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SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiocho de Septiembre de dos mil doce.

Visto por la Sala Tercera (Seccion Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casacion num.
6507/2011, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dofia Maria Isabel Campillo Garcia, en nombre
y representacion de «ATPS-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAGCOES SOCIAIS, S.A.», contra la
Sentencia de 20 de octubre de 2011 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Seccién Segunda,
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso- administrativo niam. 368/2008 , sobre la
marca denominativa «Ibersol», nimero 2.673.053, en las clases 39, 40 y 42 del nomenclator internacional. Ha
comparecido como parte recurrida el ABOGADO DEL ESTADO en la representacion que legalmente ostenta.

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 368/2008 , interpuesto por la representacion procesal
de «<ATPS-Sociedade Gestora de Participagoes Sociais, S.A.» contra la resolucion de fecha 14 de noviembre
de 2007 de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra
la resolucion de 14 de diciembre de 2006 que concedia el registro que concedia el registro de la marca
denominativa «lbersol», nUmero 2.673.053, en las clases 39, 40 y 42 del nomenclator internacional.

SEGUNDO .- La Sala del Tribunal Superior de Justicia dicté6 Sentencia el 20 de octubre de 2011 con
este fallo:

<< Que desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora Dofia Maria
Isabel Campillo Garcia en nombre y representacién de la entidad «ATPS-Sociedade Gestora de Participacoes
Sociais, S.A.» contra la resolucion de 14 de noviembre de 2007 de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
gue desestimo el recurso de alzada interpuesto contra la resolucion de 14 de diciembre de 2007 que acordd la
inscripcién de la marca nacional n° 2.673.053 Ibersol para proteger productos de las clase 42 del nomenclator
internacional sin expreso pronunciamiento en cuanto a las costas causadas.>>

TERCERO.- La Procuradora Dofia Maria Isabel Campillo Garcia, en representaciéon de «ATPS-
Sociedade Gestora de Participacoes Sociais, S.A.», interpuso ante esta Sala el presente recurso de casacion
namero 6507/2011 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

MOTIVO PRIMERO.- Al amparo del art. 88.1.d de la Ley Jurisdiccional , por infraccién del art. 6.1.b de
la Ley de Marcas en relacién con el art. 4.1.b de la Directiva de Marcas , relativos a la prohibicién de registro
de signos que producen riesgo de confusién con marcas anteriores, y por infraccién de la jurisprudencia que
los interpreta.

MOTIVO SEGUNDO.- Al amparo del arto 88.1.d de la Ley Jurisdiccional, por infraccion del arto 8 de la
Ley de Marcas en relacion con el arto 4.4.a de la Directiva de Marcas, relativos a la proteccion reforzada de
marcas notorias y renombradas, y por infraccion de la jurisprudencia que los interpreta.

MOTIVO TERCERO.- Al amparo del arto 88.1.c de la Ley Jurisdiccional, por infraccién de las normas
reguladoras de la sentencia relativas a la motivacion ( art. 218.2 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil en
relacién con la disposicién final primera de la Ley Jurisdiccional y arts. 24 y 120.3 de la Constitucion Espafiola )
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MOTIVO CUARTO.-Al amparo del arto 88.1.c de la Ley Jurisdiccional, por infraccién de las normas
reguladoras de la sentencia relativas a la exhaustividad y congruencia ( art. 218.1 de la Ley 1/2000 de
Enjuiciamiento Civil, arts. 67.1 y disposicion final primera de la Ley Jurisdiccional , art. 11.3 de la Ley Organica
6/1985 del Poder Judicial , y art. 24 de la Constitucién Espafiola ).

CUARTO.- Admitido a tramite el recurso de casacion interpuesto en los términos expuestos, el
Abogado del Estado se abstuvo de formular oposicion al recurso y quedaron las actuaciones pendientes de
sefialamiento cuando por turno corresponda.

QUINTO.- Se sefiald para votaciéon y fallo el 19 de septiembre de 2012, en que tuvo lugar con
observancia en su tramitacion 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.- La entidad mercantil <ATPS-Sociedade Gestora de Participagoes Sociais, S.A.» impugna
mediante este recurso la Sentencia dictada por la Seccién Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
desestimatoria del recurso contencioso- administrativo interpuesto por dicha recurrente. Este tenia por objeto
la resolucion de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas que concedia a la sociedad «Iberdrola» el registro de
la marca denominativa «lbersol», nimero 2.673.053, en las clases 39, 40 y 42 del nomenclator internacional.

La demanda, con amparo legal el articulo 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, se fundd
en laincompatiblidad de la marca recién registrada con otra prioritaria de la actora, de idéntica denominacién y
notoria. El Tribunal, después de exponer la doctrina general sobre confundibilidad y notoriedad de las marcas,
razond del siguiente modo:

<<[...] Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que existen los factores de riesgo alegados
por la parte [...] ya que la marca pretendida Ibersol es idéntica a la marca cuya titularidad ostenta la actora

[...]Elarticulo 6.1de laLey 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, exige también para impedir el acceso
al registro de la marca pretendida que se designen productos o servicios idénticos o que por ser idénticos
0 semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan,
exista un riesgo de confusion en el publico, esto salvo cuando se trate de marcas notorias o renombradas [...].
En el caso present[e] [...] la marca nacional n® 2.673.053 Ibersol pretende proteger los siguientes servicios o
productos: servicios de ingenieria; servicios de ingenieros que se encargan de evaluaciones, estimaciones,
investigacion e informes en los campos tecnoldgicos; estudios de proyectos técnicos; investigacion y desarrollo
de nuevos productos; y en general los servicios prestados por profesionales con alta cualificacién y formacion
universitaria, como fisicos, Ingenieros o informaticos. Estos servicios son absolutamente diferentes a los que
protege la marca 2.144.953 "Ibersol", Servicios de restaurante, cafeteria, bar. Los campos aplicativos son
divergentes y los nichos de mercado a los que se dirigen las marcas enfrentadas son distintos, ya que nada
tiene que ver los servicios de altos profesionales con los servicios [d]e hosteleria.

[...] La parte no ha acreditado que la marca de su titularidad 2.144.953 "Ibersol", sea notoria, y aun
siéndolo no operaria para afectar a la marca pretendida ya que dada la diversidad de los nichos de mercado
no se puede producir la conexion entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de
aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento
indebido o un menoscabo del caracter distintivo o de la notoriedad, Solo en el caso de que la marca tuviera
la condicién de renombrada se produciria la imposibilidad del registro. Debe indicarse que la documentacion
aportada no acredita la notoriedad o renombre de la marca 2.144.953 "Ibersol". La entidad «<ATPS-Sociedade
Gestora de Participacoes Sociais, S.A.», al parecer opera con marcas franquiciadas, alguna de ellas como
Pizza Hut, Cantina Mariachi, Burger King, o Pans and Company efectivamente tienen la condicion de notorias
o renombradas pero no puede afirmarse lo mismo de Ibersol. Y no puede acreditarse dicha condicidn con unos
documentos que hacen referencia a la actividad de todas las marcas franquiciadas entre las que encuentran
algunas notorias y otras renombradas, pues no puede extenderse la proteccién que la Ley otorga a estas
marcas con otras, distintas, inscritas por la entidad pero que no gozan de este caracter. >>

SEGUNDO.- Como se haindicado en los antecedentes de la presente sentencia, el recurso de casacion
se articula sobre cuatro motivos, de los que debe prestarse preferente atencion a los fundados en el apartado c)
del articulo 88.1 de la Ley de la Jurisdiccion , relativos a las infracciones procesales de la Sentencia recurrida.

El primero de estos motivos de casacion, que se corresponde con el tercero del escrito de interposicion,
denuncia la falta de motivacion de la Sentencia en lo referente a dos de sus afirmaciones: que la prueba
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aportada por la parte demandante no acredita la notoriedad de la marca de la que es titular y que, aun
existiendo dicha notoriedad, tal situacion no afectaria a la compatibilidad entre los signos distintivos.

El segundo motivo por error in procedendo , dltimo de los que contiene dicho escrito, se basa
en la incongruencia de la Sentencia en dos de sus modalidades: omisiva, por no pronunciarse sobre la
incompatibilidad de las marcas en el seno de las clases 39 y 40, y por exceso, al conceder al demandante
menos de lo resistido por el demandado, ya que la Sala cuestiona el hecho admitido por la Administracion
recurrida de que la marca oponente es de conocimiento general en los correspondientes sectores del mercado.

Los motivos por infracciones sustantivas afectan, el primero de ellos, al articulo 6.1.b) de la Ley de
Marcas , en relacién con el articulo 4.1.9) de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, relativa a la aproximacion
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. La recurrente sostiene que no puede
excluirse una cierta similitud entre los servicios protegidos por las marcas en juego, dado que forman parte del
mismo sector econdmico, han sido incluidos dentro de una misma clase del nomenclator internacional y los de
hosteleria y restauracion de la marca oponente son servicios de caracter transversal respecto a cualquier otro.

Bajo el mismo motivo invoca la recurrente el denominado principio de interdependencia , elaborado por
el Tribunal de Justicia de la Unién Europea, el cual supone que, cuanto mayor sea la similitud entre los signos,
cabe exigir un menor grado de similitud en su d&mbito aplicativo.

El segundo motivo acogido al apartado d) del articulo 88.1 remite a la infraccién del articulo 8 de la Ley de
Marcas , en relacién con el articulo 4.4.a) de la citada Directiva. Considera la recurrente que la valoracion de la
prueba de la Sala de instancia sobre la notoriedad de la marca es arbitraria, inverosimil y falta de razonabilidad.
Dicha notoriedad no ha sido controvertida en el proceso y puede provenir del uso de la marca oponente en
combinacion con otras marcas si reconocidas como notorias por el propio Tribunal.

TERCERO.- Los motivos sujetos al apartado c) del mencionado articulo 88.1 deben ser resueltos
conjuntamente, y desestimados.

La omisién de pronunciamiento que se atribuye a la Sentencia recurrida recae sobre una cuestién que
ha sido ajena al pleito, pues no fue alegada ni en via administrativa ni en la primera instancia del proceso la
incompatibilidad de las marcas a causa de los servicios protegidos por el nuevo signo en las clases 39 y 40.

La nueva marca «lbersol», nimero 2.673.053, se solicitd para servicios comprendidos en estas clases
del nomenclator internacional: Clase 39, para «servicios de transporte de energia eléctrica»; clase 40, para
«servicios de transformacion o tratamiento mecanico y quimico de todo tipo de fluidos» y «servicios de
produccion de energia»; y, en clase 42, para «servicios de ingenieria; servicios de ingenieros que se encargan
de evaluaciones, estimaciones, investigacion e informes en los campos tecnoldgicos; estudios de proyectos
técnicos; investigacion y desarrollo de nuevos productos; y en general los servicios prestados por profesionales
con alta cualificacion y formacién universitaria, como fisicos, ingenieros o informaticos».

Por su parte, la actual recurrente es titular de la marca de igual denominacion, nimero 2.144.953, en
clase 42, para «servicios de restaurante, cafeteria, bar».

La oposicién ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas se formul6 por la aqui recurrente solo
a causa de los servicios de la clase 42 del nomenclator, Gnica clase en que coinciden los de la antigua y
la nueva marca. En consecuencia, la resolucion administrativa versd sobre la coincidencia aplicativa de los
servicios que las respectivas marcas catalogaban en esa concreta clase, y no en otras. Este proceder en sede
administrativa se expone con toda claridad en el hecho segundo de la demanda.

En la propia demanda los fundamentos recaen sobre los efectos de la notoriedad, y no de la
confundibilidad de las marcas por su coincidencia o riesgo de asociacion de los servicios acogidos a las
diferentes clases.

Pese a ello, si en la Sentencia de instancia se aprecié la disparidad de ambito aplicativo entre los
servicios acogidos a la misma clase 42 del nomenclator, es deducible que igual resultado debe dispensar
su comparacién con los servicios pertenecientes a las otras clases; todos los servicios de la nueva marca
estan vinculados y resultan igual de dispares con los amparados por la marca oponente. Si, para la Sala de
instancia, hay una diferencia aplicativa excluyente de todo riesgo de confusion o asociacion entre los servicios
de «restaurante, cafeteria, bar» y los de ingenieria y otros, es inevitable extender este criterio respecto de
los servicios de produccién y transporte de energia eléctrica y de transformacion o tratamiento de todo tipo
de fluidos.
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Acerca de la incongruencia por exceso 0 extra petita , este defecto procesal tiene lugar, segun su
mas elemental formulacién, cuando hay una discordancia entre lo otorgado por el Juez y lo pretendido por el
demandante y, en su caso, lo resistido por el demandado. Pero, en contra de lo mantenido por la recurrente,
la Administracién demandada no ha admitido en ningin momento la notoriedad ni el renombre de la marca
de la que aquella es titular, que es la cuestién a que remite el hecho del conocimiento general a que alude
el escrito de interposicién del recurso. Por el contrario, la alegacién de la notoriedad y el renombre fue objeto
de una explicita decision denegatoria en via administrativa, con criterio después corroborado por el Abogado
del Estado en la contestacion a la demanda.

Y, en lo que respecta a la motivacion, es evidente que la Sentencia brinda una respuesta a todas
las cuestiones suscitadas en el proceso y expresa cuales han sido los criterios juridicos esenciales
fundamentadores del fallo. En el fundamento de Derecho octavo se analiza la prueba aportada por el actor
sobre la notoriedad o renombre de la marca y se ofrece una razén por la que resulta insuficiente: a pesar de
gue en la documentacién en la que figura la marca «lbersol» de la recurrente aparecen otras marcas notorias
o renombradas, esta condicién no puede hacerse extensiva sin mas a la primera. Asimismo fundamenta por
qué la hipotética notoriedad de la marca oponente no es susceptible de incidir en el riesgo de confusion: la
divergencia de campos aplicativos o «nichos de mercado» impide el peligro de asociacion o conexién entre
los servicios y sus diferentes procedencias.

Bastan los argumentos que recoge la Sentencia para considerar, de acuerdo con una patente
doctrina, suficientemente motivado su criterio acerca de ambas cuestiones, sin que sea precisa una superior
profundidad o extensidn del razonamiento para que las partes conozcan la razon de decidir y articulen, como
ha hecho la recurrente, su impugnacion contra ella.

CUARTO.- El formulado como primer motivo del recurso debe recibir el mismo trato desestimatorio.
El desarrollo de los argumentos en que se apoya evidencia una simple discrepancia de la recurrente con el
parecer de la Sala de instancia de que no existe riesgo de confusién entre las marcas.

Una insistente jurisprudencia destaca que las apreciaciones sobre hechos, tales como la declaracion
de hechos probados o las decisiones que en Derecho de marcas se hacen sobre existencia o no de riesgo de
confusion, ambitos aplicativos, etcétera, resultan intangibles en sede casacional siempre que se encuentren
expresadas de forma motivada y razonable y no incurran en error patente (por ejemplo, Sentencias de 5 de
abril de 2010, RC 1235/2008 , 14 de enero de 2011, RC 5054/2009 , y 12 de julio de 2011, RC 6072/2010 ).

En este caso, la Sala de instancia ha analizado el riesgo de confusion atendiendo a las exigencias del
principio de especialidad que recoge tanto el articulo 6.1.b) como el 8 de la Ley de Marcas , y, por supuesto,
también el articulo 4 de la Directiva 89/104/CEE que es invocada por la recurrente. Mediante dicho analisis ha
concluido que el ambito aplicativo de las marcas en pugna es diverso, por lo que queda eliminado cualquier
peligro de confusién o asociacidn aunque las denominaciones sean idénticas.

Esta apreciacién no es en modo alguno ilégica, ni arbitraria, ni erronea. No presenta ninguna dificultad
considerar que el servicio de restaurante, cafeteria y bar y, por otro lado, los servicios técnicos y de
investigacién tecnolégica, produccién y transporte de energia eléctrica y tratamiento de fluidos, se desarrollan
en esferas del mercado radicalmente diferentes, de modo que resulta materialmente imposible asociar tales
servicios solo por su comun denominacién marcaria. Tal conclusion, impuesta por el principio de especialidad,
produce sus efectos con independencia de la insercion de gran parte de tales servicios en un mismo ordinal
del nomenclator o el caracter transversal de las mencionadas actividades de hosteleria.

Tampoco se opone a la conclusiéon de la Sala de instancia el principio de interdependencia. En la
Sentencia de 30 de abril de 2009 (RC 661/2008 ), siguiendo las Sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC
2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), dijimos que este principio exige ponderar globalmente
y de forma interdependiente «todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular,
teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad
o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado
de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociacién que puede hacerse con el signo registrado».

Como ya hemos dicho, aqui la Sala de instancia ha considerado razonablemente que nos hallamos
ante sectores del mercado suficientemente diferenciados y que no permiten generar confusion al destinatario
de los servicios, de modo que el grado de incompatibilidad determinado por la identidad denominativa de las
marcas queda totalmente compensado o absorbido por la radical disparidad de su campo de aplicacion. Por
tanto, las exigencias del principio de interdependencia no han sido soslayadas en la Sentencia impugnada, lo
gue ocurre es que han concluido con un resultado perjudicial para la recurrente.
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QUINTO.- Las mismas razones bastan para rechazar el motivo que resta por examinar.

También la valoracion probatoria del Tribunal de instancia acerca de la notoriedad o renombre de la
marca defendida por la recurrente es razonable y debe mantenerse en sus términos.

La recurrente fundamenta la tesis opuesta en que la marca «lbersol» de la que es titular distingue los
servicios de franquicias en el sector de la restauracion, franquicias entre las cuales se encuentran marcas
auténticamente renombradas. Ahora bien, a este argumento debe responderse que el renombre de unas
determinadas marcas no se extiende a todas las que estén con ellas relacionadas, pues la notoriedad consiste
en una cualidad individual, y no transferible, de cada signo. Ademas, como razona la Sentencia de instancia,
aunque hipotéticamente se aumentara la proteccion de dicha marca por causa de su notoriedad, no por ello
dejaria de surtir efectos el principio de especialidad, y es tal la diversidad de &mbitos comerciales en que se
proyectan los servicios amparados por las marcas que también quedaria excluido el riesgo de confusion o
asociacion.

SEXTO.- Procede, en suma, la desestimacion del recurso con la preceptiva condena en costas a la
parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el articulo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .

A tenor del apartado tercero de dicho articulo 139, la imposicion de las costas podra ser "a la totalidad,
a una parte de éstas o hasta una cifra maxima". La Sala considera procedente en este supuesto limitar la
cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el articulo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , ha
de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra maxima de dos mil euros.

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 Constitucion.

FALLAMOS

Primero.- NO HA LUGAR al recurso de casacién namero 6507/2011 interpuesto por la Procuradora
de los Tribunales Dofia Maria Isabel Campillo Garcia, en nombre y representacion de «ATPS-SOCIEDADE
GESTORA DE PARTICIPACOES SOCIAIS, S.A.», contra la Sentencia de 20 de octubre de 2011 dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Seccién Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , por
la que se desestima el recurso contencioso-administrativo niam. 368/2008.

Segundo.- Imponemos a la parte recurrente en casacion las costas causadas en este recurso con la
limitacion anteriormente indicada.

Asi por esta nuestra sentencia, que debera 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.



