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AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCION OCTAVA
TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA N.° 427 ( C 30) 15.
PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.° 804 / 12.

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA n." 2. ~ °

Apelante/s: COSMOS WORLD, S.L., MANUEL GINER RODRIGUEZ y FLEXI CASUAL SL
Procurador/es: ANA CALVO MUNOZ y MIGUEL MARTINEZ HURTADO

Letrado/s: CRISTINAAYALA MARIN y ALBERTO LOPEZ-DORIGA PORTABELLA

Apelado/s: DIESEL, S.PA.

Procurador/es : VICENTE JIMENEZ IZQUIERDO
Letrado/s: FABRIZIO MIAZZETTO

SENTENCIA NUM. 76/16

litmos.: ,

Presidente: Don Enrique Garcia-Chamdn Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzman.

En la ciudad de Alicante, dieciocho de marzo del afio dos mil dieciséis.

El Tribunal de Mafca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrad‘o
por los Ittm‘os.v Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del
procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n° 2 de Marca
Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelacion, en virtud del recurso
interpuesto por FLEXI CASUAL, SL y D. MANUEL GINER RODRIGUEZ, de una parte,
y por COSMOS WORLD, SL, de ofra, apelantes por tanto en esta alzada,
representado, respectivamente, por los Procuradores D. MIGUEL MARTINEZ
HURTADO y D.2 ANA CALVO MUNOZ, con la direccion respectiva de los Letrados D.-




_ ALBERTO LOPEZ-DORIGA PORTABELLA y D.2 CRISTINA AYALA MARIN; suendo la
parte apelada DIESEL SpA, representada por el Procurador D. VICENTE JIMENEZ
- 1ZQUIERDO, con la direccin del Letrado D. FABRIZIO MIAZZETTO. '

I - ANTECEDENTES DE HECHO.-

. PRIMEIRO.- En los autos referidos, del Juzgado n.° 2 de Marca Comunitaria, se
" dict6é Sentencia, de fecha 28 de abril del 2015, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:
“Que debo estimar y eétimo parcialmente la demanda interpuesta  por don Vicente
Jimenez I%quierdo Procurador de los Tribunales y de la merantil DIESEL S.p.A

contra Ias mercantiles COSMOS WORLD,K SL , FLEXI CAUSAL SL contra MANUEL

GINER RODRIGUEZ y en consecuencia

a) Declaro que : . ,

-Que DIESEL S.p.A. es Ia Unica prop/etarla de las srgu:entes marecas. MARCA
COMUNITARIA NUMERO 583.08 (grafica ) marca internacional con efectos en la
Unién Europea numero 881.767 ( grafica) marca nacional - nimero 1 .603.540
“DIESEL” ( denominativa ) marca internacional numero 467.393 “ DIESEL “
( denominativa) ,marca espariola nimero 1.509.39 “ DIESEL "-ONLY-THE. BRAVE

.-DIESEL ( Ihi)}ta) marca internacional nimero 594;30;'1 “DIESEL ONLY THE BRAVE
~ ( mixta), nia_rcé internacional ndmero 608.500 “DIESEL ONLY THE BRAVE “ (mixta)
- tiene un derecho exclusivo y‘éxcluyente al uso de las mismas en el trafico econémico.

-Que COSMOS WORLD SL c_a_iréce de derecho alguno al uso en cualquier -
titulo y/o disposic";ién de la Marca internacional con efectos en la Union Europea‘

numero 881 767 ( graﬂca)

-Que cualquier autot/zaCIon y/o consentimiento que DIESEL Sp A. haya '

| podido otorgar en el pasado a los demandados para el uso y/ o la realizacion de actos
de disp.QSk‘l'Ci‘C'Jn- sobre sus marcas ha quedado revocado, por lo que debe quedar

k]
)

resuelta cualquier licencia de uso en relaciéon con las mismas.

Que COSMOS WORDLD 'S L esta 'Infringiendo los derecchos de marca

DIESEL S.p A base de la demanda

-Que la /I/CIta actuacion de COSMOS causa danos y perjuicios a DIESEL S.
p. A de Ios que deberé ser indemnizada.
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B) Se condena a las demandadas a estar y pasar por las anteriores
declaraciones. | ' ‘

¢) Se condena a COSMOS WORDK SL

- -Acesar en los actos de fabricacion , imﬁprtacién , exportacion , distfibucic’;n

comercializacion 'y venta, oferta y publicidéd de productos que incorporen cualquier
de los signos objeto de las marcas de la actora, asi como en cualquier acto de uso y/o
disposicion de las referidas marcas , absteniéndose de reanudar o reiterar tales actos
en el futuro. . ' '

-A reiterar del tréfico y a destruir todos los productos que incorporen
cualquiera de de los signos objeto de las marcaé de la actora, asi como en cualquiera
de los signos objeto de las marcas de titularidgd de las acforas.

-A la cancelacion del nombre de dominio www.dieselfoootwear.es

-A indenminizar a DIESEL S.p.A. por los danos y perjuicios ocasionados por
las infraccion de sus marcas ocasionados por la infraccion de sus marcas de
conformidad con las bases'y criterios establecidos en el Fundamento Sexto de la
presente. . ‘ '

-A indemnizar a DIESEL S p A.. en la cantidad de SEISCIENTOS EUROS
( 600€) por dia que transcurra hasta que se produzca la cesacion efectiva de la
violacién . |

-D) No se hace especial pronunciamiento en materia de costas “

Dicho fallo fue aclarado mediante_auto de fecha 13 de julio del 2015, cuyo

Razonamientos Juridicos y Parte Dispositiva establecen: '
{

“ Unico . Por FLEX]I CAUSAL SL , y.don MANUEL GINER RODRIGUEZ se
solicita pronuncia el juzgado sobre la excepcion de fraude procesal, y la falta de
legitimacién activa de DIESEL SPA-y falta de legitimacion pasiva ad causamy
argumenta falta de motivacion, COSMOS WORLD Sl , solicita pronunciamieqto ala
excepcion de prescripcion de’la marca Comunitaria 583.708, la falta de legitimacion
activa de DIESEL SPA y la existencia de fraude procesal, asi como pide aclaracién
ano entrar a valorar varios argumentos de la contestacion. )

Po} aplicacion del 214 de la LEC , procede aclarar que yerran Jas solicitantes
al estimar que hay de entrarse a valorar todos y cada uno devv los argumentos
expuestos por las partes. La sentencia ha resolver una controversia y queda
unicamente vinculado al Juzgador a pronunciarse sobre el obj'eto del proceso.




Las ‘excepciones de fondo, no han dé ser objeto de una tratamiento
diferenciado y del contendido de la seﬁtencia se desprende claramente’ que la
' titularidad  de las acciones marcarias correspohde a la actora y que las infracciones.

ércarias las de han de cometido las demandadas por los hechos recogidos enla
demanda , que no se discuten . Por otra parte al prescricion invocada si que se
" costumbre abordarla separadamente, si bien ha de desestimarse en la medlda de que
es unamime 'y mas que conocida la jurisprudencia que habla de mex;stenc;a de
prescripcion ante hechos cdntinuados hasta que se prodt;zca su cese , lo que no se
alega en el presente y ser reconcoe la propia demandada COSMOS. Entre otras STS
de 29 de junio de 2007 en mateira de competencia desleal apllcable no obstante al

) '~ caso. '

Sobre la insuficiencia de mot:vacron aun remitiéndome a los resuelto por la

AP de Alicante Secc:on octava , es una cuest_lon de mera apreciacion con

la que discrepo. Estimo que cada pronunéiamiento esta suficiente desarrollado y

arguh‘:entado , Sin perjuiciio del mejof critieria al respecto de Ioé organos ad quem. ‘

PARTE DISPOSITIVA. ,

. “ Que debo estimar y estimo la ‘socftud de la subsanacién de la sentencia de
28 de abril de 2015, efectuada por D. Miguel Martinez Hurtado, Procuradora de los

Tribunales y de FLEXI CAUSAL SL y don MANUEL GINER RODRIGUEZ y dofia Ana
Calvo Murioz Procuradora de los Tribunales y de la mercaritii COSMOS WORLD SL
en los term/nos de razonamieno Unlco de la presente

SEGUNDO Contra dicha resolucign sé mterpuso recurso de apelac:on por la
parte resenada del que se dio traslado a las demas partes. Seguidamente, tras
emplazarlas, se elevaron los autos a este Tnbunal, donde fue formado el Rollo, en el
que se sefal6 para la deliberacfén, votacién y fallo el dia 12 /1 / 16, en que tuvo lugar.

- TERCERO.- En la tramitacié’n del presente proceso, en esta alzada, se han

observado las normas y formalidades legales, a excepcion del plazo para dictar
sentencia, debido a la complepdad y extensuon del asunto.




1 - FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

PRIMERO.-

La sentencia recurrida ha estimado parcialrhente la demanda interpuesta
contra los tres codemandados y ha efectuado una serie de pronunciamientos,
declarativos y de condena, debiendo distinguirse entre los que afectén a todos
aquellos y los relativos tan solo a COSMOS WORLD, SL (en adelante, COSMOS):

1° Los pronunciamientos declarativos (con el correlativo de condena, pues el
apartado b) del fallo condena a estar y pasar por tales declaraciones) que afectan a
COSMOS, FLEXI CASUAL, SL (en lo sucesivo, FLEXI) y D. MANUEL GINER
RODRIGUEZ (en adelante, MANUEL) son los siguientes:

a) Que DIESEL SpA es la “Unica propietaria” de las marcas por Iaé que se
acciona en |la demanda;

b) Que cualquier autorizacién y/o consentimiento que DIESEL SpA les héya
podido otorgar en el pasado para el uso y/o realizacién de actos de disposicion de sus
marcas ha quedado revocado, por lo que debe quedar resuelta cualquier licencia de

uso con relacnon alas mismas.

2° Los pronunciamientos declarativos que afectan exclusivamente a COSMOS
(que constituyer] la base de todos los de condena del apartado c) del fallo, restringidos,
por tanto, Unicamente a dicha sociedad), son los siguientes:

a) Que COSMOS carece de derecho alguno al uso, en cualquier titulo, y/o
disposicién de la marca internacional n.° 881.767;

b) Que COSMOS esta infringiendo los derechos de marca de DIESEL base de
la demanda; ‘ ‘

c) Que esa actuacion ilicita de COSMOS céusa danos y perjuicios a DIESEL,

de lo que debera ser indemnizada.

SEGUNDO. Los recursos de Flexi Casual, SL y Manuel Giner Rodriguez.- |
El escrito de interposiciéon del recurso de apelacion se articula en base a una
serie de motivos que han de ser analizados desde la perspectiva de los dos Gnicos
pronunciamientos due afectan a estos dos codemandados, segun lo expuesto en el
fundamento anterior; a saber, 1°) Que DIESEL SpA es la “dnica propietaria” de las
marcas por las que se acciona en la demanda; 2°) Que cualquier autorizacién y/o .
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“consentimiento que DIESEL SpA les. haya podido otorgar en el pasado para el uso y/o
realizacion de actos de disposicion de sus marcas ha quedado revocado, por lo que
debe quedar resuelta cualquier licencia de uso con relacién a las mismas.

De inmediato, se ‘advierte que en ningn momento se combate el

prbn'unciamiento declarativo nimero uno antes referido, que se corfespondia con la
pretension primera de la demanda: “1% DIESEL S.p.A., como tnica propieiaria de las
‘siguientes marcas: marca comunitaria ntimero 583. 708 T (grafica), marca
_internacional con efectos en la Unién E,qupea numero 881.767 ~7 (grafica), marca
nacional ntmero 1.603.540 ~“DIESEL” ‘(denominativa), marca internacional ntﬁInéro
'467.393 “DIESEL” (denominativa), marca esparola numero 1.509.39 “DIESEL ONLY-
THE BRAVE-DIESEL (mixta),- marca internacional nimero 549.304 “DIESEL ONLY
THE BRAVE (mixta), marca internacional numero 608.499 “DIESEL” (denominativa),

" marca lnternaCIonal nimero 608.500 “DIESEL ONLY THE BRAVE? (mlxta) tiene un

derecho echus:vo y excluyente al uso de fas mismas .en el tréfico econémico’.
Como ya dijimos en el auto n.° 27/14, de 30 de abril (en que conoc:mos el
recurso de apelacién interpuesto .contra el auto que acogia la excepciéon de cosa

juzgada) “...los demandados nunca han cuestionado la titularidad “‘dominical de las _

marcas a favor de DIESEL S.p.A”
' En segundo Iugar el pacto segundo del contrato originario de fecha 1 1 de

i
'

noviembre de 1994 por el que DIFSA cedia las solicitudes de marcas y marcas a favor
de Don Manuel Giner Rodriguez era catebérico en esta cuestion al decir: “La cesion
de uso que se concie'fta no supone ninguna transmision de lo cedido, ni ~ningdn
derecho del Sefior GINER sobre lo Cedido, salvo el especifico de Uso y por el tiempo
que se ha espec:flcado y ‘con sus cond:ctones siendo DISTRIBUCIONES ITALIAN

FASHION S.A. Ia Unica y legitima prop/etana de lo cedido, por lo que podra ejercer _‘

sobre ello todos los derechos y acciones concordantes con tal propiedad.”

En tercer lugar, la pcretensién declarativa primefa de la demanda constitlIye el
antecedenté l6gico necesario respedto de las pretensiones declarativas identificadas
con los ordinales cuarto y quinto de la suplica de la demanda asi como de las
correlatlvas pretensiones de condena, los cuales no han sido sobreseidas.

. En cuarto lugar, la declarac:on de la titularidad de Ias marcas a favor de la

actora y el ejercicio del ius prohlbendl reconocido en el art/culo 9 del Reglamento (CE)

nim. 207/2009, del Consegjo de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (en
lo sucesivo, RMC) y en el articulo 34 de la Ley de Marcas (en adelante, LM) no Imp/de
que las demandadas Justifiquen que el uso realizado por las mIsmas esta consentido

6

P2l




por el titular’.
Por tanto, este primer pronunciamiento declarativo debe ser confirmado en

S

esta segunda instancia.

TERCERO.-

Lo que constituye el nicleo del recurso presentado por ambos apelantes es el
pronunciamiento declarativo del fallp de la sentencia recurrida, en cuya virtud “...
cualquier autorizacion y/o consentimiento que DIESEL SpA les haya podido otorgar en
el pasado para el uso y/o realizacién de actos de - disposicion de sus marcas ha '
quedado revocado, por lo que debe quedar resuelta cualquier licencia de uso con
relacion a las mismas” y ello porque, aun cuando en dicho escrito ambos litigantes
reconocen no hacer uso alguno de la marca DIESEL, ni de sus derivadas, -desde el
ano 1997 (en que cesaron en su actividad mercantil y transmitieron sus derechos a
COSMOS), también mantienen (baste la -ribrica del motivo sexto del recurso, “MIS
PRINCIPALES TIENEN DERECHO AL USO DE LAS CITADAS MARCAS DIESEL Y
A REALIZAR CUALQUIER ACTO DE DISPOSICION DE LAS MISMAS EN EL
PRESENTE Y EN EL FUTURO") que ostentan un derecho de uso y/o disposicion de
tales marcas.

~Por tanto, como se vera, los distintos motivos impugnatorios articulados en
dichb escrito han de ser abordados desde la perspectiva de su utilidad en orden a
acreditar que los apellantes tienen un titulo que los habilita para el uso y disposicion de -
las marcas de la actora.

Recordemos que la pretension deducida en la demanda, de la que dimana
este pronunciamiento declarativo, era la siguiente: “Que cualquier autorizacion y/o
consentimiento que DIESEL S.p.A. haya pod}'do oftorgar en el pasado a los
demandados para el uso y/o la realizacion de actos de disposicion sobre sus marcas
ha duedado revocado, por lo que debe considerarse resuelta cualquier licencia de uso
en relacién con las mismas”.

En el citado auto n.° 27 / 14, de este Tribunal, ya razonamos que habia de
determinarse el ambito del derecho que cada una de las pértes tiene sobre las marcas
“DIESEL”. De este modo, DIESEL, S.p.A. es la titular dominical‘de las marcas; la
cuestion consiste en determinar si, tras la tramitacion del procedimiento (téngase en
cuenta que los razonamientos vertidos en dicho auto lo fueron al unico objeto de
resolver las cuestiones planteadas sobre la cosa juzgada, quedando todavia por
practicarse la prueba y continuarse con la tramitacion del procédimiento) ha quedado
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acredltado que FLEXI y MANUEL ostentan algun derecho de uso de tales marcas que, ‘
incluso, los faculte, tal y como se pretende para reahzar actos dispositivos en el
presente y en el futuro.

El pronunCIamlento declarativo que nos ocupa encuentra su base en el
fundamento de derecho cuarto de la sentencia recumda en el que el juzgador razona
que la licencia es siempre libremente revocable, lo cual no es incompatible con el art..
1256 del Codigo Civil, pues estando él contrato de licencia sometido al régimen
general delas obligaciones y contratos, serian de aplicacién los arts. 1124 y 1101 CC,
de modo que la contraparte, si la revocacion del licenciante no se ajustara a las
prevnsmnes contractuales o a la buena fe, podria exigir responsabllldad por
tncumpllmlento contractual, por dolo o culpa.

Desde esta perspectlva, ‘el juzgador ha concluido.que la auto’rizacién de uso ha
de ‘entenderse revocada desde qde la carta remitida por la demandahte fue recibida
por - Ids demandados,“ tomando como cierta' la fecha de la notificacién de la
reconvencion en el 'J.O. 2273/2005 del Juzgado de lo Mercantil n.° 1 de Barcelona, ya .
que se aporto como documento de la reconvencioén. "

Porltanto, desde esa fecha se considera existe infraccion de la.marca.

CUARTO.- ! ) y
Hemos dicho que el escrito de interposicion del recurso de apelacion de FLEXI
y MANUEL se articula en varios motivds‘impugnatorios, que han de ser abordados
desde la perspectiva del Gnico 'pronun,ciamiento declarativo que les supone un
gravamen, cual es el de que cua'lquier autorizacion paré el uso y/o disposicién de las
marcas DIESEL ha quedado revocado. “ ‘
Asi, en el recurso se denuncia, en primer término, falta de exhaustividad (por
incongruencia omisiva) en la sentencia recurrida, al no haberse resuelto sobre tres
“excépcionés relativas al fondo del asunto”, cuales fueron la existencia de fraude
procesal, falta de legitimacion activa y falta de legitimacién pasiva. .
El fraude _procesal se funda en la alegacion de que los apelantes dejal"on de
-fabricar y comercializar los productos DIESEL en el afio 1997 y ya ha habido dos
sentencias firmes (una, dictada la AP de Valencia en el afio 2002, otra, por la AP de
" Alicante en el afio 2008) que han declarado la inexistencia de infraccion marcaria»yf la
validez de los confratos celebrados entre las partes; de ahi que, la presentacion de la
demanda: de la que dimana el presente procedimiento, que tiene idéntica causa de -
‘pedir, no sea mas que un tercer intento de c?nsegpir el mismo resultado que con las
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anteriores infructuosas, lo que constituye un fraude procesal proscrito por el art. 11
LOPJ 247 LEC vy art. 6.4 CC.

Este motivo se desestlma porque la cuestion se encuentra mtnmamente
relacionada con la excepcion de cosa juzgada, que ya fue resuelta por este Tribunal
con el auto n.° 27 / 14, lo que impide la existencia del fraude denunciado. ’

En segundo Iugar la falta de legitimacion activa de DIESEL se sustenta en la
alegacién de que los, apelantes no son usuarios de las marcas de la actora, por lo que
no pueden infringirlas, ya que, aun ostentando unos derechos contractuales que los
autorizan a comercializar calzados y complementos ‘con la marca DIESEL, tales *
derechos fueron cedidos a COSMOS. Por tanto, y bajo el aparente manto de una
accion por infraccion marcaria, 1o que la demandante ha hecho es ejercitar una accion
‘contractual dirigida a obtener la resoluciéon de dichos contratos, sin que DIESEL SpA
sea parte contratante en fos mismos.

El motivo se desestima por cuanto la legitimacién actlva de DIESEL es clara,
en cuanto titular de ciertas marcas que pretende obtener un pronunciamiento judicial
de que 'cualquiér autorizacién y/o consentimiento que se les hubiera dado para su uso
en el pasado quedé revocado, debiendo quedar resuelta cualquier licencia de uso con
relacién a las mismas. | ,., '

En tercer lugar, se denuncia falta de legitimacion pasiva basada e'n el mismo
razonamiento de que, desde 1997, cesaron en su actividad mercantil sobre dichas
marcas y todas las cuestiohes fueron ya enjuiciadas en los pleitos antes referidos.

El motivo también estd abocado al - fracaso en tanto, palmariamente, los
apelantes ostentan dicha legitimacién en la medida en que han manifestado, con
absoluta claridad (reiterandolo en la apelacién, por todos, el apartado sexto del escrito

~de interposicion del recurso de apelacion antes transcrito), que “tienen derecho al uso

de las citadas marcas DIESEL y a realizar cualquier acto de disposicion de las mismas
en el presente y en el futuro’. Quiérese decir que los ahora apelantes mantienen la
pervivencia de la autorizacion al uso de las marcas de DIESEL; de ahi que su
legitimacion pasiva sea innegable. ¢

Otro motivo de recurso refiere falta de motivaciéon que comporta vulneracion de
la tutela judicial efectiva y nulidad de la sentencia, por considerar infundada la
conclusion alcanzada en el fundamento de derecho cuarto, en el sentido de que existe
un contrato de licencia, que puede ser libremente revocado, y que esa revocacion se
habria producido mediante el envio de una carta.

Se desestima, porque, con independencia de ﬁque se comparta o no el

~
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razonamiento, el citado fundamento de derecho esta debidamente fundado, sin que se
aprecie falta de motivacién alguna. '

"QUINTO.-- |

El nacleo del recurso de apelaci;’)h.de FLEXI y MANUEL gravita (corﬁo se
comprueba con' el-resto de motivos impugnétorios) sobre el derecho de uso que
- aquéllos han ostentado sobre las marcas de la actora; se trata de decidir si tal derecho -
pervive o, si tal y como concluye la resolucién recurrida, habiendo ekistidouuna licencia |
para tal uso, dicha licencia fue revocada por la titular marcaria licenciante. | 0

"~ Asi, en el tercer hecho del escrito de interposicion del recurso de apelacion se
hace referencia al periplo de actos, negocios y contratos que culminaron con la cesion,
en el ano 199}, a COSMOS, de los derechos de comercializacién-y fabricacion de
productos con Ila marca DIESEL que tenian los ahora apelantes, asi como a su

utilizacién. Se afirma que FLEXI y GINER llegaron a un acuerdo transaccional con
| DIESEL, que permitia a aquélios la comercializacion y* fabricacién, en determinadd
territorio, de productos con la marca DIESEL, por lo que no es posnble mantener la’
existencia de un contrato de hcenma Esos derechos fueron transmitidos a COSMOS
en el ano 1997. Aquellos contratos tenian por objeto regular la coeXIstenC|a en’ el
mercado, la delimitacién del uso de la marca; de ahi que Ia sentencia, al revocar “ese
suguesto consent(mlento vulnere la sﬂuamon juridica aceptada por DIESEL.

Se hace necesario, por tanto, analizar las relaciones mantenidas ent;'e las
partes, desde su origen, en orden a determinar si los apelantes tienen algin derecho
de uso de las marcas de la actora. .

Tres contratos presentan una importancia extraordlnarla a los fines que nos
_ocupan: ' _
. 19) ‘Contrato privado de fecha 29 de septiembre de 1994, elevado a publico en
_ fecha 10 de nowembre de ese mismo afo, celebrado entre MANUEL (que actuaba en
nombre y representacmn de D. ANTONIO POMARES vy de su hermano ANGEL) y €l
Sr. GUAL (que actuaba como representante de DISTRIBUTIONS ITALIAN FASHION,
SA, en adelante, DIFSA), en cuya virtud, DIFSA, como distribuidora en Espania de la
marca CDIESEL‘,- y la contraparte (como titulares de diversaé solicitudes de registro de
marca con la palabra" DIESEL, y titulares de una marca DIESEZ), acordaron que éstos
transmitian’ -a aquélla todas esas solicitudes y marca, sin pactar ninguna
cohtfaprestacién, “por haber sido materia de la previa negociacién y el consecuente
‘reconocimiento de unos derechos’.-
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2°) Contrato privado de fecha 29 de septiembre de 1994, elevado a publico en
fecha 10 de noviembre de ese mismo ano, celebrado entre MANUEL (que actuaba en
representacién de FLEXI) y el Sr. Gual (que lo hacia en representacion de DIFSA), en
cuya virtud DIFSA (en su condicién de distribuidora en exclusiva, en Espafa, Portugal
y Principado de Andorra, de productos con la marca DIESEL y otras), concedia a
FLEXI, “la venta exclusiva”, con las marcas referidas, de calzados, bolsos y cinturones,
para su comercializacién. Se preveia, clausula 12.2, que el contrato tuviera una
duracién inicial de cuatro afios, que quedarla prorrogado tacitamente, afio a afio,
. siempre que se cumplieran los minimos de venta o no concurriera cualquier otra causa
de resolucién;vde modo que la clausula 13 establecia como causas de resolucion
ademas de por la expiracion del plazo convenido, de no mediar la prérroga, por
incumplimiento culpable de ias.obligaciones previstasﬁen el contrato o por declaracion
de quiebra o suspension de pagos de cualqwera de las partes. '

. 3°) Contrato privado de fecha 11 de nowembre de 1994, celebrado entre
MANUEL (que actuaba en su propio nombre y derecho) y el Sr. GUAL (que lo hacia en .
represéntaéién de DIFSA), en cuya virtud, y a consecuencia de las relaciones
contractuales existentes entre DIFSA “y las empresas del Sr. G'iner”, DIFSA cedia el
uso de las solicitudes de marca y y marcas descritas (que coincidian con las del
contrato privado a que se ha hecho referncia en el apartado 1°) a MANUEL, por el
tiempo en que éste, o las empresas que designe, distribuyan y comercialicen los
productos marcados con aquéllas, estableciéndose expresamente‘que “a cesion de
- Uso que se concierta no supone ninguné transmision de lo cedido, ni ningiin derecho
del Serior Giner sobre lo cedido, salvo el especifico de uso'y por el tiempo
especificado y con sus condiciones, siendo DISTRIBUTIONS ITALIAN FASHION, SA
la anica y legitima propietaria de lo cedido, por lo que podré ejercer sobre ello todos
los derecho y acciones coricordantes con tal propiedad’. ;

En virtud de los contratos antedichos, se comprueba como tanto MANUEL
como FLEXI quedaban autorizados al uso de las marcas DIESEL, en los términos
convenidos. ' , )

En el afio 1998, sin embargo, se produce una cesion de tales derechos de uso
a favor de terceros. Analicemos los negocios transmisivos: |
_ 1°) Contrato privado de fecha 4 de marzo de 1998, celebrado entre MANUEL,
que actuaba en su propio nombre y derecho, y el Sr. BERNARD (que lo hacia en ‘
representacion de COSMOS), en cuya virtud, tras hacer referencia a la adquisicion por
pAarte del primero del uso de solicitudes de marcas y marca (por cesion de DIFSA,

11




n
-

.~ contrato’ de 11 de-noviemﬁre de 1994, antes referido), el j‘citado MANUEL cedia a
COSMOS el ﬁso'de dichas solicitudes de marca y marcas, por un plazo -de nueve
‘meses, que se podria prorrogar tacitamente, afio a afio, siempre que no concurriera
causa de resolucion ' ’ ' '

2°) CE)ntrato privado de fecha 24 de noviembre de 1997, elévado a publico el
dia 4 ‘de _marzo de 1998, celebrado entre MANUEL, que actuaba .en nombre 'y
representamon de FLEXI, y el Sr. BERNARD, en representacon de COSMOS, en cuya
virtud, y tras indicarse que FLEXI era la dlstnbmdora exclusiva de productos con la
marca DIESEL y otra en el territorio antes indlcado concedla a COSMOS la venta en
. exclusiva, con tales marcas, por un periodo mlcnal de nueve meses, ‘que sena
tacitamente prorrogado de no concurrir causa de resolucién. )

Es también relevante indicar que, en fecha 30 de diciembre de- 1997 DIFSA
vendio a DIESEL, S.p.A. las marcas que contenian el indicativo “DIESEL” de las que
-aquélla era titular y que, en esa misma fecha, DIESEL, c_oncédic') a DIFSA la venta en
exclusiva de prendas de confeccion identificadas con el signo “DIESEL” en el territorio
configurado por Espana Portugal 'y Andorra, recOnocien'do que ya. mantenian
relaciones comerciales desde junio de 1988. Todo ello fue conocido por las partes de
Ios contratos antes referidos. '

Como se ha dicho con anterioridad, los apelantes iﬁsisten en Ié, posicion’
mantenida en la primera instancia: desde 1997 hasta la actualidad no hacen uso en el
frafico econdmico de la marca DIESEL ni de sus derivadas, yaA que ~di<;ho‘ uso esta
siendo llevado a efecto por COSMOS (“...en ningtin momento mis’ principales son
usuanos de dichas marcas y en nlngun momento, por tanto, mis principales pueden
mfrlng/r las mismas” .) Se mantiene que los negomos concertados en el afio 1994 .
respondian’a una transaccion, que se reconoce fue aceptada por DIESEL SaP. De
este modo, se afirma, no existié licencia alguna que facultara para el uso de la marca,
ya que tal uso se fundd en una transaccién que tenia por objeto regular la coexistencia
en el trafico de dos operadores, a modo de un “acuerdo de delimitacion del uso de la
marca”, que supuso una renuncia del titular al ejercwlo de ciertas facultades que le
confiere el uso de la misma. Como quiera, ademas, que no fueron parte, ni recubleron
por tanto notificacion alguna, en el JO n.° 2273/2005, tramitado por el Juzgado de lo -
‘Mercantil de Barcelona (notificacién a la que la resolucion recurrida atribuye eficacia al
efecto de revocar la autorizacion de uso), ello no les puede perjudicar. Por altimo, se -
“alega que no es cierto que la licencia sea suempre revocable. ' %
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SEXTO.- _
De lo expuesto en el antertor fundamento, esta acredltado que FLEXI y

'MANUEL fueron autorizados por DIFSA (distribuidora de productos DIESEL;

autorizacion consentida por la titular de las marcas) para el uso de las mismas, taI y
como resulta de los contratos celebrados en eI afo 1994.

En el.afio 1997 cesaron ambas en el uso de dichas marcas, hasta el dia de la,
fecha, por haberlo cedido a su vez a.un tercero, COSMOS. 'Lo_s contratos preveian Ia
prérroga técita de ‘la cesion y se admite que. se han venido 'prorrogando
autométicamente durante todos estos afios. ' "

Pretenden, sin embargo, los cedentes, apelantes en esta alzada, que siguen,
en vutud de los’ contratos del afo 1994, mantenlendo la posubllldad de uso y/o
disposicion de las marcas DIESEL tanto en el presente como en el futuro. No se dlce
pero habria que entender que tal uso revertiria a ellos si los contratos de cesidn- a

- COSMOS se resolvieran, por alguna de las causas contractualmente previstas, o por
N N ] )

otra amparada en la normativa general de Ias obligaciones y contratos.
En el mencionado auto n.° 27/14, dictado por este Tribunal, consideramos que

la relacion en cuya virtud los ahora apelantes quedaban facultados para el uso de las

marcas ajenas era la propia.de un contrato de licencia (taly como, dicho sea de paso
habia sido calificado por las Sentencias de la AudlenC|a Provincial de Valencia de
fecha 18 de diciembre de 2002 ydela AudlenCia Provmcnal de Alicante de fecha 12 de
mayo de 2008; hasta el punto de que, incluso, COSMOS pretendi6 inscribir una -
solicitud de licencia no exclusiva, totél, ilimitada e indefinida respecto del rétulo namero

1216.046 y de la marca namero'1.6031540 de titularidad de DIESEL S.p.A. que fueron
denegadas por la OEPM). ' “ S

Realmente, la polémica de si se trata de un contrato de licencia, o de otro
contrato que, de modo absolutamente similar a.aquél, atribuia a una de las partes el
derecho al uso de una marca ajena, conforme a las estipulaciones prev1stas tampoco

- es de relevancia, puesto'que, en defi nitiva, de lo que se trata es de decudlr si el titular
. de la marca, ‘que cede una de Ias facultades mas relevantes que dlcha tltulandad le

atribuye, cual es el uso, puede ‘0 no recuperarla o si, por el contrarlo y en virtud del
negocio concertado, puede verse prlvado del mismo ad eternum, que es, en deﬁnltlva
lo que se pretende de contrario. Y es que, alin admitiendo a efectos dialécticos, que la
cesién del uso encontrara su germen en una transaccion, no parece admisible que uso
y titularidad de la marca puedan quedar absolutamenite desgajados, de'modo eterno.
Abunda en que la cesién del uso de las marcas no era perpetua el propio
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condicior{ado de los contratos de fecha 29 de septiembre de 1994 (entre FLEXI y
'DIFSA) y de 11 de novuembre de 1994 (entre MANUEL y DIFSA) que establecia la
duracion del contrato y la pOSlbIlldad de resolucion; resolucnon que podria serlo por
“concurrir cualqwer otra causa de resolucion”. . . v
Pues bien, encontrando la cesién del uso su sustenfo en un contrato .de
duraéién indeﬁhida, consideramos que, en un_supuest6 como el que nos ocupa, el
cedente (entiéndase, ahora la titular) tiene derecho.a revocar el consentimiento y
recuperar,'por tanto, la facultad de uso de sus marcas. ,
| El TJUE, en la conocida (y citada en el pleito) sentencia de 19 de septiembre.
del 2013 (Asunto Martin y Paz), en un asunto de “explotacion de marcas’ t;om‘partida
por el titular con un tercero (al que se habia autorizado a usar sighos idénticos a

dichas marcas para algunos de los productos comprendidos en las clases para las que -

estaban registradas) y que, en un momento dado, pretendia prohibir dicho uso,
manifesté (apartado 55) que el 6rgano jurisdiccional no puede en el marco de un litigio
relativo al ejercicio del derecho exclusivo conferido por una marca limitar ese derecho
exclusivo de forma que exceda de las limitaciones derivadas de los arts. 5 a 7 de la
Dirgcﬁva (art. 5, derechos confeﬁdos.por !a marca’, art. 6, limitacion de los efectos de
las marcas; art. 7, agotamiento del derecho conferido por una marca). Por tanto
(apartado 59), si una vez que el titular manifiesta su voluntad de ejercer su derecho
exclusivo frente al tercero autorizado, habra de examinarse si, de conformidad con las

- circunstancia concurrentes, el uso que éste haga menoscaba, o puede menoscabar, '
alguna de las funciones de la marca, pues, en tal caso, la privacion al titular de ejercer’
su derecho exclusivo contra ese uso excederia de las limitaciones previstas en los.

articulos antes citados. Reconoce el Tribunal (apartado 61) que es clerto .que un
6rgano jurisdiccional nacional puede condenar al titular de la marca a una sancién o a
una reparacion del perjuit:io sufrido cuando comprueba que dicho titular ha revocado
ilicitamente el j;:dnsentimiento por el que permitia a un tercero hacer uso de signos

idénticos a sus marcas. No obstante, y ello es fundamental a los efectos que nos '

. . s N . . B

ocupan, “...la comprobacion de tal comportamiento no puede conducir a perpetuar, en
virtud de una resolucién judicial y por tiempo indefinido, la explotacién compartida de
las marcas cuando ya no existe voluntad comun de las sociedades de que se trate

, para tal explotacién™. Por ello, la respuesta a la cuestion prejudicial planteada fue que .

el art. 5 de la. Directiva se opone a que el titular de determinadas marcas que, en el
marco- de. una explotacién compartida con un tercero, habia consentido que ese
tercero usase signos idénticos a sus marcas para algunos de los productos
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comprendidos en las clases para las que estan registradas dichas marcas, y que ya no
lo conisiente, se vea privado por completo de la posibilidad de oponer a dicho tercero ell
derecho exclusivo que le confieren sus marcas y de ejercer él mismo ese derecho
~ exclusivo para productos idéﬁticos a los del referido tercero.
~ Como quiera que, en el caso que nos ocupa, y como venimos diciendo, el
tercero venia usando las ‘marcas ajenas. con la debida autonzacnon hemos de
convenir, de conformldad con lo razonado en la citada sentenc:a que el titular puede
~oponerse a la continuacién de dicho uso cuando dicho uso menoscaba, o puede
menoscabar, alguna de las funciones de la marca, como la de garantizar la
procedencia de los productos, coéa gue se produciria de admitir ad eternum el uso pof
parte del tercero, como se pretende en el caso. Téngase en cuenta, ademas, que la
cesion del uso se remonta al afio 1994, de modo gue 1a titular ha consentido, durante
un numero considerable de afios, el uso de sus marcas por un tercero.

Por tanto, admitido que la fitular de las marcas se encuentra legitimada para.
oponer al tercero autorizado el derecho exclusivo conferido por aquéllas, revocando, 0
pdniendo fin a dicha autorizacion, habremos de confirmar la resolucion recurrida, en
tanto estimamos probado que dicha voluntad y propésito de la titular se ha
exteriorizado en numerosas y repetidas ocasiones, durante varios afios, y ha sido
conocida por los ahora apelantes.

La sentencia recurrida ha considerado.que esa voluntad de poner término a la
autorizacion de uso se ‘produjo, al menos, desde la notificacion de la reconvencion en
el JO 2273/2005, del Juzgado de lo Mercantil n.1 de Barcelona. Los apelantes niegan
haber tenido conocimiento de dicha notificacién, por no haber sido litigantes en el
pleito. .

El alegato es irrélevante, en tanto FLEXI y MANUEL han conocido, de modo
reiterado, la voluntad de [a titular de recuperar el uso cedido de sus marcas, como [0
prueban los litigios que los han enfrentado: ya en el afio 2001, DIESEL ejercité accién
por violacion de sus marcas contra COSMOS, FLEXI y MANUEL (Juicio Qrdinério
numero 296/01, del Juzgado de Primera Instancia numero 1 de Valencia, que motivo
la Sentencia de fecha 18 de diciembre de 2002 dictada por la Seccién Sexta de la
Audiencia Provincial de Valencia); vy, en el afio 2004, nueVaFnente, DIESEL volvio a
demandar a COSMOS, FLEXI'y MANUEL (juicio Ordinario nimero 77/04, del Juzgado
de Primera Instancia niumero 1 de Elche, sentencia de fecha 5 de diciembre de 2005,
confirmada por la Sentencia dictada por la Seccion Séptima de la Audiencia Provincial
de Alicante de fecha 12 de mayo de 2008), pretendiendo la resolucién de los_ contratos
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de 29 de septiembre de 1994, 24 de noviembre de 1997, de 11 de noviembre de 1994
y de 4 de -marzo de 1998, entre ofros. En todos esos casos, se revela la vqluntad,»
inequivoca, de la titular de dar por finalizada la relacién que facultaba a los ahora
~apelantes para usar sus marcas, recuperando, en definitiva, el derecho exclusrvo que,
" sobre ellas, le concede la ley. o ( '

Por todo lo expuesto en los fundamentos anterlores los recursos de FLEXI y
MANUEL habran de ser desestimados.

SEPTIMO. El recurso de épelacién de COSMOS.-

Como expus‘imosf‘ en el primer fundamento de derecho de’ la -presente
resolucion, COSMOS se ve afectado por la sentencia dictada en primera instancié en
lo siguiente: _ : |

‘a) El pronunciamiento declarativo (v el correlativo de condena) de que DIESEL
.SpA es la “dnica propietaria” de las marcas por las que se acciona en la demanda;i '

b) El pronunciamiento -declarativo (y el correlativo de céndqna) de que
cualquier autorizacion y/o consentimiento que DIESEL SpA les haya podido otorgar en
el pasado para el uso y/o realizacion de actos de dlsposmlon de sus marcas ha
quedado revocado, por lo que debe quedar resuelta cualquier licencia de uso con
relacién a las mismas; . ‘

c) El declarativo de que COSMOS carece de derecho alguno al uso, en
cualquier titulo, y/o disposicion de la marca interﬁacional n.° 881.767;

d) Que COSMOS esta infringiendo los derechos de marca de DIESEL base de
Ia demanda;

f) Que esa actuacion |l|C|ta de COSMOS causa danos y perjwmos a DIESEL,
delo que debera ser indemnizada; ‘ "

g) Los de condena derivados de los anteriores. B

Los motivos de recurso relativos a mfracmon de normas y garantias procesales
. por mcongruencua falta de motivacion y arbitrariedad ya han sido respondidos con los
razonamientos vertrdos en anteriores fundamentos, al .igual que los concemientes al
fraude procesal y falta de legitimacion activa (clara es, como se ha dlChO la
legltumacmn del tltular de las marcas frente al que, tras una cadena de cesiones, hace
uso de ellas). o

De otra pe;rte bastantes de "las alegaciones del escrito de interpoéicién dél
recurso pughan con la decisién adoptada por este Tribunal en el auto n.° 27 /14, _por lo
que nos remitiremos a lo en él resuelto. '

[
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En lo que respecta a la impugnacién del pronunmam:ento declarativo de haber’
quedado revocada la autorizacion para el uso ‘de las marcas de la demandante nos
remitimos a los razonamientos vertidos en los anteriores fundamentos La mayor parte
del recurso se dedica a reiterar las alegaciones vertldas en el recurso de apelacion

_interpuesto por los otros codemandados, con mayor extensmn pero con muy similares

argumentos. A todos ellos, se ha dado respuesta en ‘los anteriores fundamentos.
Aﬁadir, ‘simplemente, que los derechos qué tenga COSMOS con relaciéon a la
utilizacion de las marbas que nos ocupan, no pueden ser distintos, ni mas amplios, "que
los que tuvieran sus cedentes Y que fos mismos fundamentos que swven de base para
afirmar la posibilidad de la tltular de recuperar el uso de sus marcas pueden ser
empleados cen relacion a COSMOS como cesionaria en virtud de los negocios a los

que venimos haciendo referencia, y como usuaria actual de las mismas.

.Se insiste en la prescripcion de la accién de mfraccaon de la marca comumtana
n.° 583.708., alegando que hay un uso legitimo de la misma desde 1999. Ninguna
relevancia tiene el alegato cuando, como ‘dice la resolucién recurrida, la infraccion
surge desde.el momento en que, manifestada Ia voluntad de la titular de recuperar la
facultad de usar sus marcas, revocando las autorizaciones que habia concedido, el
uso se convierte en infractor. | | | ] o

" En lo que concierne al uso de' la marba internacional titularidad de la actora,
nos .remitimos- a lo razonado en el furidamento de derecho tercero, in fine de la

s

_ resolucién recurrida.. ) .

Por dltimo, considerando la existencia de infraccion, en los términos

antedichos, los pronunciamientos condenatorios contenidos en el fallo de la resolucion

recurrida han de ser mantenidos, por sus propios fundamentos.

3

OCTAVO.- o

La desestimacion del recursb de apela’ci'én conlleva, de conformidad con los
394 y 398 de ia LEC, la imposicion de Ias costas a la parté apelante, al no apreciarse
que la cuestlon promovida presente senas dudas de hecho o de derecho.

La confirmaciéon de la resolucion recurrida supone la pérdida del depdsito
constituido para interponer el recurso (D. A.152.9 LOPJ).

:NOVENO.- ‘

La presente sentenéia" no es ﬁrme",'y podra interponerse contra ella, ante este

)
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tribunal, recurso de casacion (bien *pOrque la cuantia del proceso exceda de 600.000 € ’
-art.477.2.2°LEC-, bien porque se considere que su resolucion puede presentar interés- -

casacional) -art. 477.2.3° LEC).y, en su caso, también, y conjuntamente, recurso
extraOrdiharioy por infraccién procesal, en el plazo de veiﬁte dias a contar desde el dia
siguiente al de su notificacion, del/los que conocera la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo. H '
Al tlempo de la interposicion de dicho/s_recurso/s debera acredltarse la
constitucién del DEPOSITO para recurrir por |mporte de 50 €, por cada uno de ellos,
que se ingresara en la Cuenta de Consignaciones de esta Seccion Octava abierta en
. BANCO SANTANDER vy el ingreso de las TASAS legales corresbondientes en- el
' Tesoro Publico, advirtiéndose que sin Ia acredutac:on de la constitucion del deposnto
indicado no sera/n admitido/s.

VISTAS las disposiciones citadas y demas de general y pertinente ablicééién,

siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la’

autoridad conferida por el pueblo espariol, en el ejércicio de la potestad jurisdiccional,

el Magistrado Don Franctsco José Soriano Guzman qwen expresa el parecer del

Tribunal de Marca.

"1l - PARTE DISPOSITIVA

!

'FALLAMOS: Que con desestimacién del recurso de apelacion,interpuesto por ‘
la representacion de FLEXI CASUAL, SL y D. MANUEL GINER RODRIGUEZ, de una -

. -parte y por COSMOS WORLD SL,de otra, contra la sentencia dlctada por el Juzgado
de Marca Comunitaria n.° 2,-de fecha 28 de abril del 2015, en los autos de juicio

“ordinario n.° 804 / 12, debemos confirmar y. confirmamos dicha resoluc:on ,

lmpomendo a la parte apelante las costas de esta alzada.
Se acuerda la pérdida del depdsito gonstltwdo por la/s parte/s recurrente/s

¢

impugnante/s cuyo recurso/impugnacion haya sido desestimado. -

el
-

Notifiquese esta resolucién en forma legal y, en su momento, devuélvanse. los
autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servira acusar recibo,

‘18

s




- e

acombaﬁadbs de certificacion literal de la presente resolucion a los oportunos efectos
de ejecucion de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de"apelacién.

La presente resolucion podra ser objeto de recurso, de conformidad con lo
establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Asi, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelacion, Io
pronunciamos, mandamos y firmamos. “D. Enrique Garcia-Chamén Cervera.- D. Luis
Antonio Soler Pascual.- D. Francisco-José Soriano Guzman. Firmado y Rubricados”.

Y para que conste y sirva de notificacion a las partes, ée expide la presente,
advirtiéndose a las mismas, que'cqntra la precedénte sentencia, procedera los
recursos anteriormente indicados . De conformidad con la D.A. 15 de la LOPJ, para
que sea admitido a tramite ei recurso de casacién y/o extraordinario por infracccion ‘
procesal contra esta resolucién, precisara que al interponerse el misrho se haya
consignado un DEPOSITO por importe de 50 € por cada recurso, que se ingresara en
la Cuenta de Consignaciones de esta Secpién Octava abierta en Banco .Santander n°
Expediente 2276/0000/06/0427/15 en el caso de recurso de casacion, y en el caso de
recurso extraordinario por infraccion procesal: n° Expediente 2276/0000/04/0427/15,
indicando en el campo “Concepto” del documento Resguardo de Ingreso que es un
“Rec;urso”, sin cuya acreditacion no sera admitido (LO1/2069, de 3 de noviembre).
Estan ‘exceptuadose de la obligacion de constituir el depdsito quienes tengan
reconocido el derecho a litigar gratuitamente, ‘el Ministerio Fiscal, Es;[ado,
"~ Comunidades Auténomas, entidades locales y organismos auténomos dependientes

de los tres anteriores.

. LALETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
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