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En la Villa de Madrid, a veintitrés de enero de dos mil diecinueve.

Vistos por la Sala, constituida por los Sefiores del margen, de este Tribunal
Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo numero
644/2017, interpuesto por D. Casiano , representado por el Procurador D. Victorio
Venturini Medina y dirigido por la Letrada D®. Maria Dolores Garayalde Nifio,
contra la resolucidén de 25 de abril de 2017 dictada por la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la
resolucién dictada el 25 de octubre de 2016 gue resuelve conceder la inscripcidn
de la marca numero 3607437 "TRIPLE BONUS" (mixta), en clases 9 y 28. Ha sido parte
demandada la OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado
del Estado y estando personada como interesada ZITRO IP, S.A.R.L., representada
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por la Procuradora D?®. Carme Cararach Gomar y dirigida por el Letrado D. Arturo
Canela Giménez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que previos los oportunos trémites, la parte recurrente formalizd su
demanda mediante escrito presentado en el que tras exponer los hechos y fundamentos
de derecho que estimdé pertinentes, termind suplicando se dictara sentencia por la
que se revoque la resolucién recurrida y se declare que procede la denegacidén de
la marca impugnada.

SEGUNDO.- Que asimismo se confiridé traslado a la representacidédn de la parte
demandada, para contestacidén a la demanda, lo que verificd por escrito presentado
por el Abogado del Estado, en gque tras exponer los hechos y fundamentos de derecho
que considerd pertinentes, termind suplicando la desestimacidn del recurso.

En igual sentido se opuso la interesada personada.

TERCERO.- No habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba ni el
tréamite de vista o conclusiones, se acordd sefialar para la deliberacién, votacidn
y fallo del presente recurso dia 17 de enero de 2019, en que tuvo lugar, quedando
el mismo concluso para Sentencia.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramdén Chulvi Montaner.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la impugnacidén de la resolucidn de
25 de abril de 2017 dictada por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas,
desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolucidn dictada el
25 de octubre de 2016 que resuelve conceder la inscripcién de la marca numero
3607437 "TRIPLE BONUS" (mixta), en clases 9 y 28.

La citada resolucidén desestima el recurso de alzada y acuerda conceder el registro
de la marca por considerar que si bien tanto el solicitante como el oponente
invocan la titularidad de derechos anteriores, remontéandose los mas antiguos del
solicitante al afio 2007 en base a su marca comunitaria 6276448 y el oponente al
afio 2008 en base a un registro multimedia en el Registro de 1la Propiedad
Intelectual, no ha quedad indubitadamente probado cudl de dos goza de la prioridad
invocada.

SEGUNDO.- La recurrente muestra su disconformidad con la resolucién impugnada.
Considera que la resolucién recurrida hace una aplicacidén incorrecta del art.
9.1.C) de la Ley 17/2001, de Marcas, pues hay que tener en cuenta que el recurrente
es titular de unos derechos de autor sobre la obra multimedia "Triple Bonus", asi
como el personaje consistente en una bola de bingo humanizada, siendo titular de
esos derechos de autor desde una fecha muy anterior a la solicitud de la marca
impugnada, por lo gque resulta aplicable dicho articulo y la marca debe ser
denegada. Considera que ningun derecho prioritario se puede hacer valer por parte
de ZITRO sobre la marca TRIPLE BONUS, més alld de algunos registros marcarios que
no guardan semejanza con la citada denominacidén, ni ha acreditado contar con
autorizacién alguna para usar y registrar dicha marca ni ninguno de los elementos
ornamentales que la integran, como es el caso de la bola de bingo humanizada.

El Abogado del Estado, en la representacidédn en que actua, se muestra conforme con
el criterio expuesto en la resolucién impugnada y solicita la desestimacidén del
recurso.

La interesada personada se opone al recuso alegando que el demandante pretender
hacer valer unos supuestos derechos del afio 2013 frente a los derechos de ZITRO
que arrancan desde el afio 2007 (disefio de la bola de bingo humanizada, marca de
la UE 6276448 y 2010, marca espafiola 2904817 DOBLE BONUS) .
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TERCERO.- El1 articulo 9.1. apartado c), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de
Marcas establece que sin la debida autorizacidén no podrén registrarse como marcas
" Los signos que reproduzcan, 1imiten o transformen creaciones protegidas por un
derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de 1los
contemplados en los articulos 6 y 7 ", habiendo sefialado el Tribunal Supremo, en
sentencia de 26/09/2014, recurso 508/2013, que " La ratio de dicho precepto radica
en evitar una explotacidn comercial no deseada por su titular de los derechos de
propiedad industrial e intelectual mediante su registro como marca. Obviamente,
no se denegard la inscripcidén de estos signos si consta la autorizacidén de 1los
titulares del derecho de propiedad industrial o intelectual objeto de proteccion".

Pues bien, en el presente caso compartimos el criterio de la resolucidén de la
OEPM.

Aduce el recurrente que titular de unos derechos de autor sobre la obra multimedia
"Triple Bonus", asi como del personaje consistente en una bola de bingo humanizada,
siendo titular de esos derechos de autor por su inscripcidén en el Registro dela
Propiedad Intelectual en el afio 2013 e incluso desde el afio 2005, en el que existe
ya el proceso creativo del citado elemento ornamental como, a su juicio, lo
acredita el documento n°® 7 del expediente, consistente en un escritura notarial,
siendo eso derechos de autor anteriores a los esgrimidos por la solicitante.

Esos argumentos no se pueden acoger. Debemos tener en cuenta que el solicitante
de la marca es titular de la marca comunitaria 6276448 (desde el afio 2007), "DOBLE
BINGO", en la que aparece como grafico el elemento de una bola de bingo humanizada,
mientras que el oponente (ahora recurrente), acredita la inscripcién en el Registro
de la Propiedad Intelectual en el afio 2013, de la obra multimedia TRIPLE BONUS M-
1366/2013, en la que aparece como personaje una bola de bingo humanizada. Ahora
bien, debemos sefialar que no se ha practicado prueba suficientemente acreditativa
de que esos derechos de autor sean anteriores a su inscripcidén en el Registro de
la Propiedad Intelectual. En este sentido, la documental aportada al expediente
consistente en un Acta de Notaria, otorgada ante un Notario de Sao Paulo (Brasil),
no se estima suficiente para acreditar esos derechos de autor con anterioridad al
afio 2013, ya que, aparte de que se trata de un documento que no reune los requisitos
formales establecidos en el articulo 323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en
cualquier caso se trata de un acta extendida en el afio 2016 en la que se recoge
la existencia de unos supuestos archivos contenidos en un "disco rigido" de los
afios 2005 y 2006, pero que no ofrece prueba suficiente de los derechos de autor
invocados ya en esas fechas.

También aduce el recurrente que el grafico de la marca impugnada tiene un elemento
ornamental que no coincide exactamente con el de la obra multimedia del recurrente
pues la figura contenida en aquél porta una gorro y una vara que no estén presentes
en el personaje de la obra multimedia. Ahora bien, con ser ello cierto, esas
diferencias debemos considerarlas insuficientes para desvirtuar la impresidn
visual de similitud que ofrecen ambas figuras gréaficas.

Por todo ello, debe desestimarse el recurso.

CUARTO.- Segun lo dispuesto en el apartado primero del articulo 139.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccidén Contencioso-administrativa,
al estimarse el recurso se imponen al recurrente las costas causadas, con el
limite de 1.000 euros en cuanto a la minuta del Abogado del Estado y otros 1.000
euros para la minuta del Letrado de la parte codemandada, atendida la complejidad
del caso enjuiciado, el contenido de cada escrito de contestacién y la actividad
desplegada en el presente recurso, mads los derechos de Procurador que correspondan.

VISTOS.- Los articulos citados y demds de general y pertinente aplicaciédn.
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FALLAMOS

Que debemos DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D.
Casiano , contra la resolucidén de 25 de abril de 2017 dictada por la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto
contra la resolucidén dictada el 25 de octubre de 2016 que resuelve conceder la
inscripcidén de la marca numero 3607437 "TRIPLE BONUS" (mixta), en clases 9 y 28;
con expresa 1imposicidén al recurrente de las costas causadas, con el limite
establecido en el FD CUARTO de esta sentencia.

Notifiquese esta resolucidédn a las partes, advirtiéndolas que contra la misma cabe
interponer Recurso de Casacidédn que se prepararad ante esta Sala en el plazo de 30
dias, contados desde el siguiente al de la notificacidén de esta resolucién,
mediante escrito que deberd, en apartados separados que se encabezaran con un
epigrafe expresivo de aquello de lo que tratan, exponer que se da cumplimiento a
los requisitos impuestos en el apartado n® 2 del articulo 88 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccién Contencioso- Administrativa, por
los Unicos motivos recogidos en el primer parrafo del apartado 3 del articulo 86
de la Ley de la Jurisdiccidén Contencioso-Administrativa (interés casacional
objetivo para la formacién de la jurisprudencia cuando concurran entre otras, las
circunstancias recogidas en el apartado 2° del articulo 88 de la Ley de la
Jurisdiccidén Contencioso- Administrativa y se presuma interés casacional objetivo
en los términos recogidos en el apartado 3 de dicho articulo 88 de la citada Ley),
previa constitucidn del depdsito previsto en la Disposicidédn Adicional Decimoquinta
de la Ley Orgénica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no admitir a tramite
dicho recurso.

Dicho depdésito habréd de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta
de Depdsitos y Consignaciones de esta Seccidn, cuenta-expediente n°® 2612-0000-93-
0644-17 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo n° 49), especificando en el
campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" 24
Contencioso-Casacidén (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria, se realizard a la cuenta general n® 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-
0049-3569 9200 0500 1274) y se consignard el numero de cuenta-expediente 2612-
0000-93-0644-17 en el campo "Observaciones" o "Concepto de la transferencia”" y a
continuacidén, separados por espacios, los demds datos de interés.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su
procedencia, con certificacién de esta resolucidn.

Asi, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
D. José Daniel Sanz Heredero D. José Ramén Chulvi Montaner

D*. Maria Soledad Gamo Serrano D?. Natalia de la Iglesia Vicente
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