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SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta y uno de Octubre de dos mil doce.

Visto por la Sala Tercera (Seccion Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casacion num.
1185/2012, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dofia Maria-Dolores Tejero Garcia-Tejero, en
nombre y representacion de Don Modesto , contra la Sentencia de 29 de septiembre de 2011 dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Seccidon Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioso-administrativo nim. 275/2008 , interpuesto contra resolucion de la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas. Ha comparecido como parte recurrida el ABOGADO DEL ESTADO, en la representacion
que legalmente ostenta, y <EXPASA, AGRICULTURA Y GANADERIA, S.A.», representada por el Procurador
Don Santiago Tesorero Diaz.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Ante la Seccién Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, se ha seguido el recurso nimero 275/2008 , interpuesto por Don Modesto contra la
resolucion de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de 27 de noviembre de 2007, estimatoria del recurso
de alzada interpuesto por «Expasa, Agricultura y Ganaderia, S.A.» contra la resolucién de la misma Oficina
de 20 de enero de 2003, la cual habia concedido la ampliacion de la marca grafica 198.648, «H», para ganado
caballar.

SEGUNDO .- En fecha 29 de septiembre de 2011 la Sala dict6 Sentencia con este fallo:

<<Que debemos desestimar el recurso contencioso-administrativo contra la Resolucién de la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas descrita en el fundamento primero de esta sentencia. Sin costas.>>

TERCERO.- La Procuradora Dofia Maria-Dolores Tejero Garcia-Tejero, en representacion de Don
Modesto , interpuso ante esta Sala el presente recurso de casacion nimero 1185/2012 contra la citada
sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

-Por infraccién -al amparo del Articulo 88.1.c ) y 2- de las normas reguladoras de la sentencia, conforme
a lo dispuesto en el Articulo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , "por estar designada su supletoriedad
en lo no previsto en la Ley de la Jurisdiccién Contencioso-Administrativa (Disposicion Final Primera ),
EXISTIENDO FALTA DE MOTIVACION DE LA SENTENCIA QUE PROVOCA A ESTA PARTE MANIFIESTA
INDEFENSION".

- Por infraccion de las normas del ordenamiento juridico y/o de la jurisprudencia que fueren aplicables
para resolver las cuestiones objeto de debate ( Art. 88.1.d) "en razén de la inadecuada apreciacién y aplicacién
del Articulo 6.1 de la Ley 17/2001 de Marcas de 7 de diciembre."

CUARTO.- Admitido a tramite el recurso de casacién interpuesto en los términos expuestos, se
remitieron las actuaciones a la Seccién Tercera de esta Sala, de conformidad con las normas de reparto.
Y dado el traslado correspondiente, el Abogado del Estado se abstuvo de formular oposicién, mientras si
lo hizo el Procurador Don Santiago Tesorero Diaz, en representacion de «Expasa, Agricultura Y Ganaderia,
S.A.», suplicando dicte sentencia que con desestimacion del recurso, confirme la sentencia impugnada con
imposicién en costas a la parte recurrente.
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QUINTO.- Se sefial6 para votacion y fallo el 24 de octubre de 2012, en que tuvo lugar con observancia
en su tramitacién de las reglas establecidas por la Ley.

Siendo Ponente la Excma. Sra. D2. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Don Modesto recurre en casacion la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid que confirmaba la resolucién de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas denegatoria de la
ampliacién de una marca propiedad de aquel. Dicha marca, nUmero 198.648, consiste en un grafico formado
por una letra H mayuscula cuyo trazo transversal forma en el centro un arco. La marca fue solicitada en el afio
1947 para la clase 31 del nomenclator, en especial para «ganaderia de todas clases, exceptuando ganaderia
caballar», y el 19 de junio de 2002 su titular interesé la ampliacién precisamente a «ganaderia caballar».

Concedida en un primer momento la ampliacion, luego fue denegada en la resolucién del recurso de
alzada interpuesto por la entidad «Expasa Agricultura y Ganaderia, S.A.», aqui recurrida. Esencialmente, la
Oficina consideré incompatible la ampliacion con la marca nacional 2.198.569 de la oponente, puesto que
su semejanza gréfica y la identidad de los productos inducen riesgo de confusién. En cuanto a la marca
comunitaria 1.255.751, también opuesta por la aqui recurrida, consider6 posible denegar la ampliacién también
en base a dicha marca por no ser definitiva su anulacion por la Oficina de Armonizacion del Mercado Interior
(OAMI), cuestién esta a la que después nos referiremos con mayor detenimiento.

El actual recurrente impugné esta decision en via contencioso-administrativa con fundamento en dos
argumentos: la inexistencia de semejanza grafica generadora de confusion entre el signo que pretendia
registrar y los invocados por la oponente, y la inaptitud obstaculizante de la marca comunitaria por haber
adquirido firmeza su declaracién de nulidad.

La Sala de Madrid expuso someramente el objeto del recurso y reprodujo la doctrina sobre la
confundibilidad de las marcas que deriva de la prohibicidn del articulo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre ,
cita legal que resulta incorrecta al ser aplicable la legislacion anterior a causa de la fecha en que se
presenté la solicitud (disposiciones transitoria primera y final tercera de la nueva Ley). Después fundamenté
Su pronunciamiento en estos términos:

<< Con independencia de que el recurrente tenga registrada su marca con anterioridad, ésta distinguia
otro tipo de ganaderias, por lo que no podia haber confusién en el consumidor sobre la propiedad de los
animales.

Sin embargo ha solicitado ampliacién para "ganaderia caballar"; la marca oponente es practicamente
idéntica, como ademas reconoce el demandante.

Si posteriormente al dictado de la resolucion la marca hubiera sido anulada como alega el recurrente,
ello no afecta al debate ya que como tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 10 de Marzo
de 2000 (recurso 1497/92, 2000/3013 ), si la caducidad (o nulidad) de la marca obstaculizante se produce
con posterioridad a las resoluciones administrativas "la naturaleza esencialmente revisora de esta jurisdiccion
no permitiran al Tribunal a quo ir mas alla; en su funcion revisora, de comprobar la correccion legal de las
resoluciones administrativas impugnadas, con arreglo a la situacién factica existente en el momento en que
las mismas se produjeron. Maxime teniendo en cuenta que la denegacion de inscripcion nunca tiene un
efecto preclusivo, irreversible, sino que siempre deja abierta la posibilidad de una nueva decisién, ante una
circunstancia sobrevenida que altera la posibilidad de una nueva decision ante una circunstancia sobrevenida
gue altera la situacion factica en que aquélla se produjo; sin que ello signifique que la anterior resolucion
denegatoria no estuviera ajustada a derecho.

Puede originar confusion cuando se trate de productos que se ofrecen al consumidor medio en una
comun &rea comercial.

Se trata de creaciones similares cuyas diferencias no pueden alterar la impresién sustancialmente
idéntica que ante los ojos del consumidor se produce.

De tal modo que lo relevante sera la impresion de conjunto, y desde este punto de vista las
desemejanzas son minimas.

Por todo lo expuesto, la Sala estima que la resolucion recurrida es conforme a derecho, conforme a
reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que no permite la inscripcidon en el Registro como marca, de
forma absoluta en los supuestos de identidad denominativa, e incidencia secundaria de sus productos, cuando
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concurren las circunstancias sefialadas ( sentencias de 25 de mayo de 2000 , 13 de febrero y 13 de marzo
de 1997,y 25 de septiembre de 1997 , entre otras), y procede en consecuencia la desestimacion del recurso
y la confirmacién de la resolucion recurrida. >>

SEGUNDO.- Como hemos adelantado en los antecedentes de esta resolucion, el presente recurso se
fundamenta en dos motivos, el primero de ellos amparado en el apartado c) del articulo 88.1 de la Ley de la
Jurisdiccion por infraccién de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto del articulo 218 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil , por falta de motivacion causante de indefension.

En el desarrollo del motivo se denuncia, en sintesis, que la Sentencia de instancia no menciona qué
marca de las siete opuestas en via administrativa es la que determina la incompatibilidad con la ampliacién
solicitada. Cita en su apoyo las Sentencias de este Tribunal Supremo de 18 de marzo y 22 de julio de 2010 .

La entidad recurrida rebate este planteamiento alegando que el motivo carece manifiestamente de
fundamento, por lo que debe ser inadmitido. Esta afirmacién se fundamenta en que el recurrente tiene
pleno conocimiento de la marca concreta que fue tenida en cuenta para desestimar su pretension, pues fue
correctamente identificada por la Oficina y ello relevaba al Tribunal de identificarla de nuevo. A su juicio, existe
una motivacion implicita que permite conocer los criterios que fundamentan la decisién de la Sala.

TERCERO.- Este motivo no se halla desprovisto de fundamento, como prueba su necesario acogimiento
por la Sala.

Hay una constante doctrina sobre la motivacion de las sentencias amparada en los articulos 24 y 120.3
de la Constitucion y 248.3 de la Ley Organica del Poder Judicial , y, en lo que afecta al orden jurisdiccional
contencioso-administrativo, en el articulo 67 de la Ley de la Jurisdiccion y 218 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil , de aplicacion supletoria. No es preciso reproducir ahora, por notoria, dicha doctrina. Basta con destacar
gue es unanime el criterio acerca de que dicha exigencia procesal implica que la resolucién judicial debe
expresar, de forma congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, los elementos
y razones de juicio que permitan conocer cudles han sido los criterios juridicos que fundamentan la decision
(dltimamente, Sentencias del Tribunal Constitucional 182/2011, 21 de noviembre de , y 145/2012, de 2 de
julio , conforme a una jurisprudencia que hemos aplicado de manera uniforme por este Tribunal, por ejemplo
en las recientes Sentencias de 26 y 28 de abril , RC 1913/2011 y 2782/2008 , y de 7 y 22 de junio , RC
4112/2010 y 2137/2009 , todas de este afio 2012).

En lo que ahora interesa, la resoluciéon administrativa impugnada basé su parecer en la incompatibilidad
de la ampliacién solicitada por el actual recurrente con dos marcas prioritarias, la nacional 2.198.569 y
la comunitaria 1.255.751. No obstante, la incompatibilidad con la Ultima fue una apreciacion subsidiaria y
dependiente de la anterior. La Oficina expresé con absoluta claridad que la marca comunitaria, pese a haber
sido anulada por la OAMI, se hallaba en vigor hasta que la anulacién fuera definitiva, lo que fundamenté
en el articulo 56.6 del Reglamento (CE ) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca
comunitaria. En caso de que la marca comunitaria fuera la Unica marca opuesta a la ampliacion, deberia
suspenderse el procedimiento en cumplimiento del articulo 26 de la Ley 17/2001 , que consideraba aplicable
en su aspecto procedimental, pero esta hipétesis no concurria a causa de que habia sido también opuesta
una marca nacional, la 2.198.569, que era incompatible con la ampliacion.

El actor aleg6 ante el Tribunal la compatibilidad de la ampliacion con todas las marcas opuestas en via
administrativa, entre ellas la nacional 2.198.569, asi como la inadecuada consideracién por la Oficina de una
marca comunitaria que ya habia sido anulada.

La Sentencia recurrida parte de la existencia de una Unica marca oponente, como reitera en dos de sus
fundamentos: el primero, donde resume el planteamiento del litigio, y el tercero, destinado al analisis del caso
concreto. No obstante, de la referencia a la jurisprudencia relativa a los efectos de la nulidad sobrevenida de
las marcas puede inferirse que para la Sala dicha Unica marca es la marca comunitaria, y solo desde esta
perspectiva analiza el riesgo de confusién de los signos enfrentados.

De este modo omite pronunciarse sobre la incompatibilidad entre la ampliacién de la marca del
demandante y la marca nacional 2.198.569, que habia sido el principal sustento del acto administrativo. Tal
omisién infringe el principio de exhaustividad de las resoluciones judiciales, asi como el deber de motivar sobre
uno de los esenciales aspectos debatidos en el proceso. Ni la interpretacién mas flexible de la motivacion de las
sentencias permitiria concluir que subyace en la resolucién impugnada una respuesta implicita a tal cuestion.
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CUARTO.- La estimacion del motivo conlleva la casacién de la Sentencia recurrida y también, conforme
al articulo 95.2.d) de la Ley de la Jurisdiccion , la ocupacidn por esta Sala de la posicién de tribunal de primera
instancia para resolver el recurso contencioso-administrativo.

Pues bien, desde este enfoque la solucién debe ser desestimatoria de la pretension del recurrente.

Para efectuar en alzada el juicio comparativo que impone la valoracion de la compatibilidad entre las
marcas, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas conté con las marcas alegadas por la recurrente en alzada
tanto en el escrito original del recurso como en una posterior ampliacion, las cuales aparecen recogidas
en el impreso de la resolucion de alzada bajo el enunciado «3. Fundamentos del recurso interpuesto». No
obstante, el examen que ahora ha de acometer la Sala queda limitado a las marcas que fueron consideradas
incompatibles en la resoluciéon de la alzada, acto administrativo que configura el objeto de la accion de
impugnacion deducida en el proceso.

La ampliacién pretendida, y que ha sido anteriormente descrita, estaba destinada a distinguir «ganado
caballar», dentro de la clase 31 del nomenclator internacional, y la marca nacional 2.198.569, también en la
misma clase, identifica un «hierro de ganaderia caballar». La similitud de las marcas en su aspecto grafico es
muy notable, de modo que la Unica diferencia consiste en que esta Ultima dispone de una pequefia letra «c»
ubicada en el espacio superior comprendido entre las lineas verticales y la horizontal de la letra H.

El parecido de ambos signos y la afinidad aplicativa son elementos determinantes del riesgo de
confusion o de asociacion del origen empresarial de los productos que trata de precaver la prohibicion del
antiguo articulo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 1988 , al igual que el articulo 6.1 de la vigente. La Unica
diferencia entre las marcas queda reducida a la letra «c» con que cuenta la oponente, grafismo puramente
accesorio de la «H» caracteristica que predomina el conjunto y que resulta insignificante a efectos distintivos
en una impresién general o global de la marca, pues no evita el peligro de vincular ambos signos.

Por otro lado, la marca comunitaria 1.255.751, dentro de idéntica clase, comprende un mayor nimero
de productos, entre ellos «animales vivos», y no posee la letra «c» de la marca nacional del mismo titular. En
este caso existe una identidad entre este signo y el original 198.648 del recurrente, con un coincidente ambito
de aplicacién a causa de la conexién entre la «ganaderia de todas clases» que protege la marca prioritaria y
los «animales vivos» que ampara la marca mas reciente. Por esta causa la marca comunitaria fue anulada por
resolucion de 26 de enero de 2004 de la Division de anulacion de la OAMI. Contra esta resolucion se interpuso
recurso ante el Tribunal de Justicia de la Union Europea por «Expasa Agricultura y Ganaderia, S.A.». Segun
la documentacion aportada con la demanda, no impugnada de contrario, «Expasa» desistié del recurso, lo
gue dio lugar al Auto del Presidente de la Sala Primera de Tribunal de Primera Instancia de 26 de junio de
2008 decretando el archivo del asunto, de modo que puede considerarse definitiva a partir de esta fecha la
anulacién de la marca comunitaria 1.255.751.

Pero, como ya hemos indicado, el criterio de la Oficina que es impugnado por el recurrente se asienta
de manera principal, y decisiva, en la incompatibilidad de la ampliacién con la marca nacional, por lo que, una
vez apreciada la correccién de este juicio, las vicisitudes de la marca comunitaria no son relevantes para la
decision del litigio ni, por tanto, de este recurso.

QUINTO .- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso- Administrativa , no procede imponer las costas procesales de la primera instancia al no
apreciarse temeridad o mala fe, asi como tampoco las del presente recurso en aplicacion del numero 2 del
mismo precepto.

Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo
espafiol, nos concede la Constitucién.

FALLAMOS

PRIMERO.- HA LUGAR al recurso de casacion nimero 1185/2012, interpuesto por la Procuradora de
los Tribunales Dofia Maria- Dolores Tejero Garcia-Tejero, en nombre y representacion de Don Modesto ,
contra la Sentencia de 29 de septiembre de 2011 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Seccion
Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso contencioso-administrativo nam.
275/2008 , que casamos.

SEGUNDO.- DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo formulado por la mencionada
Procuradora, en la misma representacion de Don Modesto , contra la resolucion de la Oficina Espafiola de
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Patentes y Marcas de 27 de noviembre de 2007, estimatoria del recurso de alzada interpuesto por «Expasa,
Agricultura y Ganaderia, S.A.» contra la resolucion de la misma Oficina de 20 de enero de 2003.

TERCERO.- No hacemos imposicién de las costas causadas en ninguna de las instancias.

Asi por esta nuestra sentencia, que deberd insertarse por el Consejo General del Poder Judicial
en la publicacion oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos .-Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo
Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.-Rubricado.-
PUBLICACION.- Leida y publicada fue la anterior sentencia en el mismo dia de su fecha por la Magistrada

Ponente Excma. Sra. D2 Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia publica
de lo que, como Secretaria, certifico.



