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Resumen

La STJCE de 11 de junio de 2009, asunto Lindt, no vincula necesariamen-
te la mala fe del solicitante de la marca a la utilizaciébn por un tercero de
un signo idéntico o similar para un producto o servicio idéntico o similar
que pudiera dar lugar a confusiéon con el signo cuyo registro se solicita.
Tal posicionamiento, asi entendido, supondria una interpretacion restricti-
va de la mala fe en la solicitud del registro de marca que ahora el TJUE ha
rechazado explicitamente. El binomio representado por la STJUE de 12 de
septiembre de 2019 (asunto c-104/18 P) y la STJUE de 29 enero de 2020
(asunto c-371/2018) aproximan la delimitacién del concepto de la mala fe
en la solicitud de marca, a nuestro juicio, a una concepcibn mas vinculada
a la funcionalidad de la marca y a la garantia de una leal participacion en el
proceso competitivo (suponga o no ese registro una colisién directa con un
signo de un tercero). Pero la interpretaciéon no rigida (no restrictiva) de la
mala fe que sugiere el TJUE, y aunque no debiese ser asi, corre el riesgo de
alterar las reglas de una competencia leal en su aplicacién al caso concreto.

Palabras clave: Marca, solicitud de registro, mala fe, practicas desleales,
nulidad.

Abstract

The STJCE of June 11, 2009, Lindt case, seemed to link the bad faith of the
trademark applicant to the use by a third party of an identical or similar sign
for an identical or similar product or service that could lead to confusion
with the sign whose registration is requested. Such a position, unders-
tood in this way, would imply a restrictive interpretation of bad faith in the
application for trademark registration, which the TJEU has now explicitly
rejected. The binomial represented by the STJUE of September 12, 2019
(case c-104/18 P) and the STJUE of January 29, 2020 (case c-371/2018)
approximate the delimitation of the concept of bad faith in the application
for a trademark, in our opinion, to a concept more linked to the functionality
of the trademark and the guarantee of fair participation in the competitive
process (whether or not this registration is a direct collision with a sign
from a third party).But the non-rigid (non-restrictive) interpretation of bad
faith suggested by the TJEU, and although it should not be so / that way,
runs the risk of altering the rules of fair competition in their application to
the specific case.

Keywords: Bad faith, trademark applicant, fair competition.
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. Introduccion (hechos del caso y
objetivos del estudio)

La STJUE, Sala Cuarta, de 29 Ene. 2020 (Asunto
C-371/2018) resuelve diversas cuestiones prejudi-
ciales en materia marcaria planteadas por la High
Court of Justice de Reino Unido (“HC"). El grupo
societario Sky es titular de cuatro marcas, de la UE
y nacionales. Estas marcas se registraron con el
término “Sky" para productos y servicios de la cla-
se 9 (programas de ordenador y otros) y 38 (ser
vicios de telecomunicaciones y otros). Este grupo
ejercitd distintas acciones de violaciéon del Dere-
cho de Marca contra el grupo SkyKicks en el Reino
Unido. Los demandados interpusieron demanda
reconvencional de nulidad, aunque parcial, de cada
una de las marcas en las que se sustentaba la de-
manda inicial. Argumentaron, en esencia, que ta-
les marcas habian sido registradas para productos
y servicios “(..) no especificados con la suficiente
claridad y precisién”. Subsidiariamente, lo que re-
sulta de extraordinario interés, esgrimieron que
las marcas eran nulas en tanto que la solicitud se
habia producido de mala fe: porque los productos
especificados al solicitar el registro de las marcas
correspondientes comprendian productos y servi-

cios que la solicitante Sky no pretendia utilizar.

La High Court of Justice de Reino Unido planted
distintas cuestiones prejudiciales al TJUE. Las dos
primeras, en Gltima instancia, vinculadas a la even-
tual nulidad absoluta de una marca por el modo
en que se designaron los productos en la solicitud.
Las dos primeras fueron resueltas de forma con-

junta, plantedndose del siguiente modo:

“1) ¢Se puede declarar la nulidad total o parcial de
una marca de la Unién o de una marca nacional
registrada en un Estado miembro por el motivo
de que algunos o todos los términos incluidos en

la lista de productos y servicios carecen de la cla-
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ridad y precisién suficientes para permitir a las au-
toridades competentes y los terceros determinar
Gnicamente a la luz de dichos términos el alcance

de la proteccién conferida por la marca?

2) En caso de que se responda de manera afirma-
tiva a la primera cuestién, ¢es un término como
"programas de ordenador” demasiado general y
designa productos demasiado diversos como para
que la marca pueda desempenar su funcién de in-
dicacién del origen, de modo que dicho término
no es lo suficientemente claro y preciso para per
mitir a las autoridades competentes vy los terceros
determinar Gnicamente a la luz de dicho término el
alcance de la proteccién conferida por la marca?”

EITJUE examiné aqui si la falta de claridad y preci-
sion de los términos empleados para designar los
productos y servicios de una marca constituye una

causa de nulidad absoluta de una marca.

Otras dos cuestiones se plantearon por la High

Court of Justice de Reino Unido.

“3) ¢Puede constituir mala fe el mero hecho de
solicitar el registro de una marca sin intencién de
usarla en relaciéon con los productos o servicios

especificados?

4) En caso de que se responda de manera afirma-
tiva a la tercera cuestién, ¢es posible concluir que
la solicitante presenté la solicitud de registro, en
parte, de buena fe, y en parte, de mala fe, en la
medida en que tenia intencién de usar la marca en
relacién con algunos de los productos o servicios,
pero ninguna intenciéon de usarla en relaciéon con

otros productos o servicios especificados?”

Ambas cuestiones, desde luego, estaban desti-
nadas a la correcta delimitacion del concepto de
mala fe en la solicitud como sustento de la nulidad

de una marca.
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Il. Relevancia para el derecho inter-
no.

El Derecho espanol de marcas no puede enten-
derse desligado de las distintas clases de marcas
en funcion de su ambito territorial. La marca es-
panola (con efectos en el territorio nacional) convi-
ve con la marca comunitaria (en este caso, como
sabemos, con efectos en todo el territorio de la
Unién Europea). A esta duplicidad debe afadirse
la marca internacional (con efectos en los paises
en que la marca se concede), existiendo la posibi-
lidad de designar al conjunto de la Unién Europea

en tal solicitud.

Nuestra Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciem-
bre, estd condicionada a la Primera Directiva
89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de
1988 relativa a la aproximacion de las legislacio-
nes de los Estados Miembros en materia de mar-
cas (derogada y codificada después por la Direc-
tiva 2008/95/CE del Parlamento y del Consejo de
22 de octubre de 2008). Esta realidad, a la que
se une la existencia de la propia marca de la UE
y el Reglamento comunitario que la regula, sitGa
en un lugar principal en materia jurisprudencial
a la Jurisprudencia del TJUE. Esta Jurispruden-
cia analiza los recursos contra las decisiones de
concesion o denegacién de marcas de la UE por
parte de la EUIPO, pero también las cuestiones
prejudiciales planteadas por los tribunales nacio-
nales a los efectos de la mejor interpretacién de
la normativa nacional y comunitaria. La senten-
cia que se comenta ahora aborda, precisamente,
una cuestién esencial en esta materia: es decir, la
correcta delimitacién de la mala fe como causa de
nulidad de una marca en el sentido del art 51.1 b)
del Reglamento (CE) n°® 40/94 ? y del art. 3.2 d) de
la Directiva 89/104 3,
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Téngase en cuenta, en este sentido, que el art.
51 de nuestra Ley de Marcas dispone que “(...)1.
El registro de la marca podré declararse nulo me-
diante solicitud presentada ante la Oficina Espa-
nola de Patentes y Marcas o mediante demanda
reconvencional en una acciéon por violacion de
marca: (...) b) Cuando al presentar la solicitud de

marca el solicitante hubiera actuado de mala fe”

Nos interesa destacar finamente, desde la pers-
pectiva de los Principios de Derecho europeo apli-
cados al caso concreto, el Principio de control difuso
de la adecuacién de las leyes nacionales al Derecho
de la Unién Europea reconocido en la Sentencia
Simmenthal, de 9 de marzo de 1978 (106/77). El
juez ordinario que conoce de un caso al que resul-
ta aplicable el Derecho de la Union Europea tiene
la potestad de no aplicar cualquier norma nacio-
nal, aun tratdndose de una norma con rango de
ley, que estime contraria a ese Derecho. EITJUE,
en el caso particular, se pronuncia ante la cues-
tion prejudicial que se le eleva a propdsito de una
normativa nacional que obliga al solicitante de la
marca a declarar que tiene intencién de utilizar la
marca solicitada. Para el TUUE esta exigencia no
se opone al Derecho de la Unién Europea: siem-
pre, eso si, que el incumplimiento de esa obliga-
cién no constituya una causa de nulidad de la mar-
ca. Otro tanto sucede con el Principio de efecto
directo reconocido ya en la Sentencia Van Gend &
Loos, de 5 de febrero de 1963 (26/62), que tam-
bién es importante desde el punto de vista del
Derecho espanol. Este principio permite que las
normas de la Union Europea sean susceptibles de
crear directamente derechos y obligaciones que
los particulares pueden invocar ante los tribunales
nacionales siempre que la norma europea sea su-
ficientemente precisa e incondicionada. En caso
de existir duda se puede utilizar la cuestion pre-
judicial de interpretacion para preguntar al TJUE

que declare si determinada norma tiene efecto
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directo. La interpretacion de la normativa nacional

debe ser conforme a la normativa europea.

l1l. Doctrina de la sentencia TJUE
de 29 Enero de 2020 (asunto
C-371/2018)

La normativa comunitaria en materia de marcas
no prevé que pueda declararse la nulidad de una
marca por el sélo hecho de la falta de claridad y
precision de los términos utilizados para designar
los productos y servicios para los que se registré.
En este sentido sefnala que el art. 3 de la Primera
Directiva 89/104, y los arts. 7.1 y 51.1 del Regla-
mento 40/94 (actual art.59.1.b) del Reglamento
2017/1001, sobre la marca de la Unién Europea)
deben interpretarse en el sentido de que el lis-
tado de causas de nulidad absoluta de una mar-
ca de la Unién Europea es exhaustivo: y, en este
sentido, la nulidad por falta de claridad y precision

no esta prevista.

La falta de claridad y precisiéon en los términos
empleados para los productos o servicios tam-
poco podria constituir un motivo de nulidad de la

marca por ser contrario al orden publico.

La nulidad de la marca por mala fe en la solicitud
s6lo puede apreciarse si existen indicios objetivos
que demuestren que, en la fecha de la solicitud de
registro, el solicitante tenia intencién de menos-
cabar los intereses de terceros de un modo no

conforme con las préacticas leales.

No puede presumirse la mala fe por la mera cons-
tatacién de que en el momento de presentar la
solicitud el solicitante no ejerciese una actividad
econdmica correspondiente a los productos y ser

vicios sefalados en la solicitud.

El hecho de que se solicite una amplia variedad de
productos y servicios no es suficiente para demos-
trar mala fe, si el solicitante puede justificar “una
I6gica comercial razonable” para solicitar ese tipo
de proteccion, teniendo en cuenta su posible uso
de marca. El derecho de marcas estd pensado
para contribuir a la libre competencia, de forma
que las marcas deben permitir a los consumido-
res identificar el origen comercial de determina-
dos productos y servicios. No obstante, destaca
que el solicitante de una marca no precisa indicar
o conocer, en el momento en el que la solicita,
cudl es el uso real y efectivo que hard de la marca
en cuestidn, teniendo cinco anos para dar comien-
zo a dicho uso (recordemos la caducidad por falta

de uso).

Lo verdaderamente relevante es que, en la solici-
tud de marca presentada sin intencién de utilizar-
la para los productos y servicios a que se refiere
el registro, exista intenciéon de menoscabar los in-
tereses de terceros de un modo no conforme con
las précticas leales o la intenciébn de obtener, sin
tener siquiera la mira puesta en un tercero en par-
ticular, un derecho exclusivo con fines diferentes a
los correspondientes a las funciones de la marca.

Finalmente concreta que, cuando esta “mala fe”

2 Esta disposicién se mantiene en los mismos términos en el art. 52.1. b) del Reglamento n° 207/2009 del Consejo, de 26 de
febrero de 2009, sobre la marca comunitaria - que sustituy6 al anterior-, asi como en el art. 59.1. b) del vigente Reglamento (UE)

2017/1001 sobre la marca de la UE.

3 Hoy art.3.1.d) de la Directiva 2008/95/CE. La Directiva de 2008 se refiere también, como causa facultativa de denegacion del
registro o de nulidad —-no incorporada, por lo demés, a nuestra legislaciéon nacional- a la mala fe de la solicitud en el supuesto
anadido contemplado en el art. 4.4.g) “Cualquier Estado miembro podré ademas disponer que se deniegue el registro de una
marca o, si esta registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que: (...) la marca pueda confundirse con
una marca que, en la fecha de presentacién de la solicitud, estaba siendo usada en el extranjero y que continGe utilizandose alli,
siempre que la solicitud hubiera sido hecha de mala fe por el solicitante”
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existiera Unicamente para una parte de los pro-
ductos o de los servicios para los que esté re-
gistrada la marca, seria posible declarar la nulidad
parcial de la marca para los productos o servicios

concretos afectados.

IV. El binomio representado por la
STJUE de 12 de septiembre de 2019
(asunto c-104/18 P) y la STJUE de 29
enero de 2020 (asunto c-371/2018)

La sentencia que comentamos viene a comple-
tar ahora, en un breve espacio de tiempo, la ela-
boraciéon doctrinal que se realiza en la reciente
de STJUE de 12 de septiembre del 2019 (asunto
C-104/18 P Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve
Ticaret/EUIPO). Esta Gltima sentencia establecia
ya importantes pautas anadidas para valorar la
existencia de mala fe en el registro de una marca.
Y lo hacia, ademaés, aclarando los términos de la
doctrina anterior vertida en la importante STJUE
de 11 de junio de 2009 (asunto C-529/07, Choco-
ladefabriken Lindt & Springli).

De este modo podemos hablar hoy, sin duda, de
una mayor precisiéon en la delimitacion del con-
cepto de la mala fe como causa de nulidad en el
registro de la marca. El binomio representado por
la STIUE de 12 de septiembre de 2019 y la STIUE
de 29 de enero de 2020 constituye un cuerpo de
doctrina que a buen seguro condicionara también
algunas de las resoluciones que puedan dictarse
en el &mbito nacional al interpretar el Derecho in-

terno.

4.1 El concepto de mala fe como concepto autd-
nomo de Derecho de la Unién Europea: la STJU
de 27 de junio de 2013 (asunto C-320/12), caso
Malaysia, y la necesidad de una interpretacion

uniforme

Revista Lex Mercatoria. Vol

No olvidemos que al Tribunal de Justicia de la
Unién Europea corresponde la tarea de formu-
lar de manera definitiva el concepto de mala fe.
Esto por mucho que pudiera pensarse que la in-
terpretacion del concepto deba delimitarse de
acuerdo con el Derecho nacional de los Estados
miembros: porque el alcance que deba darse a la
mala fe, siendo un concepto autbnomo de Dere-
cho de la Unidén Europea, debe ser el resultado de
una interpretacion uniforme y autbnoma que esta
llamado a proporcionar el Tribunal de Justicia. La
STJU de 27 de junio de 2013 (asunto C-320/12),
caso Malaysia, superé cualquier duda al respecto
al pronunciarse expresamente sobre este extre-
mo: “Segln reiterada jurisprudencia, de las exi-
gencias tanto de la aplicacién uniforme del De-
recho de la Unién como del principio de igualdad
se desprende que el tenor de una disposicidn de
Derecho de la Unién que no contenga una remi-
sibn expresa al Derecho de los Estados miembros
para determinar su sentido y su alcance normal-
mente debe ser objeto en toda la Unibén de una
interpretacion autébnoma y uniforme, que debe
buscarse teniendo en cuenta el contexto de la
disposicidn y el objetivo perseguido por la norma-
tiva de que se trate (véase, en particular, la sen-
tencia de 22 de septiembre de 2011, Budejovicky
Budvar, C-482/09, Rec. p. I-8701, apartado 29) {(...)
Consta que la redaccion del articulo 4, apartado
4, letra g), de la Directiva 2008/95 no contiene
definicion alguna del concepto de «mala fe», el
cual tampoco se define en los otros articulos de
dicha Directiva. Dicha disposicibn no contiene
tampoco ninguna remisién expresa al Derecho
de los Estados miembros en lo que respecta a
este concepto. Por tanto, el sentido y el alcance
del mencionado concepto deben determinarse a
la luz del contexto en el que se inserta la dispo-
sicion de que se trata de la Directiva 2008/95 y
el objetivo perseguido por ésta (...) En lo relativo
al objeto y el fin de la Directiva 2008/95, si bien
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es cierto que, con arreglo al considerando 4 de
dicha Directiva, no parece necesario proceder a
una aproximacion total de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de marcas, no es
menos cierto que la mencionada Directiva con-
tiene una armonizacién de las normas materiales
fundamentales en este ambito, es decir, segln
el mismo considerando, de las normas relativas
a las disposiciones nacionales que tienen mayor
incidencia directa sobre el funcionamiento del
mercado interior, y que dicho considerando no ex-
cluye que la armonizacibén relativa a estas normas
sea completa (véase, en este sentido, las senten-
cias de 16 de julio de 1998, Silhouette Internatio-
nal Schmied, C-355/96, Rec. p. |-4799, apartado
23, y Budejovicky Budvar, antes citada, apartado
30) (...) Debe anadirse que el caracter facultativo
de una disposicidn de la Directiva 2008/95 carece
de relevancia para determinar si procede reservar
una interpretacion uniforme al contenido de dicha
disposicidn (véase, en este sentido, la sentencia
de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon y Adi-
das Benelux, C-408/01, Rec. p. I-12537, apartados
18 a 21) (...) A la luz de las consideraciones an-
teriores, procede responder a la primera cuestion
que el articulo 4, apartado 4, letra g), de la Direc-
tiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de
que el concepto de «mala fe», a efectos de dicha
disposicién, constituye un concepto autébnomo
de Derecho de la Unibn que ha de interpretarse
de manera uniforme en la Unién” (apartados 25
a 29).

EITJUE se pronuncia de un modo principal, al re-
solver una cuestidn prejudicial, respecto al articu-
lo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95,
que contiene una causa facultativa de denegacién
o de nulidad. Pero debe advertirse, como muy
bien indica, que "El Reglamento n°® 207/2009,
que complementa la normativa de la Unibén en

materia de marcas mediante el establecimien-
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to de un régimen comunitario de marcas, persi-
gue el mismo objetivo que la Directiva 2008/95,
es decir, el establecimiento y el funcionamiento
del mercado interior. Habida cuenta de la nece-
sidad de una interaccién armonizada de los dos
sistemas de marcas comunitarias y nacionales,
debe interpretarse el concepto de «mala fe» en
el sentido del articulo 4, apartado 4, letra g), de
la Directiva 2008/95 de la misma manera que en
el contexto del Reglamento n® 207/2009. Tal en-
foque garantiza una aplicacién coherente de las
distintas normas que en el ordenamiento juridico
de la Unién tienen por objeto las marcas” El con-
cepto de mala fe, por tanto, deber interpretarse

del mismo modo en ambos textos comunitarios.

4.2 La STIUE de 12 de septiembre de 2019:
caclaracion o rectificacion de la doctrina ante-
rior? Indicios objetivos al tiempo de la solicitud

y apreciacidn global

La STIUE de 12 de septiembre de 2019 declara
que el solicitante de una marca de la UE actia
de mala fe cuando resulta de indicios pertinentes
y concordantes “ (...) que el titular de una marca
de la Unién no ha presentado la solicitud de re-
gistro de dicha marca con el objetivo de participar
de forma leal en el proceso competitivo, sino con
la intenciébn de menoscabar, de un modo no con-
forme con las practicas leales, los intereses de
terceros, o con la intencion de obtener, sin tener
siquiera la mira puesta en un tercero en particu-
lar, un derecho exclusivo con fines diferentes a
los correspondientes a las funciones de la marca,
sobre todo a la funcién esencial de indicacién de

origen (...)"

Esta funciéon esencial de la marca, relativa a la
indicacion del origen de los productos o servicios
que identifica, esta intimamente ligada al concep-

to de mala fe en la solicitud cuya delimitacién se
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pretende. El concepto de mala fe, aceptado que
ha de entenderse como un concepto comunitario,
exige superar una vision del mismo ligada a una
simple actitud deshonesta. Y asi lo refiere el TJUE
en esta sentencia: " Antes de nada hay que re-
cordar que, cuando el Reglamento n.o 207/2009
no define un concepto que figura en él, la deter
minacién de su significado y de su alcance debe
efectuarse conforme al sentido habitual de este
en el lenguaje corriente, teniendo también en
cuenta el contexto en el que se utiliza y los ob-
jetivos perseguidos por dicho Reglamento (véa-
se, en este sentido, la sentencia de 14 de marzo
de 2019, Textilis, C21/18, EU:C:2019:199, apar-
tado 35; véanse, por analogia, las sentencias de
22 de septiembre de 2011, Budejovicky Budvar,
C482/09, EU:C:2011:605, apartado 39, y de 22 de
marzo de 2012, Génesis, C190/10, EU:C:2012:157,
apartado 41) (...) Asi ocurre con el concepto de
«mala fe» que aparece en el articulo 52, apartado
1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009, a falta
de definicibn de este concepto por parte del le-
gislador de la Unién (...) Mientras que, conforme
a su sentido habitual en el lenguaje corriente, el
concepto de «mala fe» presupone la presencia
de una actitud o de una intencibn deshonesta,
este concepto debe entenderse ademas en el
contexto del Derecho de marcas, que es el del
trafico econémico. A este respecto, los Regla-
mentos n.os 40/94 y 207/2009, asi como el Re-
glamento 2017/1001, adoptados sucesivamente,
se enmarcan en un mismo objetivo, esto es, el
establecimiento y el funcionamiento del merca-
do interior (véase, por lo que se refiere al Regla-
mento n.o 207/2009, la sentencia de 27 de ju-
nio de 2013, Malaysia Dairy Industries, C320/12,
EU:C:2013:435, apartado 35). Las normas sobre
la marca de la Unién tienen por objeto, en par-
ticular, contribuir a un sistema de competencia
no falseada en la Unién en el que cada empresa,

a fin de captar la clientela por la calidad de sus
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productos o de sus servicios, debe tener la posi-
bilidad de hacer que se registren como marca los
signos que permiten al consumidor distinguir sin
confusién posible tales productos o servicios de
los que tienen otra procedencia (véanse, en este
sentido, las sentencias de 14 de septiembre de
2010, Lego Juris/OAMI, C48/09 B, EU:C:2010:516,
apartado 38, y de 11 de abril de 2019, OKO-Test
Verlag, C690/17, EU:C:2019:317, apartado 40) (...)
La intencion del solicitante de una marca es un
factor subjetivo que, sin embargo, debe ser de-
terminado de forma objetiva por las autoridades
administrativas y judiciales competentes. Por
consiguiente, toda alegaciéon de mala fe debe exa-
minarse globalmente, teniendo en cuenta todas
las circunstancias facticas pertinentes del asunto
de que se trate (véase, en este sentido, la sen-
tencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken
Lindt & Springli, C-529/07, EU:C:2009:361, apar-
tados 37 y 42). Solo de este modo puede exa-
minarse objetivamente la alegacién de mala fe”
(apartados 43, 44, 45y 47 de la STJUE de 12 de
septiembre de 2019).

Esta sentencia resulta particularmente relevante,
ademas de por la objetivacién de la que hemos

dado cuenta, por distintos motivos:

A.- En primer lugar porque el TUUE casa la senten-
cia dictada por el Tribunal General. Esto no es ni
mucho menos una cuestién menor. En la senten-
cia objeto del recurso de casacion, de fecha 30 de
noviembre de 2017, el Tribunal General — siguien-
do el criterio precedente de la EUIPO- negd la
existencia de mala fe en la actuacion del titular de
la marca impugnada. Y reparese en la argumen-
tacion doctrinal que lo sostiene: “(...) que la mala
fe del solicitante de la marca presupone la utiliza-
cién por un tercero de un signo idéntico o similar
para un producto o servicio idéntico o similar que

pueda dar lugar a confusién con el signo cuyo re-
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gistro se solicita” Para el Tribunal General esto no
sucede en el caso en examen al no ser similares
los productos y servicios de las marcas de las dos
partes. No hay, por tanto, mala fe en la solicitud

del registro de marca.

B.- La sentencia, en segundo lugar, aclara la doc-
trina anterior de la STJUE de 11 de junio de 2009
(asunto Lindt C-529/07, Chocoladefabriken Lindt
& Spriingli). EITJUE declara que el Tribunal Gene-
ral hizo una lectura errbnea de la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia y confiridé un alcance de-
masiado restrictivo al referido articulo 52, apar-
tado 1, letra b) del Reglamento. Refiere literal-

u

mente que “ (...) se deduce que, al declarar, en
el apartado 44 de la sentencia recurrida, que «la
mala fe del solicitante presupone la utilizacién por
un tercero de un signo idéntico o similar para un
producto o servicio idéntico o similar que pueda
dar lugar a confusién con el signo cuyo registro
se solicita», el Tribunal General hizo una lectura
errbnea de la jurisprudencia del Tribunal de Justi-
cia y confirid un alcance demasiado restrictivo al
articulo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento
(...) Este error de Derecho vici6 el razonamiento
del Tribunal General, en la medida en que este
(...) consideré que el hecho de que la marca im-
pugnada hubiese sido registrada para servicios
cubiertos por una clase del Arreglo de Niza distin-
ta de aquellas bajo las que se habian registrado
y utilizado las marcas anteriores de la recurrente
permitia a la Sala de Recurso llegar a la conclusiéon
de que la mala fe del coadyuvante no habia sido
acreditada (...) Siguiendo este enfoque, el Tribunal
General no tomé en consideracién en su aprecia-
cién global, contrariamente a lo que disponen el
propio tenor del articulo 52, apartado 1, letra b),
del Reglamento n.o 207/2009 vy la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia, todas las circunstancias
facticas pertinentes tal como concurrian en el mo-

mento en que se presentd la solicitud, pese a que
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ese momento era determinante (...)" (apartados
57, 58y 59).

La aclaraciéon, que no ha de entenderse como una
rectificaciéon de la doctrina anterior (aunque en
realidad, a nuestro juicio, la precisa notablemen-

te), se concreta en distintas consideraciones:

1.- Que no se exige en absoluto que el solicitan-
te de la nulidad sea titular de una marca anterior

para productos o servicios idénticos o similares.

2.- Que la existencia de riesgo de confusion con
una marca del solicitante de la nulidad no consti-
tuye una condicién sine qua non para que se de-
clare la mala fe. No es un requisito esencial, por
tanto, sino sélo un factor mas pertinente a tener
en cuenta. Sefala asi, en sus apartados 51 y 52,
que "“De la referida sentencia (asunto Lindt) no se
desprende que la existencia de mala fe (...) pue-
da Gnicamente estimarse en el supuesto, sobre
el cual se preguntaba al Tribunal de Justicia, en
el que en el mercado interior se utiliza un signo
idéntico o similar para productos idénticos o si-
milares que pueda confundirse con el signo cuyo
registro se solicita (...) En efecto, puede haber su-
puestos, distintos de aquel que dio lugar a la sen-
tencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken
Lindt & Springli (C-529/07, EU:C:2009:361), en
los que quepa considerar que la solicitud de re-
gistro de una marca se present6 de mala fe pese
a que, en el momento de dicha solicitud, no habia
una utilizacién por parte de un tercero, en el mer-
cado interior, de un signo idéntico o similar para

productos idénticos o similares”

3.- Puede que no haya riesgo de confusién entre
el signo utilizado por un tercero y la marca impug-
nada, o que no haya utilizaciéon por parte de un
tercero de un signo idéntico o similar a la marca

impugnada. Otras circunstancias facticas, en tal
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supuesto, “(...) podran constituir, en su caso, indi-
cios pertinentes y concordantes que determinen

la mala fe del solicitante” (apartado 56).

C.- La STJUE concreta los indicios objetivos a te-
ner en cuenta para apreciar la mala fe en la solici-
tud. Los indicios pertinentes y concordantes (indi-
cios objetivos) que determinaran la mala fe en la
solicitud deben ser contemporaneos a la solicitud:
es decir, que el momento determinante es el mo-
mento de la presentacién de la solicitud, debiendo
valorarse todas las circunstancias facticas perti-
nentes concurrentes en el momento en que se

presenté la solicitud.

En el andlisis global que se realizara para apreciar
la mala fe deben valorarse las siguientes circuns-

tancias:

1.- La l6gica comercial en la que se inscribe la pre-

sentacion de la solicitud de registro.

2.- La cronologia de los acontecimientos que han
llevado a la presentacién de la Solicitud. Asi, si
ha existido una relacién comercial entre las partes
habré que valorar el periodo transcurrido entre el
final de la relacion comercial entre las partes y el
momento de la presentacién de la solicitud de re-

gistro de la marca impugnada.

3.- Otro aspecto a valorar es si la solicitud de la
marca impugnada se referia a productos o servi-
cios idénticos o similares a los del solicitante de

la nulidad.

D.- Esta sentencia recuerda, de acuerdo con lo
indicado ya en la STJUE de 11 de junio de 2009,
que la mala fe puede existir Gnicamente para una
parte de los productos o de los servicios para los
que se ha registrado la marca impugnada. Esta

apreciacion parcial de la mala fe dependera de las
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circunstancias del caso concreto.

4.3 La STICE de 11 de junio de 2009, asunto
Lindt (C-529/07)

No olvidemos asi, en lo esencial, que el art. 51.1.b)
RMC habia sido interpretado por la STICE de 11
de junio de 2009, asunto Lindt (C-529/07 (TICE
2009, 175), en el siguiente sentido:

« (...) para apreciar la existencia de la mala fe del
solicitante en el sentido del articulo 51, apartado
1, letra b), del Reglamento n® 40/94 (LCEur 1994,
25), el érgano jurisdiccional nacional debe tener
en cuenta todos las factores pertinentes propios
del caso de autos y que existian en el momento
de presentar la solicitud de registro de un signo

como marca comunitaria, y, en particular:

- el hecho de que el solicitante sabe, o debe sa-
ber, que un tercero utiliza, en al menos un Esta-
do miembro, un signo idéntico o similar para un
producto idéntico o similar que puede dar lugar a
confusién con el signo cuyo registro se solicita;

- la intencién del solicitante de impedir que dicho
tercero continGe utilizando tal signo, asi como

- el grado de proteccién juridica del que gozan el
signo del tercero y el signo cuyo registro se soli-
citan.

Pero esta afirmacion, como ya hemos expuesto,
debe tomarse con la debida cautela. Porque para
el TUUE, en la sentencia de 12 de septiembre de
2019, “De la interpretacién dada por el Tribunal de
Justicia en el apartado 53 de la sentencia de 11
de junio de 2009 (...) solo resulta que, cuando se
haya acreditado que un tercero utilizaba un signo
idéntico o similar para productos o servicios idén-
ticos o similares que podia dar lugar a confusion,
debe examinarse, en el contexto de la apreciacion

global de las circunstancias pertinentes del caso
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concreto, si el solicitante de la marca impugnada
tenia conocimiento. Sin embargo, este elemento
es solo un factor pertinente entre otros que de-

ben tenerse en cuenta” (apartado 55).

V. Reflexion final

Lo cierto es que la doctrina de la STICE de 11
de junio de 2009, asunto Lindt (C-529/07 (TJICE
2009, 175)-, como hemos referido anteriormen-
te, permitié al Tribunal General de la Unién Euro-
pea (en su sentencia de 30 de noviembre de 2017,
luego anulada por la STIUE de 12 de septiembre)
vincular excesivamente la mala fe del solicitante
de la marca a la utilizaciéon por un tercero de un
signo idéntico o similar para un producto o ser
vicio idéntico o similar que pudiera dar lugar a
confusién con el signo cuyo registro se solicita.
Y tal posicionamiento, asi entendido, supondria
una interpretacion restrictiva de la mala fe en la
solicitud del registro de marca (del art. 52 del Re-
glamento comunitario) que ahora el TUUE ha re-
chazado explicitamente. El binomio representado
por la STJUE de 12 de septiembre de 2019 (asun-
to c-104/18 P) y la STJUE de 29 enero de 2020
(asunto c-371/2018) aproximan la delimitacién
del concepto de la mala fe en la solicitud de mar-
ca, a nuestro juicio, a una concepcién mas vincu-
lada a la funcionalidad de la marca y a la garantia
de una leal participacion en el proceso competiti-
vo (suponga o no ese registro una colision directa

con un signo de un tercero).

Por tanto, también, se ahonda en un concepto de
mala fe objetivo (y no sélo subjetivo: como seria
registrar una marca sabiendo que existe otra an-
terior): es decir, mala fe “(...) no sélo como mero
conocimiento de una determinada situacién juridi-
ca, sino en el sentido ético u objetivo de modelo
o estandar de comportamiento admisible social-

mente en las circunstancias concurrentes” (STS
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de 23 de noviembre de 2010).

La incidencia de una doctrina de este tenor es
clara en el Derecho interno. A buen seguro va a
contribuir a generar una doctrina interna de nues-
tro TS que estirara el concepto indeterminado de
mala fe de nuestra Ley de Marcas 17/2001, de 7
de diciembre, en su art. 51. Esperemos que la in-
terpretacion no rigida (no restrictiva) de la mala
fe que sugiere el TJUE no termine, en su aplica-
ciéon al caso concreto, por alterar las reglas de una
competencia leal: porque en el fondo parece ra-
zonable pensar, solo faltaba, que no es lo que se
pretende. Esta interpretaciéon debe ser sélo una
manifestacion mas de ese principio de comple-
mentariedad relativa llamado a presidir el buen
funcionamiento del mercado.

Obtener el favor de los consumidores con el apro-
vechamiento de la reputacién del solicitante de la
nulidad - el registro de un signo ajeno- no agota-
ré los supuestos de la mala fe: sélo eso. Habra
que abrirse hacia situaciones de distinta natura-
leza como el registro de una marca que no le co-
rresponde al solicitante en exclusiva, el registro
para aprovecharse de la reputacibn, el prestigio
y la implantaciéon de la marca ajena, el registro
con finalidad obstruccionista u obstaculizadora o

el registro con finalidad puramente especulativa.

La STS (Sala de lo Civil, Seccidén 1%) nim. 70/2017
de 8 febrero, cuyo ponente es Sancho Gargallo,
es un ejemplo de las consecuencias que una “in-
terpretacion no restrictiva de la mala fe”- como
la que ahora explicitamente se propone por el
TJUE- podria tener en un supuesto concreto. El
TS acoge en esta sentencia la doctrina de la STJ-
CE de 11 de junio de 2009, asunto Lindt, lo que le
permite afirmar que: “De acuerdo con esta doctri-
na, es muy dificil que en el presente caso pueda

apreciarse mala fe en la demandada al registrar
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la marca espanola 2.901.221 «Hispano Suiza»,
pues aunque el signo sea conocido y se asocie
en Espafna a una marca histérica de coches, la de-
mandante no tiene en Espafa ningln derecho de
marca anterior vigente, ya que los que tenia fue-
ron caducados por falta de uso. Tan sélo tiene una
marca internacional, sin proteccién en Espafa,
que tampoco consta que haya sido usada o sea
conocida en Espafa por un uso actual o reciente

de la demandante”

Este vinculo de la mala fe con el perjuicio de de-
rechos marcarios anteriores del solicitante de la
nulidad se evidencia también en la remisién a la
doctrina anterior del TS. Asi lo hace en referencia
a la Sentencia 22/2012, de 7 de febrero (RJ 2012,
2037):

«La sancion de nulidad por violacién de la bue-
na fe opera a modo de valvula del sistema, pues
permite valorar el comportamiento de quien so-
licita el registro, no a la luz del resto del ordena-
miento marcario, sino comparandolo, en un plano
objetivo, con el modelo, estandar o arquetipo de
conducta que, en la situaciéon concreta, se consi-
dera socialmente exigible - sentencias 760/2010,
de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio -,
aunque sin prescindir del componente subjetivo
- ya que también la buena fe refleja un estado psi-
colégico de desconocimiento o creencia errénea,
que, como toda equivocacién, ha de ser discul-
pable para que pueda tomarse en consideraciéon
-. (...) En la sentencia 414/2011, de 22 de junio ,
expusimos que una de las manifestaciones tipi-
cas de actuacidén de mala fe es, en este dmbito,
la que tiene lugar cuando se intenta, mediante el
registro de una marca, aparentar una inexisten-
te conexion entre los productos o servicios que
esta destinada a identificar y los de un tercero dis-
tinguidos con otra conocida, buscando, con una

aproximaciéon entre los signos, obtener el favor de
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los consumidores con el aprovechamiento de la
reputaciébn o ventajas ganada por uno de ellos».
Por esta razén, concluye, “El motivo presupone
algo que no concurre en el presente caso, y es
que la demandada con el registro pretenda apro-
vecharse del prestigio ganado por la demandante
y asociado a ese signo o a otro al que se acerca.
La actividad empresarial de fabricacién y venta de
automoviles marcados con este signo, al cual se
le asocia un prestigio histérico, cesé hace mas de
80 anos, la demandada ha perdido los derechos
marcarios sobre este signo que habia tenido en
Espana, como consecuencia de la falta de uso,
y no consta que por aquella actividad empresa-
rial tenga una posicién ganada en el mercado de
la que quiera beneficiarse la demandada con su
registro de marca (...) El que el signo registrado
consista en una denominacibén, «Hispano Suiza»,
que por haber constituido la marca de unos vehi-
culos antiguos tenga asociada en la memoria de
algunos el prestigio histérico de aquellos vehicu-
los, no supone mala fe por parte del solicitante
de la marca, pues con ello no se ha perjudicado el
ejercicio de ningln legitimo derecho de la deman-
dante, por las circunstancias antes expuestas. Sin
perjuicio de que con el registro se beneficie de

aquel recuerdo”

Queremos llamar la atencidén, para concluir, sobre
un aspecto singular. Esta sentencia del TS, que
termina por negar la concurrencia de la mala fe,
tiene la particularidad de reconocer un comporta-
miento apto para lograr un aprovechamiento de la
reputacion de las solicitantes conforme al art. 12
LCD y desestimar, sin embargo, la accibn reivindi-
catoria y la subsidiaria de nulidad basada en el art.
2.2 LM que habia planteado la demandante. Otro
elemento mas que nos permite seguir reflexio-
nando sobre los margenes, muy sensibles, en los
que debe encuadrarse la mala fe en este ambito.

Lo que resulta seguro es que la delimitacién de-
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finitiva de este concepto vendra necesariamente
dada por la senda que decida recorrer el TJUE: ya
lo ha hecho sin ambages, eso si. Pero habra que

seqguir.

Este trabajo se presentd como ponencia por
el autor en el V Encuentro de la Spanish Hub

sobre Jurisprudencia Europea.
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