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Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzman.

En la ciudad de Alicante, a veinticinco de febrero del afio dos mil veinte.

El Tribunal Espafiol de Marcas de la Unidén Europea, ubicado en Alicante, integrado
por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes
del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.° 1 de Marcas
de la Unidén Europea; de los que conoce, en grado de apelacidén, en virtud del
recurso 1interpuesto por IBEREBRO, SA, apelante por tanto en esta alzada,
interviniendo como su Procurador D. JUAN CARLOS OLCINA FERNANDEZ, con la direccién
letrada de D. DAVID PELLISE URQUIZA; siendo la parte apelada VALUE RETAIL
BARCELONA, SL y VALUE RETAIL MADRID, SL, actuando como su Procurador D. VICENTE
MIRALLES MORERA, con la direccidén letrada de D. MONTIANO MONTEAGUDO MONEDERO.

I - ANTECEDENTES DE HECHO. -

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado de Marcas de la Unidén Europea n.°
1, se dictdé Sentencia, de fecha 10 de mayo de 2019, cuyo Fallo es del tenor literal
siguiente : "I. Que con ESTIMACION INTEGRA de la demanda presentada por el

Procurador de los les don Vicente Miralles Morera, actuando en nombre y
representacion de las entidades mercantiles Value Retail Barcelona, S.L. y Value
Retail Madrid, S.L., contra la entidad mercantil Iberebro, S.A., debo:

a) DECLARAR Y DECLARO que la marca espanola n° 3.545.901 (8) "TORRE VILLAGE"
(mixta) es nula al estarincursa en las causas de prohibicidén de registro de 1los
articulo 52.1 y 6 .1.b) de la Ley de Marcas (riesgo de confusidn), a cuyo efecto,
firme que sea esta sentencia, deberd librarse oficio o mandamiento a la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas para comunicar la aclaracidén de nulidad de 1la
marca espafiola n° 3.545.901(8) "T TORRE VILLAGE" (mixta) y ordenar la cancelacidn
de su registro y publicacidn en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
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b) DECLARAR Y DECLARO que la utilizacidén de la marca espafiola n° 3.545.901(8)
"TORRE VILLAGE" (mixta) ylos signos "TORRE VILLAGE'"descrita en el escrito de
demanda 1infringe 1los derechos de exclusiva ostentados por las entidades
mercantiles Value Retail Barcelona,S.L y Value Retail Madrid, S.L.

c) CONDENAR Y CONDENO a la entidad mercantil Iberebro, S.A.:
c.l.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
c.2.- A cesar inmediatamente en el uso de la marca espafola n° .545.901(8) "T

TORRE VILLAGE" (mixta) y los signos "TORRE VILLAGE"para distinguir los servicios
de gestidn y explotacidn de centros comerciales y otros servicios estrechamente
vinculados, incluido su uso en Internet.

c.3.- A adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la violacidén .En
particular, que en del trdfico econdmico cualesquiera nombres de dominio,
soportes, materiales e 1inmateriales y cualesquiera documentos en 1los que se
reproduzca la marca espafiola n°3.545.901(8) "TORRE VILLAGE" (mixta) y los signos
"TORRE VILLAGE" y cualquier mencidén que dé a entender que los servicios asi
identificados guarden relacidén con las entidades mercantiles Value Retail
Barcelona, S.L. y Value Retail Madrid, S.L: o con centros comerciales "LA ROCA
VILLAGE" o "LAS ROZAS VILLAGE".

c.4.- Al pago de las multas coercitivas por dia transcurrido en el que subsista
la infraccion hasta que se produzca la cesacidén efectiva de la violacidn, cuya
cuantificacidén se producird, en su caso en fase de ejecucidén de sentencia.

c.5.- A publicar 1la sentencia condenatoria que se dicte en el presente
procedimiento, a su costa, en dos periddicos de tirada nacional. A

Todo esto con expresa imposicidn de costas procesales derivada de la demanda
principal a la demandada, la entidad mercantil Iberebro, S.A.

II. Que con DESESTIMACION INTEGRA de la demanda reconvencional presentada por el
Procuradora de los Tribunales don Juan Carlos Olcina Ferndndez, actuando en nombre
y representacion de la entidad mercantil Iberebro, S.A., contra las entidades
mercantiles Value Retail Barcelona, S.L. y Value Retail Madrid, S.L., debo ABSOLVER
Y ABSUELVO a las entidades mercantiles Value Retail Barcelona, S.L. y Value Retail
Madrid, S.L., de 1la totalidad de 1los pedimentos contenidos en la demanda
reconvencional. Todo esto con expresa imposicidn de costas procesales derivada de
la demanda reconvencional a la parte demandada reconveniente, la entidad mercantil
Iberebro, S.A."

SEGUNDO.- Contra dicha resolucidén se interpuso recurso de apelacidn, del que se
dio traslado a las demads partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los
autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo de apelacidn, en que se sefiald
para deliberacidén, votacidén y fallo el dia 23 de enero de 2020, en que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitacidén del presente proceso, en esta alzada, se han observado
las normas y formalidades legales.

IT - FUNDAMENTOS DE DERECHO. -
PRIMERO. Sentencia de primera instancia y ambito de la apelacién.-

1. La sentencia dictada en primera instancia ha estimado la demanda, en la que
se ejercitaban acciones porinfraccién de diversas marcas de la Unidén Europea
(marcas UE) y marcas espafiolas, titularidad de las actoras, y una accidén de nulidad
de una marca espafiola, al considerar, dicho sea muy en sintesis, la existencia de
riesgo de confusién a consecuencia del uso, por parte de la mercantil demandada,
de dicha marca nacional y de ciertos signos.
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De otro lado, la sentencia ha desestimado la reconvencidén, al no acceder a la
declaracién de caducidad, por falta de uso real y efectivo en Espafia, de las
marcas de las demandantes.

2. El recurso de apelacidén interpuesto por la otrora demandada se articula en
torno a una serie de motivosimpugnatorios, que serdn abordados en los siguientes
fundamentos de la presente resolucién, en los que, Dbéasicamente, reitera su
peticién de desestimacidédn de la demanda y estimacidn de la reconvencidn planteada
en la instancia.

3. El "Preliminar" vy los dos primeros motivos de impugnacidén refieren
infracciones procesales con afectacidén,entre otros, del art. 24 de la Constitucidn
espafiola.

Asi, se alega que la sentencia de primera instancia se ha limitado a reproducir,
como fundamento de la estimacién de la accién de infraccidén y de nulidad, por
riesgo de confusidén, lo razonado por este Tribunal en el auto de fecha 27 de
febrero de 2019, en sede de medidas cautelares derivadas de este procedimiento,
lo gque significa que se ha prescindido de un enjuiciamiento ".
plenario de la infraccidén marcaria, que requiere de un andlisis detenido y en
profundidad de las cuestiones litigiosas suscitadas a la vista de toda la prueba
practicada...", " endosando" su andlisis al tribunal ad quem y privando, en

definitiva, de la segunda instancia, lo que implica conculcacién del art. 455 LEC.

ordinario y

Ademéds, se afiade que la sentencia adolece de exhaustividad y motivacidédn (con
infraccién de los arts. 209 y 218 LEC y arts. 120 y 24 de la Constituciédn), pues
omite el andlisis de los hechos controvertidos fijados en la instancia
(particularmente el caracter distintivo del vocablo VILLAGE y la existencia de
una familia de marcas titularidad de las actoras), pronuncidndose "selectivamente"
sobre alguna de las cuestiones controvertidas, lo que provoca indefensidén a la
parte y conculcacién del derecho amparado por el art. 24 CE.

La infraccién de este derecho constitucional también devendria del error en la
valoracién de la prueba.

SEGUNDO. Intrascendencia de infracciones procesales de la sentencia cuando no se
solicita en el recurso su declaracién de nulidad.-

4. El recurso de apelacidén no deduce pretensién alguna de declaracidn de nulidad
de la sentencia, pese a lasinfracciones que en ella considera cometidas.

5. Si la recurrente entiende que las infracciones procesales denunciadas
(centradas todas en la sentenciadictada en primera instancia) podian merecer la
calificacidén de inobservancia de " normas esenciales del procedimiento",
originadora de indefensidén, deberia haber invocado el art. 225 LEC (" Nulidad de
pleno derecho. Los actos procesales serdn nulos de pleno derecho en los casos
siguientes: 3.° Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento,
siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensidn") 'y haber
solicitado su declaracidén de nulidad.

Sin la peticidén de la parte, al Tribunal le estd prohibido declarar la nulidad de
la sentencia, pues el art. 227.2 parrafo segundo LEC dispone que " En ningun caso
podrd el tribunal, con ocasidén de un recurso, decretar de oficio una nulidad de
las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare
falta de jurisdiccidén o de competencia objetiva o funcional o se hubiese producido
violencia o intimidacidén que afectare a ese tribunal".

En cualgquier caso, la sentencia estd suficientemente motivada (aunque no haya
abordado alguna de las cuestiones controvertidas), en orden a explicitar 1las
razones juridicas que conducen a la estimacidén de la demanda, no existiendo
infraccién alguna del art. 455 LEC.



. 4
oEL Pooen ubioa. B JURISPRUDENCIA

TERCERO. Apelacién por infraccidén de normas y garantias procesales.
Incongruencia omisiva. Desestimacién por infraccién de los arts. 459 y 215.2 LEC

6. Los motivos impugnatorios que estamos abordando denuncian, en definitiva,
incongruencia omisiva de lasentencia de primera instancia, por no haber abordado
una serie de cuestiones que fueron controvertidas en la instancia.

7. Sin embargo, existe un insalvable &ébice procesal que impide abordarlos en
esta segunda instancia, cual esque la propia parte recurrente ha dejado de acudir
al cauce que le brinda el art. 215 LEC.

8. Constituyendo la incongruencia de la sentencia una infraccidén de una norma
procesal ( articulo 218.1 LEC, " Exhaustividad y congruencia de las sentencias.
Motivacion", " Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las

demandas y con las demds pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en
el pleito. Hardn las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo
al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del
debate"), el art. 459 LEC (" Apelacidn por infraccién de normas o garantias
procesales") exige, en su Ultimo inciso, que cuando en el recurso de apelacidn se
alegue infraccidén de normas o garantias procesales en la primera instancia, " el
apelante deberd acreditar que denuncid oportunamente la infraccidén, si hubiere
tenido oportunidad procesal para ello".

9. Y esa oportunidad procesal existe, pues la denuncia de la infraccidén deberia
haberse articulado por el cauceprevisto en el mencionado art. 215.2 LEC ("
Subsanacidn y complemento de sentencias y autos defectuosos o incompletos", "2.

Si se tratase de sentencias o autos que hubieren omitido manifiestamente
pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas
en el proceso, el Tribunal, a solicitud escrita de parte en el plazo de cinco
dias a contar desde la notificacidn de la resolucidn, previo traslado por el
Letrado de la Administracidn de Justicia de dicha solicitud a las demds partes,
para alegaciones escritas por otros cinco dias, dictard auto por el que resolverad
completar la resolucidén con el pronunciamiento omitido o no haber lugar a
completarla™) .

Consecuentemente, la falta de reclamacidén expresa e inmediata cuando hay tramite
para ello, que en el caso es la peticidén de complemento de la Sentencia, impide
que prospere la denuncia efectuada ex novo ante este Tribunal.

10. Asi lo sigue interpretando el Tribunal Supremo en sus mas recientes
resoluciones. La STS de 15 deseptiembre de 2017 razona que " Segun el articulo
469.2 LEC , solo procederd el recurso extraordinario por infraccidén procesal
cuando, de ser posible, tal infraccidén o la vulneracidén del articulo 24 CE , se
hayan denunciado en la instancia ( SSTS 634/2010, de 14 de octubre ; 538/2014, de
30 de septiembre ; 241/2015, de 6 de mayo ; y 405/2015, de 2 de julio ). Es un
requisito inexcusable, una carga impuesta a las partes que obliga a reaccionar en
tiempo y forma, con la debida diligencia, en defensa de sus derechos, ya que de
no hacerlo asi pierden la oportunidad de denunciar la irregularidad procesal a
través del recurso extraordinario. Su inobservancia excluye la indefensidn, en
cuanto la estimacidn de ésta exige que la parte no se haya situado en ella por su
propia actuacién ( STC 57/1984, de 8 de mayo ), bien a través de un comportamiento
negligente o doloso ( SSTC 9/1981, de 31 de marzo ,; 1/1983, de 13 de enero ;
22/1987, de 20 de febrero ; 36/1987, de 25 de marzo ; 72/1988, de 20 de abril ;
y 205/1988, de 7 de noviembre ), bien por su actuacidén errdnea ( STC 152/1985, de
5 de noviembre ). No puede alegar indefensidn quien se situda en ella por pasividad,
impericia o negligencia ( SSTC 112/1993, de 29 de marzo ; 364/1993, de 13 de
diciembre ; 158/1994, de 23 de mayo ; 262/1994, de 3 de octubre ; y 18/1996, de
12 de febrero ).
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2.- En consecuencia, si la recurrente consideraba que la Audiencia Provincial no
habia dado respuesta a todas las cuestiones planteadas en el recurso de apelacidn,
deberia haber solicitado el complemento de sentencia a que se refiere el art. 215
LEC . Pero no puede dejar de cumplimentar dicho tramite y posteriormente denunciar
una omisidén que podria haberse subsanado (por todas, sentencia 450/2016, de 1 de
julio , y las que en ella se citan)".

11. Con ello, el Tribunal Supremo mantiene su criterio al Trespecto,
perfectamente extrapolable a la segundainstancia. Y es que, como sefiala dicho
Tribunal al interpretar este requisito desde 1la perspectiva del recurso
extraordinario por infraccién procesal - STS 11 de noviembre de 2010, 11 de mayo
de 2012, 8 de junio de 2010, 12 de febrero de 2013, 28 de junio de 2010 -, "...
Ante la incongruencia por omisidn, la recurrente tenia la posibilidad de denunciar
en la segunda instancia esta infraccidn mediante el ejercicio de la peticidn del
complemento de la sentencia que prevé el articulos 215.2 LEC (...) y que hubiera
permitido su subsanacidén. No habiendo acudido a este procedimiento, la denuncia
de esta infraccidn es inadmisible y, en el trance de dictar sentencia en que nos
encontramos, debe ser desestimada ( STS 16 de diciembre de 2008 )".

12. Lo cual es consecuente con lo que significa el recurso de apelacidn, art.
456 LEC: mediante dicho recurso sepugna contra lo expresamente resuelto en la
primera instancia, a fin de que, de acuerdo con la fundamentacidén factica vy
juridica de las pretensiones deducidas en la primera instancia, el Tribunal pueda,
mediante un nuevo examen de las actuaciones, dictar en su caso una resolucidn
favorable al recurrente; mas no es posible impugnar lo no resuelto pues, en
puridad, no lo ha sido. Por ello, la LEC establece esta regla de técnica procesal
en apelacidén: es necesario poner de manifiesto al juez de primera instancia (ex
art. 215) que la sentencia que ha dictado ha omitido pronunciamientos debidamente
deducidos en el proceso, o el andlisis de cuestiones controvertidas de relevancia,
a fin de darle la oportunidad de que resuelva acerca de ellos, efectuando los
razonamientos que la cuestidén exija. Lo que no cabe, pues lo proscribe el art.
459 LEC, es alegar en el recurso la incongruencia omisiva cuando la parte ha
tolerado, por su inaccidén, dicha infraccidn procesal.

CUARTO. Incongruencia omisiva de la sentencia sobre la notoriedad y/o renombre
de las marcas de la parte actora: relevancia.-

13. La sentencia dictada en primera instancia delimita el objeto de 1la
controversia en el apartado F) de sufundamento de derecho primero. La letra b)
refiere " el cardcter renombrado o no de las marcas "VALUE RETAIL" de la parte

demandante" y la letra c), el caréacter distintivo o no del término VILLAGE.

14. Sin embargo, en el fundamento de derecho cuarto, al abordar la accidn
declarativa de infraccidén marcaria,conscientemente elude el anédlisis del
caradcter notorio o renombrado de las marcas de la actora: "... dado que queda

acreditada la existencia del riesgo de confusidn sin necesidad de analizar el
cardcter notorio o renombrado de las marcas de las entidades demandantes, puede
estimarse la accidén declarativa de infraccidén marcaria, sSin mds razonamientos".

15. Existe, por tanto, una palmaria incongruencia omisiva de la sentencia acerca
de la viabilidad de la accidénde infraccién fundada, respecto de las marcas
espafiolas, en el art. 34.2.c de la Ley de Marcas (en redaccidén vigente a la
fecha de presentacién de la demanda, referido a marcas notorias y renombradas)
y en el art. 9.1.c del Reglamento sobre la Marca de la Unidén Europea (RMUE) de
14 de junio de 2017 (que sb6lo alude a marcas renombradas), en cuanto a las
marca UE.

le6. Dicha incongruencia ha sido consentida por ambas partes procesales, pues
ninguna de ellas activdé elmecanismo procesal del complemento de sentencia, a
fin de que el juzgador a quo abordara el andlisis de la notoriedad y/o renombre
de las marcas de las actoras.
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17. La incongruencia, y la pasividad de las partes ante ella, no es inane en
cuanto al admbito de la apelacién.

18. No parece que sea necesario extenderse en argumentar que la proteccidédn que
dispensa a una marca sucaracter notorio y/o renombrado es mé&s intensa que la
otorgada por la mera existencia de riesgo de confusidn.

19. Hasta tal punto lo entendid asi la parte demandante, que dedicd sus esfuerzos
alegatorios en primertérmino a la notoriedad de sus marcas (hecho tercero,
fundamento juridico material primero) y, en segundo lugar, a la existencia de
riesgo de confusién (hecho cuarto, fundamento Jjuridico procesal segundo). Es
decir, funddé la infraccidén marcaria primeramente en el carédcter notorio de sus
marcas y, en segundo lugar, en la existencia de riesgo de confusidn.

20. También lo aprecidé asi el juzgador de instancia, que, en el apartado F del
fundamento primero fijé comosegundo hecho controvertido el carédcter renombrado
o notorio de las marcas de la parte demandante y, como hecho tercero, su
caracter distintivo.

21. Es claro, por tanto, que la sentencia deberia haberse pronunciado sobre
dicha condicién de las marcas dela actora y sobre si se habia producido su
infraccién, desde esa perspectiva.

22. Sin embargo, y como hemos dicho, ambas partes han consentido la omisién,
aquietadndose a la falta deandlisis de las muchas cuestiones que la infraccién
de las marcas renombradas conllevan, como por ejemplo, y como punto de partida,
la prueba de su notoriedad o renombre.

23. Deberia haber sido la demandante la que, caso de interesarle a su estrategia
procesal que sus marcas tuvieran en este procedimiento el caracter de notorias
o renombradas, deberia haber planteado el complemento de la sentencia, pero no
lo hizo.

24. En lo que ahora interesa, y por lo dicho, la infraccidén marcaria desde el
punto de vista de la notoriedad y/orenombre de las marcas titularidad de las
mercantiles demandantes queda fuera del &mbito de 1la apelacidén. Ninguna
relevancia tiene, a nuestro entender, que la apelante haya dedicado un breve
hecho quinto a la ausencia de notoriedad, pues, al callar la sentencia recurrida
sobre este aspecto, y no haber instado la actora el complemento de sentencia,
la cuestidén queda al margen de la apelacidn.

25. No seria aceptable, por lo dicho, que este Tribunal abordara, ex novo, la
condicidén de notorias o renombradas de las marcas de las demandantes, en tanto,
de un lado, insistimos, las partes han consentido la incongruencia omisiva de
la sentencia de instancia, y, de otra, de entender en esta resolucidn que existe
prueba de la notoriedad y/o renombre y que ha existido infraccidén de tales
marcas, se daria una suerte de reformatio in peius para el demandado, pues
comprobaria que ha sido su recurso de apelacidén es el que habria brindado la
oportunidad procesal para ello.

26. Ello significa que la apelacidédn quedaréd circunscrita, como se hiciera en la
sentencia de instancia con elbeneplacito de las partes, al analisis de la
infraccién desde la perspectiva del riesgo de confusidén, y de la caducidad por
falta de uso de tales marcas infringidas.

QUINTO. Determinacién de las marcas cuya proteccién se impetra por via del art.
9.1.b RMUE. -

27. Pese a la confusidén que la redaccidén de la demanda produce en cuanto a las
marcas (y clases registradas) por las que se acciona (que culmina en su suplico,
en el que, sorprendentemente, no se deduce la habitual pretensidén declarativa de
infraccién de unas marcas plenamente identificadas, refiriendo, de modo harto
genérico, que se declare que la utilizacidén de los signos controvertidos "...
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infringe los derechos de exclusiva ostentados por Value Retail Madrid y Value
Retail Barcelona"), el escrito de oposicidén al recurso de apelacidn despeja todas
las dudas, pues en su folio 12/38 manifiesta que las clases 35 y 36 "... son las
unicas clases para las que las marcas VALUE RETAIL se han hecho valer en el
presente procedimiento". Téngase en cuenta que, en el hecho tercero de la demanda,
se detallaron una pluralidad de marcas, registradas para numerosas clases,
distintas de las anteriores.

28. No se muta con ello, pero si se aclara, lo mantenido en la instancia, pues
ya en el folio 5/72 de lacontestacidén a la reconvencién se alegd que "... mis
representadas aludieron en todo momento en su demanda a las clases 35 y 36 de las
Marcas Value Retal como las clases en que se producia una identidad o similitud
de dmbitos aplicativos con los signos en conflicto...".

29. Por lo tanto, y en lo que interesa a los razonamientos que seguidamente se
harédn, las cuestiones a abordarquedardn circunscritas a las citadas clases.

SEXTO. Legitimacién para solicitar la caducidad por falta de uso.-

30. Por razones sistematicas, parece conveniente comenzar por el andlisis de la
pretensidén de caducidad porfalta de uso, deducida en la reconvencién.

La reconvencién pretendidé la declaracidn de caducidad, por falta de uso, de las
cinco marcas UE y tres marcas espafiolas por cuya infraccién se acciond en la
demanda.

31. La sentencia recurrida ha considerado de aplicacién (de acuerdo con la
remisién efectuada por los arts.124.d y 129 RMUE) el art. 59.a de la Ley de
Marcas (LM), y ha negado legitimacidén a IBEREBRO para solicitar la declaracidn
de caducidad de marcas para servicios distintos de los integrados en la clase
35, por cuanto ello no le reporta ninguna ventaja o utilidad. El magistrado
hace especial hincapié en que la demandada ha registrado su marca para la clase
35, por lo que "... no se explica cémo la declaracidn de caducidad de 1los
registros marcarios de las entidades demandantes para clases distintas de la
clase 35 puede reportar una ventaja o utilidad a IBEREBRO....".

32. La apelante considera que si posee legitimacidén (recordemos que el art. 59.a
LM la atribuye a cualquierpersona afectada o que ostente un derecho subjetivo
o un interés legitimo) porgque la demanda se referia a una pluralidad de clases
y porque los registros de las actoras "... pueden impedir o limitar el alcance
objetivo de su proyectado TORRE VILLAGE...", ya que, aparte de los servicios
que se vayan a prestar a consumidores finales, también habréd otros que tengan
como destinatarios a empresarios. Al afirmar su legitimacidén, la recurrente
insiste (apartado 9.2 del escrito de apelacién) en la caducidad parcial de las
marcas de la actora, para servicios distintos de la clase 35.

33. El motivo se desestima.

De una parte, porque compartimos plenamente los razonamientos vertidos en la
instancia, anteriormente apuntados, a los gue nos remitimos a fin de evitar
inttiles reiteraciones.

34. De otro lado, porque este Tribunal, en varias resoluciones, ha negado la
posibilidad de que, en la reconvencién, se solicite la declaraciédédn de caducidad
por falta de uso de marcas que no se alegan infringidas en la demanda. Lo cual
guarda indudable conexidén con la legitimacidén de que estamos hablando: si 1la
reconvencidén se refiere a marcas y/o clases distintas de las aquéllas cuya
proteccidén se impetra en la demanda, el demandado reconviniente carece de
legitimacidén para pretender su declaracidén de nulidad o caducidad.

35. Asi:
i) En la sentencia n.° 785/19, de diecisiete de junio de dos mil diecinueve,
dijimos que "... la oposicidn de la caducidad por desuso a través de la demanda
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reconvencional ha de referirse a los productos y servicios que fundamentan la
accioén de violacion y, en nuestro caso, el penultimo pdrrafo de la pdagina 21 de
la demanda y las peticiones declarativas del suplico de la demanda los reducen a
los de las clases 17, 19 y 20, por 1o que la caducidad no puede referirse a 1los
productos de la clase 12, excluida del fundamento de la accidén de violacidn. Las
razones de esta conclusidn son: i) la aplicacidén analdgica de la alegacidn de la
falta de uso en sede de oposicidn a la solicitud del registro de una MUE (articulo
47.2 RMUE) y de nulidad relativa de una MUE ( articulo 67.2 RMUE) que se reducen
a los productos y servicios en los que se basa la oposicidén o la solicitud de
nulidad relativa, ii) el principio dispositivo en el proceso civil ( articulo 216
LEC ),; iii) la exigencia sobre el contenido de la demanda reconvencional a la que
se refiere el articulo 406.1 LEC (S6lo se admitira la reconvencidén Si existiere
conexidén entre sus pretensiones y las que sean objeto de la demanda principal),
lo que obliga a que el objeto de la reconvencidn tenga conexidn con el objeto de
la demanda principal".

ii) En la sentencia n.° 1102/19, de siete de octubre del afio dos mil diecinueve,
insistimos en que " La reconvencidn por nulidad o caducidad de una marca se
articula como fdérmula defensiva frente a la accidén de infraccidén planteada de
contrario: efectivamente, si la marca cuya proteccidn se impetra en la demanda es
nula o ha caducado, no existird infraccidén alguna.

Por ese motivo, no es aceptable la reconvencidén que ataque una marca que no
constituya fundamento de las pretensiones deducidas en la demanda".

36. Por ello, si los titulos de propiedad industrial que se consideran infringidos
con el uso de la marca espafiola de la demandada (registrada para la clase 35) son
las marcas UE y nacionales indicadas en la demanda, para servicios de las clases
35 y 36, compartimos el criterio de que la mercantil demandada carece de
legitimacién para solicitar la declaracidén de caducidad de dichas marcas, para
productos y servicios distintos de los integrados en la clase 35, puesto que son
los unicos que entran en colisidén directa y actual con los que aquélla ha intentado
proteger mediante el registro de su marca nacional.

SEPTIMO. -

37. Corolario de lo expuesto en el fundamento anterior, y dado que el esfuerzo
alegatorio del recurso se centra en la falta de uso de las marcas UE y nacionales
de las actoras para servicios distintos de los integrados en la clase 35 (existe,
pues, un aquietamiento a la desestimacidén de la reconvencién en lo que a éstos se
refiere), el motivo impugnatorio mediante el que se pretende que se revoque el
pronunciamiento de instancia y se declare la caducidad parcial de dichas marcas
para las clases referidas, estd abocado al fracaso.

OCTAVO. Marcas y signos enfrentados.-

38. En el hecho primero de la demanda se identifican las marcas UE y espafiolas
de las actoras que seconsideran infringidas: las marcas "La Roca Village" (tres
marcas UE y dos marcas espafiolas) y las marcas "Las Rozas Village" (dos marcas

UE y dos marcas espafiolas). Registradas, en lo que al pleito interesa, en la
clase 35.
39. Se trata, en ambos casos, de marcas denominativas y mixtas: las marcas

espafiolas son denominativas,con las palabras "La Roca Village" o "Las Rozas
Village"; las mixtas, marcas UE, con una composicidén en las que aparecen también
dichos elementos denominativos.

40. Asi, por todas, la marca UE mixta n.° 10.363.711, titularidad de Value
Retail Madrid, con la siguienterepresentacidédn gréafica:
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41. Y la marca UE mixta n.° 3.509.031, titularidad de Value Retail Barcelona:
Roc V T
‘&\ ‘()( 4\ l l‘ll.\('l‘
42. La marca espafiola de la parte demandada, cuya nulidad se ha solicitado por

riesgo de confusién, es "TTORRE VILLAGE", mixta n.° 3.545.901, para la clase
35, con la siguiente representacidén grafica:

TORRE VILLAGE

43. La infraccién marcaria provendria del uso de dicha marca y de los signos
TORRE VILLAGE, con serviciosrelacionados con un centro comercial.

NOVENO. Riesgo de confusién, desde la perspectiva de la accién de infraccién
marcaria. Generalidades. -

44, Como venimos diciendo, el litigio gira en torno a la existencia o no de riesgo
de confusién, en que se ha fundado la estimacidén de la acciédn por infraccidn
marcaria y de nulidad de la marca espafiola, desde la perspectiva de un consumidor
normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, lo que supone la
aplicacién del art. 9.2.b RMUE ("... el titular de esta estard facultado para
prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el trafico econdmico
de cualquier signo en relacidén con productos o servicios cuando:

b) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unidn y se utilice en relacidn
con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para
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los cuales la marca de la Unidn esté registrada, si existe un riesgo de confusidn
por parte del publico; el riesgo de confusidn incluye el riesgo de asociacidn
entre el signo y la marca").

45, Este Tribunal viene habitualmente abordando el andlisis del riesgo de
confusidén (desde el conocido comoAsunto "Matrix - DediegoMatrix", sentencia de 18
de marzo del 2010, que recoge criterios ya apuntados en Sentencia de fecha 22 de
noviembre de 2005), con una serie de razonamientos, perfectamente extrapolables
al caso que nos ocupa y que se reproducen a continuacién, particularizados al
supuesto ante el que nos hallamos.

46. Los criterios generales para la apreciacidén del riesgo de confusidén vienen
compendiados en la Sentenciadel Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c.
Klijsen) y, en lo que aqui interesa, ha de destacarse:

47. 1.- Constituye riesgo de confusién el riesgo de que el publico pueda creer
que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en
su caso, de empresas vinculadas econdmicamente.

48. 2.- La existencia de un riesgo de confusidén para el publico debe apreciarse
globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean
pertinentes. La apreciacidédn global mencionada implica una cierta interdependencia
entre los factores tomados en consideracidén y, en particular, la similitud entre
las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Asi, un
bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser
compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

49, 3.- Por lo que se refiere a la similitud grafica, fonética o conceptual de
las marcas en conflicto, la apreciacidén global del riesgo de confusién debe basarse
en la impresién de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular,
sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, se deduce que la percepcidn de
las marcas que tiene el consumidor medio de la categoria de productos o servicios
de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciacidén global del
riesgo de confusién. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca
como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. A los efectos
de esta apreciacidén global, se supone que el consumidor medio de la categoria de
productos considerada es un consumidor normalmente informado y 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.
A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas,
el 6rgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud grafica,
fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse
a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoria de productos o
servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan.

50. 4.- Por otra parte, puesto que el riesgo de confusién es tanto mas elevado
cuanto mayor resulta ser el carédcter distintivo de la marca anterior, las marcas
que tienen un elevado caréacter distintivo, bien intrinseco, o bien gracias a lo
conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor proteccidén que las marcas
cuyo caréacter distintivo es menor. Para determinar el caracter distintivo de una
marca, el o6rgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o
menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los
cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada vy,
por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas.
Al realizar la apreciacidén mencionada, procede tomar en consideracidén, en
particular, las cualidades intrinsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta
carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios
para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseida por la marca, la
intensidad, la extensién geogréfica y la duracidén del uso de esta marca, la
importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la
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proporcidén de los sectores interesados que identifica los productos o servicios
atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, asi
como las declaraciones de Cémaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones
profesionales.

DECIMO. Existencia de riesgo de confusién. Familia o serie de marcas.
Distintividad adquirida de la palabra "Village".-

51. Procederemos, a continuacidén, a aplicar los criterios expuestos en el
fundamento anterior al caso que nosocupa.

52. 1°) En primer lugar, hemos de determinar el concepto de publico pertinente
susceptible de padecer el riesgo de confusidén. El publico pertinente normalmente
percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a
examinar (sentencias SABEL y Lloyd Schuhfabrik Meyer), siendo un consumidor
normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que rara vez tiene
la posibilidad de comparar directamente diferentes marcas y que debe confiar
en la imagen imperfecta de éstas que conserva en la memoria, variando el nivel
de atencién del consumidor medio en funcidén de la categoria de productos o
servicios contemplada ( STJUE del caso Lloyd Schuhfabrik Meyer citada, y entre
otras, STGUE de 13 de febrero de 2007). Seglin jurisprudencia europea constante
" el publico pertinente estd formado por consumidores que pueden utilizar tanto
los productos y servicios de la marca anterior como los de la de marca
solicitada"™ (STGUE de 26 de junio de 2014, con cita de la previa del mismo
Tribunal de 30 de septiembre de 2010).

53. En el presente asunto, el puUblico destinatario de los productos y servicios
de la actora y de la demandadaes idéntico, esto es, se trata de un consumidor
medio de servicios relacionados con centros comerciales

54. 2°) En segundo lugar, la comparacidén de los signos debe realizarse desde
los planos fonético o literario, grafico o visual y conceptual.

55. Las nueve marcas por las gue se acciona en la demanda presentan, como
caracteristica comin, lautilizacidén de la palabra "Village", a la que se une
una localizacidén geografica (La Roca o Las Rozas), en que se encuentran situados
los centros comerciales outlet que gestionan las actoras. En las mixtas, se
afiade un dibujo.

56. No es desdefiable considerar que nos encontramos ante una auténtica familia,
o serie, de marcas, porcuanto presentan esa caracteristica comun. Desde luego,
esas nueve marcas son un numero mas que suficiente ( STJUE de 13 de septiembre
de 2007, asunto BAINBRIDGE, C-234/06) para afirmar la existencia de esa familia.
Lo relevante, en cualquier caso, y como destacara el Abogado General en dicho
asunto es gue esas nueve marcas estdn presentes en el mercado y se estéan usando
para servicios de la clase 35, como revela el incontestable hecho de que se ha
desestimado la caducidad por falta de uso respecto de ellas.

57. Seguin esa sentencia, puede considerarse dque existe una "serie" o una
"familia" de marcas, especialmente,bien cuando esas marcas anteriores
reproducen integramente un mismo elemento distintivo con el afladido de un
elemento gradfico o denominativo que las diferencia una de otra, bien cuando se
caracterizan por la repeticidén de un mismo prefijo o sufijo extraido de una
marca originaria.

58. En el caso que nos ocupa, este Tribunal entiende que el elemento nuclear e
identificador de esa familiamarcaria gira en torno al elemento denominativo
"VILLAGE", dque se repite absolutamente en todas ellas.

59. 3°) En lo que se refiere a la comparacidén entre los servicios, la identidad
es absoluta, pues no se discute.

11
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60. La conclusién que alcanzamos, a la vista de los razonamientos anteriores
(similitud entre los signosenfrentados, para servicios idénticos, dirigidos a
un consumidor medio), es la existencia de riesgo de confusidén, por cuanto el

publico pertinente puede creer errbdneamente que servicios de la demandada tienen
el mismo origen empresarial que los designados con las marcas de la actora, o
existe algun tipo de asociacidén o vinculacidn entre las empresas titulares.

6l. El riesgo de confusién derivado de la existencia de una familia de marcas
anteriores s6élo puede invocarsecuando se cumplen cumulativamente dos
requisitos. En primer lugar, las marcas anteriores que formen parte de la
"familia" o de la "serie" deben estar presentes en el mercado, lo gque sucede
en el caso que nos ocupa, como ya se ha dicho. En segundo lugar, la marca
posterior no sbélo debe ser semejante a las marcas pertenecientes a la serie,
sino también tener caracteristicas que puedan relacionarse con ésta. Podria no
ser éste el caso, por ejemplo, cuando el elemento comin a las marcas seriales
anteriores se utilice en la marca solicitada en una posicién diferente de
aquella en la que figura habitualmente en las marcas que pertenecen a la serie
o con un contenido semédntico distinto.

62. Sobre el riesgo de confusidn, respecto de una familia de marcas, no estéd de
més recordar gque la Sentenciadel Tribunal de Primera Instancia de 18 de
diciembre de 2008, ya recalcd gque puede verse agravado por dicha circunstancia.

En efecto, en tal supuesto, puede suscitarse un riesgo de confusidén por la
posibilidad de asociacidén entre la marca solicitada y las marcas anteriores que
forman parte de la serie, cuando la marca solicitada tiene con aquéllas similitudes
que pueden inducir al consumidor a creer que forma parte de esa misma serie vy,
por ello, que los productos que designa tienen el mismo origen comercial que los
cubiertos por las marcas anteriores o un origen relacionado. Tal riesgo de
asociacidén entre la marca solicitada y las marcas de serie anteriores, que puede
provocar una confusién sobre el origen comercial de los productos designados por
los signos en conflicto, puede existir incluso cuando la comparacidén entre la
marca solicitada y las marcas anteriores, individualmente consideradas, no permite
acreditar la existencia de un riesgo de confusidén directa. En presencia de una
"familia"™ o una "serie" de marcas, el riesgo de confusidén resulta mds precisamente
del hecho de que el consumidor pueda equivocarse respecto de la procedencia o el
origen de los productos o servicios designados por la marca cuyo registro se
solicita y estime, por error, que ésta forma parte de esa "familia" o esa "serie"
de marcas.

63. En definitiva, tratidndose de marcas incluidas en una familia o serie, 1la
citada STJUE pone de manifiestoque es mas probable que el consumidor "...
detecte un elemento comun (...) y asocie con esta familia o serie otra marca
que contenga el mismo elemento comun...". " En presencia de una "familia" o
"serie" de marcas, el riesgo de confusidén resulta mas precisamente del hecho
de que el consumidor pueda equivocarse respecto de la procedencia o el origen
de los productos o servicios designados por la marca cuyo registro se solicita
y estime, por error, que ésta forma parte de esa familia o serie de marcas".

64. En el caso que nos ocupa, la particula "Village" estd presente en los signos
confrontados, y ademds lo haceen el mismo orden, como palabra final del elemento
denominativo dominante (La Roca Village / Las Rozas Village vs Torre Village.
Nétese que la palabra Torre aparece en la marca resaltada en negrita,
diferenciada por tanto de la palabra Village).

65. Se ha insistido por la apelante en que el término "Village" carece de fuerza
distintiva, y no se ha acreditadosu secondary meaning (distintividad
sobrevenida), utilizando para ello argumentos de muy variada naturaleza.

66. Sin embargo, todos encuentran adecuada contestacidén en la circunstancia,
que consideramos acreditadaa la vista de la prueba practicada en el
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procedimiento, de que la palabra "Village" ha adquirido, por su uso, un
importante carédcter distintivo, identificador de los servicios prestados por
las demandantes.

67. Cierto es que el término "Village" puede ser catalogado, en principio, de
débil y poco distintivo de losservicios prestados por las actoras, pues no son
pocos los usos que se le dan: hay en Espafia (también en Europa) varios centros
comerciales que incluyen la particula "Village" y numerosas marcas que también
la emplean para servicios de la clase 35. Con estos antecedentes, debidamente
probados en el procedimiento, y atendiendo al publico pertinente, no cabe negar
caradcter genérico o descriptivo al término "Village". La adicién de una
localizacidén geografica poco afiadiria, més alld de indicar el lugar en que se
ubica el centro comercial.

68. Sin embargo, la prueba articulada por la parte demandante (en orden a la
notoriedad, pero cuyas conclusiones pueden perfectamente ser utilizadas en
orden a la valoracién de la distintividad), pone de manifiesto que el consumidor
medio relaciona ya el término "Village", incluido en las marcas gue nos ocupan
(elemento geogrdfico més Village), con un determinado origen empresarial.
Muestra de ello es el millonario numero de visitantes de ambos centros
comerciales (incluso el situado en la provincia de Barcelona superd en numero

de visitas a la Sagrada Familia en algun afio), su posicionamiento en internet
y redes sociales, la abundante publicidad de 1las marcas en todo tipo de
publicaciones nacionales e internacionales (incluida TV, con noticias vy

reportajes, y cufias de radio), su posicionamiento dentro del ranking de centros
comerciales en Europa, los premios o reconocimientos gque han recibido 1las
titulares de dichas marcas por la gestién de los centros o, incluso, y por
ultimo, alguna resolucidén judicial (como la sentencia de la Audiencia Provincial
de Barcelona, de 12 de enero de 2016, en que se dice que " 30. La marca La Roca
Village es el nombre de un Importante centro comercial, que como Ireconocen
pacificamente las partes, constituye actualmente un Iimportante destino
turistico dentro de la provincia de Barcelona" o "... la especial distintividad
que ha alcanzado el centro comercial "La Roca Village".

69. La distintividad sobrevenida de la marca, o secondary meaning, permite
otorgar proteccidén a signosgenéricos o descriptivos que, aun siendo débiles y
careciendo de caréacter distintivo intrinseco, lo adquieren mediante su uso, de
modo que el publico pertinente atribuye ya un origen empresarial a los productos
o servicios, que permite distinguirlo de otros competidores.

70. Se trata, en definitiva, de una cuestidn probatoria y valorativa, y este
Tribunal, como decimos, a la vistade la prueba practicada, considera que las
marcas de las actoras, mads alld del valor que puedan tener sus distintos
elementos separadamente considerados, han adquirido una individualidad propia,
como un todo, a consecuencia del esfuerzo y de la inversién efectuados por sus
titulares. Lo que permite diferenciar su origen empresarial con el de 1los
competidores y las hace dignas de la proteccidén que impetran.

71. La conclusién a la que llega este Tribunal seria la misma, aunque no se
considerara la existencia de lafamilia o serie de marcas a dque nos venimos
refiriendo: el riesgo de confusidén seguiria presente.

72. Lo que conduce, en definitiva, a confirmar la sentencia de instancia en 1lo
que a la estimacidén de la accidébnpor infraccidén y a la accidédn de nulidad se
refiere.

DECIMO PRIMERO. -

73. La desestimacién del recurso de apelacidn conlleva, de conformidad con los
394 y 398 de la LEC, la imposicién de las costas a la parte apelante, al no
apreciarse que la cuestidén promovida presente serias dudas de hecho o de derecho,
tal y como pretende la recurrente.
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La confirmacidén de la resolucidn recurrida supone la pérdida del depdsito
constituido para interponer el recurso ( D. A. 15°%.9 LOPJ).

UNDECIMO. -

La presente sentencia no es firme y podrd interponerse contra ella, ante este
tribunal, recurso de casacién (bien porque la cuantia del proceso exceda de 600.000
€ - art.477.2.2°LEC-, bien porque se considere que su resolucidén puede presentar
interés casacional) - art. 477.2.3° LEC) y, en su caso, también, y conjuntamente,
recurso extraordinario por infraccidén procesal, en el plazo de veinte dias a
contar desde el dia siguiente al de su notificacién, del/los que conocerd la Sala
de lo Civil del Tribunal Supremo.

Al tiempo de la interposicidén de dicho/s recurso/s deberd acreditarse la
constitucidén del depdsito para recurrir -que se 1ingresard en la Cuenta de
Consignaciones de esta Seccidén Octava abierta en BANCO SANTANDERy tasas dque
legalmente pudieran corresponder, advirtiéndose que sin la acreditacién de la
constitucién del depdsito indicado no serd/n admitido/s.

VISTAS las disposiciones citadas y demds de general y pertinente aplicaciédn,
siendo ponente de este Auto, que se dicta en nombre de SM. E1 Rey y por la
autoridad conferida por el pueblo espafiocl, en el ejercicio de 1la potestad
jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzman, quien expresa el
parecer de la Sala.

IITI - PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Que con desestimacién del recurso de apelacién interpuesto por la
representacidén de IBEREBRO, SA, contra la sentencia dictada por el Juzgado de
Marcas de la Unidén Europea n.° 1, de fecha 10 de mayo de 2019, en los autos de
juicio ordinario n.° 333 / 2018 debemos confirmar y confirmamos dicha resolucién,
imponiendo las costas a la parte apelante.

Se acuerda la pérdida del depdsito constituido por la/s parte/s recurrente/s o
impugnante/s cuyo recurso/ impugnacidédn haya sido desestimado.

Notifiquese esta resolucidén en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos
originales al Juzgado de procedencia, de los gue 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 apelaciédn.

La presente resolucidén podrd ser objeto de recurso, de conformidad con 1lo
establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Asi, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelacidén, 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
Publica. Doy fe.-

AVISO LEGAL

Para la realizacién 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-

14



