada en la demanda principal por YULONG y, mas
aun, cuando estamos en presencia de una marca internacional que designa Espaifa,
sujeta, en consecuencia, a la legislacién marcaria espafiola y, no, al RMUE, por
lo que no es posible aplicar el régimen especial que para la demanda reconvencional
prevé el articulo 100 RMUE, como, por ejemplo, la posibilidad de suspender el
fallo para que se presente la solicitud de caducidad ante la EUIPO (apartado
numero 7).

El marco normativo de la caducidad por falta de uso de una marca espafiola se
encuentra en el articulo 58, en relacidén con el articulo 39 LM.

El requisito del uso ha sido tratado en la STJUE 8 de junio de 2017 (asunto C-
689/15) :

37. En lo que concierne al articulo 15, apartado 1, antes mencionado, segun
reiterada jurisprudencia una marca es objeto de un "uso efectivo" en el sentido
de esta disposicidén cuando, en consonancia con su funcidén esencial, que consiste
en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que
haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para
tales productos y servicios, excluyéndose los de cardcter simbdlico cuyo unico
objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por esa marca (véanse, en
particular, las sentencias de 11 de marzo de 2003 , Ansul, C 40/01 , EU:C:2003:145
, apartado 43; de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI, C 234/06
P, EU:C:2007:514 , apartado 72, y de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken, C
149/11, EU:C:2012:816 , apartado 29)."

De otro lado, la STS 17 de junio de 2014, sobre esta misma cuestidén, mantiene:

I.- E1 articulo 39, apartado 1, en relacidén con el 55, apartado 1, letra c), de
la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , vincula la sancioén de caducidad de la marca a
que, en el plazo de cinco afios contados desde la fecha de publicacidn de su
concesién, no hubiera sido objeto de uso efectivo y real en Espada para 1los
productos o servicios para los cuales fue registrada.

El Tribunal de Justicia, en la sentencia de 11 de marzo de 2003 - C-40/2001 -
recordé que, seguin el duodécimo considerando de la Directiva 89/104/CEE del
Consejo, de 21 de diciembre de 1988, todos los Estados miembros de la Comunidad
son signatarios del Convenio de Paris para la proteccién de la propiedad
industrial; que es necesario que las disposiciones de la presente Directiva estén
en completa armonia con las de dicho Convenio; que el mismo, en su articulo 5,
parte C, apartado 1 , establece, en relacidén con la caducidad por falta de uso,
que si en un pais fuese obligatoria la utilizacidén de la marca registrada, el
registro no podrd ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el
interesado no justifica la causa de su inaccidn. También declard que le corresponde
interpretar el concepto de uso efectivo de la marca, de manera uniforme.

En la sentencia de 19 de diciembre de 2008 - C-442/2007 - el Tribunal puntualizd
que la proteccidén de la marca y los efectos que se pueden oponer a terceros a raiz
de su registro no podrian perdurar si la marca perdiera su razdén de ser comercial,
que consiste en crear o conservar un mercado para los productos o los servicios
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designados con el signo en qué consiste, en relacidén con los productos o 1los
servicios procedentes de otras empresas.

Y en la sentencia de 11 de marzo de 2003 - C-40/2001 - declardé que el uso efectivo
es un uso que no debe efectuarse con cardcter simbdélico, con el unico fin de
mantener los derechos conferidos por la marca, sino que debe tratarse de un uso
acorde con la funcidn esencial de la marca, que consiste en garantizar al
consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un
servicio, permitiéndole distinguir sin confusidn posible ese producto o ese
servicio de los que tienen otra procedencia.

Afiadié que, para la apreciacion del cardcter efectivo del uso de la marca, deben
tomarse en consideracion todos los hechos y circunstancias apropiadas para
determinar la realidad de su explotacidn comercial, en particular, los usos que
se consideran justificados en el sector econdmico de que se trate para mantener o
crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos
por la marca."

En nuestro caso, en el periodo de tiempo existente entre el transcurso de los
primeros cinco afios desde el registro de la marca espafiola H0910196 (3 de
septiembre de 2012) y los tres meses anteriores a la fecha de presentacidén de la
demanda reconvencional (1 de septiembre de 2016), YULONG ha acreditado el inicio
del uso efectivo y real de la marca en Espafia con la documental aportada con la
contestacién a la demanda reconvencional indicada en la Sentencia recurrida, no
pudiéndose calificar como un uso meramente simbdélico porque se ha acreditado con
los documentos numeros 25 y 26 de la contestacién a la demanda reconvencional que
se ofrecen en los sitios web de MEDIA MARKT y de AMAZON los teléfonos méviles con
el signo COOLPAD aun después del periodo de tiempo relevante, lo que revela la
persistencia de su uso en el mercado.

De otro lado, el uso de la marca en una forma no coincidente con la fuente de
letra del signo registrado y sin los dos elementos idiomaticos chinos que van a
continuacién de "COOLPAD", no impide que el uso de la marca enerve la caducidad
porque el signo efectivamente utilizado no altera de manera significativa el
caracter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada, como
permite el articulo 39.2.a) LM. En nuestro caso, el elemento distintivo esencial
es la denominacidén "COOLPAD", por lo que su uso con una fuente de letra distinta
y sin los dos elementos denominativos chinos, no comprensibles para el consumidor
espafiol, no alteran de manera significativa el caracter distintivo de la marca
tal y como se encuentra registrada.

Por ultimo, el hecho de que el uso en Espafila se realice por terceras empresas que
no son la titular de la marca como son las distribuidoras AMAZON y MEDIAMARKT vy
la importadora TECH DATA ESPANA, S.L.U. también enerva la caducidad pues el
articulo 39.3 1M sefiala que la marca se reputard usada por su titular cuando sea
utilizada por un tercero con su consentimiento.

Ademds, hemos de destacar la contradiccién evidente en la que incurre el ahora
apelante al solicitar la caducidad por falta de uso en Espafia de la marca
internacional-Espafia H0910196 porque el documento numero 1 aportado con la
contestacidén a la reconvencidn es la copia de la solicitud de medidas cautelares
previas a la demanda presentada ante los Juzgados de Barcelona por el Sr. Agustin
frente a la mercantil titular de los establecimientos MEDIA MARKT (MEDIA MARKT
SATURM S.A.U.) en donde se dice expresamente que la demandada comercializa en
exclusiva en todo el territorio nacional a través de su red de tiendas y almacenes,
"APROXIMADAMENTE DESDE MARZO DE 2016, actividad que ha iniciado mediante la
publicidad, promocién, venta, cesién a terceros, etc, de TELEFONOS MOVILES." E1
texto transcrito ilustra con toda claridad el reconocimiento por parte del
demandante reconvencional del uso efectivo y real en Espafia de la marca litigiosa
durante y después del periodo relevante.
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Esta contradiccidén se hace méds patente aun si atendemos a que el ahora apelante
solicitdé en este mismo procedimiento medidas cautelares con su demanda
reconvencional, las cuales tenian por objeto que cesara YULONG en la
comercializacién de sus productos, asi como la retirada inmediata del trafico
econdémico de todos los productos en el territorio nacional.

En conclusidén, se desestima la primera alegacidén del recurso de apelacidn.

QUINTO.- Nulidad relativa de la marca espafiola numero 3502349 por riesgo de
confusién.

Seguidamente, la apelante impugna la declaracidén de nulidad relativa de su marca
espafiola al no concurrir riesgo de confusidén con la marca prioritaria de la actora
segun el articulo 52.1 en relacién con el articulo 6, apartadosl.b y 2.a LM vy,
para ello, destaca que existe una diferencia sustancial entre los signos
registrados y entre los productos y servicios que designan las marcas en liza.

En primer lugar, en la comparacidén de los signos vuelve a equivocarse el apelante
porque el signo al que se refiere no es el de la marca internacional-UE numero
1092863, unica marca invocada en la demanda, consistente en un signo puramente
denominativo "COOLPAD", sino por error se refiere al signo de la marca
internacional-Espafia ntmero HO0910196, nunca invocada en la demanda, dque es un
signo mixto cuya representacién grafica es la siguiente
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Como la apelante destaca la sustancial diferencia, segun su criterio, que presenta
con el signo de su marca espafiola

Coalpad
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por la importancia que atribuye a las dos letras del idioma chino como elementos
esenciales para su distintividad, al no contener la marca realmente invocada en
la demanda las dos letras del idioma chino, decae inmediatamente toda 1la
argumentacidén de esta alegacidn.

En cuanto a la comparacién de los productos y servicios designados por las marcas
confrontadas destaca la apelante que mientras la marca internacional-UE numero
1092863, invocada en la demanda, solo designa productos de la clase 9, la marca
espafiola numero 3502349 designa servicios de la <clase 38, en concreto,
telecomunicaciones.

A estos efectos, hemos de tener en cuenta que la no pertenencia a las mismas
clases del Nomenclator no impide (STJUE 29 de septiembre de 1998, Canon, C- 39/97)
que exista similitud entre los productos y servicios confrontados si los mismos
participan de la misma naturaleza, destino, forma de utilizacidén, si compiten en
el mercado o son complementarios entre si, admitiéndose también como elementos
que contribuyen a determinar la proximidad entre los productos los canales de
distribucidén, contexto de su consumo o publico destinatario (STJUE de 21 de enero
de 2016).

En nuestro caso, si comprobamos los productos de la clase numero 9 designados por
la marca de la actora, internacional-UE numero 1092863, cuya relacidén hemos
transcrito en el ordinal primero de la fundamentacidén Juridica de la presente
Sentencia, llegamos a la conclusidén de que existe una evidente similitud con los
servicios de telecomunicaciones de la clase 38 porque los productos utilizados
para ese tipo de servicio son, practicamente, la totalidad de los designados en
la clase 9 por parte de YULONG, de tal manera gque podemos calificarlos de
complementarios entre si.

En conclusidén, los dos argumentos opuestos para impugnar la declaracidén de nulidad
relativa de la marca espafiola no pueden prosperar.

SEXTO.- Nulidad absoluta de la marca espafiola numero 3502349 al haber mediado
mala fe al tiempo de su solicitud.

En esta ultima alegacidén, de forma lacdnica, se impugna la declaracidén de nulidad
absoluta de la marca espafiola del apelante por haber mediado mala fe al tiempo de
su solicitud al considerar que obtuvo el registro de la marca sin oposicidn, que
no ha iniciado su explotacidén hasta tanto se resolviera el presente litigio vy,
que nada impide el ofrecimiento a terceros de la venta de la marca.

Los criterios interpretativos adoptados por la Jjurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unidén Europea sobre la mala fe como fundamento de la peticidn de
nulidad de una MUE, plenamente extensible a una marca nacional al tratarse la
"mala fe" de un concepto auténomo del Derecho de la Unidén Europea, estéan
extractados en la STG de 7 de julio de 2016 (asunto T-82/14):

" 26 El1 régimen del registro de una marca de la Unidn se basa en el principio de
"el primero que registra”, establecido en el articulo 8, apartado 2, del Reglamento
n.°207/2009 . Con arreglo a este principio, sélo puede registrarse un signo como
marca de la Unidén cuando no se oponga a ello una marca anterior [véase la sentencia
de 11 de julio de 2013, SA.PAR./OAMI - Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-
321/10 , EU:T:2013:372 , apartado 17 y jurisprudencia citada].

27 No obstante, la aplicacidn de dicho principio se ve matizada, en particular,
por el articulo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.° 207/2009 , en virtud
del cual se declarard la nulidad de la marca de la Unidn, mediante solicitud
presentada ante la EUIPO o mediante una demanda de reconvencioén en una accidn por
violacidn de marca, cuando el solicitante hubiera actuado de mala fe al presentar
la solicitud de la marca (véase la sentencia de 11 de julio de 2013, GRUPPO SALINI,
T-321/10 , EU:T:2013:372 , apartado 18 y jurisprudencia citada).
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28 El1 concepto de '"mala fe" que figura en el articulo 52, apartado 1, letra
b), del Reglamento n.°207/2009 se refiere a una motivacidn subjetiva del
solicitante de la marca, a saber, una 1intencidén deshonesta u otro motivo
perjudicial. Implica una conducta que se aparta de los principios de
comportamiento ético comunmente aceptados o de las prdcticas leales en el comercio
o en los negocios [véanse, en este sentido, la sentencia de 14 de febrero de 2012,
Peeters Landbouwmachines/OAMI - Fors Mw (BIGAB), T-33/11 , EU:T:2012:77 ,
apartados 35 a 38, y las conclusiones de la Abogado General Sharpston presentadas
en el asunto Chocoladefabriken Lindt &amp; Spriingli, C-529/07 , EU:C:2009:148 |,
punto 60].

29 Para apreciar si un solicitante actué de mala fe, procede examinar, en
particular, si pretende utilizar la marcasolicitada. En este contexto, es preciso
recordar que la funcidn esencial de una marca consiste en garantizar al consumidor
o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio de que se trata,
que le permita distinguir sin confusidn posible dicho producto o servicio de los
que tienen otra procedencia (sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken
Lindt &amp,; Spriingli, C-529/07 , EU:C:2009:361 , apartado 45).

30 La 1ntencidén de 1impedir la comercializacién de un producto puede, en
determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante. Tal es el
caso, en particular, cuando, posteriormente, resulta que el solicitante registro
como marca de la Unidn un signo sin la intencidn de utilizarlo, unicamente con el
objeto de impedir la entrada de un tercero en el mercado [sentencias de 11 de
junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt &amp,; Spriingli, C-529/07 , EU:C:2009:361
, apartados 43 y 44; y de 8 de mayo de 2014, Simca Europe/OAMI PSA Peugeot Citroén
(Simca), T 327/12, EU:T:2014:240 , apartado 37].

31 La intencidén del solicitante en el momento pertinente es un elemento
subjetivo que debe apreciarse tomandoen consideracidén todos los factores
pertinentes propios del caso de autos y que existian en el momento de presentar
la solicitud de registro de un signo como marca de la Unidn. Esta motivacion se
demostrard normalmente tomando como referencia criterios objetivos, entre 1los
cuales figura, en particular, la 16gica comercial en la que se Iinscribia la
presentacién de la solicitud de registro de la marca controvertida (véase, en
este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt &amp;
Spriingli, C-529/07 , EU:C:2009:361 , apartados 37, 42 y53).

32 En el marco del andlisis global llevado a cabo conforme al articulo 52,
apartado 1, letra b), del Reglamento n.°207/2009 , cabe tener asimismo en cuenta
el origen del signo en litigio y su uso desde que fue creado, la 1dégica comercial
en la que se inscribe la presentacidn de la solicitud del registro de dicho signo
como marca de la Unidén y la cronologia de los hechos que han llevado a dicha
presentacidén (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de febrero de 2012,
BIGAB, T- 33/11 , EU:T:2012:77 , apartados 21 a 23).

33 Incumbe al que solicita la nulidad basdndose en este motivo de nulidad
absoluta demostrar las circunstanciasque permitan concluir que el titular de una
marca de la Unidn actud de mala fe al presentar la solicitud de registro de esta
ultima (sentencia de 11 de julio de 2013, GRUPPO SALINI, T-321/10 , EU:T:2013:372
, apartadol8)."

La Sentencia recurrida recoge con extensién las pruebas directas e indiciarias
que revelan que el Sr. Agustin cuando solicitd el registro de su marca espafiola
numero 3502349 no tenia ninguna intencidén de explotarla en el mercado sino que su
objetivo era registrar una marca existente en el mercado chino, de cierto renombre,
aparentemente no protegida en territorio espafiol, para posteriormente venderla a
terceros u ofrecerla a YULONG cuando tuviera intencién de instalarse en Espafa a
cambio de una importante contraprestacidén econdmica.
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Es muy revelador que el ahora apelante, en momentos prdéximos a la solicitud de su
marca, intentara también el registro como marcas espafiolas de otras marcas de
renombre como "NETFLIX", "ZTE" y "OPPO", no consiguiendo su propdsito al prosperar
la oposicidén de marcas UE (documentos numeros 8 a 13 de la demanda).

Basta, pues, con dar por reproducida la valoracidén de las pruebas reflejadas en
el apartado A) del fundamento de Derecho tercero de la Sentencia recurrida para
confirmar la declaracidén de nulidad absoluta de la marca espafiola numero 3502349.

SEPTIMO.- Costas causadas en esta alzada.

La desestimacién del recurso de apelacidn lleva consigo que se impongan al apelante
las costas causadas en esta alzada de conformidad con lo previsto en los articulos
394.1 yv 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

VISTAS las disposiciones citadas y deméds de general y pertinente aplicacién.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo
Espafiol.

III - PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Con desestimacidén del recurso de apelacidédn deducido contra la Sentencia
dictada por el Juzgado de Marcas de la Unidén Europea num. 1 de fecha dieciséis de
enero de dos mil dieciocho, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo,
debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS 1la mencionada resolucidén por las razones
contenidas en la presente, imponiendo al apelante las costas causadas en esta
alzada.

Notifiquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos
originales junto con los documentos aportados por la actora con la demanda y con
la contestacidén a la demanda reconvencional al Juzgado de procedencia, de los que
se servird acusar recibo, acompafiados de certificacidén literal de la presente
resolucidén a los oportunos efectos de ejecucidédn de lo acordado, uniéndose otra al
Rollo de apelacién.

La presente resolucién no es firme y podrd interponerse contra ella ante este
tribunal recurso de casacién al poder presentar su resolucidn interés casacional
y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infraccidén procesal, en
el plazo de veinte dias a contar desde el dia siguiente al de su notificaciédn.

De dichos recursos conocerad la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ( Disposicién
Final 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Al tiempo de la interposicidédn del recurso de casacidén y/o del extraordinario por
infraccién procesal deberd acreditarse la constitucién del DEPOSITO para recurrir
por importe de 50 € por cada recurso que se ingresard en la Cuenta de Consignaciones
de esta Seccidn Octava abierta en BANCO SANTANDER y el ingreso de las TASAS legales
en el Tesoro Publico en el caso de que legalmente proceda, sin cuya acreditacidn
no se tendréd por interpuesto.

Asi, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelaciédn,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- En el mismo dia ha sido leida y publicada la anterior resolucién
por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallédndose la Sala celebrando Audiencia
Puiblica. Doy fe.-

AVISO LEGAL

Para la realizaciéon de cualesquiera actos de reutilizacion de sentencias y otras
resoluciones judiciales con finalidad comercial, debe ponerse en contacto con el
Centro de Documentacion Judicial -CENDOJ-
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