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Alerta Propiedad Industrial

Agotamiento del derecho de marca en la venta de productos de lujo por
internet

El derecho de marca otorga a su titular la facultad de prohibir a terceros el uso de signos idénticos o similares para
distinguir productos o servicios igualmente idénticos o similares en el mercado.

Este derecho exclusivo, no obstante, se agota tras la primera comercializacién de los productos en el Espacio
Econdmico Europeo por parte del titular de la marca o con su consentimiento -por ejemplo, a través de un
distribuidor autorizado-. Este limite es aprovechado desde hace algun tiempo por los pure players, empresas cuyo
Unico canal de venta de productos originales es Internet.

Sin embargo, no son pocas las ocasiones en las que el estado de los productos se altera hasta tal punto que la
exclusividad y prestigio de la marca resulta afectado, lo que justifica que el derecho exclusivo del titular recupere
de nuevo su eficacia.

Por lo demas, el conflicto entre la libre circulacion de mercancias y el derecho exclusivo de marca es
especialmente frecuente en aquellos casos en los que el titular ha implantado un esquema de distribucion selectiva,
en el que para ser distribuidor autorizado deben cumplirse una serie de requisitos objetivos tales como la buena
imagen del establecimiento, la formacidn de los comerciales o el mantenimiento de un stock minimo.

En fechas recientes se ha hecho publica una resolucién del Juzgado de lo Mercantil n°1 de Palma de Mallorca, de 10
de abril de 2015, de gran interés para los titulares de marcas. El proceso del que dimana la sentencia se inicia por
la interposicidn por las demandantes, titular y distribuidora respectivamente de la marca Bvlgari, de acciones
judiciales contra la administradora de una pagina web a través de la cual se comercializaban productos originales
de la marca. Tal comercializacién se realizaba en un entorno de distribucidn selectiva sin ser el demandado un
distribuidor autorizado y sin reunir en la venta de los productos los presupuestos necesarios para preservar la
requerida imagen de lujo y exclusividad.

Especialmente denigratoria a juicio de las demandantes era la comercializacion online -sin contar con un
establecimiento fisico- y la promocién al margen de los métodos y material publicitario corporativos, sin que los
argumentos de la demandada -el hecho de que la web en cuestién hubiera sido premiada por su calidad en mas de
una ocasion y el incumplimiento por distribuidores autorizados de aquellas condiciones que a ella se le exigian-
constituyeran razones soélidas para impedir el dafio irrogado a su imagen marcaria.

Si bien la sentencia considera que la no pertenencia al grupo de distribuidores autorizados no genera
automaticamente la infraccion del derecho de marca o la comisiéon de conductas de competencia desleal, de su
contenido se desprende que el mantenimiento del prestigio de las marcas solo puede alcanzarse a través de
determinadas medidas, que nacen no solo de la calidad y presentacién del producto sino también de toda una serie
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de caracteristicas que rodean a su comercializacién y que indudablemente constituyen un valor afiadido al producto
en si mismo.

Por lo demas, considera la sentencia que el incumplimiento de parametros establecidos por las actoras -mencion
en la web de “venta a mayoristas”, ausencia de establecimiento fisico o direccion a la que pueda dirigirse un cliente
insatisfecho, falta de enlaces a las paginas de las actoras y uso de técnicas de marketing no acordes con su
prestigio como la identificacion de la web como “Jow cost” o la falta de un stock minimo de los productos- atenta
frontalmente contra la imagen de lujo y exclusividad de la marca, razén por la que la sentencia declara finalmente
la vulneracion de sus derechos.

No corren la misma suerte las pretensiones relativas a la acciéon por competencia desleal y a la publicacién de la
sentencia a costa de la demandada por atender al principio de especialidad normativa, esto es, la incompatibilidad
entre las acciones por infraccion de marca y competencia desleal salvo que éstas se fundamenten en hechos
distintos y a la corriente jurisprudencial del Tribunal Supremo seguln la cual los anuncios y las notificaciones deben
cumplir una funcién empirica que no concurre en la situacion de autos.

Blanca Cortés / Patricia Lifian

Si esta interesado en obtener informacion adicional sobre el contenido de esta Alerta puede ponerse en contacto
con Blanca Cortés o con Patricia Lifian mediante email: blanca.cortes@cms-asl.com o patricia.linan@cms-asl.com

Los comentarios expuestos contienen informacion de caracter general sin que constituya opinién profesional o
asesoramiento juridico.
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