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SENTENCIA N° 378/2018

Cuestiones.- Accidén de caducidad de marca por vulgarizacién.
Ilmos. Sres. Magistrados

DON JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN

DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO

DONA ELENA BOET SERRA

En Barcelona a seis de junio de dos mil dieciocho.

Parte apelante: AC MARCA PERSONAL CARE S.L. (antes, LABORATORIOS GENESSE S.L.)
-Letrado: David Pellisé Urquiza

-Procurador: Miriam Sagnier Valiente

Parte apelada: LOREAL SOCIETE ANONYME.
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-Letrado: Salvador Ferrandis Gonzédlez
-Procurador: Ignacio Anzizu Pigem
Resolucién recurrida: Sentencia

-Fecha: 11 de julio de 2017
-Demandante: LOREAL SOCIETE ANONYME.
-Demandado: AC MARCA PERSONAL CARE S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El1 fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

ESTIMO la demanda interpuesta por la representacidén procesal de D. Ignacio de
Anzizu, en nombre y representacidn de LORELAL SOCIETE ANONYME, con los siguientes
pronunciamientos:

1. DECLARO que el término AFTERSUN se ha convertido en la designacidn usual
para productos para su usodespués de tomar el sol, careciendo de cardcter
distintivo para identificar un producto de una sola empresa, y en sSu consecuencia
no puede constituir marca.

2. DECLARO la caducidad de la marca nacional num. 0390096 "AFTERSUN" por haberse
convertido en el comercioen la designacidn usual para los productos cosméticos
para después del sol.

3. DECLARO que la demandada carece del derecho a impedir que LOreal S.A. utilice
en el mercado el términoAFTERSUN en relacidn con los productos post-solares o
los productos para después del sol, al haberse convertido dicho término en
designacidn usual para este tipo de productos.

4. CONDENO a la demandada a estar y pasar por la anterior declaracidn, ordenando
la cancelacion de la marcanacional num. 0390096 por haberse convertido en el
comercio en la designacidén usual para los productos cosméticos para después del
sol; librando el oportuno oficio a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, en
orden a la cancelacidén del citado registro de Marca.

5. Se imponen las costas a la parte demandada.

DESESTIMO la demanda reconvencional 1interpuesta por el Procurador de 1los
Tribunales D?®. Miriam Sagnier, en nombre y representacién de la mercantil
LABORATORIOS GENESSE S.L., y absuelvo a la parte demandada de todos los pedimentos
formulados contra ellos con expresa 1mposicidén de costas a la actora
reconvencional.

SEGUNDO.- Contra la anterior resolucidén se interpuso recurso de apelacidn por la
representacién procesal de la parte demandada. La parte demandante presentd
escrito de oposicidén al recurso.

TERCERO. - Recibidos 1los autos originales vy formado en la Sala el Rollo
correspondiente, se procedidé al sefialamiento de dia para votacidén y fallo, que
tuvo lugar el pasado 22 de febrero de 2018.

Es ponente el Ilmo. Sr. Don JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO. - Términos en los que aparece contextualizada la controversia en esta
instancia. Hechos probados

1. La demandante, LOREAL SOCIETE ANONYME (en adelante, LOREAL) interpuso demanda
solicitando la declaracidén de caducidad de la marca espafiola 03960096 "AFTERSUN"
para productos cosméticos para después del sol, al haberse convertido dicho signo
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en la designacién wusual de ese tipo de productos (vulgarizacidén). Para
contextualizar convenientemente la controversia estimamos conveniente partir de
la relacidén de hechos probados que contiene la sentencia apelada, dado gue no se
discuten en esta segunda instancia:

1) La mercantil LOREAL SOCIETE ANONYME es una sociedad de nacionalidad francesa
dedicada a la fabricacién, distribucidén y comercializacién a nivel mundial de todo
tipo de articulos de perfumeria y cosmética.

2) Dentro de la divisién L'Oréal Productos Gran Publico, se situan los productos
distinguidos por la marcaGarnier, y entre sus productos solares cuenta con 1los
productos de proteccidén y los "after sun", o productos para después del tomar el

sol.
3) Garnier viene utilizando el término "after sun" desde el afio 1998 bajo la
marca GARNIER - AMBRE SOLAIRE AFTER SUN LECHE HIDRATANTE- y desde 2002 se

comercializa AMBRE SOLAIRE LECHE AFTER SUN REPARADORA INTENSIVA y AMBRE SOLAIRE
SPRAY AFTER SUN HIDRATANTE REFRESCANTE. (doc. 3 a 5 de la demanda.

4) La entidad LABORATORIOS GENESSE es titular de la marca espafiola n°® 0390096
"AFTERSUN" solicitadael 21 de octubre de 1961 y registrada el 30 de julio de 1962
para los siguientes productos en la clase 3 del Nomenclator Internacional de Niza:
"esencias y perfumes, extractos, productos y preparados de perfumeria, de tocador,
de belleza, de cosmética e higiene, champus y dentifricos; aceites esenciales,
sales para bafos, lociones para el cabello, tintes y fijadores para el mismo,
brillantinas, coloretes, ldpices de belleza, esmaltes y lacas para unas" . (doc.
1 de la demanda.

5) Con fecha 8 de febrero de 2016 Laboratorios Genesse, S.L remitidé carta a
"Garnier - Grupo L'Oreal" por la quese instaba a los hoy demandantes a que se
abstuvieran de utilizar el término Aftersun o las variantes After Sun o After-
Sun, tanto en productos como en material publicitario o internet. Tal carta fue
contestada por L'Oreal el 1 de Marzo de 2016 (doc. 7 y 8 de la demanda).

6) Con fecha 10 de Junio de 2016 Laboratorios Genesse remitid nueva carta,
debidamente contestada porL'Oreal (doc. 9 y 10 de la demanda) .

2. LOREAL alegb en el escrito de demanda que en el mercado espafol se viene
utilizando de manera uniformeel término " aftersun"” para productos cosméticos para
después del sol, acompafiando al efecto un estudio que contiene una relacidén de
fabricantes de productos que emplean el término " aftersun'" para caracterizar ese
tipo de productos (documento 11 de la demanda). La demandada ha tolerado ese uso
generalizado del término por todo tipo de operadores, incluyendo sus competidores
e intermediarios. Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
55-1°, apartado d) de la demanda solicitdé que se declarara la caducidad del signo
por vulgarizacién.

3. La demandada, tras reseflar que la accién ejercitada era de caducidad por
vulgarizacién de la marcaAFTERSUN y no de nulidad absoluta, alegd que el caracter
usual en el comercio debe predicarse del concreto signo registrado (AFTERSUN) vy
no de expresiones similares, como "after sun" y/o "after-sun". Dado que estos
términos son expresiones para designar en inglés productos post-solares, su uso
puede tener, segun las circunstancias de cada caso, una razdédn de ser ajena a la
marca registrada AFTERSUN, sin suponer ni constituir el resultado de una
vulgarizacién de la misma. En la contestacidn se destaca que existe una variada
oferta de productos cosméticos o higiénicos destinados a aliviar o reparar los
efectos en la piel de una intensa exposicidén al sol designados con expresiones
distintas, como "después del sol". Igualmente se expresa el esfuerzo en inversidn
publicitaria y la posicidén de liderazgo de los productos post-solares AFTERSUN de
LABORATORIOS GENESSE, hasta el punto de tener caracter notorio. En definitiva, en
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la contestacién se adujo que faltan los presupuestos objetivo y subjetivo para
caducar la marca, por lo que interesd se desestimara integramente la demanda.

Por otro lado, la demandada LABORATORIOS GENESSE S.L., formuld reconvencidn, con
fundamento en los articulos 34 , 40 y 44 de la Ley de Marcas , solicitando que se
declarara que el uso por la actora de las expresiones "after sun" o "after-sun"
infringe los derechos de marca de LABORATORIOS GENESSE y que se condenara a la
demandada reconvenida al cese en el uso de eso signo.

4. La actora (demandada reconvencional) se opuso a la reconvencién alegando
que la marca AFTERSUN noes notoria o renombrada, por cuanto, en coherencia con lo
afirmado en la demanda, se trata de un signo que describe un tipo de producto
para la piel. Ademds, negd que existiera infraccidén puesto que LOREAL utiliza el
término " after sun" como una categoria de producto, Jjunto con su marca
Delial/Garnier.

SEGUNDO. - La sentencia, el recurso y la oposicién

5. La sentencia estima integramente la demanda y declara la caducidad del signo
por vulgarizacidén. De unlado, tras valorar la prueba practicada, llega a la
conclusién que el signo " aftersun" se ha convertido en la designacidén usual de

un producto de tratamiento corporal para después del sol. De otro lado, también
concurre el elemento subjetivo, por cuanto la titular de la marca ha tenido una
conducta pasiva en la defensa de la marca que ha propiciado la vulgarizacién.
Ademéds, también ha llevado a cabo una conducta activa, al utilizar el signo en
términos descriptivos junto a la marca ECRAM. La integra estimacidén de la demanda
determina la desestimacidén de la demanda reconvencional.

6. La sentencia es recurrida por la parte demandada. Alega, en primer término,
que la sentencia incurreen incongruencia interna y en falta de motivacién o
exhaustividad, que justifica en el hecho de equiparar indiscriminadamente la marca
registrada AFTERSUN con las expresiones "after sun" y/o "aftersun" o con el hecho
de haber soslayado cualquier referencia a un uso leal o justificado de esas
expresiones inglesas que tendrian amparo en los articulos 37 b ) y 34 c) de la
Ley de Marcas . Asimismo denuncia un relato sesgado de hechos probados, por haber
omitido hechos que estima relevantes o por haber alterado el orden cronoldgico en
el relato factico de la sentencia. Incardina igualmente en el articulo 216 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil que la sentencia apelada se haya abstenido de examinar
la reconvencidén como consecuencia de la previa estimacién de la accidn de
caducidad. En cuanto al fondo del asunto, tras destacar los intereses tutelados
por el articulo 55-1, apartado d) de la Ley de Marcas y la necesidad de que el
precepto se interprete de forma restrictiva, considera que no concurren en el
presente caso los presupuestos objetivo y subjetivo de la caducidad por
vulgarizacién.

7. La parte actora se opone al recurso y solicita que se confirme la sentencia
apelada por sus propiosfundamentos.

Para no resultar reiterativos nos referiremos a los argumentos de una y otra parte
al analizar las distintas cuestiones que plantea el recurso.

TERCERO. - Sobre la incongruencia interna y la ausencia de exhaustividad de la
sentencia apelada.

8. El recurso sefiala que la sentencia infringe los articulos 216 y 218 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil , porcuanto incurre en incongruencia interna y falta
de exhaustividad o de motivacidén. Recordemos que el deber de congruencia, que la
recurrente considera infringido, se resume en la necesaria correlacidén que ha de
existir entre las pretensiones de las partes, teniendo en cuenta el petitum y la
causa de pedir, y el fallo de la sentencia. La congruencia, como requisito
ineludible de la funcidén judicial, estd contemplada en términos generales en el
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articulo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Forma parte de la tutela judicial
efectiva que proclama el articulo 24 de la Constitucidén , en tanto en cuanto
afecta al principio de contradiccidén. Una modificacidn sustancial de los términos
del debate procesal se traduce, lbégicamente, en indefensidén para las partes. La
"incongruencia interna™ a la que alude el recurso, no es tanto un vicio de
incongruencia propiamente dicho, sino un defecto de motivacién. Como sefiala la
jurisprudencia, la congruencia interna se refiere a la coherencia o
correspondencia entre lo razonado y lo resuelto, a fin de que no haya contradiccidén
entre la fundamentacidén juridica y el fallo. También viene considerédndose por el
Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional que la incongruencia interna lesiona
el derecho a la tutela judicial efectiva en su dimensidén del derecho a obtener
una resolucidén fundada en Derecho.

9. A la motivacidén de las sentencias, por su parte, alude el articulo 216.2°
de la Ley de Enjuiciamiento Civil ,por el que "las sentencias se motivaran
expresando los razonamientos fdcticos y juridicos que conducen a la apreciaciodn
y valoracidén de las pruebas, asi como a la aplicacidn e interpretacion del Derecho.
La motivacidn deberd incidir en los distintos elementos fdcticos y juridicos del
pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustdndose siempre a las
reglas de la 1dégica y de la razoén" . En definitiva, y como sefiala el Tribunal
Supremo (sentencia de 3 de julio de 2013, ROJ 4246/2013 ), la motivacidén de las
sentencias se identifica con la exteriorizacién del iter decisorio o conjunto de
consideraciones racionales que justifican un determinado fallo. Como dice dicha
sentencia, "para calificar una sentencia desde el punto de vista de la motivacidn,
ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que el derecho de los litigantes no les
faculta a exigir que la argumentacion sea exhaustiva en sentido absoluto ni que
alcance a todos los aspectos y perspectivas que ofrezca la cuestidén litigiosa -
sentencias 165/1.999, de 27 de septiembre , 196/2003, de 27 de octubre , 262/2006,
de 11 de noviembre , y 50/2007, de 12 de marzo -, pero si que se expongan las
razones decisivas que permitan, en ultimo término, la impugnacidén de la decisiodn
- sentencias 56/1.987, de 5 de junio , y 218/2.006, de 3 de julio - y, por ello,
entenderla previamente”.

10. En este caso no advertimos ni incongruencia en sus distintas modalidades ni
falta de motivacidén. Antes alcontrario, la sentencia valora exhaustivamente la
prueba practicada y analiza con rigor los requisitos exigidos para la caducidad
de la marca por vulgarizacidén, tanto el objetivo como el subjetivo, requisitos
que concluye concurren en el presente caso. Cuestidédn distinta es que se pueda
discrepar de la valoracidén de la prueba o de las consecuencias juridicas a las
que llega la sentencia, discrepancia que no puede abordarse desde la perspectiva
de la infraccidén de los articulos 216 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

11. En este sentido, no existe contradiccién alguna entre la fundamentacidn
juridica y el fallo. La integraestimacidén de la demanda es la ldégica consecuencia
de los argumentos expuestos en los fundamentos de derecho de la sentencia, en los
que la juez a quo concluye que la marca registrada se ha convertido en la
designacidén usual del producto y que la vulgarizacidédn se ha producido por la falta
de actividad del titular de la marca en la defensa del signo registrado y por la
propia conducta activa llevada a cabo por LABORATORIOS GENESSE, que también
utiliza el término AFTERSUN de forma descriptiva. La sentencia equipara las
denominaciones "after sun'" y/o " after-sun" con el signo registrado (fundamento
6.8), equiparacidén de la que se puede disentir, pero que no vicia de incongruencia
la sentencia. La sentencia no toma en consideracidén las limitaciones del derecho
de marca que resultan de los articulos 37.b ) y 34.1.c) de la LM por cuanto estima
que es irrelevante a los efectos de examinar la inactividad del titular.

12. Por Gltimo, aunque el recurso denuncie un relato sesgado de hechos probados,
en realidad no los discute.Simplemente estima que deberian haberse consignado
otros hechos que la sentencia, siquiera implicitamente, no estima relevantes. El
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hecho de que la sentencia no haya examinado la accién de infraccidédn de la marca
es la consecuencia necesaria de la integra estimacién de la accién de caducidad.
Al hilo de esa alegacidén, el recurso alude a la indebida admisién de un informe
de mercado aportado por LOREAL con la contestacidén a la reconvencidn y denuncia
que no se hubiera admitido en la audiencia previa un informe pericial aportado
por la propia recurrente, esto es, refiere decisiones en materia de prueba que
nada tienen que ver con los defectos o vicios de la sentencia regulados en los
articulos 216 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

CUARTO. - Sobre la caducidad de la marca por vulgarizacién.

13. El articulo 55.1, apartado d) de la Ley de Marcas dispone que "se declarara
la caducidad de la marca cuando en el comercio se hubiera convertido, por la
actividad o inactividad de su titular, en la designacidén usual de un producto o
de un servicio para el que esté registrada” . Este precepto recoge lo que
doctrinalmente se conoce como "vulgarizacidén de la marca", esto es, cuando un
signo inscrito como marca inicialmente permitia identificar el producto o servicio
en el mercado y su origen empresarial, pero que con el tiempo pierde tal
virtualidad, convirtiéndose en genérico. Nuestro Ordenamiento acoge un sistema
subjetivo o mixto, pues para que pueda apreciarse la caducidad por vulgarizacidn
de la marca es necesario gque concurra un doble requisito: En primer lugar, la
conversidén del signo en la designacidén usual de un género de productos o servicios
(presupuesto objetivo); y, en segundo lugar, que tal conversidén se haya producido
como consecuencia de la actividad o inactividad del titular de la marca
(presupuesto subjetivo).

14. La sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2008 (ECLI
ES:TS:2008:7352) alude a los dospresupuestos de la vulgarizacién de la marca. Asi,
sefiala la Sentencia que "para que pueda apreciarse la vulgarizacidn se exige,
pues, en primer término, un elemento objetivo, consistente en que la marca se
haya convertido en la designacidén usual del producto o servicio para el que fue
registrada” . En segundo lugar, a diferencia de los sistemas objetivos, en los
que es suficiente que, con independencia de la actividad del titular de la marca,
esta haya devenido un medio de designacién usual del producto o servicio designado,
la Ley de Marcas (tanto la de 1988, a la que se refiere la Sentencia, como la de
2001) exige que esta mutacidn haya tenido lugar "por la actividad o inactividad"
del titular de la marca. La Sentencia analiza el presupuesto subjetivo de la
siguiente manera:

" De ello se desprende, como afirma la sentencia recurrida, que es menester que
haya existido una actividad de accidén o de omisidén por parte del titular de 1la
marca que haya determinado su vulgarizacidn, o, al menos, haya contribuido a ella
de manera relevante. La finalidad de la marca, como signo encaminado a poner en
conocimiento de 1los consumidores el origen empresarial del producto o servicio,
garantizando su calidad, fomentando la buena reputacidn comercial, y ampliando su
publicidad, se pierde con la vulgarizacidén del signo que la compone, razdn por la
cual la exigencia de una intervencidn causal por parte del titular de la marca
introducida por la ley mediante una proposicidén de cardcter instrumental ('por'")
-debe interpretarse como referida a una actividad consistente en favorecer la
pérdida de su cardcter distintivo para aprovecharse de la titularidad -por medio
del efecto publicitario y excluyente de la marca concedida inicialmente con la
finalidad de identificar un origen empresarial- de la denominacidén usual de un
producto o servicio valioso en el mercado. Por ello debe considerarse acertada la
posicidn de la sentencia recurrida, que parte implicitamente de que no es necesario
que la vulgarizacidn de la marca se haya producido de manera exclusiva como
consecuencia de la actividad del titular, sino que basta con que este haya
contribuido de manera relevante a la vulgarizacidn o a consolidar sus efectos.



. 4
oEL Pooen ubioa. B JURISPRUDENCIA

Debe considerarse, como pone de manifiesto la doctrina, que la situacidén mds
frecuente de vulgarizacidén de la marca se produce ante la pasividad o inactividad
del titular de la misma. Sin embargo, la LM 1988, asi como la Primera Directiva
del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 (89/104/CEE) prevé que esta vulgarizacion
puede producirse también por una «actividad» o conducta positiva del titular de
la marca. La doctrina especializada considera situaciones que se caracterizan en
la prdctica por la debilitacidén de la marca a través de su utilizacidn publicitaria
y comercial constante en unidén de una segunda marca en relacidén con productos en
los que la marca controvertida ha adquirido una preponderancia significativa en
el mercado, pues ésta es la situacidn propicia para limitar las posibilidades de
competencia de otros empresarios impidiéndoles, mediante el ejercicio del ius
prohibendi [derecho de prohibir], el uso de la denominacidén que ha pasado a ser
la propia y usual del producto designado."

QUINTO. - Sobre el requisito objetivo de la caducidad por vulgarizacién.

15. De la prueba practicada resulta que el término " aftersun"” o los vocablos "
after sun'" se vienen utilizando en el mercado de manera uniforme para describir
los productos cosméticos para después del sol. A tal conclusién llega la sentencia
apelada, cuya valoracién de la prueba compartimos plenamente a partir de 1los
documentos que se acompafian a la demanda, documentos que relacionamos a
continuacidén. De este modo, la demandante utiliza desde el afio 1998, junto con la
marca GARNIER, la expresidédn "AMBRE SOLAIRE AFTER SUN LECHE HIDRATANTE". Y a partir
del afio 2002 comercializa el producto identificado con el signo "AMBRE SOLAIRE
SPRAY AFTER SUN HIDRATANTE REFRESCANTE" (documentos cuatro a seis de la demanda) .

16. Con la demanda se aporta como documento once un estudio realizado por la
compafiia THOMSONREUTERS fechado el 17 de febrero de 2016 en el que se identifican
multitud de productos cosméticos comercializados en Espafia en los que aparece los
términos " after sun"”. En concreto esa expresidén aparece en los productos de las
siguientes marcas: AMAFI, ANNA MOLLER, KORES, MONTIBELO, COOLA, PIZ BUIN, LA
CHINATA, SOLCARE, APIVITA, BABARIA, BELLANATURA, EUCERIN, GARNIER, GUERIAIN,
HAWAIIAN TROPIC, ISDIN, LIERAC, MATY KY, NIVEA y ORIFLAME. El término " aftersun"
, es utilizado para designar productos de tratamiento corporal para después del
sol por la demandada LABORATORIOS GENESSE, que lo emplea junto con la marca ECRAN,
por el fabricante de los productos BELLE &amp; SUN (folio 127) y por el de los
productos DENENNES (folio 128). También se acompafian con la demanda (documento
12, folios 178 y siguientes) reproducciones de productos de MERCADONA, BABARIA,
AVENE y SHISEIDO identificados con los términos

" after sun".

17. El mismo informe recoge reportajes o paginas de los siguientes periddicos y
revistas en las que seidentifican los productos cosméticos para después del sol
con el signo " after sun'": EL MUNDO, STYLE LOVELY, TELVA, HOLA, MARIE CLAIRE,
MUJER-HOY, NOSOTRAS.COMO y TENDENCIAS BELLEZA (folios 170 y siguientes).

18. La parte actora, por otro lado, aporta numerosas referencias extraidas de
la prensa o de blogs de bellezaen donde se emplea de manera descriptiva el término
" aftersun” o las palabras " after sun" (documento 13, folios 188 y siguientes)

19. Los distribuidores de productos cosméticos también utilizan el signo " after
sun'" como una categoria de producto para referirse a las cremas o lociones para
después del sol, tal y como resulta del documento 14 de la demanda. Asi, a titulo
de ejemplo, la cadena de Perfumerias IF tiene una seccidén denominada "AFTER SUN",
en la que se indica lo siguiente; " En las épocas de verano es muy importante que
cuidemos nuestra piel con productos que la protejan y nos la hidrate. En
Perfumerias IF encontrards una gran seleccidén de cremas After Sun para que tu
piel no se resienta después de la exposicidén al sol" (folio 301). La cadena de
perfumerias BODYBELL utiliza de forma descriptiva la expresidén " after sun'" para
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referirse a las leches hidratantes o a las lociones hidratantes de NIVEA o ECRAM.
También El Corte Inglés o la web de farmacia online www.farmacia.es se refieren
a los productos " after sun" como sinénimo de producto para después del sol.

20. Buena prueba del caracter descriptivo del signo AFTERSUN es el uso que
realiza la demandada LABORATORIOS GENESSE de su marca. Segun resulta del documento
15 de la demanda, la demandada utiliza la marca ECRAN, que es el signo que
identifica el origen empresarial del producto. El1 término AFTERSUN, junto a la
marca ECRAN, es utilizado en productos para después de tomar el sol, mientras que
para las cremas protectoras y de uso previo a la exposicidén al sol emplea la marca
ECRAN SUN.

21. Los estudios de mercado corroboran cuanto venimos exponiendo. LABORATORIOS
GENESSE aportd conla contestacidédn un estudio encargado a la agencia especializada
PUNTO DE FUGA (documento 26). Aunque el estudio llega a la conclusidén que la marca
AFTERSUN es conocida por una parte muy significativa de los encuestados (el 83%),
estimamos que la metodologia utilizada no es correcta, ya que parte de la premisa
que dicho signo es conocido como una auténtica marca (a los encuestados se les
pregunta por el conocimiento de las marcas NIVEA, AFTERSUN, DELIAL, BABARIA,
HAWAIIAN TROPIC, ECRAN y OTRAS MARCAS), cuando lo que se dilucida en este
procedimiento es si el término AFTERSUN es reconocido por el consumidor como un
producto concreto o si se vincula con un origen empresarial determinado
(LABORATORIOS GENESSE) . Por ello nos parece mas adecuado el estudio encargado por
LOREAL a la compafiia GFK (documento cuatro de la contestacidén a la reconvenciédn),
que formula directamente a los encuestados la siguiente pregunta: ;Qué es para
usted "aftersun"? Y para el 82% es un producto o una crema para después del sol
y s6lo un 10% identifica el signo con una marca.

22. Por Ultimo también estimamos relevante como medio de prueba el informe
realizado por el detectiveprivado Juan Manuel por encargo de LOREAL (documento
cinco de la contestacién a la reconvencidén, folios 856 y siguientes). El detective
se persond en diferentes establecimientos especializados en perfumeria asi como
en grandes superficies (Bodybell, Juteco, Douglas, Carrefour y El Corte Inglés),
solicitando el producto "after sun". En todos los casos los dependientes ofrecian
una amplia gama de productos de distintas marcas, esto es, los dependientes no
identificaban el signo con la marca de LABORATORIOS GENESSE sino con un tipo de
producto con distintas marcas y comercializados por distintos fabricantes.

23. Precisado lo que a nuestro modo de ver resulta de la prueba practicada, que
coincide con las conclusionesa las que llega la sentencia apelada, esto es, que
el término " aftersun" se utiliza en el mercado para identificar un producto de

tratamiento corporal para después del sol, daremos respuesta a las alegaciones
del recurso en relacién con el requisito objetivo, que cuestionan el método de
andlisis seguido.

-Imposibilidad de justificar la caducidad de la marca por vulgarizacién por el
uso de signos distintos al registrado, aunque semejantes.

24. Alega la recurrente que la existencia en el mercado de signos semejantes ("
after sun" y/o "after-sun" ) podrd tener relevancia al analizar el requisito
subjetivo sobre el grado de diligencia del titular de la marca, pero no en sede
del requisito objetivo sobre el signo a vulgarizar. En definitiva, la demandada
considera que s6lo el uso generalizado de un signo idéntico (en este caso, "
aftersun") permitiria declarar la caducidad con arreglo a lo dispuesto en el
articulo 55.1, apartado d) de la Ley de Marcas

25. No podemos compartir los argumentos del recurso. El uso de signos similares
puede convertir un signoregistrado en la denominacidén usual por los consumidores
del producto o servicio que identifica. Lo relevante es valorar si la marca
registrada ha devenido ineficaz para distinguir el origen empresarial del
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producto, cosa que estimamos ha ocurrido en el presente caso. "After sun'", como
hemos expuesto en los apartados anteriores, ha pasado a ser un término descriptivo,
que es utilizado por la mayor parte de fabricantes de cremas corporales post-
solares para designar ese producto, de tal suerte que la marca registrada "
aftersun" ha dejado de ser un signo que permite identificar a un competidor
(LABORATORIOS GENESSE) del resto de empresarios que compiten en el mismo mercado.

26. Ello es asi por la gran proximidad y semejanza de las expresiones "after
sun" y/o "after-sun" con la marca registrada "aftersun". Existe identidad fonética
y conceptual, por lo que el consumidor no percibe diferencias sustanciales entre
dichos vocablos. Por ello, en linea con lo sostenido por la sentencia de instancia
y por la apelada en el escrito de oposicidén, estimamos que el uso generalizado de
las expresiones " after sun" y/o "aftersun" ha sido determinante para la
vulgarizacién de la marca de la actora AFTERSUN.

- Distincién y compatibilidad del uso del signo como genérico y conciencia del
consumidor de estar ante una marca.

27. El recurso sefiala que existe una natural tendencia de los consumidores, por
economia de lenguaje, enutilizar la marca lider del mercado como designacidn
genérica (la demandada cita como ejemplos el uso de la marca "cocacola" para
identificar los refrescos de cola o de la marca "dénut" para las "rosquillas
fritas Dblandas"). Y estima que esa utilizacidén de marcas lideres como
designaciones genéricas es o debe ser intranscendente a los efectos de la
caducidad. Esto es lo que ocurre, a su entender, con la marca AFTERSUN, que
mantiene una elevadisima cuota de mercado (el 52% del total de los productos post-
solares en Espafia en el afio 2015), que se extiende a toda la geografia espafiola,
cuyo uso se remonta a mas de medio siglo y en la que la demandada ha realizado
importantes inversiones en publicidad (més de 21.000.000 de euros en los afios
2009 a 2015), tratédndose de una marca notoria.

28. Descartamos, contra lo sostenido por la recurrente, que el signo AFTERSUN
sea percibido como unaauténtica marca de éxito en el mercado y que se utilice por
los consumidores como una designacidn genérica, pero con la consciencia de que se
trata de una marca, como acontece con los ejemplos citados en el recurso (donut

o cocacola). El conocimiento generalizado del signo no lo es por el caracter
notorio de la marca sino por haberse convertido en la designacidén habitual de un
tipo de producto (cremas solares para después del sol). AFTERSUN ha perdido su

capacidad distintiva. La propia demandada utiliza Jjunto a ese signo la marca
ECRAN, que es la que identifica el origen empresarial y permite distinguir sus
productos de los de sus competidores.

- Perspectiva de los consumidores, irrelevancia del uso realizados por los
competidores y umbrales cuantitativos para la vulgarizacién.

29. Finalmente el recurso aduce que la perspectiva relevante es la de los
consumidores o usuarios finales,por lo que es irrelevante la posicidén de los
intermediarios o la de los competidores, que tienen una tendencia natural al
"parasitismo" de la marca lider. Por ultimo, afiade que el uso continuado y
usual necesario para la vulgarizacién ha de ser muy elevado, circunstancia que
en el presente caso no se da atendido el grado de conocimiento que los
consumidores tienen de la marca AFTERSUN (un 70% segun el estudio de mercado
aportado con la contestaciédn como documento 26).

30. Pues bien, en cuanto a los estudios de mercado ya los hemos valorado en los
fundamentos anteriores,en los que hemos destacado la inidoneidad del método
empleado por el estudio de la demandada, dado que sugeria la respuesta al partir
como premisa que la marca AFTERSUN es percibida como tal en el mercado, cuando
lo que se dilucida en este procedimiento es si se ha convertido en un término
descriptivo de wun producto concreto. En cualquier caso, aun cuando la
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perspectiva a la hora de valorar la caducidad de un signo por vulgarizacidn sea
la de los consumidores o la de los usuarios finales, en ningun caso es
irrelevante la perspectiva de los intermediarios y de los competidores, dado
que de las actuaciones de esos agentes econdmicos es posible deducir cdédmo es
percibido el signo en el mercado. De este modo si, como ocurre en el presente
caso, buena parte de los competidores utilizan la expresidén "after sun" o "after
sun'" para comercializar, Jjunto con sus respectivas marcas, productos post-
solares y si en los lineales de las grandes superficies o en las webs de
perfumerias se identifican con esa misma expresién un tipo de producto, es
evidente que el signo "aftersun" ha pasado a ser un término descriptivo y ha
dejado de ser un signo que identifica en el mercado a un empresario y a sus
productos.

31. Las Directrices de a EUIPO relativas al Examen de las Marcas de la Uniédn
Europea, oportunamente citadaspor la apelada, expresamente sefialan que habra
que tener en consideracidén para la declaracidn de caducidad la percepcidn de
los profesionales, como los vendedores (Parte D, Anulacidén, Seccidn 2?2, pagina

10) . Dicen al respecto lo siguiente:
" 2.3.3 Publico destinatario. - Podra declararse la caducidad de una MUE de
acuerdo con el articulo 58, apartado 1, letra b), del RMUE si la marca se ha

convertido en la designacidén usual del producto o servicio no solo entre algunas
personas, sino entre la gran mayoria del publico destinatario, incluidos los que
participan en el comercio del producto o el servicio en cuestién ( sentencia de
29/04/2004, C-371/02 , Bostongurka, EU:C:2004:275 , § 23, 26). La apreciacidn de
Ssi una marca se ha convertido en la designacidn usual en el comercio de un producto
o de un servicio para el que estd registrada debe llevarse a cabo no solo teniendo
en cuenta la percepcioén de los consumidores o usuarios finales sino también, segun
las caracteristicas del mercado de que se trate, tomando en consideracidn la
percepcion de profesionales del dmbito como, por ejemplo, los vendedores
(sentencia de 06/03/2014 C-409/12 , Kornspitz, EU:C:2014:130 , § 28). Sin embargo,
en algunas circunstancias especificas, podria bastar con que los vendedores del
producto final no informen de manera habitual a sus clientes de que el signo esta
registrado como marca ni presten a sus clientes, en el momento de la venta, el
servicio afiadido de indicarles la procedencia de 1los distintos productos que
ofrecen (sentencia de 06/03/2014, C-409/12 , Kornspitz, EU:C:2014:130 , § 23-25y
§ 30)".

32. Por todo lo expuesto, consideramos que concurre el requisito objetivo de la
caducidad, al haberse convertido la marca AFTERSUN en la designacién usual del
producto para el que estd registrada la marca (los productos para después del
sol) .

SEXTO.- Sobre el requisito subjetivo de la caducidad. La actividad o inactividad
del titular de la marca.

33. Como venimos exponiendo, el articulo 55.1.d) de la Ley de Marcas exige que
la conversidédn de la marcaen designacidédn usual de un producto o servicio tenga
por causa la "actividad o inactividad de su titular"” . La sentencia considera
que también concurre el requisito subjetivo de la caducidad, dado que la
demandada ha consentido el uso del signo por los competidores, sin haber llevado
a cabo una defensa de su marca. Los procedimientos judiciales o de oposicidn
administrativa, sefilala la sentencia, son de fecha muy reciente. La demandada,
ademés, también ha llevado a cabo una conducta activa que ha contribuido a la
vulgarizacién, puesto que ha utilizado la marca AFTERSUN junto con otra marca
(ECRAM) . Por todo ello declara la caducidad del signo.

34. El recurso impugna las conclusiones de la sentencia apelada y sostiene la
ausencia del requisito subjetivopor los siguientes argumentos (en sintesis):

10
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-Es irrelevante el uso simultidneo de la marca ECRAN asociado a la marca AFTERSUN.

-La demandada ha actuado diligentemente ante la Oficina Espafiola de Patentes vy
Marcas, impugnando de manera sistemdtica todo intento de registrar una marca que
incluya la expresidén AFTERSUN. De igual modo ha formulado distintas reclamaciones,
inclusive en la via judicial.

-E1 uso de las expresiones inglesas " after sun'" y/o "after-sun'" estd afectado
por las limitaciones que imponen los articulos 37.b y 34.1.c) de la Ley de Marcas

Sobre el uso simultdneo de la marca ECRAM asociado a la marca AFTERSUN.

35. Compartimos con la sentencia apelada cuando concluye gque LABORATORIOS
GENESSE ha contribuidoactivamente a la vulgarizacién del signo AFTERSUN, al
haber utilizado dicho signo junto con la marca ECRAM. No es controvertido que
tanto en los envases del producto como en la actividad publicitaria llevada a
cabo por la demandada los productos para el sol que comercializa LABORATORIOS
GENESSE son ECRAN SUN, para la proteccidén durante la exposicidbn solar, y ECRAN
AFTERSUN, para el tratamiento posterior. Es decir, en realidad la demandada no
hace un uso del signo AFTERSUN a titulo de marca, sino que, al igual que sus
competidores, dicho término lo reserva exclusivamente para la gama de productos
para después del sol, dandole un sentido meramente descriptivo. Por tanto, la
marca que identifica a la demandada en el mercado y le distingue de otros
fabricantes es la marca ECRAN.

Sobre las acciones llevadas a cabo por el titular en defensa de la marca.

36. Tampoco apreciamos que la demandada haya actuado con diligencia en defensa
de la marca. En efecto,cuando la expresién " aftersun” o " after sun" viene
siendo utilizada de forma generalizada desde hace muchos afios por la mayor
parte de los productores de cremas solares, LABORATORIOS GENESSE justifica su
actitud combativa contra ese uso sistemdtico del signo mediante seis
resoluciones de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de fecha muy reciente
(entre el 2 de abril de 2014 y el 4 de abril de 2017). Sbélo consta una
reclamacién judicial, que se ha sustanciado ante el Juzgado de lo Mercantil 2
de Las Palmas, que dictd sentencia el 1 de septiembre de 2016 (documento 33 de
la contestaciédn).

37. Los acuerdos alcanzados con las compafiias FERRER INTERNACIONAL S.A., EROSKI
y BIERIOSKA S.A.son del afio 2016 (documentos 40,43 y 44 de la contestacidn).
Lo mismo cabe decir de los compromisos asumidos por otras seis compafiias
(documentos 45 a 50 y 69), todos ellos firmados en el segundo semestre del afio
2016, posteriores, por tanto, a la interposicién de la demanda de caducidad de
LOREAL. En definitiva, la demandada ha permitido o tolerado durante mucho tiempo
el uso de signos idénticos o muy similares a la marca registrada, iniciando
acciones recientemente contra un numero poco significativo de empresas.

Sobre las limitaciones que afectan al titular de la marca por aplicacién de los
articulos 37.b ) y 34.2.c) de la Ley de Marcas

38. Al analizar el requisito subjetivo de la caducidad por vulgarizacidén, la
recurrente alude a ciertos limitesque tendria la titular de la marca
(LABORATORIOS GENESSE), que vendria obligada a respetar ciertos usos de las
expresiones inglesas " after sun" y " after-sun". Da a entender la recurrente
que algun uso por de esas expresiones por sus competidores seria legitimo, en
concreto, aquel que se ajuste a las pautas que se detallan en el fundamento

8.4° del recurso. Los limites serian los dispuestos en los articulos3 7.b ) y
34.2.c) de la Ley de Marcas , que dicen lo siguiente:
-Articulo 37.b).- " El1 derecho conferido por la marca no permitird a su titular

prohibir a terceros el uso en el trdfico econdmico, siempre que ese uso se haga

11
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conforme a las prdcticas leales en materia industrial o comercial (...) de
indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor,
procedencia geogrdfica, época de obtencién del producto o de prestacidén del
servicio u otras caracteristicas de éstos."”

-Articulo 34.2, c).- "El titular de la marca registrada podrd prohibir que 1los
terceros, sin su consentimiento, utilicen en el trdfico econdémico (...) cualquier
signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a
aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o
renombrada en Espafia y con la utilizacidn del signo realizada sin justa causa se
pueda indicar una conexidén entre dichos bienes o servicios y el titular de la
marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o
un menoscabo del cardcter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca
registrada."

39. No estimamos que la inactividad de LABORATORIOS GENESSE en la defensa de su
derecho se expliquepor los limites que le imponen dichos preceptos como titular
de la marca registrada AFTERSUN. En primer lugar, el conocimiento generalizado
de ese término no resulta del cardcter notorio o renombrado de la marca sino
del hecho de haberse convertido en una expresidén descriptiva de un tipo de
producto. En segundo lugar, la naturaleza, la especie o las caracteristicas de
los productos de tratamiento post-solares no determina necesariamente que deban
presentarse con la indicacidén " after sun"” , pues es evidente que en la lengua
espafiola se puede identificar el producto con otras expresiones. De hecho, en
el escrito de contestacidn se resefian productos de distintas marcas en los que
se utilizan la expresidén "después del sol" o "post solar". En definitiva, en
el recurso no se justifica en qué medida el uso que LOREAL realiza de la
expresidén "after sun" no se ajusta a las précticas leales en materia comercial
o industrial y en qué se diferencia respecto del uso que puedan realizar otros
competidores, cuando el etiquetado y los envases de los productos GARNIER de
la demandante son similares a los productos de otros fabricantes.

40. En consecuencia, estimamos que la marca AFTERSUN se ha convertido en la
designacidén usual de losproductos de aplicacidén para después del sol y que esa
situacidén objetiva de hecho se ha producido por la actividad e inactividad de
la demandada. Concurren, por tanto, los requisitos del articulo 55.1.d), de la
Ley de Marcas para la caducidad, por lo que debe confirmarse la declaracidén de
caducidad de la marca que realiza la sentencia apelada.

41. La declaracién de caducidad determina que no pueda prosperar la accién de
infraccién que LABORATORIOS GENESSE ejercita en la demanda reconvencional. La
actora reconviniente no puede invocar el registro de la marca AFTERSUN para
impedir que LOREAL utilice las expresiones aftersun, after sun y/o aftersun en
los productos post-solares o para después del sol.

Por lo expuesto, debemos desestimar el recurso y confirmar integramente la
sentencia apelada.

SEPTIMO.- De las costas procesales

42 Conforme al articulo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se imponen las
costas del recurso a la recurrente.

Vistos los articulos citados y deméds de general y pertinente aplicacién.

FALLAMOS

Desestimar el recurso de apelacidén formulado por la representacidn procesal de AC
MARCA PERSONAL CARE S.L., antes denominada LABORATORIOS GENESSE S.L., contra la
sentencia dictada en fecha 11 de julio de 2017 , que confirmamos, condenando a la
recurrente al pago de las costas del recurso y con pérdida del depédsito.
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Contra la presente resolucidén podrén las partes legitimadas interponer recurso de
casacidén y/o extraordinario por infraccidén procesal, ante este Tribunal, en el
plazo de los 20 dias siguientes al de su notificacién, conforme a los criterios
legales y jurisprudenciales de aplicaciédn.

Remitanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia,
una vez firme, a los efectos pertinentes.

Asi, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevard certificacién al Rollo, 1lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.

AVISO LEGAL

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