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SENTENCIA n° 106/2016

llmos Srs. Magistrados:

D. Gregorio Plaza Gonzalez

D. Alberto Arribas Hernandez

D. Francisco de Borja Villena Cortés (ponente)

En Madrid, a 18 de marzo de 2016.

En nombre de S.M. el Rey, la Seccién Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en
materia mercantil, integrada por los ilustrisimos sefiores magistrados arriba indicados, ha visto en grado de
apelacién, bajo el nimero de rollo 169/2014, los autos 299/2005, provenientes del Juzgado de lo Mercantil
ndmero 4 de Madrid.

Las partes han actuado representadas y con la asistencia de los profesionales identificados en el
encabezamiento de la presente resolucion.

ANTECEDENTES DE HECHO

(1).- La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del siguiente tenor:
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"FALLO: Que estimando la demanda interpuesta debo declarar y declaro que la comercializacién llevada a
cabo por las demandadas constituye un acto de violacién de derechos de marca y competencia desleal,
debiendo condenar a las demandadas a estar y pasar por dicha declaracidn, a no comercializar y cesar en la
comercializacion, a publicar sentencia 2 diario de mayor difusién y a indemnizar a la parte actora por parte de
Hiperlic 4.707,84 Euros Perfumeria Internacional 271.693,64 Euros y Perfumeria Miralls 122.166,92 Euros. Se
imponen las costas a la parte demandada."

(2).- Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelacion la parte demanda y, evacuado el traslado
correspondiente, se presenté escrito de oposicion, elevandose los autos a esta Audiencia Provincial, en donde
fueron turnados a la presente Seccion y, seguidos los tramites legales, se sefial6é para la correspondiente
deliberacion, votacién y fallo el dia 17 de marzo de 2016.

Ha intervenido como Ponente el IImo. Sr. Magistrado D. Francisco de Borja Villena Cortés

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Resumen del proceso en la primera instancia.

(1).- Pretension inicial de la parte actora. Por parte de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS
se interpuso demanda de Juicio ordinario, con ampliacion posterior de la misma, frente a HIPERLIC SL,
PERFUMERIA INTERNACIONAL SLy PERFUMERIA MIRALLS SL en la que se deducian, sucintamente expuestas
aqui, las siguientes pretensiones:

(i).- Se declare que las demandadas han incurrido en actos de infracciéon de marca de LOEWE SA, PERFUMES
CHRISTIAN DIOR SA 'y OTROS y competencia desleal.

(ii).- Se las condene a cesar en la comercializacién de los productos marcados con los signos distintivos de
LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA 'y OTROS.

(iii).- Se las condene a la publicacién de la Sentencia en dos diarios de difusion principal de Madrid.

(iv).- Se las condene al pago de una indemnizacion por los dafios y perjuicios causados, equivalente a lo que
deberian haber pagado como precio de una licencia para la comercializacién de los productos.

(v).- Se impongan a las demandadas el pago de las costas procesales causadas.

(2).- (Fundamento factico) Dichas peticiones deducidas por LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y
OTROS se fundamentan, en resumen, en la siguiente alegacién factica:

(i).- LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS son titular de las marcas registradas "Loewe", "Dior
Addict", "Poison", "Dune’, "Eau Sauvage", "Dolce Vita", "J#Adore" y "Fahrenheit", para la clase 3, del nomenclator
internacional, perfumes. Se trata de marcas renombradas, con un especial prestigio.

(i)).- LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS cuentan con una red de distribucion selectiva de
sus productos, designados con aquellas marcas, con caracteristicas particulares para asociarlos al sector del
consumo de lujo y especial distincion.

(iii).- HIPERLIC SL estd procediendo a la venta de esos productos en una nave industrial, de un poligono,
junto con productos de limpieza e higiene, y ha alterado los envases y etiquetas y cédigos de barras de tales
productos, impidiendo su trazabilidad.

(iv).- PERFUMERIA INTERNACIONAL SL y PERFUMERIA MIRALLS SL son los suministradores de HIPERLIC SL,
de modo continuo. Y ademas, cada una de ellas, cuenta también con establecimientos abiertos al publico, de
su propia titularidad.

(v).- Ninguno de ellos pertenece a la red de distribuciéon selectiva establecida por LOEWE SA, PERFUMES
CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, ni contribuye en modo alguno al prestigio de tales marcas, ni a la conservacion
del mismo.

(vi).- Ello produce un dafio patrimonial en LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, por las
inversiones hechas en la promocién de las marcas.

(3).- Contestacion a la demanda. En el litigo del que trae causa el presente recurso de apelacion, por
HIPERLIC SL, PERFUMERIA INTERNACIONAL SL y PERFUMERIA MIRALLS SL en sus respectivos escritos de
contestacion, se insto la desestimacién de la demanda en los pedimentos contra ellas dirigidos, y laimposicion
de las costas a la parte actora.
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Para la defensa de su posicién, por PERFUMERIA INTERNACIONAL SL, PERFUMERIA MIRALLS SL e HIPERLIC
SL, en el conjunto de tales escritos y en resumen sucinto, se alegd que:

(i).- La adquisicion de los productos marcados se ha efectuado legitimamente en el mercado fijado por el
Espacio Econémico Europeo.

(ii).- El derecho de marca de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS se ha agotado.

(iii).- La red de distribucion selectiva de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS no es tal, pues
vende sus productos en cadenas de perfumerias y droguerias generalistas.

(iv).- LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS ejercita sus acciones para impedir las
importaciones paralelas dentro del Espacio Econémico Europeo.

(v).- No se ha probado en modo alguno que existe dafio patrimonial al titular de la marca.
(iv).- No puede constituir tal comportamiento acto alguno de competencia desleal.

(4).- Sentencia recurrida. Por el Juzgado Mercantil N° 4 de Madrid se dicté Sentencia en fecha de 30 de mayo
de 2012, en la que se estim6 la demanda formulada por LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SAy OTROS,
se declaré la infraccidon de marca y acto de competencia desleal cometido por las demandadas, conden¢ al
cese de la comercializacidn, a indemnizar a la parte actora en la suma de 4.707€ por parte de HIPERLIC SL,
de 271.693€ por parte de PERFUMERIA INTERNACIONAL SL, y de 122.166€ por PERFUMERIA MIRALLS SL, e
impuso a tal parte demandada la condena en costas procesales.

Para ello, la Sentencia se basa esencialmente en los siguientes fundamentos:

(i).- Las demandadas estan vendiendo bajo una presentacion inadecuada los productos marcados con los
signos de la actora.

(ii).- En tales productos pueden ser observada la manipulacion y alteracion de las etiquetas y cédigos de barras,
para evitar el control de trazabilidad.

(iii).- Las demandadas no cuentas con contratos de distribuciéon autorizada con LOEWE SA, PERFUMES
CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, ni las condiciones de venta de los productos son similares.

(iv).- Ello evita que se haya producido el agotamiento del derecho de marca.

(v).- Esa infraccién presupone un acto de aprovechamiento ilegitimo del esfuerzo ajeno, constitutivo de
competencia desleal.

(vi).- El dafio producido resulta de ello, y debe ser compensado con el pago del 5% del total de ventas de cada
una de las demandadas, por el porcentaje correspondiente de cuota de mercado de las marcas de la actora.

Objeto del recurso de apelacion.

(5).- Apelacion. Por parte de PERFUMERIA INTERNACIONAL SL y PERFUMERIA MIRALLS SL se interponen
sendos recurso frente a dicha Sentencia del Juzgado Mercantil N° 4 de Madrid, en los que instan la revocacién
de la misma, y la desestimacion de los pedimentos de la demanda.

A tal fin, los recursos de apelacién de PERFUMERIA INTERNACIONAL SL y PERFUMERIA MIRALLS SL se
sustentan, en conjunto y esencialmente, aqui resumidos para una mayor claridad, ya que luego serdn expuestos
pormenorizadamente, en los siguientes motivos:

(i).- Falta de motivacion de la sentencia, por imputacion ilégica de hechos ajenos.
(ii).- Inadecuada apreciacion del litisconsorcio pasivo necesario.

(iii).- Falta de legitimacion pasiva.

(iv).- Inexistencia de la infraccién, por no participacion en los hechos.

(v).- Inexistencia de la infraccién, por agotamiento del derecho de marca y legalidad de las importaciones
paralelas.

(vi).- No causacién del dafio y error en el célculo de la indemnizacién.

(6).- Oposicion al recurso. Por LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS se presenté escrito de
oposicion al recurso de apelacién formulado por la parte contraria, e insté la ratificacion de la Sentencia
apelada, con imposicion de costas de la alzada a la misma. Para ello, por LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN
DIOR SA y OTROS se reiteraron sustancialmente en los argumentos expuestos en su demanda.

.- Recurso de apelacién de PERFUMERIA INTERNACIONAL SL
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Motivo primer de recurso: reproduccion de excepciones procesales.

(7).- Planteamiento. Sefala inicialmente el recurso de PERFUMERIA INTERNACIONAL SL que, de entrada y
tras comunicar un cambio en la direccién letrada de la parte, se dan por reproducidas sus alegaciones de
excepciones procesales en la contestacion a la demanda.

(8).- Valoracién de la Sala. Es cierto que PERFUMERIA INTERNACIONAL SL, en su contestacién a la demanda,
formulo varias excepciones procesales, tales como la de litisconsorcio pasivo necesario, defecto en el modo
de proponer la demanda, o indebida acumulacion de acciones.

Dichas excepciones fueron objeto de examen y resolucion en el acto de Audiencia previa de este
procedimiento, y mas tarde, algunas de ellas, de nuevo objeto de analisis en la Sentencia ahora recurrida.
Frente a ello, el escrito de recurso de PERFUMERIA INTERNACIONAL SL se limita a sefialar que reitera su
alegacién, pero no aporta ningun argumento impugnatorio del resultado del examen en la primera instancia
de aquellas alegaciones iniciales. Es decir, el tribunal de apelaciéon no puede conocer cuales son los motivos
de discrepancia respecto de lo resuelto, para los argumentos de la parte a valoracion y contradiccion.

Ello determina que dicha alegacién quede, en esta segunda instancia, vacua de toda fundamentacién aportada
por la parte, lo que determina su directo rechazo.

Motivo segundo: defecto de motivacioén y error en la valoraciéon de la prueba.

(9).- Enunciado del motivo. En el escrito de recurso de PERFUMERIA INTERNACIONAL SL se sostiene que
la Sentencia apelada yerra en sus conclusiones probatorias, ya que ha unificado los reproches juridicos
contenidos en tal Sentencia para las tres demandadas, sin distinguir ni individualizar el comportamiento
imputado a cada una de ellas. Sefiala el recurso que lo que realmente hace dicha Sentencia es atribuir
el comportamiento de la que era demandada originariamente, HIPERLIC SL, a las otras dos demandadas,
PERFUMERIA INTERNACIONAL SL y PERFUMERIA MIRALLS SL, de un modo acritico e indiferenciado.

(10).- No obstante esa alegacion basica del motivo de recurso articulado, a partir de tal punto, el recurso de
PERFUMERIA INTERNACIONAL SL, bajo la misma ribrica de motivo, hace una critica sobre la valoracién de
la prueba contenida en la Sentencia apelada, a fin de negar la conclusién probatoria sobre la realidad de la
infraccién de los derechos de marca de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SAy OTROS. Sefiala el recurso
de PERFUMERIA INTERNACIONAL SL que la Sentencia atacada no especifica ni concreta cudles serian las
conductas infractoras a ella imputadas.

En tal sentido, el recurso sostiene que PERFUMERIA INTERNACIONAL SL no suministré los productos
marcados a HIPERLIC SL, los que son objeto de acta notarial, ya que la primera factura de suministro
es posterior, asi como que PERFUMERIA INTERNACIONAL SL es titular de sendos establecimientos en la
provincia de Lérida, que presentan un nivel adecuado para la distribucion selectiva de productos, y que la
Sentencia confunde gravemente la distribucion mayorista con la minorista. Indica el recurso, que la Sentencia,
dictada en tales condiciones, le atribuye responsabilidad por hechos ajenos.

(11).- Por lo tanto, el examen de las dos diferentes clases de argumentos esgrimidos bajo el mismo motivo
de recurso se realizard por separado.

(12).- Valoracién de la Sala: defecto de motivacion. La Sentencia apelada, si bien es relativamente escueta
a veces en la exposicién de su fundamentacion factica y se refiere confusamente a marca para identificar
a veces el signo, a veces el producto y a veces el titular del signo, si contiene al menos referencias al
comportamiento que estima atribuible a cada una de las demandadas, de modo suficiente como para conocer
el comportamiento y la infraccidn que dicha Sentencia reprocha a cada una de ellas. Y asi, sefala que:

(i).- "(...) se acredita que las codemandadas realizan una distribucion ilicita de los productos de los actores,
habiendo continuado Hiperlic con posterioridad al auto de medidas cautelares dictado en fecha de 18 de julio
de 2005, adquiriendo productos de DIOR y LOEWE a las codemandadas Miralls y Internacional (...)"

(ii).- Es a partir de dicho momento, donde la Sentencia se refiere a "las demandadas" (en plural, y no
como "parte demandada”, como sostienen el recurso), pero para atribuirles comportamientos que considera
individualizables en todas, y cada una, de ellas. Sefiala la Sentencia que "(...) dicha conducta y actuacion
por parte de las demandadas, sin suscribir el correspondiente contrato de distribucién autorizada se esta
llevando a cabo una ilicita comercializacion de dichas marcas (...) no cumpliendo las codemandadas con los
requisitos que le son exigibles a un distribuidor selectivo autorizado (...) como los referidos al local que no
reune las caracteristicas de presentacion el personal de venta no posee cualificacion profesional en perfumeria
y no asiste a los cursos de formacién organizados por las marcas, aprovechandose y beneficiandose de las
inversiones de las marcas y no cooperando en modo alguno al mantenimiento o mejora del estatus o prestigio
de dichas marcas (...)".
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(iii).- Y alin mas, por exclusién de otras codemandadas, a veces la Sentencia indica a cual de ellas se imputa un
concreto comportamiento, y asi sefiala que "(...) actuaciones claramente ilicitas como poner a la parte envases
manipulados y que han sido desprecintados y sustituidos por sus cédigos de barras (doc. 12y 13, escrito de
demanda respecto de Hiperlic (...)", comportamiento que por tanto no abarca a PERFUMERIA INTERNACIONAL
SL.

(13).- En conclusidn, de la lectura de la Sentencia puede identificarse claramente las conductas que se imputa
acada una de las tres demandadas, incluida PERFUMERIA INTERNACIONAL SL, en grado suficiente como para
conocer por ésta qué se le estd reprochando, en cuanto a la conducta, y qué consecuencias juridicas estima
tal Sentencia aplicable a esa conclusion factica. Ello se debe considerar suficiente para dar por cumplida la
exigencia de motivacién de la resolucidn judicial, en lo referente al derecho de defensa de la parte, sometido
al derecho a la tutela judicial efectiva.

Motivo segundo: prueba de la infraccién y agotamiento del derecho de marca.

(14).- Exposicion del motivo. Las conclusiones probatorias alcanzadas en la Sentencia recurrida son negadas
en el recurso de PERFUMERIA INTERNACIONAL SL, en relacién con diferentes, circunstancias facticas y
juridicas, que se presentan vinculadas en la alegacion de la recurrente PERFUMERIA INTERNACIONAL SL.

En tal sentido se sefiala que (i).- por su parte no se ha producido ninguna clase de infraccién de los derechos
de marca de los que son titulares LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS; y (ii).- en conexién
con ello, que en todo caso se habria producido el agotamiento del derecho de marca.

(15).- Valoracion de la Sala (l): material factico aportado a los autos. En la cuestién relativa a como se ha
conformado en el presente litigio el resultado de la prueba, deben ser tenidas en cuentas las siguientes
circunstancias:

(i).- Debe recordarse que LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS demandaron inicialmente a
HIPERLIC SL exclusivamente.

(ii).- Esta entidad demandada se dedicaba a la venta al detalle de diversos productos de perfumeria y drogueria,
en establecimiento sito en una nave industrial. Entre los productos expuestos para su venta al publico,
constaban los marcados con los signos registrados de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SAy OTROS,
segun se aprecia en las fotografias contenidas en acta notarial levantada en visita a tal local [f. 281 y ss. del
Tomo | de los autos].

(iii).- En la contestacion a la demanda deducida por HIPERLIC SL, se expone que tales productos asi marcados
le son suministrados por PERFUMERIA INTERNACIONAL SL y PERFUMERIA MIRALLS SL, momento en el
cual LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS amplian su escrito de demanda contra dichos
suministradores, imputandoles la participacién y colaboracion en los mismos hechos ejecutados por HIPERLIC
SL [f. 428 y ss. del Tomo | de los autos].

(iv).- Ademas, en tal escrito de ampliacion de demanda, LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y
OTROS indican que tanto PERFUMERIA INTERNACIONAL SL, como PERFUMERIA MIRALLS SL tienen también
establecimientos abiertos al publico para la venta al detalle de los perfumes comercializados bajo las marcas
de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS. Y ello con independencia de la actividad de
almacenaje y suministro de esos productos para la otra codemandada, HIPERLIC SL.

(16).- Esta especial forma de configurar la sucesién temporal de los actos de alegacion y, con ellos, la
aportacion de prueba, han generado que exista una clara diferencia en el resultado de la acreditacién de unos
y otros hechos. Y asi:

(i).- La Sentencia apelada apreci6 las circunstancias facticas en las que HIPERLIC SL procedia a la venta
de los productos marcados: alteracién de precintos y codigos de barras, inadecuada presentacién del
establecimiento, falta de formacion del personal dependiente para la venta...Estas conclusiones no han sido
objeto de recurso de apelacion.

(ii).- Pero respecto de PERFUMERIA INTERNACIONAL SL y PERFUMERIA MIRALLS SL, la imputacién de los
hechos y el esfuerzo probatorio llamado a sostener dicha imputacion, tienen un resultado muy diferente:

(ii.1).- Respecto del suministro de productos a HIPERLIC SL, el mismo consta tanto por la afirmacion de esa
misma codemandada, como por el reconocimiento de tal extremo por HIPERLIC SL, como por la admisién de
los hechos realizadas en sus contestaciones, art. 405.2 LEC, tanto por PERFUMERIA INTERNACIONAL SL como
por PERFUMERIA MIRALLS SL, y por la muy voluminosa documentacién aportada, facturas de suministro.

(ii.2).- Respecto de la venta al detalle, donde PERFUMERIA MIRALLS SL y PERFUMERIA INTERNACIONAL SL
actiian como vendedores directamente al publico, lo Unico que consta en autos son un catdlogo de venta
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de campafia navidefia de PERFUMERIA MIRALLS SL [f. 507 de los autos], y pantallazos de una péagina web
de internet relativa a informacion de establecimientos abiertos al publico en ¢/Sant Antoni n® 42 y ¢/ de
Alcalde Porqueres n° 85, de Lérida, para PERFUMERIA INTERNACIONAL SL, y en Rambla de Sabadell 40 bis, Av.
Matadera 9, Centro Comercial Paddock, de Sabadell; Centro Comercial Eroski de Sant Cugat, c/Creu Coberta
n°® 102 de Barcelona, y CC Carrefour de Manresa, para PERFUMERIA MIRALLS SL [f. 511 a 518 de los autos ss.].

(ii.3).- A diferencia del material documental aportado respecto de HIPERLIC SL, en cuanto a PERFUMERIA
INTERNACIONAL SL y PERFUMERIA MIRALLS SL no consta en absoluto acreditado en autos cuéles son
las condiciones de venta, presentacién del producto, imagen del establecimiento, presencia del personal
dependientes...en tales locales, nitampoco por prueba objetiva aportada posteriormente a los presentes autos.

(iii).- Por otra parte, y ya de modo instrumental a lo anteriormente expuesto, consta que los productos marcados
con los signos distintivos de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS estan a la venta en
establecimientos de venta abiertos al publico, de cadenas de perfumerias generalistas [vd. f. 538 a 560 del
Tomo |, 0 f. 81 a 92 del Tomo IX de los autos].

(iv).- Constan igualmente aportadas a los autos facturas de adquisicién por parte de PERFUMERIA
INTERNACIONAL SL de tales productos, respecto de comercializadores de los mismos sitos en Barcelona, y
Tres Cantos (Madrid), por pedidos correspondientes a sumas superiores a los 20.000€ [f. 635y 636 de los
autos, Tomo I].

(17).- Valoracion de la Sala (11): andlisis juridico. Debe pues diferenciarse entre la imputacion realizada contra
PERFUMERIA INTERNACIONAL SL en la demanda de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS,
extendida en la Sentencia apelada tanto en su comportamiento como vendedor al detalle, de un lado, como
suministrador al por mayor, por otro.

(18).- Venta al detalle Respecto de la imputacién realizada por LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR
SA y OTROS de que PERFUMERIA INTERNACIONAL SL no cumple con los requisitos necesarios para
respectar el sistema de distribucion selectiva de los productos marcados con sus signos distintivos, en los
establecimientos que la misma tiene abiertos al publico en la ciudad de Lérida, ha de sefalarse:

(i).- No consta prueba alguna de cudles sean las condiciones de venta de esos productos en los
establecimientos de PERFUMERIA INTERNACIONAL SL, en cuanto a las circunstancias fisicas que rodean
dicha actividad, imagen y ubicacién ventajosa de los locales, presentacién de los productos, presencia de los
dependientes...

(i)).- No consta por prueba de ninguna clase que en los productos a la venta en tales locales se haya alterado
o manipulado el envase, presentacion o cédigos de identificacion de los productos marcados con los signos
de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA'y OTROS.

(19).- (Principio de agotamiento del derecho de marca) Debe recordarse que el derecho de marca, como
cualquier derecho subjetivo, atribuye a su titular una serie de facultades sobre el objeto de tal derecho, que
expresan el poder reconocido por el Ordenamiento juridico al titular, con el fin de proporcionar al mismo un
instrumento habil para la autosatisfaccion de ciertos intereses protegibles. Ese haz de facultades en el caso
del derecho de marca, su contenido, aparece recogido en los arts. 34 y ss. LM, sustancialmente resumible en
la facultad de uso del signo en el mercado y la facultad de exclusion de terceros de tal uso.

(20).- Como todo derecho subjetivo, esta sometido a limites y a limitaciones. Estas Ultimas estan constituidas
por derechos a favor de terceros otorgados por el titular del derecho subjetivo sobre aspectos parciales de
su contenido. Es decir, una decision del titular del derecho subjetivo determina el otorgamiento de nuevos
derechos, a favor de personas distintas, sobre el mismo objeto del derecho original, del que se extraen
algunas de sus facultades, que quedan adscritas al nuevo derecho creado, limitando asi la extensién del
derecho original. Por tanto, la existencia de estas limitaciones es eventual, puede o no concurrir en la realidad
dependiendo de una decisién del titular del derecho.

(21).- En cambio, los limites del derecho son los contornos maximos del poder juridico que el Ordenamiento
ha decido fijar al establecer el reconocimiento del derecho subjetivo de que se trate, ya que mas alla de tales
fronteras, el interés protegible del titular bien pierde sentido, bien interfiere con otras instituciones también
atendibles por el Ordenamiento. Los limites establecen por tanto la extensién maxima del derecho subjetivo
de que se trate, e identifican la esfera natural en la que tal derecho es reconocible en todo caso.

En el supuesto del derecho de marca, uno de tales limites es el fijado en el art. 36.1 LM, el cual dispone que
"el derecho conferido por el registro de marca no permitird a su titular prohibir a terceros el uso de la misma
para productos comercializados en el Espacio Econémico Europeo con dicha marca por el titular o con su
consentimiento”, conocido como principio de agotamiento del derecho de marca.
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Esto supone que una vez que el titular del derecho de marca ha puesto en el comercio productos marcados
con su signo distintivo, o ha autorizado su puesta, no podra posteriormente impedir la circulacién comercial de
tales productos en dicho mercado, invocando para ello el ius prohibendi sobre el uso del signo. Este principio
esta referido al mercado geografico fijado por el Espacio Econdmico Europeo. De ese modo queda armonizada
la proteccidn del derecho de marca con la tutela de los intereses relacionados con la libre competencia o con
la libre circulacién de mercancias.

(22).- Por tanto, en principio, LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS no podrian invocar
sus derechos de marca para impedir a PERFUMERIA INTERNACIONAL SL la comercializacién en sus
establecimientos de los productos marcados con los signo de aquellas, ya que se trata de productos adquiridos
legitimamente dentro del Espacio Econémico Europeo, y sin prueba de lo contrario, lo que habria producido el
agotamiento de los derechos de marca de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA'y OTROS.

(23).- (Excepcidn al agotamiento) No obstante, aquel principio de agotamiento, limite del derecho de marca,
tiene una excepcion, la cual, cuando se produce, hace rebrotar la facultad prohibitiva del titular de la marca.
El art. 36.2 LM dispone que "El aparatado 1 no se aplicara cuando existan motivos legitimos que justifiquen
que el titular se oponga a la comercializacién ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los
mismos se haya modificado o alterado tras su comercializacién”.

Toda vez que se trata de una excepcion a la regla general del agotamiento, el titular de la marca que pretenda
hacerla valer deberd acreditar cumplidamente, art. 217.2 LEC, que concurren las circunstancias de hecho
justificativas, especiales, de la aplicacion de tal excepcion.

(24).- (Red de distribucion selectiva) LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS entienden que
concurren los motivos legitimos previstos en el art. 36.2 LM por la circunstancia de existir una red de venta
selectiva vinculada a aquellas para la distribucién de sus productos marcados.

(25).- El equilibrio armonizador entre la tutela de intereses protegibles con el derecho de marca y las
necesidades impuestas por la libre competencia, funciona de modo distinto en ciertos supuestos especiales, y
ello precisamente para conservar un equilibrio justo entre los derechos marcarios y las necesidades de la libre
competencia. Extender aquel principio anterior a todas las situaciones, incluso a las profundamente distintas
entre si, conduciria precisamente a resultados injustos. Y el caso paradigmatico de ello es la distribucién a
través de redes selectivas, de productos marcados con signos especialmente prestigiados.

Sirespecto de este caso rigiese el sistema de armonizacién general, con el agotamiento del derecho de marca,
antes expuesto, se frustraria por completo toda posibilidad de mantenimiento de las inversiones y defensa
del prestigio de la marca hecho por su titular, exponiendo a la extincién econémica este sector del comercio
del consumo de lujo. Su peculiaridad impone un cierto equilibrio distinto entre la tutela de los diferentes
intereses implicados, tanto los provenientes del Derecho de marcas, como del de la libre competencia. Asi se
ha destacado en numerosas ocasiones en la jurisprudencia menor, por todas SAP Alicante, sec. 8° (tribunal
de marca comunitaria), n® 352/2008, de 14 de octubre, FJ 4°, la cual sefiala que "Es por ello que en el mercado
de perfumes, con referencia al segmento de lujo, el sistema de distribucién selectiva (véanse Resoluciones
del Tribunal de Defensa de la Competencia de 29 de diciembre de 1999, de 6 de marzo de 2000 o de 19 de
diciembre de 2002) es relativamente normal y se justifica, dice el Tribunal de Defensa de la Competencia para
conceder la autorizacion singular por la necesidad del fabricante de asegurarse el prestigio de una marca, de
tal manera que el propio medio de distribucién es, en si mismo, parte del valor afiadido, pues si se produce
una apertura completa del sistema de distribucion, se provoca una gran discordancia entre el producto que se
pretende ofrecer y el medio a través del cual se realiza. En resolucién de este mismo Tribunal administrativo
de fecha 14 de octubre de 1997, se decia que las clausulas impuestas en la distribucion selectiva contribuirian
activamente a revalorizar la marca mediante un mayor servicio al consumidor, sefialandose en la Resolucién
de 19 de diciembre de 2002 que estas obligaciones (las impuestas en el contrato de distribucion exclusiva) han
de considerarse necesarias y proporcionadas para completar el funcionamiento del sistema, pues estamos
ante un caso tipico de producto que por su naturaleza (producto de lujo) exige un trato especial por parte de
los distribuidores para poder mantener una cierta imagen de marca de prestigio, lo que se hace necesario para
que el fabricante pueda controlar que la comercializacion se realice de modo que no altere la percepcion que
el consumidor tiene de la misma".

(26).- Frente a la alegacién de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, en su demanda y
ampliacién de demanda, ha de sefalarse desde el principio que el elemento fundamental que supone la
excepcion al principio de agotamiento del derecho de marca, art. 36.2 LM, no se basa en la inexistencia de
un contrato que vincule al distribuidor con la red selectiva de la que es cabecera el titular de la marca. La
inexistencia de tal contrato no es mds que un indicio de que la actuacién de tal distribuidor pudiera no estar
amparada en las condiciones fijadas para aquella red selectiva de distribucion. Es el conjunto de elementos
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de hecho que rodea la efectiva comercializacion de los productos marcados, entre tales elementos, la omisién
del vinculo contractual, lo que otorga operatividad a la excepcion del art. 36.2 LM, al limite del derecho
de marca que supone su agotamiento, art. 36.1 LM. Son pues las circunstancias facticas de venta, como
presentacién del producto, estado del local, sistema de publicidad, estructura de disposicion de productos,
espacio compartido de venta de otras clases de productos, imagen de los dependientes...las que justifican la
excepcion al agotamiento, por ser factores que eventualmente pueden afectar al prestigio de la marca, pero
no es si mismo la falta de un contrato que vincule al distribuidor con el titular de la marca.

Ademas, ello determina que no puedan ser tomadas en consideracion para el examen de esas circunstancias
facticas que determinan la aplicacién de la excepcidn al agotamiento, cuestiones estrictamente limitadas a la
existencia de vinculos contractuales, derivadas de la concreta forma en la que el titular de la marca determina
el contenido de los contratos con los que se va a vincular con distribuidores autorizados. Son cuestiones
exclusivamente contractuales, tales como la imposicién de horas de formacién para el personal de venta o
contribucién a gastos de publicidad. Tomar en consideracién dichas circunstancias reconduciria de modo
indirecto a la conclusion de que sélo puede escaparse de la excepcién del art. 36.2 LM mediante un contrato
con el titular de la marca, lo que es contrario al espiritu de la norma, y de la regla del art. 36.1 LM, ya que dichas
imposiciones contractuales sélo se podrian lograr con la colaboracidn positiva del propio titular de la marca.

(27).- Por tanto, lo que legitima al titular de la marca para sostener la nueva vigencia de su facultad prohibitiva,
dentro de la excepcion al agotamiento, es la acreditacidon de que la forma de venta concreta del supuesto
infractor no resulta homologable, sustancialmente, en las condiciones y aspectos externos, con aquella
mantenida de hecho por el propio titular de la marca respecto a su red de distribucion propia, o vinculada
contractualmente al mismo. Esa comparacién se hara a través de los hechos ya sefialados antes, tales como,
la presentacion general del local, la ubicacion de los productos, la presencia compartida de otros productos
que puedan hacer desmerecer el prestigio de los marcados, la presencia de los dependientes...

(28).- LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS tratan de acreditar con la aportacion de los
contratos tipo pre-redactados para los sujetos interesados en la distribucion autorizada de sus productos,
cuales son las condiciones de venta que deben ser respetadas [vd. f. 242 a 262 del Tomo | de los autos]. Ello
en si mismo no vale para la finalidad probatoria pretendida, ya que:

(i).- Lo relevante no es tanto cémo se configuran los contratos tipo para un distribuidor autorizado por parte
del titular de la marca, sino como efectivamente se esta admitiendo por éste que la distribucidn, en sus formas
de presentacion de los productos, se produzca realmente en el conjunto del mercado.

(ii).- Sobre tal extremo no consta mas prueba que la aportada por la parte demandada, sobre la presentacion
de los productos marcados en cadenas generalistas de perfumeria y drogueria [f. 81 a 92 del Tomo IX de los
autos, ya antes resefiado].

(iii).- Con ello, ya de por si resulta muy dificil extraer una conclusién sobre las concretas caracteristicas que
deberian rodear la distribucién de los productos marcados.

(iv).- Pero fundamentalmente no consta, ademas, el segundo extremo de la comparacién, la concreta forma
en que PERFUMERIA INTERNACIONAL SL, ni PERFUMERIA MIRALLS SL, procede a presentar tales productos
para la venta al detalle en sus establecimientos.

(v).- Ello impide, en los términos el art. 36.2 LM, tener por acredita al concurrencia de causa legitima para
aplicar la excepcion al agotamiento del derecho de marca.

(29).- Distribucion mayorista. El segundo aspecto de reproche de la demanda y la ampliacién de demanda,
formulado por LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, se basa en el suministro por parte de
PERFUMERIA INTERNACIONAL SL y PERFUMERIA MIRALLS SL a HIPERLIC SL de productos marcados con
los signos distintivos de aquellas, con las lamentables condiciones de presentacién que se observaron en el
establecimiento de HIPERLIC SL.

En tal sentido, LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS vuelven a afirmar que los distribuidores
autorizados por sus contratos, estan obligados observar un control sobre las personas a quienes suministran,
para evitar que los productos marcados salgan de la red de distribucién selectiva de la que aquellas son
cabeceras, de acuerdo con clausulas contractuales expresas [vd. f. 375, del Tomo | de los autos, escrito de
demandal).

(30).- De nuevo concurren graves problemas probatorios en el resultado del proceso, para entender acreditadas
las alegaciones de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SAy OTROS. Y asi:
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().- La manipulacién del precinto de los envoltorios de los productos y su etiquetado apreciado en el
establecimiento de HIPERLIC SL, no puede ser imputado a PERFUMERIA INTERNACIONAL SL, o PERFUMERIA
MIRALLS SL, por el mero hecho de que éstas suministraran los productos a HIPERLIC SL.

(i)).- En el proceso solo consta que los productos puestos a la venta por HIPERLIC SL habian sido manipulados
en la forma expuesta en el acta notarial [f. 277 y ss. de los autos]. No se puede saber ni quién ni en qué momento
se produjo dicha alteracién, mas alla de entenderla imputable al sujeto en cuya propiedad y posesién estaban
tales productos, HIPERLIC SL.

(iii).- EI mero hecho de venta de tales productos, con las facturas correspondientes, no puede constituir un
indicio, art. 386 LEC, que por si solo permita predicar que dicha manipulacion y alteracion sea realizada por
PERFUMERIA INTERNACIONAL SL o PERFUMERIA MIRALLS SL.

(iv).- La responsabilidad de la forma de presentacion de tales productos, el disefio del local de venta y la
presencia del personal dependiente apreciada en el acta notarial corresponde exclusivamente a HIPERLIC SL,
sin que existan ni indicios ni vinculos algunos por los que dicha responsabilidad pueda sin mas extenderse a
PERFUMERIA INTERNACIONAL SL o PERFUMERIA MIRALLS SL, meros suministradores.

(v).- Es cierto que, habitualmente, |a alteracion de los cédigos de barras y otras indicaciones tiene por finalidad
ocultar la identidad del distribuidor infiel a sus deberes contractuales, razén por la que no suele ser cometido tal
comportamiento por el distribuidor final del producto marcado, y que, una vez alteradas aquellas indicaciones
de trazabilidad, todos los operadores del comercio que intervengan con posterioridad estaran afectados por
la infraccion. Pero esa mera habitualidad, de modo aislado y abstracto, no puede soportar por si sola un juicio
deductivo de presuncién, art. 386 LEC, para imputar el comportamiento a PERFUMERIA INTERNACIONAL SL
o PERFUMERIA MIRALLS SL.

(vi).- Maxime cuando estaba al alcance de la parte actora haber obtenido prueba directa de la forma en la que
aquellas comercializan los productos marcados, mediante su adquisicidn, para poder facilmente, art. 217.6
LEC, acreditar si lo hacen con aquellas alteraciones de elementos de trazabilidad.

(31).- Respecto de la alegacion de la existencia de un deber especifico de cuidado existente sobre los
distribuidores autorizados, para vigilar que sus ventas a otros distribuidores puedan exponer a los productos
marcados a abandonar la red de distribucién selectiva, ha se sefialarse que:

(i).- La clausula prevista en el contrato tipo de distribuidor autorizado [f. 244 del Tomo | de los autos, ap. a)],
no tiene virtualidad por si para determinar la aplicacion del art. 36.2 LM, ya que no se orienta a que se vigile
por el distribuidor autorizado las condiciones en las que sus compradores con animo de reventa van a realizar
esa venta final del producto, lo que apuntaria a la causa justificada del art. 36.2 LM, sino que lo pretendido
es que los productos no abandonen la red de venta contractual de la que son titulares LOEWE SA, PERFUMES
CHRISTIAN DIOR SA 'y OTROS, lo que es un interés bien distinto.

(ii).- El hecho de que el producto se termine vendiendo al consumidor final fuera de la red de distribucién
contractualmente delimitada por LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SAy OTROS no supone, por si, causa
justificativa de la excepcidén al agotamiento del derecho de marca.

(iii).- La clausula pretende obligar a los distribuidores autorizados a mantener la distribucion secundaria
siempre dentro de la red vinculada contractualmente con LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y
OTROS. Ello puede ser valido desde la obligacion contractual, con los contratantes, pero no es relevante para
determinar si terceros desvinculados con dicha red, mantienen o no unos canones de presentacion de los
productos sustancialmente homologables con la red de distribucién selectiva, que es lo fundamental para
invocar la aplicacién del art. 36.2 LM.

(iv).- A quienes no resulte de aplicacién esa cldusula contractual, por no haber contratado con LOEWE SA,
PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, no le es imponible dicha condicion por via de comparacién, para
examinar si su comportamiento es o no homologable al previsto para la red de distribucién selectiva, ya que:

(iv.1).- Se trata de un contenido esencialmente contractual, referido a la especial forma en que LOEWE SA,
PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS quieren establecer el contenido predeterminado de sus contratos
tipo, por lo que no resulta un elemento esencial para la comparacién de las formas reales de distribucion en
el mercado, por las razones que fueron antes ya explicitadas en el FJ (23) a (26) de esta sentencia.

(vi.2).- La responsabilidad finalmente exigible por la posible infraccién del derecho de marca recae
directamente en los sujetos que, bajo su decision propia, ponen a la venta los productos suministrados, sin
que exista una obligacion legal de control por parte de los suministradores.
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(32).- Respecto del examen de las condiciones de distribucion en los mayoristas, a fin de determinar si
guardan o no una similitud con las condiciones de la red controlada por el titular de la marca, quien invoca la
excepcion del art. 36.2 LM, ha de indicarse que no resulta sostenible como justificacion para el renacimiento
del ius prohibendi marcario la alegacién de que no observan la presentacion de local, forma de exhibicién de
productos, publicidad o presencia de los dependientes propios de los establecimientos de la red selectiva, ya
que:

(i).- Tal ambito de la cadena de distribucion no resulta accesible al publico en general, ni influye en la
conformacion de la conciencia de marca que este publico tiene.

(ii).- Dichos almacenistas y suministradores, en aquel escalén de la distribucién, no resultan afectados en modo
alguno por la estrategia de presentacién de los productos determinada por el titular de la marca especialmente
prestigiada, ya que dicho esfuerzo del titular de la marca se refiere al escaldén ultimo de la distribucidn, la
de venta al consumidor final, donde se produce el impacto de la marca especialmente prestigiada en dicho
mercado.

(iii).- De facto, no constan si quiera en el presente proceso cudles serian las condiciones que LOEWE SA,
PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS exigiria, para entenderlas asimilables a las de su propia red, para
almacenistas y suministradores para reventa de los productos marcados con sus signos registrados.

(33).- (Alegacion de cuestion nueva) En la oposicién al recurso, formulada por LOEWE SA, PERFUMES
CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, se ha resaltado repetidamente que se estaba ante una nueva alegacién por
parte de PERFUMERIA INTERNACIONAL SL, no hecha valer en la primera instancia, en lo relativo al diferente
tratamiento entre venta mayoristas y minorista, a los efectos del agotamiento del derecho de marca y su
excepcion.

No tiene relevancia alguna dicha objecién formulada en la oposiciéon de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN
DIOR SAy OTROS, puesto que:

(i).- El debate se ha centrado en la aplicacion del principio de agotamiento del derecho de marca, lo que
constituye, como se indico, un limite al mismo, observable en toda su profundidad por el tribunal, por aplicacién
de una norma positiva si invocada en la contestacién, art. 218.1 LEC.

(i)).- Es la propia parte actora, LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, quien sostienen que
se esta ante la excepcion cualificada a ese limite del derecho de marca, por existencia de una red selectiva
de distribucién. Por tanto, a ella corresponde acreditar que se dan las condiciones para la aplicacién de la
excepcion, y al tribunal si son o no aplicables al caso, de acuerdo con el conjunto de condiciones facticas
existentes, entre ellas, el hecho de que LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS pretende
aplicar la citada excepcién, basada en la concreta circunstancia alegada, a una actuacién de terceros como
distribuidores mayoristas.

(iii).- Todo ello, por tanto, esta ya presente en el acervo factico y juridico del objeto del proceso.
Motivo tercero: indemnizacion de dafios y perjuicios.

(34).- De lo anterior resulta que no puede ser imputada a PERFUMERIA MIRALLS SL infraccién marcaria alguna,
derivada de los hechos y circunstancias alegadas por LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS,
por lo cual no puede derivar responsabilidad resarcitoria de ninguna clase.

Motivo cuarto: costas de la primera instancia.

(35).- Formulacién del motivo. Sefiala el recurso de PERFUMERIA INTERNACIONAL SL que aun cuando
debiera estimarse la demanda en primera instancia, no deberian haberse impuesto las costas a PERFUMERIA
INTERNACIONAL SL, por las especiales dudas de hecho o de derecho obrantes en la cuestion litigiosa. Ello sin
perjuicio de que espera la estimacion de su recurso.

(36).- Valoracién de la Sala. Toda vez que se ha de ver alterada la Sentencia apelada, con desestimacion
de la demanda formulada por LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS contra PERFUMERIA
INTERNACIONAL SL y PERFUMERIA MIRALLS SL, las costas de dichas partes demandadas absueltas debieron
ser impuestas a aquella parte actora, por aplicacion del principio objetivo de vencimiento, art. 394.1 LEC.

.- Recurso de apelaciéon de PERFUMERIA MIRALLS SL.
Motivo primero: irregularidades procesales.

(37).- Articulacién del motivo. El recurso de PERFUMERIA MIRALLS SL sefiala que se han producido en la
primera instancia dos graves infracciones de procedimiento: (i).- la desestimacién inmotivada de su solicitud
de aclaracion se sentencia; y (ii).- la estimacion de la excepcion de litisconsorcio pasivo necesario alegado por
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HIPERLIC SLy que motivo la llama al proceso de PERFUMERIA MIRALLS SL, adem&s como posible responsable
solidario.

(38).- Valoracion de la Sala. Ni una ni otra alegacidon, que sustentan el presente motivo de recurso, tienen
transcendencia impugnatoria de la resolucién recurrida, ya que:

(i).- En cuanto a la denegacién inmotivada de la peticion de aclaracién de sentencia, lo cierto es que el sentido
mismo de la decisién de denegar la aclaracion supone una afirmacion de la correccién y completitud, a juicio
del juzgador a quo, sobre la resolucion que se pretendia aclarar, la cual, si estuviese efectivamente falta de
completitud o de motivacién aclaratoria, conllevaria la posibilidad de articular dichas omisiones como motivos
mismos del recurso de apelacion, como expresamente establecen los arts. 214.4y 215.5 LEC.

(ii).- Es decir, no tiene transcendencia en si misma la decisiéon denegatoria a la aclaracién o complemento,
porque ello es precisamente objeto de revision, lo aclarado o complementado, o su ausencia, en el recurso de
apelacion, no el razonamiento para admitir o rechazar la realizacion de la aclaracién o complemento pedidos.

(iii).- En cuanto a la estimacion del litisconsorcio pasivo necesario, el recurso de PERFUMERIA MIRALLS SL
centra su argumento en que ello podria haber conllevado, conforme la peticion de LOEWE SA, PERFUMES
CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, la condena solidaria a la indemnizaciéon impuesta, solidaridad que es
incompatible, sefiala, con la existencia de litisconsorcio pasivo necesario.

(iv).- Pero lo cierto es que la proclamacién de condena solidaria no existe en la Sentencia apelada, que
individualiza la responsabilidad de cada una de las partes codemandadas. Por lo demas, igualmente existia
la posibilidad para LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS de dirigir su demanda contra varios
sujetos sin la existencia alguna del presupuesto de litisconsorcio pasivo necesario, arts. 72 y 401 LEC, o
incluso por medio de demanda posterior con acumulacién de autos, art. 81 LEC, toda vez que LOEWE SA,
PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS no conocia la participacién de PERFUMERIA MIRALLS SL en los
hechos cuando entabla la primera demanda, lo que en idénticos términos hubiera dada lugar al resultado de
tramitar la pretensién contra PERFUMERIA MIRALLS SL.

Motivo segundo: falta de legitimacién pasiva.

(39).- Fundamento del motivo. Indica el recurso de PERFUMERIA MIRALLS SL que su participacion en los
hechos objeto de litigio no puede ser concretada en relacién con la demanda formulada por LOEWE SA,
PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, ya que las dos facturas de suministro aportadas por HIPERLIC
SL respecto de ella, son posteriores a la fecha de presentacién de la demanda por LOEWE SA, PERFUMES
CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, de tal modo que esos productos vendidos por PERFUMERIA MIRALLS SL no
pueden corresponder con los actos de infraccion alegados por LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA
y OTROS en tal demanda.

(40).- Valoracion de la Sala. Sin perjuicio de lo equivoco de utilizar aqui el concepto técnico de falta de
legitimacion pasiva, lo cierto es que la objecién formulada en el recurso de PERFUMERIA MIRALLS SL, mas
bien formal en este punto, no puede proceder, ya que:

(i).- No puede olvidarse que LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS ampliaron su demanda
contra PERFUMERIA MIRALLS SL, lo que dio lugar al emplazamiento de la misma, y que tal ampliacién tuvo
lugar en fecha de 4 de mayo de 2006 [f. 428 de los autos], cuando las facturas a las que se refiere PERFUMERIA
MIRALLS SL son de fecha muy anterior, de 8 y 15 de septiembre de 2005, lo que ya desdice por si el argumento
del recurso.

(ii).- Todo ello sin perjuicio de la manifiesta afirmacién de HIPERLIC SL sobre los suministros anteriores incluso
a la demanda original de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, que fueron realizados por
PERFUMERIA MIRALLS SL.

Motivo tercero: prueba de la infraccion.

(41).- Formulacién del motivo. Sostiene el recurso de PERFUMERIA MIRALLS SL que no existe prueba, ni
expresion clara de ello en la Sentencia apelada, a acerca de que su comportamiento infrinja los derechos
marcarios de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, ya que PERFUMERIA MIRALLS SL realiza
una labor de compra y venta de los productos marcados dentro del Espacio Econémico Europeo, sin alterar ni
destruir los signos o envases de tales productos, en todo caso, afirma, imputables a HIPERLIC SL.

Sefiala ademas, que PERFUMERIA MIRALLS SL mantuvo en tiempo una realicen comercial fluida con LOEWE
SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, de modo que es dificil sostener que las circunstancias de
distribucion de productos marcados no resulten homologables con la red selectiva de LOEWE SA, PERFUMES
CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, por lo que resultaria agotado el derecho de marca invocado en este proceso.
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(42).- Valoracion de la Sala. Esto ya ha sido objeto de andlisis pormenorizado en los FFJJ (19) a (33) de la
presente sentencia, por lo que la estimacion de este motivo se remite integramente a lo ya expuesto en los
mismos.

Motivo cuarto: indebida aplicacién de la LCD.

(43).- Contenido del motivo. Discrepa el recurso de PERFUMERIA MIRALLS SL de la Sentencia apelada, en
cuanto a la apreciacién de actos de competencia desleal llevados a cabo por ella, ya que: (i).- no existe
aprovechamiento alguno del esfuerzo ajeno que se haya acreditado en los autos; (ii).- no puede existir tal
aprovechamiento ajeno cuando el derecho de marca se ha agotado, y (jii).- LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN
DIOR SA y OTROS no estan legitimadas para accionar por la normativa de competencia desleal, ya que sus
intereses econdémicos no estan directamente perjudicados.

(44).- Valoracion de la Sala. No puede ser apreciada la concurrencia de la comision de un ilicito competencial
en el caso de autos, ya que:

(i).- La demanda, y su ampliacion, de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, bas6 la comision
del ilicito concurrencial del art. 12 LCD en la existencia misma del comportamiento infractor de sus marcas
imputado a las demandadas.

(i)).- Como se ha apreciado, no concurre dicha infraccion del derecho de marca, por haberse producido el
agotamiento de la misma, y no haberse acreditado en modo alguno que se esté ante la excepcion al mismo.

(iii).- De tal comportamiento legitimo en derecho no puede derivar, por si solo, la existencia de ilicito
concurrencia de ninguna clase, y en particular, el de aprovechamiento del esfuerzo ajeno por la mera
circunstancia de distribuir productos marcados con el signo prestigiado, cuando ello es plenamente legitimo
de acuerdo con el Derecho de marcas.

(iv).- No existe aportado ninguno otro hecho desvinculado del anterior que pueda ser enjuiciado siquiera a la
luz de la normativa represora de la competencia desleal.

(v).- Esta falta de base de la imputacion del acto de competencia desleal es, l6gicamente, extensible a ambos
recurrentes, dada la idéntica base de reproche que se contenia para ambos en el escrito de ampliacién de
demanday en la Sentencia apelada.

Motivo quinto: célculo de la indemnizacién de dafios y perjuicios.

(45).- Formulacién del motivo. El recurso de PERFUMERIA MIRALLS SL se muestra disconforme con la
Sentencia apelada en el punto de la condena a la indemnizacién de los dafios y perjuicios. Sefala al respecto,
que (i).- nunca se recibié requerimiento alguno de cesacién o advertencia, de suerte que no puede responder
ahora por dafios y perjuicios, (ii).- cambio de las bases de liquidacion, (iii).- inexistencia de dafio, y (iv).- error
en el célculo.

(46).- Valoracion de la Sala. Como ya se sefiald, al no poderse apreciar infraccién alguna del derecho de marca
de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA 'y OTROS, no cabe ya imputar ningun tipo de responsabilidad
civil a las codemandadas PERFUMERIA INTERNACIONAL SL y PERFUMERIA MIRALLS SL.

lll.- Comunes a ambos recursos: costas de la apelacion.

(47).- Dispone el art. 398.2 LEC, en cuanto al criterio legal sobre imposicién de costas en los recursos para el
supuesto de su acogimiento, aun parcial, que "En caso de estimacion total o parcial de un recurso de apelacién,
extraordinario por infraccién procesal o casacién, no se condenara en las costas de dicho recurso a ninguno
de los litigantes".

En atencion a la estimacion de los recursos de apelacion interpuestos por PERFUMERIA INTERNACIONAL SL
y PERFUMERIA MIRALLS SL, no procede a imponer las costas del recurso.

En virtud de las razones expuestas, de las pruebas analizadas y de los preceptos citados se dicta el siguiente

FALLO

|.- Debemos estimar y estimamos los recursos de apelacion interpuestos por PERFUMERIA INTERNACIONAL
SLy PERFUMERIA MIRALLS SL, frente a la Sentencia de fecha 30 de mayo de 2012, del Juzgado de lo Mercantil
N° 4 de Madrid, recaida en el proceso seguido como Juicio Ordinario n® 299/2005 de tal Juzgado.

II.- Debemos revocar y revocamos en parte dicha Sentencia, exclusivamente en cuanto a los pronunciamientos
efectuados respecto de PERFUMERIA INTERNACIONAL SL y PERFUMERIA MIRALLS SL, y en su lugar,
realizamos los pronunciamientos siguientes:
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1°.- Debemos absolver y absolvemos a PERFUMERIA INTERNACIONAL SL y a PERFUMERIA MIRALLS SL de
las pretensiones contra ellas entabladas en el presente proceso por LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR
SA y OTROS, desestimando las acciones de marca y competencia desleal deducidas frente a aquellas.

2°.- Debemos condenar y condenamos a LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA, PERFUMES LOEWE
SA'y LVMH IBERIA SL al pago de las costas procesales generadas en esa primera instancia a PERFUMERIA
INTERNACIONAL SL y PERFUMERIA MIRALLS SL, en cuantia que resulte de tasacion practicada al efecto.

lll.- Debemos declarar y declaramos que no procede condena en costas de segunda instancia para ninguna
de las partes procesales.

IV.- Acordamos la devolucion del depésito realizado, en su caso, para la interposicion del recurso de apelacion.

Modo de impugnacion.- Contra la presente sentencia las partes pueden interponer ante este Tribunal, en el
plazo de los veinte dias siguientes a su notificacidn, ante esta misma Audiencia, recurso de casacién y, en su
caso, recurso extraordinario por infraccién procesal, de los que conocera la Sala Primera del Tribunal Supremo,
si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicacién

Asi por esta nuestra sentencia, que se dicta, manday firma en el dia de su fecha, de la cual se dejard testimonio
en los autos de su razon, llevandose su original al libro correspondiente, y ejecutoriandose, en su caso, en
nombre SM el Rey.
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