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SUMARIO:

Propiedad industrial. Derecho de marcas. Infraccién de marca comunitaria. Marca
comunitaria en colisibn con marca espafiola posterior y con roétulo cancelado.
Concurrencia de leyes de marcas y competencia desleal. El derecho exclusivo del
titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el trafico
economico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de
una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaracién previa de
nulidad de esta ultima marca. La cuestion de la concurrencia de las leyes de marcas y
competencia desleal debe afrontarse teniendo en cuenta que cumplen funciones
distintas; la primera da una proteccidon condicionada a un previo registro, no al uso
(incluso, con independencia de que el producto o el servicio marcado se hubieran
introducido en el mercado), en tanto la caducidad no se declare. Mientras que la
legislacion sobre competencia desleal tiene como fin proteger el correcto
funcionamiento del mercado. Lo expuesto hace que algunos de los actos tipificados
como ilicitos por la legislacion sobre la competencia desleal puedan tener similares
componentes a los descritos en la referida a las marcas; ya que la imitacién de un
signo ajeno, ademas de significar lesion del derecho subjetivo del titular, puede
perturbar el correcto funcionamiento del mercado. Se establece que el titular o
causahabiente de un rétulo de establecimiento que hubiere sido cancelado
definitivamente por haber vencido el tiempo de vigencia de los asientos, podra
oponerse al uso de una marca o nombre comercial en el término municipal para el que
hubiere estado protegido registralmente, si dichos signos distintivos fueran posteriores
e incompatibles con dicho rétulo. [Vid., STS, Sala de lo civil, de 14 de octubre de 2014,
nam. 520/2014 (NCJ059061)].

PRECEPTOS:

Ley 3/1991 (Competencia Desleal), arts. 4, 5, 6, 11, 12 y 32.
Reglamento 40/94 (marca comunitaria), arts. 9.1, 14 y 111.3.
Reglamento 207/2009 (marca comunitaria), arts. 9 y 12.

Ley 17/2001 (Marcas), arts. 34, 41, 43 y disps. trans. tercera y cuarta.
Constitucion Espaniola, art. 24.

Ley 1/2000 (LEC), arts. 218.1 y 283.2.

Ley 11/1986 (Patentes), art. 55.

Ley 20/2003 (Proteccion Juridica del Disefio Industrial), art. 51.2.
Cadigo Civil, art. 7.

PONENTE:

Don José Ramén Ferrandiz Gabriel.
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SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiocho de Octubre de dos mil catorce.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados
indicados al margen, ha visto los recursos extraordinarios por infracciéon procesal y de casacion
interpuestos por Parfimerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA, representada por el
procurador de los tribunales don Juan Carlos Olcina Fernandez, contra la sentencia dictada el
veintidos de enero de dos mil trece, por la Seccidon Octava de la Audiencia Provincial de
Alicante , que resolvid el recurso de apelacion interpuesto, en su dia, contra la que habia
pronunciado el Juzgado de lo Mercantil numero Dos de Alicante. Ante esta Sala comparecio la
procurador de los tribunales dofia Maria del Carmen Ortiz Cornago, en representacion de
Parfiimerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA, en concepto de parte recurrente. Es parte
recurrida Khatnani, SA y Sita Shewa, SL, representadas por el procurador de los tribunales don
Luis Pozas Osset.

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.

Por escrito registrado, por el Juzgado Decano de Alicante, el seis de abril de dos mil
diez, el procurador de los tribunales don Juan Carlos Olcina Fernandez, obrando en
representacién de Parfimerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA, interpuso demanda de
juicio ordinario contra Khatnani, SA y Sita Shewwa, SL.

En el referido escrito, la representacion procesal de Parfimerie Douglas GmbH y
Douglas Spain, SA alegé, en sintesis y en lo que importa para la decisién del conflicto, que la
primera era una sociedad alemana constituida, por escritura de veintiocho de diciembre de mil
novecientos sesenta y siete, con el objeto de dedicarse al comercio al por mayor y menor de
articulos de perfumeria, drogueria, cosmética, bisuteria y moda de bafo y que distribuia sus
productos por medio de mas de mil establecimientos en todo el mundo, en los que utilizaba los
signos " Douglas " y "D", con una tipologia de letra especial.

Que Douglas Spain, SA era una sociedad instrumental de Parfimerie Douglas GmbH,
constituida, en mil novecientos noventa y siete, con el objeto de importar, exportar y
comercializar toda clase de articulos de regalo y complementos, y que contaba, en la
actualidad, con ochenta y nueve tiendas abiertas en diversas ciudades y con setecientos
cincuenta empleados.

Que Parfumerie Douglas GmbH era titular, entre otras, de las marcas comunitarias
nuameros 2 470 078, figurativa, " D " dentro de un circulo, solicitada el veinte de noviembre de
dos mil uno y concedida el uno de abril de dos mil tres, para productos y servicios de las clases
9, 16, 36 y 42; 2 565 893, figurativa " Douglas CARD " con una " D " dentro de un circulo,
solicitada el seis de febrero de dos mil dos y concedida el veintiuno de mayo de dos mil tres,
para productos y servicios de las clases 9, 16, 36 y 42; 4 457 651, figurativa, " D Douglas
Dessous Lingerie & Bodywear ", solicitada el veintiséis de mayo de dos mil cinco y concedida el
uno de agosto de dos mil seis, para productos y servicios de las clases 3, 4, 14, 16, 18, 20, 24,
25, 26, 28, 30 y 35; y 4 559 423, figurativa, " Douglas ", solicitada el veinticinco de julio de dos
mil cinco y concedida el veintisiete de octubre de dos mil seis, para productos y servicios de las
clases 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 44 - lo que dijo demostrar por
medio de los documentos aportados con los numeros 9, 10, 11y 12 -.
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Que las dos sociedades demandantes presentaban sus productos, bolsas, etiquetas,
facturas... y locales, con los signos y rétulos " Douglas .

Que la demandada Khatnani, SA se inscribid en el Registro Mercantil de Las Palmas, el
cuatro de abril de mil novecientos noventa y uno, como sociedad dedicada a la fabricacion,
confeccién y comercializacion de tejidos, pieles, cueros, calzados y articulos de perfumeria.

Que Sita Shewwa, SL se inscribié en el mismo Registro Mercantil el doce de febrero de
mil novecientos noventa y seis, con el objeto de dedicarse a la construccion, promocion,
compra y venta de bienes inmuebles, hoteles y apartamentos.

Que Khatnani, SA era titular del rétulo de establecimiento numero 145 007,
denominativo, " Douglas ", solicitado el cuatro de enero de mil novecientos ochenta y tres y
concedido, para el municipio de San Bartolomé de Tirajana, de Las Palmas de Gran Canaria,
para un establecimiento destinado a la venta de productos de perfumeria; y que también era
titular del rétulo de establecimiento niumero 209 484, denominativo, " Douglas ", solicitado el
diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y dos, concedido, para los municipios de
Jandia y P3jara, en Fuerteventura, para designar un establecimiento destinado a la venta de
productos de perfumeria - lo que dijo probaba con los documentos aportados con los numeros
17y 18 -.

Que el turismo en las Islas Canarias tiene como particularidad estar compuesto por una
gran cantidad de alemanes, al extremo de que recibieron, en el primer semestre del afo dos
mil nueve, un millén seiscientos trece mil novecientos sesenta y cinco, lo que sefiald como muy
significativo, dado que Alemania era el pais de origen de Parfiimerie Douglas GmbH - a este
efecto, aporté un informe estadistico del Patronato de Turismo, como documento niumero 20 -.

Que, realmente, las demandadas utilizaban los signos " Douglas "y " D " en diversos
establecimientos, y en las etiquetas de sus productos, buscando generar confusién con los de
la demandante - aport6 informes de detectives, como documentos niumeros 21y 22 -.

Que, con anterioridad, la demandante alemana habia ejercitado acciones contra las
demandadas, en otras dos demandas desestimadas por diversos motivos y que, en ésta,
acumulaba (a) acciones por violacion de marcas - las numeros 2 470 078, figurativa, "D"; 2 565
893, figurativa " Douglas card "; 4 457 651, figurativa, " D douglas dessous lingerie & bodywear
"y 4 559 423, figurativa, " Douglas " -, como consecuencia de la generacién con el uso de
riesgo de confusién y (b) acciones por competencia desleal.

Invoco las normas de los articulos 9.1 , 14.1, 92, 93.1 , 94.1 , 97.3° del Reglamento
(CE ) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, asi como las
de los articulos 34 , 40 y 41 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, 86 bis . 4 de la
Ley 6/1.985, de 1 de julio, del Poder Judicial , 32 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de
competencia desleal y 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

En el suplico de la demanda, la representacion procesal de Parfimerie Douglas GmbH
y Douglas Spain, SA interes6 del Juzgado de Marca Comunitaria competente una sentencia
que " Primero.- Declare: A.- Que la utilizacion en Espafa por las demandadas, sin el
consentimiento de las actoras, del signo <Douglas>, como rétulo de establecimiento, con una
grafia y tipo de letra idéntica a las marcas de mi representada de Parfiimerie Douglas GmbH,
asi como este mismo signo utilizado como marca o nombre comercial en la publicidad,
documentacion, etc., constituye una infracciéon del registro de la marca comunitaria nimero 4
559 423 <Douglas> (figurativa) de Parfimerie Douglas GmbH, subsumible en el articulo 9.1.b)
o en el articulo 9.1.c) del Reglamento sobre la marca comunitaria. B.- Que la utilizaciéon en
Espafa por las demandadas del signo <D>, constituye una infraccién de los registros de
marcas comunitarias numero 2 470 078, <D> (figurativa), numero 2 565 893, <Douglas card>,
(figurativa), niumero 4 457 651, <D Douglas dessous lingerie & bodywear> (figurativa), de
Parfimerie Douglas GmbH, subsumible en el articulo 9.1.b) o en el articulo 9.1.c) del
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Reglamento sobre la marca comunitaria. C.- Que la utilizacion en Espana por las demandadas,
sin el consentimiento de las actoras, de manera conjunta de sus signos distintivos, colores
caracteristicos y, en general, su forma de presentaciéon es constitutiva de una actuacién de
competencia desleal frente a las actoras, subsumible en los articulos 4 , 5,6, 11 0 12 de la
Ley de competencia desleal . D.- Que la actuacion de las demandadas objeto de la demanda
ha ocasionado dafios y perjuicios a las actoras. Segundo.- Condene a las demandadas, como
consecuencia de lo anterior: A.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones. B.- A cesar
inmediatamente y a abstenerse en el futuro de toda forma de uso en el trafico econémico, en
Espana y en los demas Estados integrantes de la Unién Europea, de los signos <Douglas> y
<D> a que se refieren los pronunciamientos declarativos A y B, prohibiéndoles en especial: 1°.-
Poner dichos signos en el establecimiento, en los productos, en su presentacion o en
cualesquiera medios de identificacion u ornamentacion del producto, servicio o el
establecimiento. 2°.- Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u
ofrecer o prestar dichos productos bajo tales signos. 3°.- Utilizar dichos signos en los
documentos mercantiles y la publicidad. 4°.- Utilizar dichos signos dichos signos en redes de
comunicacion telematica y como nombres de dominio. C.- A cesar y abstenerse en el futuro de
la realizacion de la conducta consistente en la utilizacion en Espafa por las demandadas sin el
consentimiento de las actoras de manera conjunta de sus signos distintivos, colores
caracteristicos y, en general, su forma de presentacion. D.- A retirar y destruir a su costa del
trafico econdmico, en el plazo maximo de un mes o en el que alternativamente se le fije por el
Juzgado, los productos, rétulos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros
medios de identificacion u ornamentacion, asi como los documentos mercantiles y de
publicidad en los que se materialicen las conductas descritas en los apartados B y C de la
presente suplica. E.- A compensar econdémicamente a las actoras, en concepto de
indemnizacion por dafios y perjuicios por infraccién de marca yo competencia desleal, al pago
de una cantidad equivalente al uno por ciento de la cifra de negocios realizada por las
demandadas en infraccion de los derechos de mis representadas. F.- A la publicacién, a su
costa, del encabezamiento y de la parte dispositiva de la sentencia en los diario El Mundo y El
Pais, asi como en dos publicaciones del sector a elegir por las actoras. G.- Al pago de las
costas ".

Segundo.

La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil nimero Dos de Alicante, que la
admitié a tramite, por auto de veintitrés de abril de dos mil diez , conforme a las reglas del juicio
ordinario, con el numero 266/2010.

Khatnani, SA y Sita Shewwa, SL fueron emplazadas y se personaron en las
actuaciones, representadas por la procurador de los tribunales dona Amparo Alberola Pérez,
que contesto la demanda, por escrito registrado el quince de junio de dos mil diez.

En dicho escrito de contestacion, la representacion procesal de Khatnani, SA y Sita
Shewwa, SL alegd, en sintesis y en lo que importa para la decision del conflicto, que la
demandante Douglas Spain, SA carecia de legitimaciéon activa, en cuanto a las acciones
marcarias, por no ser titular de las marcas supuestamente lesionadas y por no darse el
supuesto del articulo 22.3 del Reglamento (CE ) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de
1993, sobre la marca comunitaria.

Que, por su parte, Parfimerie Douglas GmbH carecia de legitimacion activa en cuanto
a las acciones de competencia desleal, por razéon de no operar en el mercado espafiol, al
hacerlo la otra demandante.
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Que no constaba de lo actuado que la primera sociedad fuera instrumental de la
segunda y que, en todo caso, impugnaba los documentos niumeros 6, 7 y 8 de la demanda.

Que negaba las coincidencias afirmadas en la demanda entre sus signos y los de la
demandante, ya que el Unico punto de contacto entre ellos era la letra " D ". Que tampoco se
habia probado que las tiendas con el rétulo " Douglas " pertenecieran a las demandadas. Que
también negaba las coincidencias entre los respectivos productos.

Que las dos sociedades demandadas iniciaron su actividad en mil novecientos
cincuenta y siete, al llegar a las Canarias el fundador sefior Silvio y fueron constituidas, una, el
veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y seis vy, la otra, el dieciocho de enero de mil
novecientos noventa y seis.

Que Khatnani, SA era titular del rétulo de establecimiento nimero 145 007,
denominativo, " Douglas ", solicitado el cuatro de enero de mil novecientos ochenta y tres y
concedido, para el municipio de San Bartolomé de Tirajana, de Las Palmas de Gran Canaria,
para un establecimiento destinado a la venta de productos de perfumeria.

Que, ademas, Khatnani, SA era titular del rétulo de establecimiento niumero 209 484,
denominativo, " Douglas ", solicitado el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y
dos y concedido, para el municipio de Jandia y Pajara, en Fuerteventura, para un
establecimiento destinado a la venta de productos de perfumeria - para demostrar lo cual
aportaba los documentos nimeros 4y 5 -.

Que Sita Shewa, SL era titular de la marca espafola numero 2 847 791, " D my choice
" con disefio, solicitada el siete de octubre de dos mil ocho y concedida el cinco de marzo de
dos mil nueve, para distinguir servicios de la clase 35, esto es, de ventas al por menor en
comercio de perfumerias - para demostrar lo que aportaba el documento nimero 6 -.

Que, en todo caso, negaba las infracciones afirmadas en la demanda, dado que los dos
rétulos eran anteriores a los registros de la demandante y los habian usado en los términos con
que fueron registrados.

Que, propiamente, utilizaban en los rétulos el término
productos, en los que utilizan la marca " D my choice ".

Con esos antecedentes, en el suplico del escrito de contestacion la representacion
procesal de Khatnani, SA y Sita Shewwa, SL interes6 del Juzgado de lo Mercantil numero Dos
de Alicante una sentencia que negare la legitimacion de las demandadas o, subsidiariamente,
desestimara la demanda, con imposicion de las costas a las demandantes.

Douglas ", pero no en los

Tercero.

El Juzgado de lo Mercantil niumero Dos de Alicante, celebrados los actos de audiencia
previa y del juicio, practicada la prueba que, propuesta, habia sido admitida, dicté sentencia en
el juicio ordinario numero 266/2010, con fecha veintinueve de julio de dos mil once, con la
siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda
interpuesta por don Juan Carlos Olcina Fernandez, procurador de los tribunales y de las
mercantiles Parfimerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA, contra las mercantiles Khatnani,
SA y Sita Shewwa, SL, representadas por la procurador de los tribunales dofia Amparo
Alberola Pérez y, en consecuencia: A.- Declaro que: El uso en Espanfa por las demandadas, sin
el consentimiento de las actoras, del signo <Douglas>, como rétulo de establecimiento, con una
grafia y tipo de letra idéntica a las marcas de las demandantes, asi como este mismo signo
utilizado como marca o nombre comercial en la publicidad y documentacion constituye una
infraccion de los derechos de exclusiva de la marca comunitaria numero 4 559 423 <Douglas>
(figurativa) de Parfumerie Douglas GmbH. Que la utilizacion en Espafa por las demandadas,
sin el consentimiento de las actoras, del signo, constituye una infracciéon de los registros de
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marcas comunitarias numeros 2 470 078, <D> (figurativa), 2 565 893, <Douglas card>,
(figurativa), 4 457 651, <D Douglas dessous lingerie & bodywear> (figurativa), de Parfimerie
Douglas GmbH. Que la actuaciéon de las demandadas objeto de la demanda ha ocasionado
dafios y perjuicios a las actoras. B.- Condeno a las demandadas: A estar y pasar por las
anteriores declaraciones. A cesar inmediatamente y a abstenerse en el futuro de toda forma de
uso en el trafico econémico, en Espafia, y en los demas Estados integrantes de la Unién
Europea de los signos <Douglas> y <D> a que se refieren los pronunciamientos declarativos
anteriores prohibiéndoseles en especial poner dichos signos en el establecimiento, en los
productos, en su presentacion o en cualesquiera medios de identificacion u ornamentacion del
producto, servicio o el establecimiento, ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos
con esos fines u ofrecer o prestar dichos productos bajo tales signos; utilizar dichos signos en
los documentos mercantiles y en la publicidad; utilizar dichos signos en redes de comunicacion
telematica y como nombres de domicilio. A cesar y abstenerse en el futuro de la realizacion de
la conducta consistente en la utilizacion en Espana sin el consentimiento de las actoras de
manera conjunta de los signos distintivos, colores caracteristicos y, en general, la forma de
presentacion de las mercantiles actoras. A retirar y destruir a su costa del trafico econémico, en
el plazo maximo de un mes, los productos, rétulos, embalajes, envoltorios como material
publicitario, etiquetas u otros medios de identificacion u ornamentacién, asi como los
documentos mercantiles y de publicidad en los que se materialicen las conductas descritas. A
pagar a las actoras, en concepto de indemnizacién por dafios y perjuicios por infraccion de
marca y de competencia desleal, el pago de una cantidad equivalente al uno por ciento de la
cifra de negocios desde el uno de agosto de dos mil nueve, que quedara determinada en
ejecucion de sentencia. A la publicacién, a su costa de la parte dispositiva de la sentencia en
dos diarios de mayor tirada de ambito regional canario. No se hace especial pronunciamiento
en materia de costas ".

Cuarto.

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil numero Dos de Alicante, en el
juicio ordinario numero 266/2010, con fecha veintinueve de julio de dos mil once, fue recurrida
en apelacion por la representacion procesal de Khatnani, SL y Sita Shewa, SL.

La representacion procesal de Parfimerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA
impugné también la sentencia del Juzgado de lo Mercantil.

Las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Alicante, en la que se
turnaron a la Seccién Octava de la misma, que tramitd el recurso de apelaciéon con el nimero
127/2012 y dicté sentencia con fecha veintidés de enero de dos mil trece , con la siguiente
parte dispositiva: " Fallamos. Que, con estimacién del recurso de apelacién interpuesto por la
representacion de Khatnani, SL y Sita Shewa, SL, contra la sentencia dictada por el Juzgado
de Marca Comunitaria numero Dos de Alicante, de fecha veintinueve de julio de dos mil once,
en los autos de juicio ordinario numero 266/2010, debemos revocar y revocamos dicha
resolucién en el sentido de dictar otra que, desestimando integramente la demanda interpuesta
en su contra por Parfimerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA, las absuelve de las
pretensiones deducidas en su contra, imponiendo a la parte demandante las costas de la
primera instancia y sin hacer en esta alzada expreso pronunciamiento sobre las mismas ".

Quinto.

La representacion procesal de Parfimerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA,
interpuso, contra la sentencia dictada, por la Seccion Octava de la Audiencia Provincial de
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Alicante, en el rollo numero 127/2012, con fecha veintidés de enero de dos mil trece , recursos
extraordinarios por infraccion procesal y de casacion.

Las actuaciones se elevaron a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto
de veintiocho de enero de dos mil catorce , decidio: " Admitir el recurso extraordinario por
infraccion procesal y admitir el recurso de casacion interpuestos por la representacion procesal
de la entidad mercantil Parfiimerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA, contra la sentencia
dictada con fecha de veintidés de enero de dos mil trece, por la Audiencia Provincial de
Alicante, en el rollo de apelacién numero 127/2012 , dimanante de los autos de juicio ordinario
numero 266/2010 del Juzgado de lo Mercantil nimero Dos de Alicante ".

Sexto.

El recurso extraordinario por infraccién procesal interpuesto, por la representacion
procesal de Parfimerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA, contra la sentencia dictada, por la
Seccion Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en el rollo nimero 127/2012, con fecha
veintidos de enero de dos mil trece , se compone de cinco motivos, en los que las recurrentes -
que incurren en un manifiesto error de numeracion - denuncian:

PRIMERO.

Con apoyo en la norma cuarta del apartado 1 del articulo 469 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil , la infraccion de la del apartado 1 del articulo 24 de la Constitucion
Espafiola .

SEGUNDO (para las recurrentes de nuevo primero) . Con apoyo en la norma tercera
del apartado 1 del articulo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infraccion de la del apartado
2 del articulo 283 de la misma Ley .

TERCERO (para las recurrentes, segundo) . Con apoyo en la norma cuarta del
apartado 1 del articulo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infraccion de la del apartado 2
del articulo 24 de la Constitucion Espariola .

CUARTO (para las recurrentes, tercero) . Con apoyo en la norma segunda del
apartado 1 del articulo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infraccion de las de los
apartados 1 de los articulos 218 y 456 de la misma Ley .

QUINTO (para las recurrentes, cuarto) . Con apoyo en la norma cuarta del apartado 1
del articulo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracciéon de la del apartado 1 del articulo
24 de la Constitucion Espaniola .

Séptimo.

El recurso de casacion interpuesto, por la representacion procesal de Parfiimerie
Douglas GmbH y Douglas Spain, SA, contra la sentencia dictada, por la Seccién Octava de la
Audiencia Provincial de Alicante, en el rollo nimero 127/2012, con fecha veintidés de enero de
dos mil trece , se compone de cuatro motivos, en los que las recurrentes, con apoyo en la
norma tercera del apartado dos del articulo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncian:

Primero.

La infraccion de la norma del apartado 1 del articulo 9 del Reglamento (CE ) 40/94 del
Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.
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Segundo.

La infraccion de la norma del apartado 1 del articulo 9 del Reglamento (CE ) 40/94 del
Consejo, de 20 de diciembre de 1993, y de la del articulo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre , de marcas.

Tercero.
La infraccién de la norma del apartado 2 del articulo 7 del Codigo Civil .
Cuarto.

La infraccion de las normas de los articulos 4 , 5,6, 11y 12 de la Ley 3/1991, de 10
de enero, de competencia desleal .

Octavo.

Evacuado el traslado conferido al respecto, el procurador de los tribunales don Luis
Pozas Osset, en nombre y representacion de Khatnani, SA y Sita Shewa, SL, impugné el
recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

Octavo.

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebracion de vista publica, se senalé
como dia para votacién y fallo del recurso el ocho de octubre de dos mil catorce, en que el acto
tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Resumen de los antecedentes.

Son demandantes Parfimerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA. La primera es una
sociedad alemana, constituida en mil novecientos sesenta y siete y dedicada a comerciar con
articulos de perfumeria y cosmética en numerosos establecimientos, en los que utiliza los
signos " Douglas "y " D ", con un tipo de letra especial. Douglas Spain, SA es su filial en
Espafna y se constituyd, para dedicarse al mismo comercio, en mil novecientos noventa y siete.

Las demandadas son Khatnani, SA y Sita Shewa, respectivamente constituidas en mil
novecientos ochenta y seis y en mil novecientos noventa y seis, para dedicarse, entre otras
actividades, a la importacién, exportacién y venta de productos de perfumeria.

La representacion procesal de las demandantes alegé en la demanda que Parfiimerie
Douglas GmbH era titular de las marcas comunitarias niumeros 2 470 078 - figurativa, formada
por la letra " D " dentro de un circulo, que habia sido solicitada, el veinte de noviembre de dos
mil uno, y concedida, el uno de abril de dos mil tres, para identificar productos y servicios de las
clases 9, 16, 36 y 42 -, 2 565 893 - figurativa, formada por las palabras " Douglas Card ", con
otra " D " dentro de un circulo, que habia sido solicitada, el seis de febrero de dos mil dos, y
concedida, el veintiuno de mayo de dos mil tres, para productos y servicios de las clases 9, 16,
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36 y 42 -, 4 457 651 - figurativa, formada por una " D " sobre las palabras " Douglas Dessous
Lingerie & Bodywear ", que habia sido solicitada, el veintiséis de mayo de dos mil cinco, y
concedida, el uno de agosto de dos mil seis, para productos y servicios de las clases 3, 4, 14,
16, 18, 20, 24, 25, 26, 28, 30 y 35 - y 4 559 423 - figurativa, formada por la palabra " Douglas ",
que habia sido solicitada, el veinticinco de julio de dos mil cinco, y concedida, el veintisiete de
octubre de dos mil seis, para productos y servicios de las clases 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21,
24, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 44 -. También aleg6 que las demandadas, con el uso de signos
confundibles, habian invadido el ambito de exclusion que, a su titular, atribuian aquellos
registros. Por esa causa ejercitd acciones de defensa de las marcas mencionadas, con apoyo
en las normas de los articulos 9, apartado 1, letras b ) y ¢ ), y 14 del Reglamento (CE ) 40/94
del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, en relacidon con los articulos 34 y 41 de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre ; asi como en defensa del correcto funcionamiento concurrencial
del mercado, con apoyo en los articulos 4 , 5, 6, 11 y 12, en relacién con el 32, todos de la
Ley 3/1991, de 10 de enero , contra Khatnani, SA y Sita Shewa, SL.

En concreto, el comportamiento que en la demanda fue imputado a las demandadas
como ilicito - segun los mencionados preceptos - consistié en la utilizaciéon del signo " Douglas
", sin consentimiento de la titular, como marca y nhombre comercial y, en particular, como rétulo
de establecimientos en algunas poblaciones de las Islas Canarias, con un tipo de letra similar al
de las notorias marcas cuya proteccidon en dicho escrito se reclamaba y en una forma que
resultaba lesiva para ellas.

Las demandadas - ademas de negar la legitimacion de una y otra demandante para el
ejercicio de las respectivas acciones - alegaron la condicion de titular registral - una - de dos
rétulos identificadores de establecimientos existentes en algunos términos municipales de las
Islas Canarias, anteriores a las marcas comunitarias de Parfumerie Douglas GmbH; y - la otra -
la de titular de una marca espafiola - la numero 2 487 791, mixta, " D my choice ", concedida el
cinco de marzo de dos mil nueve, para distinguir servicios de la clase 35 -.

El Tribunal de la primera instancia declaré cometidas las infracciones marcarias, pero
no las concurrenciales, y condend a Khatnani, SA y a Sita Shewa, SL a cesar en la conducta
declarada ilicita, a eliminar sus consecuencias y a indemnizar a las demandantes en los
términos establecidos en la norma del apartado 5 del articulo 43 de la Ley 17/2001 .

El Tribunal de apelacién estimé el recurso interpuesto por Khatnani, SA y Sita Shewa,
SL y desestimoé la demanda.

En efecto, tras negar legitimacion a Douglas Spain, SA para el ejercicio de las acciones
del articulo 41 de la Ley 17/2001, y a Parf imerie Douglas GmbH, para el de las acciones del
articulo 32 de la Ley 3/1991 , declaré (a) que las marcas comunitarias de dicha demandante no
facultaban a su titular a impedir el uso de los rétulos de Khatnani, SA - pese a haber sido los
mismos cancelados definitivamente, de conformidad con las disposiciones transitorias tercera y
cuarta de la repetida Ley 17/2001 -, por virtud de lo que establece la norma del apartado 3 del
articulo 111 del Reglamento (CE ) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993; (b) que la
lesion de dichas marcas comunitarias por el uso de la marca espanola registrada, con el
nuamero 2 8476 791, a nombre de Sita Shewa, SL, no era antijuridico, al venir amparado por un
registro cuya declaracion de nulidad no se habia producido previamente; y (c) que la proteccién
reclamada por las demandantes - propiamente, con legitimacion bastante por una de ellas - no
era susceptible de ser reconocida, por las razones generales y particulares que se indicaran en
Su momento.

Contra la sentencia de segundo grado Parfimerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA
interpusieron recursos extraordinarios, por infraccion procesal y de casacion, a cuyos motivos
nos referimos seguidamente.
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.- RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCION PROCESAL DE LAS
DEMANDANTES.

Segundo. Enunciado y fundamentos de los cinco motivos del recurso.

En el primer motivo Parfimerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA denuncian la
infraccion del articulo 24, apartado 1, de la Constitucién Espafola .

Alegan, en sintesis, que el Tribunal de apelacién habia incurrido en un error patente,
con la consiguiente vulneracion de sus derechos a la tutela judicial efectiva, al haber entendido
- para negar la infraccion marcaria - que los rétulos de establecimiento de Khatnani, SA -
registrados con los nimeros 145 007 y 209 484 - coincidian en su grafia con la representacién
del registro de la marca comunitaria nimero 4 559 423, cuando, en realidad, tenian una
composiciéon meramente denominativa.

En el segundo motivo (numerado en el escrito de interposicion como primero),
denuncian las recurrentes la infraccion de normas legales que rigen los actos y garantias del
proceso Y, en concreto, la del articulo 283, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

En el motivo tercero (segundo, segun el mismo escrito) sefialan como infringida la
norma del apartado 1 del articulo 24 de la Constitucion Espafiola .

Afirman producidas dichas infracciones al haber rechazado el Tribunal de apelacién,
por considerarla irrelevante como prueba documental, la aportacién en la segunda instancia de
la copia del escrito de demanda que, ante un érgano judicial de Las Palmas, habia interpuesto
una de ellas para que se declarase la nulidad de la marca espafiola niumero 2 847 791, de que
era titular Sita Shewa, SL.

En los motivos cuarto y quinto (tercero y cuarto del repetido escrito) se refieren las
recurrentes a la afirmacién, contenida en la sentencia de apelacién respecto de los
comportamientos desleales que habian imputado a las demandadas, de que los hechos que
permitian identificarlos no habian sido oportunamente alegados en el escrito de demanda.
Derivan de esa afirmacion, que entienden determinante del fallo, la de la infraccién de las
normas del articulo 218, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil - motivo cuarto - y del
articulo 24, apartado 1, de la Constituciéon Espafiola - motivo quinto -.

Tercero. Desestimacion de los cinco motivos.

l.- El error en la valoracion de la prueba, a que se refiere el primer motivo, no es tal,
pues afirmar, como hizo el Tribunal de apelacion, que " la grafia de ambos rétulos de
establecimiento es absolutamente idéntica a la representacién gréfica de la ultima marca antes
referida " o0 que " ya se ha dicho que la grafia de dichos rétulos coincide plenamente con la
representacion grafica de la marca comunitaria nimero 4 559 423 ", con referencia al uso de
los signos concernidos, no es contradictorio con el caracter denominativo de sus respectivos
registros.

En todo caso, la inexactitud que, con la escasa justificacion dicha, se afirma por las
recurrentes no habria sido determinante de la decisién desestimatoria de la declaracion de las
infracciones identificadas en la demanda, pues la misma vino determinada, no por una
supuesta falta de semejanza entre los signos confrontados, sino por la aplicaciéon de la norma
del articulo 111, apartado 3, del Reglamento (CE ) 40/94 del Consejo, como se expuso en el
primer fundamento de derecho.

Il. No toda denegacién de prueba implica vulneracion de las normas procesales sobre
su admision y, menos, de la del articulo 24 de la Constitucion Espafiola , ya que se requiere,
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para lo primero, que la misma sea improcedente y, para lo segundo, que resulte injustificada,
arbitraria o irrazonable y, sobre todo, influyente en el resultado del proceso, esto es, que la
diligencia de prueba inadmitida tuviera idoneidad objetiva para acreditar un hecho decisivo o
relevante - sentencias 104/2003, de 2 de junio , 115/2003, de 16 de junio y 52/2004, de 13 de
abril -.

Esta ultima condicion se muestra ausente en el caso que enjuiciamos, dado que -
prescindiendo de la bondad de la doctrina seguida por el Tribunal de apelacion para desestimar
la accion de violacion de una marca cuando se produce por el uso de otra registrada, a lo que
nos habremos de referir al examinar el recurso de casacion -, la demostracién de la posterior
interposicion de una demanda en ejercicio de la accion de nulidad no permite considerar
probada la estimacion de la misma, que es a lo que en la sentencia recurrida se condiciono el
éxito de la accion de violacion.

Los motivos segundo y tercero deben, por lo tanto, ser desestimados.

lll. La incongruencia omisiva que se denuncia en los motivos cuarto y quinto no es real,
ya que el Tribunal de apelacién, aunque entendiera que los hechos que permitirian identificar
los actos de competencia desleal atribuidos a las demandadas no se alegaron oportunamente,
es lo cierto que negd con argumentos su comision y llevd al fallo de la sentencia la decision
desestimatoria de las pretensiones declarativa y de condena correspondientes.

Il. RECURSO DE CASACION DE LAS DEMANDANTES.
Cuarto. /dentificacion del ambito del recurso de casacion.

Como se expuso al principio, Parfimerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA alegaron
en la demanda que se habia producido la invasion del ambito de exclusién reconocido a la
primera, en su condicion de titular de varias marcas comunitarias, como consecuencia de
utilizar las demandadas, en sus respectivos casos, (a) los rétulos de establecimiento nimeros
145 007 y 209 484, de que era titular Khatnani, SA y (b) la marca espafola nimero 2 847 791,
de que era titular Sita Shewa, SL.

También consideraron las demandantes (c) que el uso de dichos rétulos y marca habia
dado vida a los actos desleales descritos en los articulos al principio mencionados.

El Tribunal de apelacién denegd la procedencia de declarar ambos tipos de
infracciones. La de las normas protectoras de las marcas comunitarias con el uso de los rétulos
de establecimiento, como consecuencia tanto de la aplicacién de la norma del apartado 3 del
articulo 111 del Reglamento (CE ) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 - a cuyo
tenor el titular de la marca comunitaria no podra oponerse al uso del derecho contemplado en
el apartado 1, incluso si ese derecho no pudiera ya alegarse contra la marca comunitaria -,
como de considerar que, no habiendo sido anulado el registro que lo legitimaba, el uso de la
marca espafola de Sita Shewa, SL gozaba de suficiente cobertura legal.

Igualmente desestimé las acciones, declarativa y de condena, basadas en la Ley
3/1991, al entender, en sintesis, que los comportamientos de las demandadas debian ser
calificados, exclusivamente, a la luz de la legislacién de marcas.

Ese fue el supuesto del conflicto en las dos instancias. Sin embargo, el recurso de
casacion solo esta referido a las cuestiones que han sido identificadas con las letras (b) y (c),
ya que ningun motivo se refiere a la de la letra (a), esto es, a la interpretacion por el Tribunal de
apelacion de la norma del apartado 3 del articulo 111 del Reglamento (CE ) 40/94.

Por ultimo, la repuesta que seguidamente se dara a los motivos debe ponerse en
relacién con la circunstancia de no haber sido impugnados los pronunciamientos del Tribunal
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de apelacion sobre la falta de legitimacion de Parfimerie Douglas GmbH, en el plano
concurrencial, y de Douglas Spain, SA, en el de las marcas.

Quinto. Enunciado y fundamentos del primer motivo.

Parfimerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA, denuncian, en el primer motivo del
recurso de casacion, la infraccion del articulo 9, apartado 1, del Reglamento (CE ) 40/94 del
Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.

Afirman las recurrentes que tal infraccion se produjo al haber declarado el Tribunal de
apelacion que no puede considerarse acto de infraccidon de una marca registrada la utilizacién
de un signo que esté amparado por un registro, aunque sea posterior.

Sefialan que el Tribunal de Justicia de la Unién Europea, respecto de los dibujos y
modelos comunitarios - asi en la sentencia de 16 de febrero de 2012 (C- 488/10 ) - habia
declarado que el " ius prohibendi " reconocido al titular se extiende a cualquier tercero, incluido
el que sea titular de un registro posterior.

Por otro lado, insisten en la gran semejanza entre los signos confrontados, en los
planos visual, fonético y conceptual, y en la identidad de productos o servicios respectivos,
fuente de un acusado riesgo de error en los destinatarios de los productos y servicios
distinguidos con aquellos.

Sexto. Estimacioén del motivo.

En la sentencia 520/2014, de 14 de octubre , tras una sintesis de la jurisprudencia
sobre la cuestion - contenida en las sentencias 470/1994, de 23 de mayo , 169/1995, de 6 de
marzo , 717/2006, de 7 de julio , 74/2007, de 8 de febrero , 1230/2008, de 15 de enero ,
177/2012, de 4 de abril , y 489/2013, de 24 de julio -, expusimos la doctrina que habia dado
sustento a la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de febrero de 2013 (C-561/2011), segun
la que " el articulo 9, apartado 1, del Reglamento (CE ) n® 207/2009 del Consejo, de 26 de
febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que el
derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en
el trafico econédmico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de
una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaracién previa de nulidad de
esta ultima marca ". Y concluimos que tal decision - pese a estar especificamente referida a la
colision entre marcas comunitarias y a las patologias que pueda generar -, justificaba un
cambio de nuestra jurisprudencia al respecto, para admitir que el titular de una marca protegida
en Espafia pueda prohibir a cualquier tercero el uso en el trafico econémico de signos idénticos
o similares a ella, siempre que hubieran sido registrados con posterioridad al protegido, sin
necesidad de una declaracion previa de la nulidad - al igual que sucede con las patentes y los
disefos industriales: articulos 55 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo , y 51, apartado 2, de la
Ley 20/2003, de 7 de julio -.

Explicamos ese cambio por razén de que " las normas del Reglamento 207/2009 del
Consejo, de 26 de febrero de 2009, en particular las contenidas en sus articulos 9 y 12 -
referidos al derecho conferido por la marca comunitaria y a la limitacion de sus efectos -
coinciden sustancialmente con los correspondientes - 5 y 6 - de la Directiva 2008/95/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, conforme a cuya letra y finalidad
procede interpretar el ordenamiento nacional, con el fin de alcanzar el resultado pretendido por
la misma, de acuerdo con la conocida como regla de la interpretacién conforme - como
consecuencia de entender que el deber de adoptar las medidas aptas para garantizar el
cumplimiento del resultado previsto en las Directivas alcanza a todas las autoridades de los
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Estados miembros, incluidas las jurisdiccionales - sentencias de 10 de abril de 1984 (C-14/83 ),
8 de octubre de 1987 (C-80/86 ) y 13 de noviembre de 1990 (C-106/89 ) - " y de la
conveniencia de evitar " la posibilidad de que sea diferente la proteccion que el titular de la
marca anterior reciba en éste que en otros Estados miembros segun que el Derecho nacional
respectivo le permita o no ejercitar la accién de violacion de su marca sin tener que interponer,
previamente o a la vez, la de nulidad del registro de la infractora ".

La existencia de riesgo de confusion, generado por el uso de la marca 2 847 791, fue
afirmada en la sentencia de primera instancia - en la que, tras un analisis conjunto de los
signos, productos y servicios, se consideré6 demostrada la realidad de " un riesgo de confusion
mas que evidente [...], por la coincidencia fonética y grafica y por el uso de los mismos colores,
aunque con distintos tonos [...], diferencias infimas que implican necesariamente tener que
calificarlos como confundibles " -.

La sentencia de apelacion no rechazé tal conclusién, aunque si sus consecuencias por
otras razones.

Procede, por todo ello, estimar el recurso de casacion por este motivo y mantener la
decision judicial inicialmente apelada - sin necesidad de examinar el motivo segundo, en el que
se plantea la misma cuestidn, desde otro punto de vista -.

Séptimo. Enunciado y fundamento del cuarto motivo del recurso.

En el cuarto y ultimo motivo de su recurso de casacién, Parfimerie Douglas GmbH y
Douglas Spain, SA, denuncian, la infraccion de las normas de los articulos 4 , 5,6, 11y 12 de
la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal .

Afirman, en primer término, que la legislacién represora de la competencia desleal
cumple una funcién complementaria de la reguladora de los titulos de propiedad industrial, de
modo que resulta aplicable cuando ésta no otorgue suficiente amparo al titular.

Anaden que los actos de competencia desleal atribuidos a las demandadas superaban
el ambito marcario, asi como que los mismos, cuyos presupuestos detallan, fueron cometidos
por las demandadas a la luz de la prueba practicada.

Octavo. Desestimacion del motivo.

l.- La cuestién de la concurrencia de las leyes de marcas y competencia desleal debe
afrontarse teniendo en cuenta que cumplen funciones distintas.

En efecto, la primera se refiere un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de
naturaleza real, aunque especial, con la eficacia " erga omnes " propia de tal tipo de derecho
patrimonial, al que da una proteccion condicionada - como regla, a un previo registro, no al uso
- en tanto la caducidad no se declare -; en los sistemas de inscripcion constitutiva, la legislacién
sobre marcas otorga proteccion al titular del signo si es que esta registrado - también con
anterioridad a ese momento, pero con un alcance limitado y provisional - y tal como lo hubiera
sido en sus aspectos sustanciales, no tal como fuera usado e, incluso, con independencia de
que el producto o el servicio marcado se hubieran introducido en el mercado.

La legislacion sobre competencia desleal tiene como fin proteger el correcto
funcionamiento del mercado, pues pretende ser un instrumento juridico de ordenacién de las
conductas que en él se practican. Destinatario de esa proteccién no es, por tanto, el titular de la
marca, como tal, sino todo el que participe en el mercado y el mercado mismo - en tal sentido
la sentencia 1167/2008, de 15 de diciembre , entre otras -.

Ello sentado - tal como indicamos en las sentencias 586/2012, de 17 de octubre , y
448/2013, de 19 de enero -, en los mercados inspirados en las ideas de libertad, el consumidor
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asume el papel de arbitro de la lucha econdmica - en afortunada expresién de cierta doctrina -,
si bien su decisidn sélo merece ser reconocida, como tal, en la medida en que venga
impulsada por una voluntad y una consciencia libres y no mediatizadas. Ademas, la marca
constituye un instrumento esencial para el adecuado funcionamiento del sistema competitivo,
ya que ofrece informacion a los consumidores sobre la procedencia empresarial de los
productos o servicios que se introducen en el mercado - en tal sentido, la sentencia del Tribunal
de Justicia de 17 de octubre de 1990 (C-10/89 ) -.

Lo expuesto hace que algunos de los actos tipificados como ilicitos por la legislacién
sobre la competencia desleal puedan tener similares componentes a los descritos en la referida
a las marcas. Incluso, es evidente que ambas se han servido de unos conceptos similares -
como el riesgo de confusién, en sus distintas manifestaciones, o el aprovechamiento de la
reputacion ajena -.

En conclusion, la imitacién de un signo ajeno, ademas de significar lesion del derecho
subjetivo del titular, puede perturbar el correcto funcionamiento del mercado, al generar riesgo
de error en los consumidores sobre el origen empresarial del producto o servicio designado v,
consecuentemente, viciar la decision de quien se dispone a adquirirlos; o implicar el
aprovechamiento de la reputacion ganada con su esfuerzo por un competidor.

No es de extrafar, por lo tanto, que se plantee cuestidon sobre la posibilidad de que
ambas normas concurran y, en su caso, sobre si la concurrencia se ha de resolver con la
exclusion de una o, por el contrario, admitiéndola de modo cumulativo o alternativo.

A ello se refiere, propiamente, la primera parte del motivo.

No obstante, el interés de la cuestion resulta directamente mediatizado por la realidad
de las normas contenidas en las disposiciones tercera y cuarta de la Ley 17/2001 y, claro esta,
por la declaracion, con la fuerza que en casacion tienen los hechos probados, de que el
registro de los dos rotulos de que era titular Khatnani, SA habian sido cancelados
definitivamente, por haber vencido el tiempo de vigencia de los asientos.

En efecto, la norma del parrafo segundo de la letra b) de la disposicion transitoria
tercera de dicha Ley - a cuyo tenor, transcurrido el periodo de vigencia registral previsto en
las letras anteriores, el registro de los roétulos de establecimiento sera definitivamente
cancelado, pasando a estar protegidos por las normas comunes de competencia desleal,
conforme a lo dispuesto en los articulos 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de
Competencia Desleal y por lo dispuesto en la disposicion transitoria siguiente - admite
claramente que lo dispuesto en el ambito marcario por la norma del apartado 3 del articulo
111 del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca
comunitaria, no sea 6bice para que se abra un examen de la licitud concurrencial de un
posible uso confusorio de los rétulos. Sin embargo, esa posibilidad queda cerrada, en el
caso, por la norma del apartado 1 de la disposicidn transitoria cuarta de la misma Ley , a
cuyo tenor el titular o causahabiente de un rétulo de establecimiento que hubiere sido
cancelado definitivamente en virtud de lo dispuesto en el ultimo parrafo del apartado 2 de la
disposicion transitoria tercera, podra oponerse al uso de una marca o nombre comercial en el
término municipal para el que hubiere estado protegido registralmente, si dichos signos
distintivos fueran posteriores e incompatibles con dicho rétulo en los términos establecidos
en la letra a) del apartado 3 de la disposicion transitoria tercera.

Por ello, procede desestimar el motivo cuarto. Lo que convierte en innecesario el
examen del tercero, en el que las recurrentes plantean la misma cuestién, con invocacion de la
clausula general de la buena fe, sancionada en el articulo 7 del Cédigo Civil , el cual, en todo
caso, ha de dejar paso preferente a la aplicacién de las normas de la Ley 3/1991, de 10 de
enero.
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Noveno. Régimen de las costas .

La desestimacion del recurso extraordinario por infraccion procesal que interpusieron
Parfiimerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA, determina, en aplicaciéon de la norma del
articulo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que las correspondientes costas queden a cargo
de la recurrente.

La estimacién de uno de los motivos del recurso de casacion, interpuesto por las
citadas sociedades, implica que no se les imponga condena en costas, en aplicacion de la
norma del apartado 2 del mismo articulo.

Por otro lado, como el recurso de apelacion sélo debia haber sido estimado en parte -
manteniendo, en el plano subjetivo que resulta de las legitimaciones activas admitidas, tan sélo
los pronunciamientos declarativos y de condena resultantes del uso por Sita Sewa, SL del
signo " D my choice " -, tampoco procede pronunciar condena en costas de la segunda
instancia, en aplicacién de la misma norma del apartado 2 del articulo 398 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil .

Por ultimo, la estimacién de la demanda sélo alcanza a una parte su suplico, razén por
la que tampoco procede un especial pronunciamiento de condena en costas de la primera
instancia, en aplicaciéon de la norma del apartado 2 del articulo 394 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo esparfioly
su Constitucion.

FALLAMOS

l.- Desestimamos el recurso extraordinario por infraccién procesal interpuesto por
Parfimerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA, contra la Sentencia dictada, con fecha
veintidés de enero de dos mil trece, por la Secciéon Octava de la Audiencia Provincial de
Alicante .

Las costas de dicho recurso quedan a cargo de las recurrentes.

Il.- Estimamos, en parte, el recurso de casacion interpuesto, contra la misma sentencia,
por Parfimerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA.

Dejamos sin efecto dicha sentencia, pero tan solo en cuanto desestima las acciones
declarativas y de condena ejercitadas por Parfimerie Douglas GmbH contra Sita Shewa, SL,
por el uso del signo " D my choice " y en cuanto impone a las demandantes las costas de la
primera instancia.

Sustituimos dichos pronunciamientos por los siguientes:

Estimamos, en parte, el recurso de apelacion interpuesto, por Khatnani, SA y Sita
Sewa, SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria nimero Dos de
Alicante, en el juicio ordinario numero 266/2010, el dia veintinueve de julio de dos mil once, de
modo que dejamos la misma sin efecto, salvo en cuanto declara que el uso por Sita Sewa, SL
del signo " D my choice " constituye infracciéon de las marcas comunitarias de Parfimerie
Douglas GmbH identificadas en la demanda y en cuanto condena a dicha demandada (a) a
cesar en el uso del referido signo, (b) a abstenerse de hacerlo en lo sucesivo, asi como (c) a la
integra remocion de los efectos de dicho uso, en los términos que la sentencia apelada
establecia, (d) a indemnizar a la titular demandante en la suma equivalente al uno por ciento de
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su propia cifra de negocios, desde el uno de agosto de dos mil nueve, la cual se determinara
en fase de ejecucion y (e) a costear la publicacién de la parte dispositiva de la sentencia en el
diario de mayor en el ambito regional canario.

Formulamos expresamente los referidos cinco pronunciamientos, declarativos y de
condena, identificados con las letras (a), (b), (c), (d) y (e).

Respecto de las costas de las dos instancias y del recurso de casacion no procede que
pronunciemos condena alguna.

Librese a la mencionada Audiencia la certificacion correspondiente, con devoluciéon de
los autos y rollo de apelacién remitidos.

Asi por esta nuestra sentencia, que se insertara en la COLECCION LEGISLATIVA
pasandose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-
Francisco Marin Castan.-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.-Francisco Javier Ordufia Moreno.-
Sebastian Sastre Papiol.-Firmado y rubricado.-

PUBLICACION.- Leida y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D.
Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Ponente que ha sido en el tramite de los presentes autos,
estando celebrando Audiencia Publica la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el dia de hoy;
de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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