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Una gran empresa americana, que cotizaba en el índice Nasdaq desde 
1985, nos contrató cuando –con ocasión de su intención de desembarcar 
en Europa– tuvo conocimiento que una empresa española tenía regis-
tradas diversas marcas que podían colisionar con las suyas (BEST BUY). 
Casualmente, el administrador de esta sociedad española, era un ameri-
cano que había residido casi toda su vida en Florida.

 Podemos imaginar que no fue un procedimiento sencillo. Hubo 
demanda y reconvención. La empresa española llevaba unos cuantos 
años con “sus” marcas registradas, y se había hecho un cierto nombre en 
el mercado español. En todo caso, nada que ver con la notoriedad de los 
signos de la empresa americana. La única posibilidad era alegar la cadu-
cidad (de algunos de los signos registrados) y la mala fe en el registro, 
algo que, ciertamente, no resulta en absoluto sencillo. Para ello, conse-
guimos averiguar el domicilio en Estados Unidos del administrador de la 
empresa española, y acreditar la existencia de multitud de tiendas “BEST 
BUY” alrededor del mismo, para que no pudiera alegar que desconocía la 
existencia de dicha marca cuando las registró en España.

 No fue fácil, pero el objetivo se consiguió. Alguna por caducidad, 
alguna por mala fe y alguna por riesgo de confusión, pero la mayoría de las 
marcas de la empresa española fueron anuladas. Así lo estableció la Sen-
tencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona de 5 de octubre 
de 2009, confirmada en lo sustancial por la de la sección 15ª de la Audien-
cia Provincial de Barcelona de 9 de julio de 2012.
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