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Andorra la Vella, disset d’octubre de dos mil divuit.

El tribunal Superior de Justicia, Sala Administrativa, ha vist el
recurs d’apel-lacié de les actuacions nimero 1000079/2016.

En la tramitacio d'aquestes actuacions han estat observades les
prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Bernard
PLAGNET, el qual expressa el parer del Tribunal.

ANTECEDENTS DE FET

1.- XXX va interposar demanda jurisdiccional contra la resolucio
de data 30 de mar¢ de 2016, de I'Oficina de Marques, Servei de
Signes d’Estat, quina li denega I'autoritzacio de la forma abreujada del
nom “Principat d’Andorra” com a element d’'una marca.



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Sala Administrativa

2.— En la senténcia del 9 de mar¢ de 2018 el Tribunal de Batlles
ha desestimat la demanda promoguda per XXX

3.— En el seu escrit d'apel-lacié de data 15 de maig del 2018,
XXX al-lega en substancia que:

-la resolucié denegatoria no va incloure res més que una mera
referéncia a un article, sense especificar ni detallar per quin motiu
concret es denegava la sol-licitud.

-la resoluci6 fa remissio als arguments d’'un informe pero no els
incorpora.

-sobre el fons, no ha d’existir cap motiu perqué no se li permeti
inscriure la denominacié amb la qué des de la seva creacié fa més de
trenta-cinc anys ve responent I'hotel, és a dir “XXX

4 — En la seva contesta de data 8 de juny del 2018, el M.I.
GOVERN estima en substancia que:

-no s’ha produit cap manca una motivacié ni cap indefensio i la
societat ha pogut exercir correctament el seu dret a la defensa.

-sobre el fons, el signe d’Estat, “Andorra” en el conjunt de
paraules XXX” no esta acompanyat de paraules amb caracter distintiu.
Totes dues tenen caracter genéric : “XXX” (activitat) i “XXX” (una
simple localitzacio).

5- Trameses les actuacions a aquesta Sala, s’ha designat el
magistrat ponent i han quedat vistes les actuacions per a deliberar i
decidir.

FONAMENTS DE DRET

Primer : Competéncia.

El Tribunal Superior, Sala Administrativa, és competent per
coneixer del recurs, en aplicacié de l'article 39-3 de la Llei qualificada
de la Justicia.

Segon: El 10 de febrer del 1982, es va registrar al Registre de
Comerg i Industria el negoci “xxx” (foli. 23).

En data 23 de mar¢ del 2016, la societat va presentar una
sol-licitud d’utilitzacié del nom “Andorra” en el conjunt de paraules “Hotel
Andorra Center” (foli. 114).

Per resoluci6 de data 30 de mar¢ del 2016, el Ministre de
Turisme i Comerg decideix:

“Denegar a XXX [lautoritzacié d'utilitzaci6 de la forma abreujada del nom
“Principat d’Andorra”, com a element d’una marca, per als productes i serveis descrits

en la sol-licitud, en el conjunt de paraules “XXX”. (foli. 119).

Per resolucié de data 29 de juny del 2016, el Govern va
desestimat el recurs de reposicid interposat per la societat contra la
denegacio de la sol-licitud (fol.93).
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Tercer : Sobre la motivacié de la resolucié.

Segons l'apel-lant, “la resolucié denegatoria no va incloure res més que
una mera referéncia a un article, sense especificar ni detallar per quin motiu concret

es denegava la sol-licitud” (pagina 2 de I'escrit d’apel-lacio).

La motivacio de la resolucié del 30 de marc del 2016 es : “Ates
que la sol-licitud esmentada compleix els requisits formals establerts en el capitol | del
Reglament d’execucié de la Llei sobre la utilitzacié dels signes d’estat, pero no
compleix els requisits de fons establerts en el capito/ I/l d’aquest Reglament, en

especial, els de laregla 5.2) e i 5.2) e) iv” (foli 119).

La societat va presentar un recurs de reposici6 en data 13
d’abril del 2016 (foli 120) i el Govern va desestimar aquest recurs per
resoluci6 de data 29 de juny del 2016 (fol.93). Aquesta resolucio
comporta una motivacié detallada i la societat ha tingut coneixement
dels motius de la denegaci6 de la sol-licitud.

La societat no es va trobar en situacié d’indefensié atés que, al
moment de presentar el seu recurs jurisdiccional, tenien coneixement
d’aquests motius. En efecte, la societat escriu en el seu escrit de

primera instancia de data 22 de juliol del 2016: “Sol-licito al Tribunal que
tingui per presentat aquest escrit i per interposat en temps i forma, demana de recurs
contenciés-administratiu contra la resolucié num.195136/2016 de data 29 de juny de

2016, notificada amb data 11 de juliol de 2016...” (foli 20).
Als termes de l'article 49 del Codi de I'’Administracio:

“« Tanmateix el vici de forma només comportara I'anul-lacié si les formalitats
omeses eren indispensables perque l'acte assolis el seu fi o si els interessats s’han

vist privats de mitjans de defensa establerts en llur interés ».”

En aquest cas, els interessats no s’han vist privats de mitjans de
defensa i, per consequent, el recurs d’apel-lacié s’ha de desestimar
sobre aquest punt.

Quart: Sobre els fons.

En el seu escrit d’apel-lacio, la societat manifesta: “XXX no és el
signe distintiu és evident, doncs només indica l'activitat de I'establiment. Per tant, i
com que no és possible que una marca no tingui cap signe distintiu, encara que fos

per exclusio la distinci6 va atorgada pel terme “XXX” (pagina 8 de l'escrit
d’apel-lacid).

La regla 5 del Reglament d’execucio de la Llei sobre la utilitzacio
del signes d’Estat descriu el procediment a seguir per 'examen de fons
a realitzar de les sol-licituds relatives a la utilitzaci6 d’'un nom o un
signe d’Estat com a marca:

“2) Si és una sol-licitud per a la utilitzacié com a marca o com a element d'una
marca del nom "Principat d'’Andorra", o una forma abreujada seva com ara "Andorra" o
"Principat" o "AND", o la seva imitacid com ara el prefix o sufix "andor" o "and", o les

paraules "andorrana”, "andorranes", "andorra", "andorrans" o "coprincipat”, el ministre
competent ha de tenir en compte els criteris seglients per atorgar o denegar aguesta
autoritzacio:”

La societat es domiciliada al Principat d’Andorra; per tant, es
d’aplicacio es paragraf “o”
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“d) Subjecta a les condicions establertes en el subapartat e) d'aquest apartat,
el ministre competent ha d'atorgar l'autoritzacié d'utilitzaci6 del nom o una forma
abreujada del nom "Principat d'Andorra”, o la seva imitacié, com a element d'una
marca a tota empresa, ja sigui persona fisica o juridica, domiciliada al Principat
d'Andorra.”

El subapartat “e” disposa:

“e) L'autoritzacio segons el subapartat d) d'aquest apartat s'atorga subjecta al
compliment de les condicions seguents:

Condici6 i) que el nom o una forma abreujada del nom "Principat d'Andorra"“, o
la seva imitacié sigui un element secundari dins el conjunt d'elements, grafics o
verbals, en el qual s'utilitza. En el cas de marques verbals, per complir el requisit
d'element secundari és necessari, pero no suficient, que el nom o la forma abreujada
del nom "Principat d'Andorra", o la seva imitaci6, vagi acompanyat de dues paraules
més, perd aquesta condicié no és aplicable en el cas d'un sufix o prefix com ara
"andor" o "and". Per a tot tipus de marca, per complir el requisit d'element secundari
€s necessari, perd no suficient, que les paraules que acompanyen el nom o la forma
abreujada del nom "Principat d'Andorra, o la seva imitacié tinguin caracter distintiu

sense el nom o la forma abreujada del nom " Principat d'Andorra o la seva imitacio.

Aplicaci6 en aquest cas:

“que el nom o una forma abreujada del nom "Principat d'Andorra”, o la seva
imitacio sigui un element secundari dins el conjunt d'elements, grafics o verbals, en el

qual s'utilitza”
La societat compleix amb aquest primer requisit.

“Per a tot tipus de marca, per complir el requisit d'element secundari és
necessari, perd no suficient, que les paraules que acompanyen el nom o la forma
abreujada del nom "Principat d'Andorra, o la seva imitacié tinguin caracter distintiu
sense el nom o la forma abreujada del nom "Principat d’Andorra o la seva imitacio.”

La societat no compleix amb aquest requisit. En efecte, el terme
“XXX” no té un caracter distintiu: descriu la zona geografica en que
s’ubica I'hotel, en el centre, sense referenciar-lo a cap altre element
que el diferencia dels altres hotels.

Condici6 i)

«ii) que el sol-licitant és titular d'un nom comercial registrat a Andorra idéntic
a la marca objecte de la sol-licitud d'utilitzacio de signe d'Estat o d'una denominacié
social registrada a Andorra idéntica a la marca objecte de la sol-licitud d'utilitzacié de
signe d'Estat, si la data d'un d'aquests registres és anterior a la data d'entrada en
vigor d'aquest Reglament i el sol-licitant adjunta un copia d'aguest registre a la

sol-licitud d'utilitzacié.”.
Aplicaci6 en aquest cas:
Aquesta condici6 no es compleix perqué el sol-licitant no és

titular de cap registre a Andorra anterior al 10 de maig del 2000 (data
del reglament) d’'un nom comercial o bé d’una denominacid social



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Sala Administrativa

identica a la marca objecte de la sol-licitud d’utilitzacié de signe d’Estat
“XxX”. En efecte, el 10 de febrer del 1982, es registrat al Registre de
Comerg i Industria el negoci “xxx” (foli. 23).

Condicio iii)

fii) tant en el suposit establert en el subapartat i) com en el ii) d'aquest
apartat, que la sol-licitud contingui una renuncia expressa del sol-licitant a entaular
accions contra altres titulars o sol-licitants d'un registre de marca sobre la base que la
marca conté el nom o una forma abreujada del nom "Principat d'Andorra”, o la seva
imitacid6 com un dels seus elements, si aquests titulars o sol-licitants del registre de

marca han estat degudament autoritzats pel Govern per a aquesta utilitzacio; i’
Aplicacio en aquest cas:

Aquesta condicié no es compleix, ja que el sol-licitant no ha
aportat en la sol-licitud original el document de renuncia.

Condicio iv)

“iv) que la marca per a la qual se sol-licita utilitzar el nom o una forma
abreujada del nom "Principat d'Andorra” o la seva imitacié6 compleixi els requisits

establerts per l'article 2 de la Llei de marques.”

Als termes de I'article 2 de la Llei de marques:
“Motius de nul-litat absoluta
1) Un signe no pot constituir marca:

a) si esta mancat de caracter distintiu, sobretot si esta compost exclusivament
d'indicacions que puguin servir, en l'activitat comercial, per designar una caracteristica
del producte o del servei, sobretot, I'espécie, la qualitat, la quantitat, la destinacio, el
valor, la procedéncia geografica del producte o de la prestacié del servei o I'epoca de

produccid.”.

En aquest cas, el conjunt de paraules XXX esat mancat de
caracter distintiu perque esta compost exclusivament d’indicacions que
poden servir per designar una caracteristica del servei (XXX) i la
procedéncia geografica (XXX).

Per aquests motius, s’ha de desestimar el recurs d’apel-lacié.

Cinque. No s’aprecien circumstancies determinants d'una
especial condemna al pagament de les despeses d’aquesta segona
instancia.

DECISIO

En atencié a tot el que s’ha exposat, el Tribunal Superior de
Justicia, Sala Administrativa, en nom del poble andorra, decideix:
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Primer: Desestimar el recurs d’apel-lacié presentat per XXX

Segon : Confirmar la senténcia recorreguda i declarar que la
Resolucio del 30 de marg del 2016, confirmada en algada pel Govern,
per Resolucid de data 29 de juny del 2016, és ajustada a dret i als fins
que legitimen I'activitat administrativa.

Tercer : No efectuar cap condemna en costes.

Aquesta sentencia és ferma i executiva.

Manem que una vegada s'hagi complert el que disposa l'article
76 de la Llei de la Jurisdiccio Administrativa i Fiscal es lliurin els autes
originals amb la certificacié d'aquesta sentencia al Tribunal de Batlles,
Secci6é Administrativa del qual procedien, i que s'arxivin les actuacions
del Tribunal.

Aixi, per aquesta nostra sentencia, definidament jutjant, ho
manem i signem.



