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Procesal Inditex, y Primera Instancia a Buongiorno Myalert.

Saludos Cordiales
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DE JUSTICIA

bis y siguientes de la Ley Organica del Poder Judicial, los datos contenidos en esta resolucién o acto de comunicacién son confidenciales y su traslado o comunicacién publica por cualquier medio o procedimiento esté

NOTA.- Se advierte que, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los derechos digitales, en relacion con lo regulado en el art. 236
prohibida, sin perjuicio de las competencias que al Consejo General del Poder Judicial se le reconocen en el art. 560.1 - 10 de la Ley Organica del Poder Judicial
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CASACION E INFRACCION PROCESAL nuim.: 4370/2018
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo
Letrada de la Administracion de Justicia: llma. Sra. Dha. Aurora Carmen

Garcia Alvarez

TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil

Sentencia num. 485/2024

Excmos. Sres.
D. Ignacio Sancho Gargallo
D. Rafael Saraza Jimena

D. Pedro José Vela Torres

En Madrid, a 10 de abril de 2024.

Esta Sala ha visto el recurso extraordinario por infraccion procesal y el
recurso de casacion interpuestos respecto la sentencia dictada en grado de
apelacion por la Seccion 28.2 de la Audiencia Provincial de Madrid, como
consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo
Mercantil num. 2 de Madrid. Es parte recurrente la entidad Industria de Disefo
Textil S.A. (Inditex), representada por la procuradora Silvia Vazquez Senin y
bajo la direccién letrada de Francisco Arroyo Alvarez de Toledo. Es parte
recurrida la entidad Buongiorno Myalert S.A., representada por la procuradora

Ana Vazquez Pastor y bajo la direccion letrada de Juan José Marin Lopez.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.

FIRMA (1): Ignacio Sancho Gargallo (10/04/2024 14:01)

FIRMA (2): Rafael Saraza Jimena (10/04/2024 15:32)

FIRMA (3): Pedro Jose Vela Torres (10/04/2024 17:17)
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Tramitacién en primera instancia

1. La procuradora Silvia Vazquez Senin, en nombre y representacion de la
entidad Industria de Disefio Textil S.A. (Inditex), interpuso demanda de juicio
ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil num. 2 de Madrid, contra la entidad

Buongiorno Myalert S.A., para que se dictase sentencia por la que:

«Se declare que el uso realizado por la demandada Buongiorno Myalert, S.A. de la
marca renombrada "ZARA" como elemento clave en las promociones de su servicio "Club
Blinko" infringié el derecho exclusivo que Inditex, S.A. ostenta sobre dicha marca renombrada
conforme con los hechos expuestos en este escrito y lo razonado en los Fundamentos de

Derecho;

»Subsidiariamente a la anterior declaracién y para el caso de que fuera desestimada
la anterior pretensién se declare que el uso realizado por la demandada Buongiorno Myalert,
S,A. de la marca renombrada "ZARA" como elemento clave en las promociones de su servicio
"Club Blinko" constituyen actos de competencia desleal conforme con los hechos expuestos en

este escrito y lo razonado en los Fundamentos de Derecho;

»Se condene a Buongiorno Myalert, S.A. a no reanudar tales actividades infractoras
en el futuro; absteniéndose de utilizar en lo adelante cualquier denominacién y/o marca y/o
nombre comercial y/o cualquier otro signo distintivo que incluya la marca “ZARA" y/o cualquier
otro signo distintivo confundible y/o asociable con cualquiera de las marcas propiedad de
Inditex, S.A.

»Se condene a Buongiorno Myalert, S.A. a indemnizar a mi mandante por los dafios y
perjuicios patrimoniales ocasionados por los actos de infraccién de marca y, subsidiariamente
los actos de competencia desleal cuyo importe ascendera al monto que resulte en la fase
probatoria correspondiente, de conformidad con las bases establecidas en el hecho cuarto y el

fundamento juridico material tercero de esta demanda.

»Se condene a la demandada a publicar el fallo de la sentencia dictada con tipo de
letra de tamafio minimo 10 en la columna derecha de cabecera de la pagina de inicio de los
sitios web blinko.es y blinkocold.es, con un enlace de contenido a la sentencia en su totalidad,
manteniendo la publicacion y el enlace en esa posicion durante el tiempo que el Juzgado

considere oportuno y, al menos, durante un mes, y, en todo caso,

»Se condene a la demandada al pago de las costas originadas por este

procedimiento».

FIRMA (1): Ignacio Sancho Gargallo (10/04/2024 14:01)

FIRMA (2): Rafael Saraza Jimena (10/04/2024 15:32)

FIRMA (3): Pedro Jose Vela Torres (10/04/2024 17:17)
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2. La procuradora Ana Vazquez Pastor, en representacion de la entidad
Buongiorno Myalert S.A., contest6 a la demanda y pidi6 al Juzgado que
dictase sentencia:

«por la que, absolviendo plenamente a mi representada de las pretensiones
formuladas de contrario, se desestime integramente la demanda, efectuando expresa
imposicion de las costas procesales a la sociedad actora».

3. El Juzgado de lo Mercantil num. 2 de Madrid dict6 sentencia con fecha 15
de marzo de 2016, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallo: Que se desestima la demanda presentada por el procurador D? Silvia Vazquez
Senin en nombre de la mercantil Inditex S.A., por actos de infracciéon de marca y competencia

desleal interpuesta frente a Buongiorno Myalert S.A., representada por el procurador D? Ana

Vézquez Pastor. Todo ello con la imposicion de las costas procesales a la parte actora».
SEGUNDO. Tramitacion en segunda instancia

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelacion por la

representacion de la entidad Industria de Disefio Textil S.A. (Inditex).

2. La resolucion de este recurso correspondid a la Seccion 28.2 de la
Audiencia Provincial de Madrid mediante sentencia de 18 de mayo de 2018,
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallo: La sala acuerda: 1.- Desestimar el recurso de apelacién interpuesto por

Industria de Disefio Textil S.A. contra la sentencia dictada el 15 de marzo de 2016 por el
Juzgado de lo Mercantil numero 2 de Madrid, en el procedimiento numero 569/2013.

»2.- Imponer a Industria de Disefio Textil S.A. las costas ocasionadas por su
recurso».
TERCERO. Interposicion y tramitacién de los recursos extraordinario por

infraccién procesal y de casacion

1. La procuradora Silvia Vazquez Senin, en representacion de la entidad
Industria de Disefio Textil S.A. (Inditex), interpuso recursos extraordinario por
infraccion procesal y de casacion ante la Seccion 28.2 de la Audiencia

Provincial de Madrid.

Los motivos del recurso extraordinario por infraccion procesal fueron:

FIRMA (1): Ignacio Sancho Gargallo (10/04/2024 14:01)

FIRMA (2): Rafael Saraza Jimena (10/04/2024 15:32)

FIRMA (3): Pedro Jose Vela Torres (10/04/2024 17:17)
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«1°) Al amparo de lo dispuesto en el art. 489.1°.4° LEC y 24 CE, en relacién con el

articulo 218 LEC por incongruencia omisiva.

»2°) Al amparo de lo dispuesto en el art. 489.1°4° LEC y 24 CE por errénea

valoracion de la prueba».
El motivo del recurso de casacion fue:

«1°) Al amparo del art. 477.1 LEC por infraccion del art. 34.2c) de la Ley 17/2001 de 7
de diciembre, de Marcas y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en las sentencias
505/2012 de 23 de julio y 63/2017 de 11 de marzo».

2. Por diligencia de ordenacion de 21 de septiembre de 2018, la Audiencia
Provincial de Madrid (Seccion 28.%) tuvo por interpuestos los recursos
extraordinario por infracciéon procesal y de casacidon mencionados, y acordo
remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con

emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta dias.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente
la entidad Industria de Disefio Textil S.A. (Inditex), representada por la
procuradora Silvia Vazquez Senin; y como parte recurrida la entidad
Buongiorno Myalert S.A., representada por la procuradora Ana Vazquez

Pastor.

4. Esta sala dictdé auto de fecha 9 de junio de 2021, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Admitir los recursos extraordinarios por infraccion procesal y de casacion
interpuestos por Industria de Disefio Textil, S.A., contra la sentencia n.° 289/2018, de 18 de
mayo, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Seccién 28.2, en el rollo de apelacion n.°
692/2016, dimanante de los autos de procedimiento ordinario n.° 569/2013, del Juzgado de lo
Mercantil n.° 2 de Madrid».

5. Dado traslado, la representacion procesal de la entidad Buongiorno Myalert

S.A. present6 escrito de oposicion a los recursos formulados de contrario.

6. Por providencia de 13 de septiembre de 2021, se sefiald votacion y fallo el
dia 13 de octubre de 202. Con fecha 26 de octubre de 2021 se dicté sentencia
por esta sala en la que se desestimaba los recursos extraordinario por

infraccién procesal y de casacion interpuestos.

FIRMA (1): Ignacio Sancho Gargallo (10/04/2024 14:01)

FIRMA (2): Rafael Saraza Jimena (10/04/2024 15:32)

FIRMA (3): Pedro Jose Vela Torres (10/04/2024 17:17)
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7. La representacion procesal de la entidad Industria de Disefo Textil S.A.
(INDITEX), presento escrito promoviendo incidente de nulidad de actuaciones

respecto la sentencia 725/2021, de 26 de octubre.

8. Por providencia de 20 de diciembre de 2021, se dio traslado a la entidad
recurrida, Buongiorno Myalert S.A, para formular alegaciones en un plazo

cinco dias.

9. La procuradora Ana Vazquez Pastor, en representacion de la entidad
Buongiorno Myalert S.A., presento6 escrito de oposicidn al incidente de nulidad

de actuaciones promovido.

10. Con fecha 14 de febrero de 2022 se dicté auto por esta sala con la
siguiente parte dispositiva:

«1. Declarar la nulidad de la sentencia num. 725/2021, de 26 de octubre, dictada en
las presentes actuaciones de recursos de casacion y extraordinario por infraccion procesal, asi

como de las actuaciones posteriores de publicacion y notificacion de la misma.

»2. Procédase a sefialar de nuevo la deliberacion, votacion y fallo de los recursos».

11. Por providencia de 4 de marzo de 2022 se senal6 para votacion y fallo el

dia 6 de abril de 2022, en que ha tenido lugar.

12. El dia sefalado para la votacion y fallo, se dicté providencia en la que «el
tribunal se plantea la posibilidad de formular una cuestién prejudicial al
Tribunal de Justicia sobre la interpretacion del alcance del limite del efecto de

la marca previsto en el art. 6.1.c) de la Directiva 89/104/CE».

13. En el plazo concedido, las partes formularon alegaciones. Con fecha 12
de mayo de 2022, la Sala dict6é auto con la siguiente parte dispositiva:

«En virtud de lo expuesto, la Sala acuerda plantear ante el Tribunal de Justicia de la
Unién Europea la siguiente peticion de decision prejudicial:

»¢Debe interpretarse el art. 6.1.c) de la Directiva 89/104/CE en el sentido de entender
implicitamente incluida en el limite al derecho de marca la conducta mas general a la que
hace referencia ahora el art. 14.1.c) de la Directiva UE 2015/2436: uso «(d)e la marca, a
efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de

hacer referencia a los mismos»?».

14. Con fecha 11 de enero de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unién Europa

dicté sentencia por la que se resolvia la cuestion prejudicial planteada. Por

FIRMA (1): Ignacio Sancho Gargallo (10/04/2024 14:01)

FIRMA (2): Rafael Saraza Jimena (10/04/2024 15:32)

FIRMA (3): Pedro Jose Vela Torres (10/04/2024 17:17)
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A A tON diligencia de ordenacion de 12 de enero de 2024, se dio traslado a las partes

para formular alegaciones en un plazo de 10 dias, que presentaron sus

escritos a través de sus respectivas representaciones procesales

15. Por providencia de 29 de febrero de 2024, se sefialé para votacion y fallo

el dia 3 de abril de 2024, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1. Para la resoluciéon del presente recurso debemos partir de la relacion de

hechos relevantes acreditados en la instancia.

Buongiorno Myalert, S.A. (en adelante, Buongiorno) es una compaiiia
que en el ano 2010 prestaba servicios de informacién a través de la red de
internet y telefonia movil. Era titular de los sitios web blinko.es y
blinkogold.es, en donde ofrecia servicios y descargas de contenidos de
entretenimiento a través de sus servicios WAP y servicios SMS para
teléfonos moviles. En esa época lanzé una campafia para la suscripcion del
servicio de remision de contenidos multimedia via SMS que comercializaba
con la denominacion «Club Blinko», en la que, segun refiere la Audiencia,
«ofrecia, en determinadas paginas web a las que se accedia a través de
banner con el signo ZARA insertados en otras paginas web, en Facebook y

Hotmail, la participacion en un sorteo en el que el premio estaba constituido

Puede verificar este documento en https://www.administraciondejusticia.gob.es

por una tarjeta regalo de ZARA por importe de 1000 euros». En concreto, se
indicaba lo siguiente:

«Club Blinko suscribete y participa ahora en este fantastico sorteo y llévate 1000
euros en efectivo. Me gustaria gastarlos asi: 1000 euros ZARA tarjeta regalo. Tu numero de
movil para poder obtener tu tarjeta».

En la pantalla que se mostraba tras clicar en el banner, el signo ZARA

aparecia en todos los casos destacado y enmarcado en un rectangulo,
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FIRMA (1): Ignacio Sancho Gargallo (10/04/2024 14:01) FIRMA (2): Rafael Saraza Jimena (10/04/2024 15:32)
FIRMA (3): Pedro Jose Vela Torres (10/04/2024 17:17)
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evocando el formato de las tarjetas habitualmente emitidas por bancos,
grandes almacenes y otras entidades con fines comerciales. La participacion
en el sorteo estaba condicionada a la suscripcion del servicio, de pago, y al
mantenimiento de la misma durante un tiempo minimo de 30 dias, segun se
hacia constar en el texto informativo que figuraban en el faldon de la
pantalla, en el que también se hacia referencia al prestador del servicio y las
condiciones de este. La suscripcion al servicio podia llevarse a cabo a través

de esa misma pantalla.

La titular de la marca ZARA (Inditex), el 20 de diciembre de 2010,
remitié un requerimiento formal a Buongiorno para que cesara en el empleo
de su marca en estas campafias promocionales y le anunciaba que iba a
reclamar la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados. Buongiorno
contest6 al requerimiento para negar que hubiera infringido los derechos de

Inditex, aunque también comunico que habia retirado las campafias.

2. En julio de 2013, Inditex presenté una demanda contra Buongiorno por el
empleo que habia hecho del signo ZARA en las resefiadas campanas
publicitarias. En la demanda se ejercitaban acciones marcarias, al entender
que se habian infringido los derechos de exclusiva de la marca ZARA, al
amparo tanto del art. 34.2.b) LM, por riesgo de confusiéon, como del art.
34.2.c) LM, por aprovechamiento del renombre de la marca y perjuicio de

dicho caracter renombrado.

Con caracter subsidiario, el demandante también ejercité acciones de
competencia desleal, porque los hechos resefiados constituian una conducta
tipificada en los arts. 4, 12y 22.6.b) LCD.

3. La demandada neg6 que hubiera existido una infraccién de los derechos
de la demandante sobre la marca ZARA, ya que el uso puntual de este signo
no habia sido a titulo de marca, sino que se encuadraba dentro de los usos
licitos de signos distintivos ajenos. En particular, se utilizé la marca ZARA a
titulo indicativo de uno de los regalos ofrecidos en caso de resultar ganador

del sorteo que se realizaba entre quienes se suscribieran al servicio de

FIRMA (1): Ignacio Sancho Gargallo (10/04/2024 14:01)

FIRMA (2): Rafael Saraza Jimena (10/04/2024 15:32)

FIRMA (3): Pedro Jose Vela Torres (10/04/2024 17:17)
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suministro de contenidos multimedia ofrecido por la demandada. También

nego que se hubieran ocasionados dafios y perjuicios a la demandante.

4. La sentencia de primera instancia desestimé la demanda. Primero razoné
por qué el empleo de la marca ZARA por la demandada no era un uso
descriptivo amparado por el art. 37 LM, que regula los limites del derecho de
marca. Luego, entré a analizar los requisitos previstos en las letras b) y ¢)
del art. 34 LM para la infraccion marcaria, y concluyé que el uso realizado
por la demandada no afectaba a ninguna de las funciones de la marca.
También concluyé que no habia habido lesion al renombre de la marca, ni

que implicara un aprovechamiento indebido de su reputacion.

Las acciones de competencia desleal también fueron desestimadas al

apreciarse que habian prescrito.

5. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelacioén por Inditex.
En relacién con las acciones marcarias, el recurso se centraba en la
procedencia de la infraccion marcaria, al amparo de la especial proteccion
que confiere a las marcas notorias el art. 34.2.c) LM. Y, como advierte la
Audiencia, el recurrente cefiia la indemnizacién solicitada a 84.000 euros por
la infraccion del derecho de exclusiva y 308.327,62 euros por el dafo
causado al prestigio de la marca. El recurso también impugné Ila

desestimacion de las acciones de competencia desleal.

La Audiencia, despues de desatender la objecion planteada por la otra
parte de retraso desleal en el ejercicio del derecho, analizé si habia existido
infraccion de la marca notoria ZARA y concluyd que no, con las siguientes

consideraciones:

«24.- (...) la primera fase del analisis para determinar si el uso que BUONGIORNO
hizo del signo "ZARA" constituye una infraccion de los derechos de la aqui apelante, en
cuanto titular de la marca renombrada "ZARA", nos remite a la comprobacion de si dicho
uso puede ser calificado como uso activo, en el trafico econdmico, para productos o
servicios y perjudicial para las funciones de la marca.

»25.- La concurrencia de las tres primeras notas no se nos presenta problematica, en
la medida en que BUONGIORNO utilizé el signo "ZARA" para promocionar su servicio,

resultando por ello patente que nos encontramos ante un uso activo, en el trafico econdmico

FIRMA (1): Ignacio Sancho Gargallo (10/04/2024 14:01)

FIRMA (2): Rafael Saraza Jimena (10/04/2024 15:32)

FIRMA (3): Pedro Jose Vela Torres (10/04/2024 17:17)
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(sentencia Interflora, apartado 30 y sentencia Pie Optiek, apartado 45) y para productos y
servicios de BUONGIORNO (sentencia Interflora, apartado 31).

»26.- En relacion con la nota de perjuicio de las funciones de la marca, nos
encontramos con que, frente a la valoracién negativa del juzgador de la anterior instancia, la
parte apelante ha optado por limitarse a mantener que no es necesario que dicha nota
concurra. De esta forma, una vez establecido el desacierto de tal posicién, el juicio
expresado en la sentencia ha de quedar incélume, pues, no habiendo explicitado la parte
argumentos con los que confrontar tal valoracién, no puede este tribunal lanzarse a buscar
en el discurso de la apelante elementos con los que construir una respuesta a lo apreciado

por el tribunal precedente.

»27 .- Tal situacién no puede sino resultar en una desestimacion del recurso en todos
aquellos puntos por los que se pretende el acogimiento de los pedimentos anudados al
ejercicio de acciones marcarias. El diferente contexto que enmarcé el debate en el recurso
sustanciado ante este sala con el nUmero 76/14, resuelto por sentencia de 5 de febrero de
2016, que la parte apelante esgrime a favor de sus pretensiones, explica el dispar
resultado».

La Audiencia desestima también la impugnacién relativa a la
desestimacion de las acciones de competencia desleal, lo que ha quedado
firme al no haber sido objeto de recurso de casacion ni estar afectado por el

recurso extraordinario por infracciéon procesal.

6. Frente a la sentencia de apelacién, Inditex formula recurso extraordinario
por infraccién procesal, sobre la base de dos motivos, y recurso de casacion,

articulado en un motivo.

Las objeciones formuladas a la admision de ambos recursos no se
refieren a causas objetivas de inadmisibilidad, y en la medida que guardan
relacién con la procedencia de los motivos seran tenidas en cuenta, en su

caso, al analizar cada uno de los motivos.
SEGUNDO. Motivo primero del recurso extraordinario por infraccién procesal

1. Formulacién del motivo. ElI motivo primero se formula al amparo del
ordinal 4° del art. 469.1 LEC, por infraccion del art 218 LEC en relacién con
el art. 24 CE, al haber incurrido la sentencia recurrida en incongruencia
omisiva, «puesto que omite explicitamente pronunciarse respecto de la

revision probatoria realizada en la instancia ni respecto del resto de

FIRMA (1): Ignacio Sancho Gargallo (10/04/2024 14:01)

FIRMA (2): Rafael Saraza Jimena (10/04/2024 15:32)

FIRMA (3): Pedro Jose Vela Torres (10/04/2024 17:17)



Puede verificar este documento en https://www.administraciondejusticia.gob.es

2
6
@
2
>
a
w
>
&
&
2
a
x
(6]
e
=
&
S
53
>
3
2
3
S
m
<
b=l
S
a
=
I}
>
o
S
2
5
>
o3
2]
°
=
5
)
(6]

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

NOTIFICACIONLEXNET by kmaleon : 202410661041356 11-04-2024
ANA VAZQUEZ PASTOR 11/29

CASACION E INFRACCION PROCESAL/4370/2018

cuestiones planteadas en el recurso de apelacion respecto de la infraccién
marcaria, al entender errbneamente que esta parte ha manifestado una
opiniodn incorrecta sobre la doctrina jurisprudencial aplicable a los autos,

evitando asi entrar a conocer sobre las cuestiones planteadas».

2. Resolucién del tribunal. Procede desestimar el motivo por las razones que

exponemos a continuacion.

Como en otras ocasiones, hemos de partir del marco jurisprudencial
sobre el deber de congruencia de las sentencias, contenido, entre otras, en
las sentencias 450/2016, de 1 de julio, y 165/2020, de 11 de marzo:

«Con caracter general, venimos considerando que "el deber de congruencia se
resume en la necesaria correlacion que ha de existir entre las pretensiones de las partes,
teniendo en cuenta el petitum [peticion] y la causa petendi [causa de pedir] y el fallo de la
sentencia" (Sentencias 173/2013, de 6 de marzo). "De tal forma que para decretar si una
sentencia es incongruente o no, ha de atenderse a si concede mas de lo pedido (ultra
petita), o se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las
partes (extra petita) y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las
pretensiones sostenidas por las partes (infra petita), siempre y cuando el silencio judicial no
pueda razonablemente interpretase como desestimacion tacita. Se exige por ello un proceso
comparativo entre el suplico integrado en el escrito de la demanda y, en su caso, de
contestacion a la demanda y la parte resolutiva de las sentencias que deciden el pleito»
(Sentencias 468/2014, de 11 de septiembre, y 375/2015, de 6 de julio).

En la demanda se habian ejercitado una pluralidad de acciones,
marcarias y de competencia desleal. Las marcarias se fundaban en la
infraccion de la marca ZARA, titularidad de la demandante, al resultar de
aplicacion el jus prohibendi previsto en las letras b) y c) del art. 34.2 LM.
Tanto las acciones marcarias como las de competencia desleal fueron
desestimadas por la sentencia de primera instancia. De tal forma que la
sentencia ahora recurrida, a la que se imputa un defecto de incongruencia
omisiva, conocid de la apelacion de la sentencia de primera instancia que
era absolutoria. La sentencia de apelacion desestima el recurso formulado
por la demandante, que afectaba a los pronunciamientos relativos a la

infraccion de la marca «Zara» al amparo del art. 34.2.c) LM por
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aprovechamiento del renombre de la marca y perjuicio de dicho caracter

renombrado, y a los ilicitos concurrenciales denunciados.

Y esa desestimacién respeta la jurisprudencia contenida en la
sentencia 722/2015, de 21 de diciembre, sobre la congruencia de las
sentencias desestimatorias:

«En el caso de las sentencias absolutorias, como la presente, es jurisprudencia que
“las sentencias absolutorias no pueden ser por lo general incongruentes, pues resuelven
sobre todo lo pedido, salvo que la desestimacion de las pretensiones deducidas por las
partes se hubiera debido a una alteracién de la causa de pedir o a la estimaciéon de una
excepcion no opuesta por aquellas ni aplicable de oficio por el juzgador” (Sentencias
476/2012, de 20 de julio, y 365/2013, de 6 de junio). De tal forma que, como puntualiza esta
ultima Sentencia 365/2013, de 6 de junio, “la sentencia desestimatoria de la demanda es
congruente salvo que ignore injustificadamente un allanamiento, la desestimaciéon de la
demanda principal venga determinada por la estimacion de una reconvencién o una
excepcion no formuladas (en este ultimo caso, salvo cuando sea apreciable de oficio), o
pase por alto una admisiéon de hechos, expresa o tacita, realizada por el demandado”».

En ultima instancia, el tribunal de apelacién se ha pronunciado sobre la
impugnacion de la desestimacion de las acciones marcarias basadas en la
infraccion de la marca ex art. 34.2.c) LM, sin perjuicio de que el ahora
recurrente, que también lo era en apelacion, no esté de acuerdo con el

sentido de la resolucion.

TERCERO. Motivo segundo del recurso extraordinario por infraccion

procesal

1. Formulacién del motivo. El motivo segundo se formula al amparo del
ordinal 4° del art. 469.1 LEC, «por errénea valoracion de la prueba, puesto
que la sentencia recurrida incurre en patente error al confirmar el
pronunciamiento de la sentencia de instancia respecto a que el premio de la
promocion comercial era una tarjeta de 1.000 euros de Zara, cuando en
realidad se sortearon premios en metalico». Para justificarlo, en el desarrollo
del motivo argumenta lo siguiente:

«(que) la promocion comercial tuviera como regalo una tarjeta regalo ZARA por

importe de 1.000 euros, es incompatible con el documento num. 6 de la contestacion a la

demanda, un acta notarial que protocoliza las bases de la promocion denominada «Regalos
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de invierno», y entre los premios resefiados no aparece la tarjeta regalo por importe de
1.000 euros de ZARA. Y este error habria sido relevante, pues este hecho permitié concluir
al tribunal de primera instancia que el uso del signo ZARA lo fue «con justa causa conforme
a los usos de mercado», al ser «la unica forma de ofrecer al usuario una informacion
completa sobre el concreto regalo que se sorteaban.

2. Resolucién del tribunal. Procede desestimar el motivo por las razones que

exponemos a continuacion.

El analisis y la resolucién del motivo se enmarca en la doctrina de esta
sala sobre el margen de revision de la valoracién de la prueba al amparo del
ordinal 4° del art. 469.1 LEC, que se contiene, entre otras, en la Sentencia
334/2016, de 20 mayo:

«(...) aunque la jurisprudencia de esta Sala ha admitido que pueda justificarse un
recurso por infraccién procesal, al amparo del apartado 4° del art. 469.1 LEC, en la
existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoracion realizada por la sentencia
recurrida que comporte una infraccion del derecho a la tutela judicial efectiva (entre otras,
Sentencias 326/2012, de 30 de mayo; y 58/2015, de 23 de febrero), se refiere
exclusivamente a la valoracion realizada en orden a la determinacion o fijacion de los
hechos y no a las valoraciones juridicas extraidas de los hechos considerados probados».

En nuestro caso el error denunciado no es propiamente un error notorio
o patente, pues en la propia acta notarial que protocoliza las bases de la
promocion, al resefar los premios, incluye la advertencia siguiente: «los
premios aqui indicados podran variar en funcién de la publicidad a través de
la cual se hubiera producido la participacién del usuario ganador». Por lo que
no es notoria o palmaria la contradiccién advertida en el motivo, que los
tribunales de instancia hubieran apreciado que uno de los regalos de la
promocion era una tarjeta regalo por importe de 1.000 euros de ZARA, y que
este regalo promocional no existia. Las propias bases de la promocién
advertian que los regalos podian cambiar en funcion de la publicidad a
través de la cual se produjera la participacion del usuario. Y en este caso el
regalo consistente en la tarjeta regalo de 1.000 euros de ZARA fue
introducida mediante la publicidad que se denuncia por la demandante que

constituyé una infraccion de su marca ZARA.

CUARTO. Recurso de casacion
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1. Formulacién del motivo. El motivo denuncia la «infraccion del art. 34.2. c)
LM y de la jurisprudencia contenida en las sentencias del Tribunal Supremo
505/2012, de 23 de julio, y 63/2017, de 11 de marzo, «sobre el alcance de la
marca renombrada. La sentencia recurrida exige al titular del derecho
exclusivo de la marca renombrada no solo la concurrencia de los requisitos
contenidos en dicho articulo tal y como han sido interpretados
jurisprudencialmente, sino justificacion especifica de que la conducta

infractora perjudica las funciones econdémicas de la marca».

En el desarrollo del motivo se argumenta lo siguiente:

«La sentencia recurrida parte de la siguiente base: aun cuando se acreditase la
concurrencia de los supuestos de infraccion de la marca renombrada previstos en el articulo
34.2.c) de la Ley de Marcas, seria preciso, adicionalmente, justificar que la conducta del
demandado perjudicaba las funciones econdmicas de la marca. Entendemos que el modo
de razonar es erroneo, dicho sea con todo respeto y en estrictos términos de defensa, pues
el perjuicio de las funciones econémicas de la marca renombrada es inherente a los tres
tipos de infraccién descritos en el articulo 34.2 c) de la Ley de Marcas: no se trata de un
requisito adicional de la infraccidn, sino que es un rasgo propio de cualesquiera de las

infracciones de la marca renombrada expresamente tipificadas en el precepto citado».

2. Resolucion del tribunal. Procede estimar el motivo por las razones que

exponemos a continuacion.

El art. 34.2.c) LM, en la redaccion aplicable al caso que es la anterior a
la reforma introducida por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre,

confiere al titular de la marca registrada la facultad de:

«prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el trafico econémico:

()

»c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean
similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o
renombrada en Espafia y con la utilizacion del signo realizada sin justa causa se pueda
indicar una conexion entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general,
cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del caracter

distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada».

Este precepto es la trasposicion que la Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
de Marcas, hizo del art. 5.2 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo,
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de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximacién de las legislaciones
de los Estados Miembros en materia de marcas, que habilitaba a «cualquier
Estado miembro» para «disponer que el titular -de la marca- esté facultado
para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el trafico
econdémico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o
servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la
marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la
utilizacion del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una
ventaja desleal del caracter distintivo o; del renombre de la marca o se

pueda causar perjuicio a los mismos».

Existe una doctrina muy consolidada del Tribunal de Justicia de la
Union Europea que, interpretando estos preceptos, ha marcado pautas para
poder apreciar que una marca es renombrada y también respecto del

alcance de la especial proteccion que se confiere a estas marcas.

3. De acuerdo con estas pautas interpretativas provenientes del TIUE, este
Tribunal Supremo ha elaborado una doctrina jurisprudencial, que se contiene

en la sentencia 450/2015, de 2 de septiembre:

«Al respecto (el alcance de la proteccion de las marcas notorias), debemos recordar
que la STJUE de 23 de octubre de 2003, asunto C-408/01 (Adidas-Fitnessworld) entendio
que “la proteccion que confiere el articulo 5, apartado 2, de la Directiva no esta supeditada a
que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista,
para el publico pertinente, un riesgo de confusion entre ambos. Basta que el grado de
similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el publico pertinente

establezca un vinculo entre el signo y la marca”.

»En este contexto, la STJUE de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07 (Intel-
CPM), puntualizé qué debia entenderse por tal vinculo: primero argumenta que “cuanto mas
fuerte sea el caracter distintivo de la marca anterior, bien sea intrinseco o haya sido
adquirido por el uso de dicha marca, mas probable sera que, ante una marca posterior
idéntica o similar, el publico pertinente evoque la marca anterior”; y concluye después que
“el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio,
normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de

dicho vinculo”.

»Ahora bien, como recuerda STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L'Oreal),
“(Da existencia de dicho vinculo en la mente del publico constituye una condiciéon necesaria
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pero insuficiente, por si misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones
contra las que el articulo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 -equivalente al art. 9.1.c
RMC- garantiza la proteccion a favor de las marcas de renombre”. Esto es: para que exista
infraccidon es necesario que mediante la evocacién de la marca notoria, el empleo del signo
controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del caracter distintivo o de la notoriedad
de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad. Basta que concurra uno de estos
tipos infractores [ STJCE de 27 de noviembre de 2008 ("Intel-CPM")], sin que daban hacerlo
todos: no es necesario que, ademas de un perjuicio para la notoriedad o distintividad de la
marca notoria, exista un aprovechamiento desleal de dicha distintividad o notoriedad de la

marca.

»Segun la resefiada STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L'Oreal), “(e)l
concepto de ‘ventaja desleal del caracter distintivo o del renombre de la marca’ - también
designado con los términos de ‘parasitismo’ y de ‘free-riding’ - no se vincula al perjuicio
sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o
similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una
transferencia de la imagen de la marca o de las caracteristicas proyectadas por ésta hacia
los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotacion manifiesta
de la marca de renombre”».

4. En nuestro caso, no hay duda de que la marca de la demandante ZARA
es renombrada. Al mismo tiempo esta acreditado en la instancia que la
demandada empled este signo en la campana promocional de sus servicios
en el afo 2010, al anunciar que el regalo promocional de uno de los
servicios ofertados era un sorteo de 1.000 euros que podian gastarse en una
tarjeta de regalo por este importe de ZARA. De este modo se cumple el
requisito de haber usado un signo idéntico al de la marca renombrada ZARA,
aunque no para ofertar productos o servicios con esta marca, sino para
ilustrar uno de los premios del sorteo a que daba derecho a participar la

contratacion de los servicios que la demandada ofertaba.

La conducta de la demandada se encuadra en el art. 34.2.c) LM, en la
medida en que ese uso del signo ZARA conllevaba un aprovechamiento
indebido del caracter distintivo o de la notoriedad de la marca ZARA, en el
sentido expuesto en la resefiada STJUE de 18 de junio de 2009 (L'Oreal): la
mencion que hace la demandada, al publicitar sus servicios, de que uno de
los premios del sorteo es una tarjeta regalo de ZARA, conlleva una

transferencia ilicita (no consentida) de la imagen de la marca o de las
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caracteristicas proyectadas por ésta hacia los productos que la demandada
publicita. Es una forma a través de la cual la demandada se aprovecha del

renombre de ZARA, de su poder de atraccion, reputacion y prestigio.

5. La unica duda que podria existir es si el uso del signo ZARA por la
demandada estaba amparado por uno de los limites al derecho de marca

previstos en el art. 37 LM, por tratarse de un uso descriptivo.

El art. 37 LM, en su redaccion originaria, aplicable al caso por razones
temporales, regula varios supuestos en que una marca no permite a su
titular prohibir a un tercero su uso en el trafico econémico, conforme a las
practicas leales en materia industrial o comercial. Uno de estos supuestos,
en la redaccion originaria de la ley, aplicable al caso, es cuando el uso de
esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o servicio
(letra c). Esta norma era una trasposicion del art. 6.1.c) de la Directiva
89/104/CE, segun la cual:

«1. El derecho conferido por la marca no permitira a su titular que prohiba a los

terceros el uso, en el trafico econémico: [...]

»c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un
servicio, en particular como accesorios 0 recambios; siempre que este uso se realice
conforme a las practicas leales en materia industrial o comercial».

La Directiva 2008/95, que sustituy6 a la Directiva 89/104/CE, mantuvo

esta norma con el mismo tenor, también en el art. 6, apartado 1, letra c).

6. El Tribunal de Justicia, primero en la sentencia de 17 de marzo de 2005,
caso Gillette (C-228/03), y luego en la sentencia de 8 de julio de 2010, caso
Portakabin (C-558/08), habia entendido que «la aplicacién del articulo 6,
apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 no se limita pues a estas
situaciones». Aunque es cierto que en el apartado 64 de esta ultima
sentencia, el TJIUE advierte que «las situaciones que entran en el ambito de
aplicacion de dicho articulo 6, apartado 1, letra c), deben, no obstante,
limitarse a las que se corresponden con el objetivo de esta disposicion». Y, a
renglon seguido, apostilla que «el objetivo del articulo 6, apartado 1, letra c),
de la Directiva 89/104 es permitir a los proveedores de productos o servicios,

que son complementarios de productos o servicios ofrecidos por el titular de
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marca, que utilicen esta marca para informar al publico del vinculo funcional
entre sus productos o servicios y los de dicho titular de la marca (véase, en
este sentido, la sentencia Gillette Company y Gillette Group Finland, antes

citada, apartados 33 y 34)».

7. Por otra parte, la Directiva UE 2015/2436 regula ahora la limitacion de los
efectos de la marca en el art. 14, que en su apartado 1, letra c), dispone lo
siguiente:

«1. Una marca no permitirai a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tréafico

economico: [...]

»c) de la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes
al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de
esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en
particular como accesorios o piezas de recambio».

Esta norma ha sido traspuesta, con el mismo tenor literal, por el Real
Decreto ley 23/2018, de 21 de diciembre, que ha modificado la letra c) del
art. 37.1 LM.

Con la redaccion actual, este limite no se agota en el uso de la marca
necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio (como
accesorios o piezas de recambio), sino que abarca también el uso de la
marca para «designar productos o servicios como correspondientes al titular

de esa marca o de hacer referencia a los mismos».

Este Tribunal Supremo tenia la duda de si esto ultimo podia
considerarse implicito en la regulacion anterior, razon por la cual formulé una

cuestion prejudicial al TJUE, que ha respondido en sentido negativo.

8. La STJUE de 11 de enero de 2024, asunto Inditex (C-361/22), en su
apartado 47, entiende que «el alcance del articulo 6, apartado 1, letra c), de
la Directiva 2008/95 es mas limitado que el del articulo 14, apartado 1, letra
c), de la Directiva 2015/2436, en la medida en que dicho articulo 6, apartado
1, letra c¢), se refiere solamente al uso, en el trafico econdmico, de la marca
cuando esta sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un

servicio».
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Y en los apartados 54 y 55 lo explica, acudiendo a la voluntad del
legislador comunitario:

«A este respecto, de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la aproximaciéon de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas [COM(2013) 162 final] se desprende que se considerd «oportuno establecer [...] una
limitacién explicita que comprenda el uso referencial en general». Asi, como sefalé en
esencia el Abogado General en el punto 78 de sus conclusiones, los términos «oportuno
establecer» indicaban la voluntad de la Comisiéon de proponer la introduccion de una
limitacion de los efectos de la marca dirigida con caracter general al uso referencial y
ampliar el alcance de la limitacion, establecida actualmente en el articulo 14, apartado 1,
letra c), de la Directiva 2015/2436, y no de proponer una mera aclaracion o delimitacién del
articulo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 (54).

»Ademas, como sefald igualmente el Abogado General en el punto 79 de sus
conclusiones, la intencion de la Comision de ampliar el alcance de la limitacion que figuraba
anteriormente en el articulo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 se refleja en la
redaccion del considerando 25 de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia
de marcas [COM(2013) 162 final], que indicaba que «el titular no debe poder impedir el uso
leal y honesto de la marca para designar como suyos productos o servicios, o referirse a
ellos» (55)».

En consecuencia, el art. 6.1.c) Directiva 2008/2005 —y por ende el art.
37 ¢) LM en su redaccion original— ha de interpretarse «en el sentido de que
se refiere a un uso de la marca en el trafico econdmico por un tercero,
conforme a las practicas leales en materia industrial o comercial, a efectos
de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa
marca o de hacer referencia a los mismos solamente cuando tal uso de la
marca sea necesario para indicar el destino de un producto comercializado o
de un servicio ofrecido por ese tercero». En la medida en que el uso que la
demandada hacia de la marca ZARA no respondia a esta funcion, no estaba

amparado por el resefiado limite del derecho de marca.

9. La consecuencia de lo anterior es que casamos la sentencia recurrida, en
cuanto que infringe la jurisprudencia antes resefiada sobre el alcance de la
proteccién de la marca renombrada, sin que la conducta pudiera ampararse

por una limitacion del derecho de marca. Al asumir la instancia, estimamos el
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recurso de apelacion y revocamos la sentencia de primera instancia, en el

sentido de declarar la infraccidn de la marca de la demandante.
QUINTO. Pronunciamientos consiguientes a la infraccién de la marca

1. Entre las acciones que el art. 41.1 LM confiere al titular de la marca objeto
de infraccion, se encuentra la de cesacion y prohibicion de reanudacion de
los actos infractores (letra a), que fue ejercitada en la demanda, y cuya

estimacion una vez declarada la infraccion no es controvertida.

2. Otra de las acciones prevista en el art. 41.1 LM es la de indemnizacion de
los danos y perjuicios sufridos (letra b). La demandante, tal y como quedod
fijada su peticion en la instancia y ha sido reiterada en el ultimo de sus
escritos de alegaciones, optd, para la cuantificacion de su indemnizacion,
por la regalia hipotética, que cifré6 en un canon de entrada de 84.000 euros,
que absorberia el importe variable que calculaba en 9.944,91 euros.
Ademas, pedia una indemnizacién por el dafio causado a la marca, por el

efecto dilutorio o de degradacion, que cifra en 308.327,62 euros.

3. El art. 43.1 LM, al precisar lo que puede ser objeto de indemnizacién, se
refiere, en primer lugar, a las pérdidas sufridas y a las ganancias dejadas de
obtener por el titular de los derechos de marca infringidos a causa de la
violacidon de la marca. Para su cuantificacion, el art. 43.2 LM confiere al
titular de la marca la facultad de optar entre varias posibilidades, entre las
que se encuentra la de la letra b), que ha sido la elegida por la demandante:

«2. Para fijar la indemnizacion por dafos y perjuicios se tendra en cuenta, a eleccion
del perjudicado:

»[...]

b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor
hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesion de una licencia que le hubiera
permitido llevar a cabo su utilizaciéon conforme a derecho».

Este sistema de indemnizaciéon, denominado de regalia o licencia
hipotética, opta por el precio que la demandada hubiera tenido que pagar a
la titular de la marca por la concesion de una hipotética licencia para el uso

de la marca. Fue introducido por la Ley 19/2006, que traspuso la Directiva
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2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, y en concreto su art. 13. Es muy
ilustrativo el considerando 26 de la Directiva cuando aclara que «el objetivo
no es instaurar una obligacién de establecer indemnizaciones punitivas, sino

permitir una indemnizacién basada en un criterio objetivo».

Se trata de un juicio hipotético, en cuanto que se parte de una realidad
que no se ha dado (la concesién de una licencia al infractor por parte del
titular de la marca), al margen de si hubiera podido ser posible por la mayor
o menor disposicion del titular de la marca a conceder licencias. Asi lo ha
entendido la jurisprudencia, contenida en la sentencia 98/2016, de 19 de
febrero:

«este criterio objetivo debe determinar el porcentaje a aplicar para el calculo de la
regalia hipotética, cuya finalidad es la indemnizacion del perjuicio sufrido por el titular de la
marca infringida recurriendo para ello a una ficcion (la concesion de la licencia) y a construir
la hipétesis de cual seria el precio que el infractor pagaria al titular de la marca por la
concesion de la licencia atendiendo las concretas circunstancias del caso».

Al margen de que en algunos casos pueda resultar mas sencillo su
determinacion porque se cuente como criterio de comparacion con la previa
concesiéon de licencias sobre esa marca, conviene no perder de vista la
finalidad de esta prevision legal, que no es ajustarse al importe exacto que
hubiera podido cobrar el titular de la marca por conceder en ese caso la
licencia, sino indemnizar con una cantidad que, cuando menos, cubra esa

suma calculada estimativamente.

4. Para el calculo del royalty, entendemos procedente, como proponen el
perito judicial y la demandante, la aplicacion del 9,03% sobre los ingresos
finales. En cuanto a la determinacion de estos ultimos, partiendo de la
informacién suministrada por la demandada, también nos parece mas
adecuada la suma tomada en consideracion por el perito judicial, de 24.536
euros, que es la realmente facturada. No nos parece adecuado emplear la
cifra de 110.132 euros, como hace la demandante, porque esa cifra no es la
que ingresa la demandada sino la que paga el usuario, parte de lo cual se
destina a satisfacer los servicios del operador de telefonia. Ni tampoco la

que indica la demandada (18.494,42 euros), que sobre la cifra de facturacion
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descuenta los gastos de la agencia de publicidad por colocacién de

anuncios.

De esta forma, si aplicamos a la cifra de facturacién el 9,03% se
obtiene el importe calculado por el perito judicial: 2.215,60 euros. Suma en la

que se cuantificaria la regalia hipotética.

No procede aplicar el canon de entrada de 84.000 euros solicitado por
la demandante, porque no se trata de calcular con exactitud cuanto se
habria cobrado por una licencia de la marca, sino cuantificar el perjuicio
sufrido empleando una estimacion hipotética de ese perjuicio. En atencién a
las circunstancias del uso de la marca, que no era para distinguir productos
o0 servicios con ella, sino indicar el destino de un premio que se ofrecia como
sefuelo para captar nuevos clientes, y ademas de una campafia publicitaria
de escasa duracion en el tiempo, en este caso, nos parece muy
desproporcionado la aplicacién de un canon de entrada. Por las
circunstancias resefiadas, entendemos mucho mas adecuado para el
resarcimiento pretendido, ajustarnos al uso realizado en atencién a lo

facturado con esa campana.

5. Tampoco consideramos procedente la indemnizacion pretendida por el

supuesto perjuicio ocasionado al prestigio de la marca.

Es cierto que el art. 43.1 LM expresamente identifica como un posible
dafio susceptible de indemnizacion el perjuicio sufrido al prestigio de la
marca, pero este debe justificarse. Al margen de que para su calculo haya
que acudir a sistemas estimativos, la causacion de este dano debe
justificarse mostrando cémo resulta razonable que la infraccion declarada
necesariamente tiene que haber causado ese perjuicio al prestigio de la
marca, que, a tenor de la propia disposicién legal, es facil que se produzca
cuando la conducta infractora ha supuesto comercializar productos
defectuosos o presentados de forma inadecuada. Logicamente, el impacto
negativo en el prestigio de la marca, también depende de la intensidad y
extension de esta defectuosa comercializacion de los productos ilicitamente

marcados, y del propio prestigio de la marca.
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Nada de esto puede apreciarse en este caso, a pesar de la descripcion
negativa que de la actividad desarrollada por la demandada realiza la
demandante y el informe aportado por ella. Conviene advertir que la
infraccion de la marca notoria no se ha fundado en el perjuicio a la
distintividad o renombre de la marca de la demandante, sino en el
aprovechamiento desleal del renombre y prestigio de esa marca. El empleo
realizado de la marca, que no iba destinado a distinguir productos distintos
de aquellos que comercializa con esa marca la propia demandante, sino a
ofertar estos mismos productos como posible regalo (premio de un sorteo)
por la contratacion de los servicios ofertados por la demandada; y el
reducido ambito espacio-temporal de la campafia en la que se empled la
marca, ponen de manifiesto que no pudo producir un efecto de dilucion de la
marca minimamente relevante, ni tampoco que se viera afectado su
renombre, que mereciera una indemnizacion especifica y al margen de la
indemnizacién general por las pérdidas sufridas y las ganancias dejadas de

obtener, ya resarcida con la regalia hipotética.

6. Finalmente, el art. 41.1.f) LM confiere al titular de la marca infringida la
facultad de solicitar la publicacion de la sentencia, a costa del condenado
mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. El
demandante solicitdé la publicacién de la sentencia en los sitios web en
donde ofrecia servicios y descargas la demandada. En concreto, pedia la
publicacion del fallo de la sentencia con un tipo de letra de tamafno minimo
10 en la columna derecha de la cabecera de la pagina de inicio de los sitios
web . blinko.es y . blinkogold.es, con un enlace de contenido a la sentencia
en su totalidad. También pedia que se mantuviera la publicacién y el enlace

durante un tiempo prudencial, que lo estimaba de un mes.

Conforme a la jurisprudencia de esta sala, la publicacion de la
sentencia que declara la infraccidén de la marca tiene su sentido en la medida
en que contribuya a hacer efectivos el resarcimiento del perjuicio sufrido con
la infraccién y la remocion de sus efectos. Consiguientemente, no se trata de
un efecto consiguiente a la estimacion de la infraccién (sentencia 263/2017,

de 3 de mayo) y, cuando proceda, ha de guardar proporcionalidad con esa

22

FIRMA (1): Ignacio Sancho Gargallo (10/04/2024 14:01)

FIRMA (2): Rafael Saraza Jimena (10/04/2024 15:32)

FIRMA (3): Pedro Jose Vela Torres (10/04/2024 17:17)



Puede verificar este documento en https://www.administraciondejusticia.gob.es

2
6
@
2
>
a
w
>
&
&
2
a
x
(6]
e
=
&
S
53
>
3
2
3
S
m
<
b=l
S
a
=
I}
>
o
S
2
5
>
o3
2]
°
=
5
)
(6]

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

NOTIFICACIONLEXNET by kmaleon : 202410661041356 11-04-2024
ANA VAZQUEZ PASTOR 24/29

CASACION E INFRACCION PROCESAL/4370/2018

finalidad de paliar los efectos ocasionados por los actos de infraccion
(sentencia 586/2012, de 17 de octubre).

Asi lo expresaba la sentencia 263/2017, de 3 de mayo, en relacién con
una norma equivalente en caso de infraccion de patente (art. 63.1.f] LP):

«(...) no se trata de un efecto consiguiente a la estimacion de la infraccion. Debe
estar justificada en atencidon a la finalidad perseguida, que puede ser contribuir a la
efectividad del cese y a la remocién los efectos de la infraccién o, eventualmente,
compensar el perjuicio. Y en cualquier caso la publicacion, por su contenido y los medios
empleados, debe ser adecuada y proporcionaday.

Y, en relacidon con la infraccidén marcaria, la sentencia 697/2009, de 6
de noviembre, citada por la 505/2012, de 23 de julio:

«La publicacion de la sentencia, con funciones de resarcimiento especifico del dafio
causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remocion de los efectos de la infraccion,
no tiene el caracter necesario (...). Antes bien, la referencia a las 'personas interesadas'
pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una funcién empirica
respecto a aquellas, no siempre concurrente. Lo que reclama la demostracion de la utilidad
de la publicaciéon, como medio de restablecer la imagen dafiada del signo o de que cesen
todos los efectos de la infraccién o cualquier otra que sea merecedora de tutela».

La forma de realizar la publicacion cumple con esta finalidad, en cuanto
que se debe realizar en los medios a través de los cuales se produjo la
infraccion, de forma que mas facilmente puede llegar a quienes fueron
destinatarios de la campafia que genero la infraccion. Sin perjuicio de que el
objeto de la publicacion deba ser una simple resefa en la que conste que el
tribunal ha condenado a la demandada por la infraccién de la marca de la
demandante, por el empleo que hizo de ella para identificar el premio del
sorteo en el que podian participar los nuevos suscriptores de los servicios
ofrecidos. Por otra parte, responde a la finalidad de la publicacién de la
sentencia y la exigencia de proporcionalidad, tanto que esta nota informativa
contenga un enlace al contenido integro de la sentencia que publique el
CENDOJ, como que permanezca durante un mes, tal y como se solicitaba

en la demanda.

SEXTO. Costas
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A A tON 1. Desestimado el recurso extraordinario por infraccion procesal, procede

imponer a Inditex las costas generadas por su recurso, de acuerdo con lo
regulado en el art. 398.1 LEC, con pérdida del depdsito constituido para
recurrir, de conformidad con la Disposicion Adicional 15.2, apartado 9.2, de la

Ley Organica del Poder Judicial.

2. Estimado el recurso de casacion de Inditex, no procede hacer expresa
condena en costas, de conformidad con el art. 398.2 LEC, con devolucién
del depdsito constituido para recurrir, de conformidad con la Disposiciéon

Adicional 15.2, apartado 8.2, de la Ley Organica del Poder Judicial.

3. Estimado el recurso de apelacién de Inditex, tampoco procede hacer

expresa condena en costas, de conformidad con el art. 398.2 LEC.

4. Estimadas sustancialmente las pretensiones de la parte demandante,
procede imponer a la demandada las costas de la primera instancia, de

acuerdo con lo regulado en el art. 394 LEC.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le

confiere la Constitucion, esta sala ha decidido

1.° Desestimar el recurso extraordinario por infraccién procesal interpuesto
por Inditex S.A. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid
(Seccién 28.2) de 18 de mayo de 2018 (rollo 692/2016) que conocié de la
apelacion de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil num. 2 de Madrid de
15 de marzo de 2016 (juicio ordinario num. 569/2013).

Puede verificar este documento en https://www.administraciondejusticia.gob.es

2.° Estimar el recurso de casacion interpuesto por Inditex S.A. contra la
resefada sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Seccién 28.2) de
18 de mayo de 2018 (rollo 692/2016), en el siguiente sentido.
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3.° Estimar el recurso de apelacion interpuesto por Inditex S.A. contra la
sentencia del Juzgado de lo Mercantil num. 2 de Madrid de 15 de marzo de

2016 (juicio ordinario num. 569/2013), que revocamos.

4.° Estimar la demanda formulada por Inditex S.A. contra Buongiorno

Myalert, S.A., con lo siguientes pronunciamientos:

i) Declaramos que el uso realizado por Buongiorno Myalert, S.A. de la
marca ZARA como elemento clave de las promociones de su servicio Club
Blinko infringié el derecho exclusivo que Inditex tiene sobre la marca
renombrada ZARA.

i) Condenamos a Buongiorno Myalert, S.A. a no reanudar en el futuro

las actividades que se han declarado infractoras de la marca ZARA.

iii) Condenamos a Buongiorno Myalert, S.A. a indemnizar a Inditex en

la suma de 2.215,60 euros.

iv) Ordenamos la publicacién de una nota que extracte el fallo de la
sentencia, con un tipo de letra de tamafo minimo 10 en la columna derecha
de la cabecera de la pagina de inicio de los sitios web blinko.es y
blinkogold.es, con un enlace de contenido a la sentencia en su totalidad. La
publicacion de la nota informativa con el enlace debera permanecer un mes.
El contenido de la nota informativa puede ser el siguiente:

Por sentencia judicial firme se ha declarado que el uso realizado por Buongiorno
Myalert, S.A. de la marca «ZARA» como elemento clave de las promociones de su servicio
Club Blinko, en el afo 2010, infringio el derecho exclusivo que Inditex tiene sobre la marca
renombrada «ZARA»; y se ha condenado a Buongiorno Myalert, S.A. a no reanudar esa
conducta infractora y a indemnizar a Inditex el perjuicio sufrido con la infraccion, cifrado en
2.215,60 euros.
5.° Imponer a Inditex S.A. las costas ocasionadas con los recursos
extraordinario por infraccion procesal. Y no hacer expresa condena en
costas respecto de los recursos de casacién y de apelacion interpuestos por

Inditex.

6.° imponer las costas de la primera instancia a Buongiorno Myalert, S.A.
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A A tON 7.° Acordar la pérdida del deposito constituido para la interposicion del

recurso extraordinario por infraccion procesal y la devolucion del constituido

para la interposicion del recurso de casacion.

Librese a la mencionada Audiencia la certificacién correspondiente con

devolucién de los autos y rollo de apelacién remitidos.

Notifiquese esta resolucién a las partes e insértese en la coleccion

legislativa.

Asi se acuerda y firma.
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bis y siguientes de la Ley Organica del Poder Judicial, los datos contenidos en esta resolucién o acto de comunicacion son confidenciales y su traslado o comunicacién publica por cualquier medio o procedimiento esté

NOTA.- Se advierte que, de conformidad con lo establecido en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales, en relacion con lo regulado en el art. 236
prohibida, sin perjuicio de las competencias que al Consejo General del Poder Judicial se le reconocen en el art. 560.1 - 10 de la Ley Organica del Poder Judicial.
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NIG: 28079 11 1 2018 0003373
NUMERO ORIGEN: RPL 0000692 /2016
ORGANO ORIGEN: AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28 de MADRID

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CIVIL

Recurso num: CIP 4370 / 2018

PUBLICACION.- De conformidad con lo dispuesto en los articulos
120.3° CE vy 204.3° LEC, la anterior sentencia ha sido
publicada en horas de audiencia puUblica en el dia de la fecha.
Doy fe.

En Madrid, a once de abril de dos mil veinticuatro.
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