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1.- Como es sabido, determinado tipo de
productos de lujo suelen ser distribuidos
y vendidos por medio de una red que
controla el titular de la marca, de forma
que solo se pueden integrar en la misma
aquellos distribuidores o minoristas que
cumplan las condiciones fijadas por el ti-
tular de la marca. No obstante, en mu-
chas ocasiones los distribuidores
incumplen sus contratos con el titular
del signo y faciliten los productos de
marca a terceros no integrados en la
red, que posteriormente llevan a cabo
ulteriores ventas, llamadas ventas gri-
ses.

Ante este tipo de situaciones, los titula-
res de marca lujo suelen alegar que la
comercializacién de sus productos en In-
ternet por parte del revendedor implica
una infraccién de su derecho de marca.
En efecto, aunque en virtud del agota-
miento del derecho de marca, una vez
que el titular de un signo comercializa
sus productos en el Espacio Econémico
Europeo con dicha marca (o da su con-
sentimiento para que otro lo haga)
pierde el control sobre su ulterior circu-
lacion, la comercializacion en Internet
dafia la imagen de estos productos de
lujo y supone un motivo legitimo para
que el titular de la marca se oponga a la
comercializacidén de dichos productos.

2.- Esta interpretacion ha sido acogida
recientemente por la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Valencia (Sec-
cion 92), nim. 165/2010, de 3 junio
(JUR\2010\313224), que ha entendido
que las condiciones de comercializacion
de perfumes de marca en Internet ori-
ginaban un dafio a la imagen de marca
y daban lugar a una excepcion al agota-
miento del derecho, de modo que, aun
tratandose de productos originales, su
comercializacion suponia infringir el de-

www.gomezacebo-pombo.com

recho de exclusiva. En particular, la AP
de Valencia considera que la imagen de
la marca se ve alterada por la comercia-
lizacién en Internet de los tester de los
perfumes; porgue no se indica en nin-
gun momento que se trata de productos
de reventa; porque no se ofrece ningun
tipo de asesoramiento; porque en la pa-
gina web no se hace una adecuada pre-
sentacion de los productos, que se
ofertan por orden alfabético y mezcla-
dos con los de otras marcas aleatoria-
mente; porque no se realizan acciones
de prospeccidn entre la clientela, ni se
apoyan los productos en su punto de
venta con campafias publicitarias, ni se
tiene stock permanente; y porque los
perfumes ofertan junto a productos de
gran consumo

En definitiva, se acepta la alegacién de
que la imagen en la web es contraria a
la idea lujo y glamour de la marca, dan-
dose un trasfondo mas propio de "saldo"
0 "mercadillo" porque en lo que se hace
especial hincapié es en el caracter reba-
jado del producto. Y todo eso seria con-
trario a la imagen de lujo de su marca.

3.- La Audiencia Provincial de Valencia
(Seccidén 92) ya habia mantenido esta
interpretacion segun la cual la venta de
perfumes de marcas prestigiosas en un
sitio web, careciendo de la correspon-
diente autorizaciéon de distribucion se-
lectiva, constituye una excepcion al
agotamiento del derecho de marca, en
su sentencia num. 252/2007, de 5 de
octubre (JUR 2008\2626).

También en esta sentencia se tuvo muy
presente como razon que justifica la ex-
cepcion al principio del agotamiento, el
hecho de que la demandada comerciali-
zara en Internet los denominados «tes-
ter», es decir, aquellos envases cuyo uso
se pone a disposicion del comprador en
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los establecimientos autorizados y por
cortesia de las marcas, con la finalidad
de que aquél pueda comprobar las ca-
racteristicas de las fragancias previa-
mente a realizar la compra, y cuya venta
al publico, por tal razén y como es noto-
rio, estd prohibida.

4.- Por mi parte, he defendido (Garcia
Vidal, A., Derecho de marcas e Internet,
Valencia, 2002, pags. 128 ss) que el
hecho de que un producto sea vendido
utilizando unos canales menos presti-
giosos que aquellos de los que se sirve
el titular de la marca no es motivo sufi-
ciente, por si solo, para sostener la exis-
tencia de una denigracion de los
productos, y por ende un “motivo legi-
timo” que justifique la excepcion al ago-
tamiento del derecho de marca. En
apoyo de esta conclusidén cabe citar la
sentencia del TICE (hoy TJUE) de 4 de
noviembre de 1997 recaida en el caso
“Parfums Christian Dior, S. A. y Parfums
Christian Dior BV c. Evora BV”. (En el su-
puesto afrontado por esta sentencia del
Tribunal de Luxemburgo, el distribuidor
no autorizado vende los productos de
marca -en concreto perfumes- sin suje-
tarse a las condiciones impuestas por el
titular del signo. Ademas, habitualmente
comercializa articulos del mismo tipo
pero de diferente calidad. Y el TICE en-
tendié que esto no suponia una excep-
cién al principio del agotamiento).

Asi las cosas, aun cuando Internet
pueda ser un medio de comercializacion
de inferior calidad que la del sistema de
distribuciéon selectiva, ello, por si solo,
no implica un motivo legitimo para que
no opere el principio del agotamiento del
derecho de marca. Sélo cabra sostener
la lesidn del derecho de marca por parte
del revendedor independiente cuando el
contenido de la pagina web en la que
aparece la marca del producto vendido
sea denigratorio o pueda afectar de
cualquier otro modo al prestigio de la
marca. Mas la mera circunstancia de que
el revendedor venda y promocione otros
productos de inferior calidad no es sufi-
ciente, en principio, para dafiar la ima-
gen de la marca (Tal como reconoce el
TICE en la citada sentencia del caso
“Parfums Christian Dior, S.A. y Parfums
Christian Dior BV c. Evora BV”").
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De hecho, la Sentencia del Juzgado de
lo Mercantil num. 1 de Alicante, num.
39/2008, de 26 marzo
(JUR\2008\121245), acoge esta misma
interpretacion, al afirmar expresamente
que: “no se considera que la sola co-
mercializacion on line llevada a cabo por
el demandado menoscabe intensamente
per se la reputacion de sus marcas para
que revive el ius prohibendi, pues seria
tanto como desconocer el fenédmeno de
la venta on line, y sabido es que las nor-
mas juridicas deben ser interpretadas
con arreglo a la realidad social del
tiempo en las que se aplican (art 3CC ).
El que tal venta on line no es por si sola
desmerecedora o afecta negativamente
al aura del producto no solo lo impone
la realidad diaria en la que casi la totali-
dad de productos (por no decir todos)
son accesibles y se pueden conseguir a
través de la red, y entre ellos, sin gé-
nero de duda de los de la clase de que
nos ocupa (perfumes de cualquier
gama), sino que ello inclusive viene a
ser reconocido por el propio represen-
tante de la actora en el interrogatorio
practicado en el juicio”.




