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En Madrid, a 7 de marzo de 2018.

Esta Sala ha visto el recurso de casacion registrado bajo el niumero
RCA-1364/2017, interpuesto por el procurador don ...............c.ccoeevenenet. , en
representacion del AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, bajo la direccion
letradadedon ..........ooooeiiiiiinnnl. , contra la sentencia de la Seccion Quinta

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluiia de 29 de diciembre de 2016, dictada en el recurso contencioso-
administrativo 144/2013, seguido contra dos resoluciones de la Directora
General de la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Energia
y Turismo de 5 de marzo de 2013, que acordd denegar la inscripcion de la
marca nacional colectiva nimero 3.012.390 "BARCELONA" (denominativa),
para amparar servicios en las clases 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,

08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
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29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 Y 45 del
Nomenclator Internacional de Marcas, al estimar los recursos de alzada

formulados contra la precedente resolucion de 11 de julio de 2012.

Han sido partes recurridas la ADMINISTRACION DEL ESTADO,
representada y defendida por el Abogado del Estado, y PERITOS
JUDICIALES DE BARCELONA, representados por la procuradora dofia

............................... , bajo la direcciéon letrada de dofa

Ha sido ponente el Excmo. Sr.D. ....cooviiiiiiiiiinnenn..

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo numero
144/2013, la Seccién Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Catalufia dicté sentencia el 29 de diciembre de

2016, cuyo fallo dice literalmente:

«1°.- Estimar parcialmente el presente recurso y, en consecuencia, declarar
no ajustada a Derecho y anular la resolucion impugnada de 5 de marzo de 2013 de la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, que estimé el recurso de alzada formulado
porD2 ... . contra la previa resolucion de 11 de julio de 2012.

2°.- Desestimar el recurso formulado contra la resolucion de 5 de marzo de

2013, que estimé el recurso de alzada interpuesto por la entidad codemandada contra
la previa resolucion de 11 de julio de 2012.

3°.- No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas.».

SEGUNDO.- Contra la referida sentencia prepar0d la representacion
procesal del AYUNTAMIENTO DE BARCELONA recurso de casacion, que la
Seccion Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Catalufia tuvo por preparado mediante Auto de 9 de
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marzo de 2017 que, al tiempo, ordend remitir las actuaciones al Tribunal

Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones y personadas las partes, la
Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, dictd Auto el 25 de mayo de 2017, cuya parte dispositiva dice

literalmente:

«1) Admitir a tramite el recurso de casacién preparado en representacion del
Ayuntamiento de Barcelona, contra la sentencia nim. 946/2016, de 29 de diciembre,
(procedimiento ordinario nim. 144/2013), de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
(Seccidén 52) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluia.

2) Declarar que la cuestion planteada en el recurso que presenta interés
casacional objetivo para la formacién de la jurisprudencia consiste en determinar la
interpretacion que haya que darse a lo dispuesto en el articulo 5.1.b) en relaciéon con
los articulos 62 y 68.1 de la Ley de Marcas, a fin de dilucidar el posible acceso al
Registro de una marca colectiva solicitada por un ente publico y para todas las clases
del Nomenclator.

3) Publiquese este auto en la pagina web del Tribunal Supremo, haciendo
referencia al mismo, con sucinta mencién de las normas que serdn objeto de
interpretacion.

4) Comuniquese inmediatamente a la Sala de instancia la decision adoptada
en este auto.

5) Para la sustanciacién del recurso, remitanse las actuaciones a la Seccion
Tercera de esta Sala Tercera, a la que corresponde con arreglo a las normas sobre

reparto de asuntos.».

CUARTO.- Por diligencia de ordenacién de 12 de mayo de 2017, se
acuerda que, recibidas las presentes actuaciones procedentes de la Seccién
Primera de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, y
una vez transcurra el plazo de treinta dias que el articulo 92.1 de la Ley de
esta Jurisdiccion establece para la presentacion del escrito de interposicion del
recurso de casacion, se acordara. El procurador don .................... , en
representacion del AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, presento escrito de
interposicion del recurso de casacion el 19 de julio de
2017, en el que tras exponer los motivos de impugnacién que consideré
oportunos, lo concluyé SOLICITANDO:



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

R. CASACION/1364/2017

«Que teniendo per presentado el presente escrito, lo admita, tenga por interpuesto en
tiempo y forma el recurso de casacion contra la Sentencia n.° 946/2016, que acordoé la
desestimacion del recurso formulado contra la resolucién de 5 de marzo de 2013, que
estimo el recurso de alzada interpuesto por la entidad codemandada contra la previa
resolucion de 11 de julio de 2012, y en su virtud, la anule en atencién a los motivos
alegados por esta parte, y deje subsistente el registro en la OEPM como marca

colectiva de la denominacién “Barcelona” a favor del municipio de Barcelona.».

QUINTO.- Por Providencia de 1 de septiembre de 2017, se tiene por
interpuesto recurso de casacion, y se acuerda dar traslado del escrito de
interposicion a las partes recurridas y personadas (la ADMINISTRACION DEL
ESTADO y PERITOS JUDICIALES DE BARCELONA), para que puedan
oponerse al recurso en el plazo de treinta dias, lo que efectuaron con el

siguiente resultado:

1°.- La procuradora dofia ...........c..cceeuenene en representacion de
PERITOS JUDICIALES DE BARCELONA, presento escrito el 13 de octubre de
2017, en el que tras efectuar las manifestaciones que considerd oportunas lo
concluy6 con el siguiente SUPLICO:

«que teniendo por presentado este escrito con sus copias lo admita y en su virtud, se
sirva:

1.°) Tenernos por instruidos en el recurso interpuesto por la representacion de
Ayuntamiento de Barcelona contra la Sentencia nUmero 946/2016 de 29 de diciembre
de 2016 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Catalufia, seccion quinta, en procedimiento nimero 144/2013.

2.2 ) Inadmitir los motivos de casacion del recurso formulado por
Ayuntamiento de Barcelona, en atencién a los razonamientos expuestos en el cuerpo
del presente escrito.

3.9 Dictar Sentencia por la que se acuerde no haber lugar al recurso de
casacion interpuesto, confirmandose la Sentencia recurrida en todos sus términos y

con imposicién de costas a la recurrente.».

2°.- El Abogado del Estado, en representacion de la
ADMINISTRACION DEL ESTADO, presentd escrito el 18 de octubre de 2017,
en el que tras efectuar, asimismo, las manifestaciones que considerd

oportunas lo concluyo con el siguiente SUPLICO:
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«que teniendo por presentado este escrito y sus copias, admita este escrito mediante
el que se OPONE al recurso de casacion de contrario, y lo desestime, fijando la
doctrina que proponemos en nuestro fundamento I1.».

SEXTO.- Por providencia de 26 de octubre de 2017, se acuerda, de
conformidad con el articulo 92.6 de la Ley de la Ley de la Jurisdiccion
Contencioso-Administrativa, no haber lugar a la celebracién de vista publica, al
considerarla innecesaria atendiendo a la indole del asuntos; y, por providencia
de 7 de diciembre de 2017, se designdé Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D.
.............................. , sefialdndose este recurso para votacion y fallo el

dia 20 de febrero de 2018, fecha en que tuvo lugar el acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Sobre el objeto vy el planteamiento del recurso de
casacion: El asunto litigioso y la sentencia impugnada dictada por la
Seccidon Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Catalufia el 29 de diciembre de 2016.

El recurso de casacion que enjuiciamos se interpuso por la
representacion procesal del AYUNTAMIENTO DE BARCELONA contra la
sentencia de la Seccion Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Catalufia de 29 de diciembre de 2016, que
estimé parcialmente el recurso contencioso-administrativo promovido por el
referido Ente local contra la resolucion de la Directora General de la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas de 5 de marzo de 2013 [que estimé el recurso
de alzada formulado por ...........ccceiiiiiiinn.l. contra la resolucion de la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de 11 de julio de
2012, en relacion con la concesion de la marca nacional colectiva numero
3012.390 "Barcelona" (denominativa), que ampara las clases 1 a 45 del
Nomenclator Internacional de Marcas], asi como desestimd el recurso

planteado contra la resolucion de la Directora General de la Oficina Espafiola
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de Patentes y Marcas de 5 de marzo de 2013 (que habia estimado el recurso
de alzada promovido por la sociedad Peritos Judiciales Barcelona, S.L. contra

la mencionada resolucion registral de 11 de julio de 2012).

El Tribunal de instancia fundamenta la decision de confirmar la
legalidad de la denegacion de la marca colectiva numero 3.012.390
"Barcelona", en las 45 clases del Nomenclator Internacional de Marcas

solicitadas, con base en las siguientes consideraciones juridicas:

«[...] Segun el articulo 62 de la Ley de Marcas:

"1. Se entiende por marca colectiva todo signo susceptible de representacion gréfica,
de los comprendidos en el apartado 2 del articulo 4, que sirva para distinguir en el
mercado los productos o servicios de los miembros de una asociacion titular de la
marca de los productos o servicios de otras empresas.

2. SOlo podran solicitar marcas colectivas las asociaciones de productores,
fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que tengan capacidad juridica,
asi como las personas juridicas de Derecho publico".

Cuando se trata de marcas colectivas solicitadas por un ente asociativo, el signo
cumple su funcion habitual de identificar el origen empresarial de un producto o
servicio, aunque en este caso por referencia al ente asociativo del que forma parte la
empresa que fabrica el producto o suministra el servicio, y no a ésta (ltima
individualmente considerada.

Sin embargo, esta caracteristica general no resulta aplicable sin matices cuando quien
solicita la marca colectiva no es un ente empresarial asociativo, sino una persona
juridica de Derecho publico. En tales casos, ésta no agrupa, por su propia naturaleza,
a los empresarios que ofrecen al mercado los correspondientes productos o servicios,
por lo que la marca colectiva no cumple su funcién habitual de indicar el origen
empresarial de aquéllos. En este supuesto, la finalidad de la marca colectiva solicitada
por una persona juridica de Derecho publico se asemeja en mayor medida a una
marca de garantia, que, segun el articulo 68.1 de la Ley de Marcas, "certifica que los
productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en
especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geografico,
condiciones técnicas o0 modo de elaboraciéon del producto o de prestacion del servicio".

Esta es precisamente la situacion que se plantea en este recurso, en que, segin el
Reglamento de uso de la marca que presenté el Ayuntamiento de Barcelona, se
pretende "potenciar o preservar el valor simbdlico, prestigio y buena reputacion del
signo denominativo Barcelona".

En consecuencia, la resolucién del litigio ha de partir de la especial naturaleza y
finalidad que presentan las marcas colectivas solicitadas por una persona juridica de
Derecho publico.

[...] Desde otra perspectiva, debe tenerse en cuenta que no resultan admisibles,
cuando se trata de marcas individuales, los signos que se limitan a designar la
procedencia geografica de un producto o servicio, conforme dispone el articulo 51.0)
de la Ley de Marcas. La jurisprudencia sobre marcas comunitarias es suficientemente
expresiva al respecto, como se desprende de las sentencias del Tribunal General de
15 de octubre de 2003 (Oldenburger) y de 20 de julio de 2016 (Suedtirol).
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Cuando se trata de marcas colectivas, el articulo 62.3 de la Ley de Marcas introduce
una importante excepcion, puesto que se admite el registro como tal de los signos o
indicaciones que puedan servir en el comercio para sefalar la procedencia geografica
de los productos o de los servicios. Sin embargo, la proteccién ofrecida por este tipo
de marcas es de caracter limitado, puesto que el derecho conferido por la marca
colectiva no permite a su titular prohibir a un tercero el uso en el comercio de tales
signos o indicaciones, siempre que dicho uso se realice con arreglo a practicas leales
en materia industrial o comercial.

En todo lo demas, se aplican a las marcas colectivas los mismos requisitos e idénticas
exigencias que las aplicables a las marcas individuales, de igual modo que rigen las
mismas prohibiciones. En particular, resulta necesario que el signo solicitado tenga
caracter distintivo, en los términos del articulo 4.1 de la Ley de Marcas, puesto que, en
otro caso, se incurre en la prohibicion absoluta del articulo 5.1.b) del mismo texto
legal.

[...] En el caso ahora examinado, no puede considerarse que la marca solicitada tenga
caracter distintivo, ni cumpla las finalidades que son propias de las marcas colectivas,
desde el momento en que se solicita para la totalidad de las clases de productos y
servicios incluidos en el nomenclétor.

Esta aplicacion general e indiscriminada impide que la marca cumpla su funcion
primordial de identificar el origen empresarial de un producto o servicio, como
procedente de uno de los integrantes del ente asociativo que solicita el registro de la
marca Yy, ademds, tampoco cumple la funcion de garantia de los productos
amparados, puesto que no se concretan los requisitos comunes que han de cumplir
los empresarios que pretendan hacer uso de la marca, sino en términos tan
extremadamente genéricos que no permiten cumplir la finalidad de aquélla.

Conviene recordar que el derecho marcario se rige por el principio de especialidad,
segun el cual el signo ampara productos o servicios determinados, para los que se
concede la marca, pero no otorga proteccion general a una determinada
denominacién, en todos los ambitos del nhomenclator, con la excepcion relativa a las
marcas renombradas, que se recoge en el articulo 8.3 de la Ley de Marcas.

En realidad, la Corporacion recurrente pretende reintroducir a través de su peticion la
prohibicion absoluta que se incluia en el articulo 11.1.h) de la Ley de Marcas de 1988,
segun la cual no podian registrarse como marcas los signos que reprodujeran o
imitasen la denominacion del Estado, las Comunidades Autébnomas, los municipios,
provincias u otras entidades locales, a menos que mediase la oportuna autorizacion.
Esta prohibicién fue suprimida en la vigente Ley de Marcas y su vigencia no puede ser
restablecida mediante el registro de una marca colectiva, indicativa de origen
geogréfico, aplicable a la totalidad de productos o servicios del nomenclator, sin la
necesaria especificidad que permita cumplir al signo su funcién distintiva.

Por otra parte, no resultan de aplicacion en este caso los criterios que sirvieron de
base a la sentencia de esta Sala y Seccion de 26 de septiembre de 2011, puesto que
alli no se planteaba la mera existencia de una indicacion geografica, sino que la marca
incluia otros elementos denominativos, y ademas la cuestion debatida versaba sobre
si se inducia o0 no a error a los consumidores, por el hecho de que éstos pudieran
creer que se trataba de un evento organizado por el Ayuntamiento, lo que aqui no se
plantea.

En consecuencia, debe concluirse que concurre en este caso la prohibicién absoluta
gue enuncia el articulo 5.1.b) de la Ley de Marcas, por lo que debe desestimarse el
recurso interpuesto contra la segunda de las resoluciones impugnadas de 5 de marzo

de 2013.».
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El recurso de casacién se fundamenta, en primer término, en la
alegacion de que la sentencia impugnada infringe el articulo 113.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, al no apreciar que la
resolucion de la Directora General de la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas de 5 de marzo de 2013 (que acordd estimar el recurso de alzada
formulado por ..., ) debia declararse nula, porque habia
incurrido en incongruencia ultra petita, en cuanto considera la concurrencia de
una causa de prohibicion absoluta que no habia sido aducida por la recurrente

en alzada.

En segundo término, se alega la infraccion del articulo 5.1 b) de la Ley
de Marcas, en cuanto la sentencia impugnada asevera que la marca colectiva
solicitada "Barcelona" carece de caracter distintivo, y, por ello, incurre en la
prohibicién absoluta establecida en dicha disposicion, puesto que la marca se
solicita para las 45 clases de la Clasificacion Internacional de Productos y

Servicios (clasificacion de Niza).

Se cuestiona que la sentencia de instancia declare que cuando el
solicitante de una marca colectiva es una persona juridica de Derecho Publico,
y no un ente empresarial asociativo, la merca no cumple su funcién habitual de
indicar el origen empresarial de los productos o servicios, de modo que la
finalidad de la marca colectiva solicitada se asemeja, en mayor medida, a una

marca de garantia.

Se aduce, al respecto, que las marcas colectivas no se ven
constrefidas a identificar el origen empresarial de un producto o servicio, sino
gue permiten registrar signos o indicaciones que pueden servir para sefalar
procedencia geogréfica de los mismos, a diferencia de lo que sucede con las

marcas individuales.

Se afirma que el registro de la marca colectiva "Barcelona" es conforme
a Derecho, tomando en consideracion que el solicitante de la marca ha sido

una entidad de Derecho publico (el propio Ayuntamiento de Barcelona), sin
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que el hecho de que se solicite su concesién para todas las clases del
Nomenclator pueda constituir un obstaculo, pues no existe ningun tipo de

limitacion legal que impida para un determinado numero de clases.

SEGUNDO.- Sobre la formacion de jurisprudencia relativa a
interpretar el articulo 5.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de

Marcas, en relacion con los articulos 62 y 68.1 del citado texto legal.

La cuestion sobre la que esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo debe pronunciarse, con el objeto de formar jurisprudencia,
consiste en interpretar el alcance de la prohibicion absoluta de «carecer de
caracter distintivo» establecida en el articulo 5.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas, en relacién con el registro de las marcas colectivas, a
gue se refiere el articulo 62 de la citada norma, y las marcas de garantia

reguladas en el articulo 68 del mismo texto legal.

Concretamente, segun se refiere en el Auto de la Seccion Primera de
esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 25 de
mayo de 2017, la controversia juridica que se suscita se refiere a delimitar el
caracter distintivo o no de la marca colectiva "Barcelona”, solicitada por una
Administracion Publica para todas las clases del Nomenclator (desde la clase
1 hasta la 45).

A tal efecto, resulta pertinente poner de manifiesto que la respuesta que
demos a esta cuestion, que presenta interés casacional objetivo para la
formacion de jurisprudencia, comporta analizar si, tal como propugna la
defensa letrada del Ayuntamiento de Barcelona en el escrito de interposicion
del recurso de casacion, la sentencia dictada por la Seccién Quinta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluiia
de 29 de diciembre de 2016 infringe el articulo 5.1 b) de la Ley 17/2001, de 7
de diciembre, de Marcas, puesto en relacion con la regulacion de las marcas

colectivas contenida en el articulo 62 del citado texto legal.
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Debe quedar al margen de este recurso de casacion el andlisis de la
infraccion del articulo 113.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun, porque la supuesta incongruencia ultra petita en que
habria incurrido la Directora General de la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas, al resolver el recurso de alzada formulado por ............ccccoeiiiiinnnn. ,
respecto de la precedente resolucion registral de 11 de julio de 2012, resulta
irrelevante para determinar si es conforme a Derecho la denegacién de la
marca colectiva numero 3.012.390 "Barcelona" -tal como aprecio el Tribunal de
instancia-, por concurrir el presupuesto de aplicacion de la prohibicién absoluta
contenida en el articulo 5.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de

Marcas.

En lo que concierne al andlisis de la concreta cuestion que presenta
interés casacional objetivo, cabe referir que esta Sala comparte el criterio del
Tribunal de instancia, que, con base en una sélida y rigurosa argumentacion
juridica, sostiene que la marca colectiva niumero 33.012.390 "Barcelona”, para
distinguir productos y servicios en las clases 1 a 45 del Nomenclator
Internacional de Marcas, no puede acceder al registro, porque no tiene
caracter distintivo, en cuanto impide que se cumpla la finalidad propia de las
marcas colectivas, que es la de identificar el origen empresarial de un producto
0 servicio procedente de uno de los miembros integrantes del ente asociativo,
ni tampoco la funcion de garantia de los productos o servicios designados, al
solicitarse de forma indiscriminada para la totalidad de productos o servicios

del Nomenclator Internacional de Marcas.

Por ello, consideramos que carece de fundamento el reproche que se
formula a la sentencia impugnada, por aseverar que la marca colectiva
"Barcelona" solicitada carece de caracter distintivo, «lo que se debe -segun se
aduce- a que la marca se solicita para las 45 clases de la Clasificaciéon

Internacional de Productos y Servicios».

Cabe poner de relieve, al respecto, que la decision del Tribunal de

instancia no se sustenta Unicamente en la valoracion de este hecho (referido a
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los productos y servicios reivindicados), sino de forma sustancial en la
negacion del cardcter distintivo del tipo que se pretende registrar como marca

colectiva.

En este sentido, consideramos que el Tribunal de instancia acierta al
apreciar la conformidad a derecho de las resoluciones registrales que
denegaron la concesion de la marca colectiva aspirante numero 3.1023.390
"Barcelona”, en clases 1 a 45 del Nomenclator Internacional de Marcas,
porque esta Sala entiende, interpretando lo dispuesto en el articulo 62 de la
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en relacion con los articulos 4 , 5
y 64 del citado texto legal, que las marcas colectivas (también en aquellos
supuestos que integran en su denominacion una referencia geografica) deben

tener caracter distintivo para poder acceder al Registro.

Es preciso sefialar que el articulo 62 de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas, conceptlia como marca colectiva todo signo susceptible
de representacion grafica, de los comprendidos en el apartado 2 del articulo 4,
gue sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de los
miembros de una asociacion titular de la marca de los productos o servicios de

otras empresas.

Esta definicibn de la marca colectiva presupone que el signo que se
pretende registrar goce de capacidad distintiva propia y tiene, por tanto, la
suficiente fuerza individualizadora para poder determinar el origen empresarial
de los productos o servicios de los miembros de una asociacién de interés
privado o el origen corporativo de los productos o servicios designados, de
modo que no se produzca error o confusion sobre la naturaleza o significacion

de la marca y no se ponga en riesgo la competencia en el mercado.

Los signos que pueden registrarse como marca colectiva deben ser
aquellos comprendidos en el apartado 2 del articulo 4 de la Ley 17/2001, de 7
de diciembre, de Marcas, que tengan caracter distintivo, pudiendo incluir en su
composiciéon indicaciones que puedan servir, en el comercio, para sefalar la

procedencia geografica de los productos o de los servicios interesados.
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Pero el hecho de que puedan registrarse como marcas colectivas
signos que incluyan referencias geograficas (sin necesidad de incluir o utilizar
en la configuracion de la marca otros signos denominativos o gréficos
individualizadores como sucede con las marcas individuales), no permite -
como propugna la defensa letrada de la Corporacion local recurrente- que sea
inaplicable la prohibicion absoluta contenida en el articulo 5.1 b) de la Ley de
Marcas, que impide que accedan al registro marcas que no tengan caracter

distintivo.

Por tanto, consideramos que es plenamente aplicable a las solicitudes
de registro de marcas colectivas la doctrina expuesta por esta Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la sentencia de 22 de
julio de 2015 (RC 91/2015), en que, en relacion con el alcance de la aplicacion
de la prohibicion absoluta contemplada en el articulo 5.1 b) de la Ley 17/2001,
de 7 de diciembre, respecto de las marcas individuales, sostuvimos que no
pueden acceder al registro aquellos signos que carezcan de caracter distintivo,
gue no gozan de capacidad distintiva propia y que no tienen la suficiente
fuerza individualizadora para poder determinar el origen empresarial de los

productos o servicios designados.

Procede significar que las marcas colectivas cumplen la funcion de
identificar con seguridad, no a una empresa individual (como la marca
individual), sino los productos o servicios de los miembros de una asociacion
empresarial titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas
(marca colectiva asociativa): Cuando se trata de marcas colectivas solicitadas
por personas juridicas de Derecho publico, es necesario que permita
reconocer a la generalidad del publico la titularidad de los productos o
servicios ofrecidos de los productos o servicios de otros Entres o

Corporaciones de caracter privado o publico (marca colectiva corporativa).

Por ello, en todo caso, los signos utilizados en la configuracion de una

marca colectiva deben ser apropiados para cumplir la funcion esencial de
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identificar el origen empresarial o corporativo de los productos o servicios
reivindicados respecto de los de otras empresas u organismos.

En todo caso, tanto en lo que atafie a las marcas individuales como a
las marcas colectivas, segun se desprende de la doctrina del Tribunal de
Justicia de la Union Europea expuesta en las sentencias de 10 de septiembre
de 2009 (C-446/07), 8 de junio de 2017 (C-689/15), y 6 de julio de 2017 (C-
139/16), interpretando el Derecho Comunitario de Marcas, que informa la
legislacién espafiola marcaria, la funcion que cumplen es la de garantizar al
consumidor o al usuario final de un producto o servicio la identidad de origen
del producto o del servicio reinvidado, permitiéndoles distinguir, sin confusion

posible, dicho producto o servicio de los de otras procedencias.

En relacion con las marcas que incluyen en su composicion signos
indicativos de la procedencia geografica, el Tribunal General de la Unidn
Europea ha declarado en la sentencia de 20 de julio de 2016 (T-11/15), que,
en estos casos, «existe un interés general en preservar su disponibilidad
debido no sélo a su capacidad para poner de manifiesto, en su caso, la calidad
y otras propiedades de las categorias de productos de que se trata, sino
también en influir de modo diverso en las preferencias de los consumidores,
por ejemplo asociando los productos a un lugar que puede suscitar
sentimientos positivos [véase, en este sentido, las sentencias de 4 de mayo de
1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230, apartado
26, y de 13 de septiembre de 2013, Furstlich Castelll'sches
Domanenamt/OAMI - Castel Freres (CASTEL), T-320/10, no publicada,
EU:T:2013:424, apartado 43]».

Ademas, se subraya en esta sentencia, que «quedan excluidos, por
una parte, el registro de los nombres geograficos como marcas en aquellos
casos en que designen determinados lugares geograficos que son ya
renombrados o0 conocidos para la categoria de productos o servicios
considerada y que, por consiguiente, presentan un vinculo con ésta para los
sectores interesados y, por otra, el registro de los nombres geograficos

susceptible de ser utilizados por las empresas que deban asimismo quedar a
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disposicion de éstas como indicaciones de la procedencia geografica de la
categoria de productos o servicios considerada [véanse, en este sentido, las
sentencias de 15 de octubre de 2003, OLDENBURGER, T-295/01,
EU:T:2003:267, apartado 31 y jurisprudencia citada, y de 15 de enero de 2015,
MEM/OAMI (MONACO), T-197/13, EU:T:2015:16, apartado 48]».

Por tanto, la circunstancia de que el solicitante de la marca colectiva
sea una persona juridica de Derecho publico, tal como autoriza expresamente
el articulo 62.2 de la Ley de Marcas (y no una asociacidon empresarial de
productores, fabricantes, comerciales o prestadores de servicios), no autoriza

a prescindir del requisito de que el signo solicitado tenga caracter distintivo.

La inscripcion de las marcas colectivas en los supuestos en que se
soliciten por personas juridicas de Derecho publico tiene indudablemente
como objeto esencial permitir a la generalidad de consumidores identificar a
los sujetos publicos participes en la adopcion de medidas de fomento o de
impulso y desarrollo general o sectorial de la actividad econdmica de base
local, registral o estatal, o también reconocer a los productos o servicios

ofrecidos por las instituciones o entes publicos.

Con base en estos criterios hermenéuticos, que explican la naturaleza y
los fines que caracterizan a las marcas colectivas, sostenemos que no es
registrable la marca colectiva numero 3.012.390 "Barcelona", al ser de
aplicacion la prohibicion absoluta contenida en el articulo 5.1 b) de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, tal como aprecido el Tribunal de
instancia, en cuanto no incorpora ningun elemento distintivo o individualizador
de caracter diferenciador que permita al publico interesado distinguir la
titularidad de los productos o servicios designados o el origen comparativo de
dichos productos o servicios ofrecidos, frente a los productos de otras

empresas o entes publicos.

Conforme a los razonamientos expuestos, dando respuesta a la
cuestion planteada en este recurso de casacidn que presenta interés
casacional objetivo, formula la siguiente doctrina jurisprudencial.
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1).- Las personas juridicas de Derecho publico (y entre ellas los entes
locales), estan legitimadas para solicitar la inscripcibn de marcas colectivas,
conforme a lo dispuesto en el articulo 62 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
de Marcas, pero los signos utilizados en la configuracion de la marca colectiva
aspirante que incluyan referencias de caracter geografico sélo podran
registrarse cuando tengan caracter distintivo del origen empresarial o
corporativo de los productos o los servicios reivindicados respecto de los
productos o servicios de otras empresas o entes publicos o privados, al ser de
aplicacion a esta clase de marcas la prohibicion absoluta contenida en el

articulo 5.1 b) de la citada Ley marcaria.

Carece de relevancia que debamos pronunciarnos sobre la pretension
declarativa que se propugna por la defensa letrada de la Corporacion
recurrente, respecto de que «el hecho de solicitar el registro de una marca
colectiva para todas las categorias del Nomenclator no afecta en modo alguno

a la distintividad de la marca».

Tal como hemos expuesto en los precedentes razonamientos juridicos,
la base del pronunciamiento del Tribunal de instancia reside en la apreciacion
de la falta de caracter distintivo de la denominacién que se pretende registrar,
aunque se anude a este juicio el argumento de que la solicitud indiscriminada
de inscripcién de la marca colectiva para todos los productos y servicios del
Nomenclator Internacional de Marcas contribuye a diluir la funcidbn que es
propia de las marcas colectivas, al no permitir discernir a la generalidad de los
consumidores la naturaleza o el origen del producto o del servicio, lo que, en
este supuesto, supone una quiebra del principio de especialidad, que rige en el

Derecho marcario, poniendo en riesgo la leal competencia.

Podemos afirmar, no obstante, que compartimos el criterio del Tribunal
de Justicia de la Union Europea que, en las sentencias de 19 de junio de 2014
(C-217/13 y C-218/13), ha declarado que para apreciar el caracter distintivo de
una marca debe ponderarse, por un lado, en relacién con los productos o

servicios reivindicados que tiene la marca, y, por otro, la percepcién que se
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presume produce en los consumidores o usuarios de los sectores interesados,
respecto de la fuerza individualizadora del signo marcario, a los efectos de
determinar si la marca es intrinsecamente idonea para identificar el producto o

servicio en cuestion como perteneciente a una empresa determinada.

La pretension que formula la defensa letrada de la Corporacion
recurrente para que esta Sala declare como doctrina jurisprudencial que «la
titularidad de una marca colectiva por una persona juridica de Derecho publico
no la convierte en una marca de garantia», tampoco resulta relevante para

resolver este recurso de casacion.

Cabe referir que esta pretensién de caracter doctrinal guarda relacion
con una apreciacion del Tribunal de instancia, que pone de relieve que la
marca solicitada por el Ayuntamiento de Barcelona pretende «potenciar o
preservar el valor simbolico, prestigio y buena reputacion del signo
denominativo "Barcelona"», segun se dispone en el Reglamento de uso de la
marca, y que, por ello, se asemeja a las funciones que cumplen las marcas de

garantia.

Este razonamiento relativo al objetivo perseguido por el Ente local
solicitante de la marca colectiva no sienta ningun criterio interpretativo de los
articulos 62 y 68 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que deba
corregirse, pues constituye una mera referencia que sirve para exponer «la
especial naturaleza u finalidad que presentan las marcas colectivas solicitadas
por una persona juridica de Derecho publico», lo que, afirmado en estos
términos tan geneéricos, no resulta contrario a los principios de autonomia y
especialidad que rigen la aplicacion de las normas reguladoras de las marcas

colectivas y las marcas de garantia.

En este sentido, debe referirse no obstante, que las marcas de
garantia, cuya regulacion se contiene especificamente en el articulo 68 de la
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, se definen como aquellos signos
utilizados por una pluralidad de empresas bajo el control y autorizacién de su

titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen
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unos requisitos comunes, en especial a los que concierne a su calidad,
componentes, origen geogréafico, condiciones técnicas modo de elaboracion
del producto o de prestacion del servicio, lo que las distingue de las marcas
colectivas e impide la aplicacion analégica de las disposiciones especificas

gue rigen cada una de dichas marcas.

En consecuencia con lo razonado, procede declarar no haber lugar al
recurso de casacion interpuesto por la representacion procesal del
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA contra la sentencia de la Seccién Quinta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Catalufia de 29 de diciembre de 2016, dictada en el recurso contencioso-
administrativo 144/2013.

TERCERO.- Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 139 de la Ley
reguladora de la jurisdiccibn contencioso-administrativa, no procede imponer

las costas procesales causadas en el presente recurso de casacion.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le
confiere la Constitucion, esta Sala ha decidido , tras fijar la doctrina
jurisprudencial que hemos expuesto en el precedente fundamento juridico
segundo de esta sentencia respecto de la interpretacion de los articulos 5.1 b)
y 62 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas:

Primero.- Declarar no haber lugar al recurso de casacion

interpuesto por la representacion procesal del AYUNTAMIENTO DE
17
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BARCELONA contra la sentencia de la Seccion Quinta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalufia de

29 de diciembre de 2016, dictada en el recurso contencioso-administrativo

144/2013.

Segundo.- No efectuar expresa imposicion de las costas

procesales causadas en el presente recurso de casacion.

Notifiquese esta resolucion a las partes e insértese en la coleccién

legislativa.

Asi se acuerda y firma.

PUBLICACION.- Leida y publicada fue la anterior sentencia, estando
constituida la Sala en Audiencia Publica, lo que, como Letrado de la

Administracion de Justicia, certifico.
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