JUZGADO MERCANTIL N° 8
'BARGELONA |

Asunto: J.O. 7742014 F

SENTENCIA N® 84,‘2[}18
- _ Eh Barcelona, a nueve de abril de dos mil dieciocho,

Vistos por Marta Cervera Martinez, Juez del Juzgado Mercantil n® 8 de Barcelona, los
presentes autos de juicio ordinario seguido con el nimero 774/2014 entre:

Partes de la demanda principal

ﬁemaﬁdan’te principal - La mercantil SCHWEPPES S.A. representada por el Procurader de
los Tribunales D. Ignacio Lépez Chocarro y asistido por el Abogado D. David Gomez. |
Demandada principal- Las mercanties RED PARALELA S.L. y CARBONIQUES
MONTANER S.L. (actualmente denominada RED PARALELA BCN, S_L_)', representadas por
el Procurador de los Tribunales D, Daniel Font y asistido por el Abdgadn_n, David Pellissé.

Partes de la demanda reconvencional

Demandante racunvencidnal.u La merecantil RED PARALELA S.1, .répresentéda por el
.Prnguradcrr de los Tribunales D. Daniel Font y asistido por el Abogado D. David Pellizé,
Demandadas reconvenidas.-

La mercantil SGHWEF’PES S.A. representada por el Procurador de |os Tnbunaies D. Egnacm
Lépez Chocarro y asistido pur &l Abngacia D. David Gémez.

" La mercantil SCHWEPPES INTERNACIONAL LIMITED representadn por &l Procurador de
los Tribunales D. ﬁ.ngel Guemada Cuatrecasas y asistido por el Ahngade D. José Manuel
Otero Lastres.

La mercantil ORANGINA SCHWEPPES HOLDING BY representado por el Procurador de
los Tribunales D. Angel Joaniquet Tamburini y asistido por el Abogade D, Blas Gunzalez

La mercantil EXCLUSIVAS RAMIREZ S.L. en situacion procesal de rebeldia.



Causa - Marcas. Agotamiento. Competencia desleal. '

ANTECEDENTES DE HECHO

'Primer.o.—'Ei dia zglde mayo de 2014 fue turnada en este juzgado demanda de juicio
ordinario instada por el Proc:urador de los Tribunales D Ignacio Lépez Chocarro; en nomkbres

representamén de SCHWEPPES $.A.; en.su escrito inicial; tras aleaar Ins hechos y
fundamentos gue a sus intereses correspondieron, solicitaba que se dictara Sentencia por la

gue se estime la demanda:
. Declarando.

1) Que Schweppes, S.A., como licenciatario exclusivo inscrito te fas marcas espafiolas
niimero  171.232 v 2.807.078 ostenta fronfe a RED PARALELA, SUL, y
CARBONIQUES MONTANER, S.L. unos derechos de propiedad industriaf exclusivos
2 preferemtes sobre la marea Schmreppes@ fa c.ua:' ha alcanzado el estatus de notoria
¥ renombrada en Espafia.

2) GQue la importacion y/o distribucion y/o almacenamietito Wo comercializacion por
parte de RED. PARALELA, S.L., y CARBONIQUES MONTANEE, S.L, en Espafia de
cualesgiiera pmd&nfus identificados con la ma_fﬁa Schweppes®, 'ra_s cuales no h'ayan
sido fabricados por la mercantil Schweppes, S.A. 0 un tercero autorizado, suporne
una infraccion def derecho exclusivo de la marca. | ' ) -

3) Que como consecuencia de fo anterior, RED PARALELA, S.L., ¥ CARBONIQUES
MONTANER, S.L., vienen Gbﬁgadas_ a indemnizar a fa actora,

2 Cﬂnﬁenandm a las entidades RED PARﬂLELA S,y CARBDN!QUES MONTANER
2 i

1) A estar y pasar por las anteriores d@m’amrmnes
2} A cesamfe toda rmpmfac:mn wo comemra!.rzamdn who afmdoenamfeniu wo distribucion
en Espafig, de cualesguiera productos identificados con fa marca Sciiweppes®, fos

cuales Irm hayan sido fabricados por fa mercantil Schweppes, S.A, o un fercero



auturfzaﬁﬂ, ffnc!uyehdg las ventas realizadas a través de la pagina web alojada en el
dﬂn:?fﬂfﬂ .{réffp_ar:afefa, com>. ’ _

3) A relirar del tréfico. econémico log ﬁhductbs_, ernbalafes, EJTvoIfor;'bs,_ material
publicitario, éffqgatas i ofros ﬂ’ocumﬂ.nfn.s" en s quo se haya materializado fa
violacion sobre la rﬁarca SchWeppes@.

4) A la destriiceion a costa defas demandadas do cualesquiera productos fdentfff{;adns_
con fa marca Sﬂmﬁeppes@, los cuales- no hayan sido fabricados por fa mer_fcanﬁ.f
Schweppes, 5.A. o un fercero auvlorizadn, .y que se encuentren en posesion de fa

' demandada, _ e

5) A la indemnizacion é_fa actora de los dafios y perjuicios sufridos, de conformidad con
el criterio de fa regalia hipotélica def ar_ﬁcu!@ 43.2.8) LM, ﬁfa’nﬂﬂs_e el canon de
entrada en la cantidad de 40.000 evros por cada una de las demandadas, y el myé-ﬂy
variable en ef 10% des la cifra total de negocio obtenida por cada una de las
demandadas mediante la comereializacion de los prdductns infractores, todo eflo
salve mejor criterio de .87

€) A la indempizacion coercitiva de 600 euros al dia transcurridos desde la Sentencia
condenatoria hasta Ia cesacion efécﬁv& de fa viofacion, al amparo del articufo 44 LIM.

7} A abonar las costas de esfe procedimiento”:
- Begundo.- La demanda fue admitida a tramite por decreto de 23 de octubre de 2014.

-. Tercero.- Por escrito de 26 de noviembre de 2014 el Procurador de los Tribunales D. Daniel
Forit, en representacion de RED FARALELA‘ S.L. Y CARBONIQUES MONTANER S.L,
contesté a. la demanda conforme a los hechos y fundamentos que a sus intereses
cmrrespéndieran solicitando que se desestimara las pret_en_siones de la parte actora con

expresa imposicion de costas,

Cuarto.- En la ‘misma demanda se interpuso demanda récnnvenciona[- contra el actor
SCHWEPPES S.A. ¥ ;ﬁntra las entidades SCHWEPPES INTERNACIDNAL. LTD,
"ORANGINA SCHWEPPES HOLDING BV y EXCLUSIVAS RAMIREZ S.L., y tras alegar los
hechos y fundamentos que a sus inlereses correspondieron, solicitaba :jue se dictara

_ Sentencia por la que

“'f ; Decférre:



7
2
3

4)

5)

7]

5)

8}

Qua SC.‘HWEPPES S.A. ha infrine J:da el art. 101 def Tratado de Funcronam;entu de
fa Union Europea;
Que ORANGINA SCHWEPPES HOLDING BV es responsable por las infracciones

_def Derecho de la Competencia cometidas por su filial espafiola SCHWEPPES, S.A.;

Que SCHWEPPES, S.A. ha infringido ef art. 1 de la Ley de Defensa de la
Competencia; '

Que SCHWEPPES, S.A. ha incurrido en préctivas deslealos consistentes eri Ia
violacion de normas gue tienen por objelo la regu!aéfén te fa actividad concurrencial;
Que ORANGINA SCHWEPPES HOLDING BV, como responsable de las infracciones
del Derecho do la Competencia cometidas por su filiasl SCHWEPPES, S.A., s
responsable de haber incurrido.en précticas desleales consistentes en Ia viofacion de
normas gue ifenen por objeto fa regulacion de a actividad concurrencial

La nulidad de la cldusula del acuerdo suscrito entre SGHWEPFES S.A vy
EXCLUSIVAS RAMIREZ, S.L. por la_que EXCLUSIVAS RAMIREZ, SL 5e
compromele a la cesacion de toda imporacién Wo comercializacién  wo
aInﬁacenémfem‘o yfﬂ-dfsfribucfén de cuslesquiera productos, identificados con la
marca SCHWEPPES que no hayan side fabricades por fa mercantif Schweppes S.A.:
por ser fa misma conlraria al Ordenamiento de fa UE, vuinerando el principio de fibre
competencia; _ ; ' .

8. Subsidiariamente, la nulidad del acuerdo suscrito entre SCHWEPPES, S.A. y
EXCLUSIVAS RAMJRE_Z, B pﬂf ef que EXCLUSIVAS RAMIREZ, 5.1, ss
compromete a fa cesacidn de foda importacion wo comercializacion wo

" aImacenémfento wo distribucion de cualesquiera productos identificados con
la marca SCHWEPPES que no hayan sido fabricados por la mercantil
Schweppes 5.A.; por ser el mismo confrario al derecho de Ia compefencia.

Que SCHWEFPPES 5.A. ha lncurrido on conductas desleales prohibidas por el

articuio 4 de Ia Ley de Competencia Desleal, _

Que no es cierto que SCHIWEPPES sea "ef refresco més antiguo def mundo"i como
erroneamente  afinma fa  publicidad  de SCHWEPPES S.A, SCHWEPPES
INTERNA TONAL LIMITED y/o ORANGINA SCHWEPPES HDLDIMG BV.

Que no es ciefo gue SCHWEPPES sea "ol primer refrescp creado por el hombre” o
primer refresco carbonatado arfificialments, como errdneamente afirma Ia‘pubﬁmddd
de SCHWEPPES S.A.

10 Que no es cierto que fa tonica SCHWEPPES esté “elaborada segin la receta de .

Jacob Schweppe’. como errénearnente afirma fa publicicad de SCHWEPFPES S5.A.




1) Que SCHWEPPES S A; SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED y ORANGINA
SCHWEPPES HOLDING BV han jncurrido en actos de engafio prohibidos por ef
articifo 5.1.b) de la Ley de Competencia desteal

12) Que SCHWEPPES S.A; SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED y ORANGINA
SCHWEPPES HOLDING BV han incurride en actos de omisiones engafiosa
profibidas por ef articulo 7 de la Ley de Competencia desleal :

13} Que SCHWEPPES S.A ha infringido ef articulo 14 de fa Ley 12/2013 de medidas

para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria,

2. Condene:
1} A las comparitas SCHWEPPES 5.A; SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED y

2)

3)

ORANGINA SCHWEPPES HOLDING BY a informar claramente a los
consunvdores en  su  publicidad  institucional  (incluyendo . las  webs

www. schweppes. s, www. schweppes.eu, www. orangiraschweppes. es
www.oranginaschweppes.com, v sus cuentas o perfiles en las redes sociales como
Facebook o Twitter) de que la fitularidad de la marca SCHWEPPES en ef Espacio
Economico Europeo y, en particular, en fa Unidn Europea varia en funcion de los

paises, concrelando fos paises sobre los que ostentan derechos de marca, asi
como aquelios cuyos derechos corresponden a terceros, identificando en su casa
fas licencias o log acuerdos comerciales que hayan alcanzaclo para fa explotacion
de la marca SCHWEPPES en los paises del Espacio Economico Europeo,

A las compafilas SCHWEPPES 8.A; SCHWEFPES INTERNATIONAL LIMITED y
ORANGINA SCHWEPPES HOLDING BV a abstenerse de realizar en Espafia
publicidad sobre su marca SCHWEPPES que identifique o asocie confusoriamente
dicha marca o los productos por fa misma distinguidos con la marca SCHWEPPES
del Reino Unido titularidad del grupo COCA-COLA (ATLANTIC INDUSTRIES), o
con fos productos con la marca SCHWEPPES fabricados en el Rejna Unido por el
grupo COCA-COLA.

A fas compafifas SCHWEPPES S A; SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED y
ORANGINA SCHWEPRPES HOLDING BY a abstenerse de realizar en Espafia
publicidad sobre su marca SCHWEPFPES o fos productos distinguidos por la misma
donde se les asigne unas propiedades o caracteristicas de composicidn falsas, ¥
en particiufar a abstenerse de afirmar o dar a entender que SCHWEPPES es “gf
refresco mas antiguo del mundo”, "el primer refresco creado por el hombre” y/o que
la tonica SCHWEPPES esta "elaborada segun la receta de Jacob Schweppe”,



4) A las compafifas SCHWEPPES 5.A; SCHWEFPES INTERNATIONAL LIMITED y
ORANGINA SCHWEPPES HOLDING BV a indemnizar a RED FARALELA, S.L.
por los dafios causados por los antedichos fficitos, en fa cuantia que se determine
en ef presente procedimiento o, en su defecto, de acuerdo con las pautas en él
determinadas.

5 A jas compafiias demandadas en reconvencion a pagar fas costas procesales an

caso de oponerse a la reconvencion”

El 4 de diciembre de 2014 la actora reconvencional presento escrito de ampliacion de
demanda en virtud del cual se gjercitaba la accidn de publicidad, a la vista de lo dispuesto
en el art. 32.2 LCD, solicitando que dado gue los iliéitos sa realizan por las demandadas en
su publicidad institucional y en sus productos, ademas de en la publicidad que desarrollan
en los medios de comunicacion, se solicita que la publicidad consista en:

" Comunicacion fehaciente de la sentencia por las socledades SCHWEPPES S.A,
SCHWEPFES INTERNATIONAL LIMITED wo ORANGINA SCHWEPPES HOLDING BV a
sus clfentes en Espafia.

- Comunicacion fehaciente de la sentencia por las sociedades SCHWEFPFES SA,
SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED y/o ORANGINA SCHWEPPES HOLDING BV a
todas fas personas, juridicas o fisicas, conlra fas gue hayan formitado alguna advertencia o
reclamacion, judicial o extrajudicial, dirigida a prohibir fa introduccion en el mercado espaniol
de legitimos productos con marca Schweppes no fabricados por SSA.

- Publicacicn en los diarios EL PAIS v EL MUNDO en pagina derecha y con tammafio de lelra
facifmente fegible, de un extracto suficiente de la sentencia que contenga su encabezado y

su fallo.”

Quinto.- Una vez emplazadas las demancadas reconvencionales contestacion a la
demanda SCHWEPPES S.A. en fecha 27 de febrero de 2015. Las entidades SCHWEPFES
INTERNACIONAL LTD, ORANGINA y EXCLUSIVAS RAMIREZ S.L. no han contestada a la
demanda.

Sexto.- Se convoco a las partes a una audiencia previa el dia 29 de septiembre de 2015. En
la audiencia previa las partes manifestaron no haber acuerdo entre ellas, se ratificaron en
sus planteamientos iniciales y concretaron sus pretensiones; se resolvieron las excepcionas

procesales y a continuacion ambas partes se pronunciaron sobre los documentos obrantes




en autos, fijaron los hechos controvertidos, y se solicité el recibimiento del pleito a prueba.
Admitida las pruebas propuestas se convoco a las partes para juicio el 7 de abril de 2016.

Séptimo.- Las pruebas se practicaron en una sola sesion de juicio &l 7 de abril de 2018,
practicadas las pruebas las partes formularon conclusiones quedando los autos conclusos y

vistos para sentencia.

Octavo.- Mediante providencia de 25 de abril de 2016 se dio traslado a las partes para que
s& pronunciaran sobre la posibilidad de plantear una cuestién prejudicial, presentadas las

oportunas alegaciones, quedaron los autos sobre la mesa de 58® para resolver,

Noveno.- Esta magistrada, tras el acto de juicio y previa audiencia a las partes personadas,
planteé mediante Auto de 17 de mayo de 2016 cuestién prejudicial ante el TJUE sobre la
interpretacion del articulo 7.1 de la Directiva 2008/95/CE vy art. 15.1 de la Directiva (UE)
2015/2436 relativo al principio del agotamiento del derecho de marca, en concreto la parte
dispositiva del Auto era el siguiente:

"DECIDO: Formular al Tribunal de Jusficia de la Unidn Europea, en e ambito del
artfeuto 267 TFUE, fas siguientes cuestiones prejudiciales en interpretacion def articulo 7.1
de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de
2008, relativa a la aproximacidn de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas y articilo 15.1 de fa Directiva (UE) 2015/2436 del Parfamento Europeo y del Consejo
de 16 de diciembre de 2015 refafiva a fa aproximacidn de las legisiaciones de los Estados
miembros en materia de marcas y articulo 36 defl Tratado de Funcionamiento de la Unidn
Europea:

CUESTION PRIMERA: ;Es compatible con el articulo 36 del Tratado de
Func:ft;namfem‘a de la Umion Europea y con ef articulo 7.1 de fa Directiva 2008/95/CE y
articulo 151 de la Directiva (UE) 2015/2436 que ol titular de una marca en uno o mas
Estados Miembros impida la importacion paralela o comercializacion de productos, con
fmarca identica o practicamente identica, fitifaridad de un tercero, procedentes de ofro
Estado Miembro, cuando dicho titutar ha potenciado una imagen de marca global y asociada
al Estado Miembro de donde proceden fos productos gue pretende prohibir?



CUESTION SEGUNDA: ;Es compatible con el articulo 36 del Tratado de
Funcionarmiento de la Unidn Europea y con ef arficufo 7.1 de fa Directiva 2008/35/CE
articuto 15.1 de la Directiva (UE) 2015/2436 una venta de producto con marea, siendo esta
notoria, dentro de la UE manteniendo los titulares registrales una imagen global de marca en
todo ef EEE que genere comfusion en el consumidor medio sobre ef origen empresarial del
producto?

CUESTION TERCERA. ;Es compatible con el artfculo 36 del Tratado de
Funcionamiento de fa Union Europea, con el arficuio 7.1 de fa Directiva 2008/95/CE y
articufo 15.1 de la Directiva (UE) 2015/2436 que el tititar de marcas nacionales idénticas o
simitares en distintos Estados Miembros se oponga a la importacion a un Estade Miembro
donde es titilar de la marca, de productos, identificados con una marca idéntica o simifar a
la suya, procedentes de un Estado Miembro en ef gue no es titular, cuando al menos en otro
Estado Miembro donde es tiftilar de la marca ha consentido, expresa o tacitamente, la
importacian de es0s mismos productas?

CUESTION CUARTA: ;Es compaiible con el articulo 7.1 de fa Directiva 2008/95/CE
y articufo 15.1 de la Directiva (UE) 2015/2436 y articulo 36 del Tratado de Funcionamiento
de fa Union Europea gue &f titular A de una marca X de un Estado Miembro se oponga a la
importacion de productos identificados con dicha marca, si tales prodiiclos provienen de ofro
Estado Miembro donde consta registrada una marca idéntica a X (Y) por ofro tilular B que fa
comercializa y.

- ambaos titilares A y B mantienen infensas refaciones comerciales y economicas,
aungue no de estricta dependencia para la explotacion conjunta de fa marca X

- ambaos titulares A y B mantienen una coordinada estrategia marcaria potenciando
defiberadamente ante el piblico refevante una apariencia o imagen de marca unica y global;
o

- ambos titulares A ¥ B manfienen intensas relaciones comerciales y econonncas,
aunque no de estricta dependencia para la explofacion conjunta de fa marca X y ademas
mantienen una coordinada estrategia marcaria potenciando deliberadamente ante el piiblico
refevarnte una apariencia o finagen de marca tinica y global?”

Décimo.- Se fueron recibiendo en las actuaciones las notificaciones del procedimiento
seguido ante el TJUE, tanto |as alegaciones realizadas por la Comision Europea, Palses

Bajos v Republica Helénica, como las conclusiones del Abogado General Sr. Paclo




Mengozzi presentadas el 12 de septiembre de 2017, hasta que finalmente el 20 de
diciembre de 2017 el TJUE dicta sentencia en el presente asunto (C-291M18).

Undécimo.- Recibidas las actuaciones del TJUE, mediante providencia de 10 de eneroc de
2018 se dio traslado a las partes para que formularan conclusiones. La actora ¥ las
demandadas reconvencionales solicitaron la préctica de diligencias finales, las cuales fueron
inadmitidas. Tras resolver las alegaciones y recurso reposicién planteado gquedaron los

autos para resolver.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Pretensiones de las partes.-
Demanda principal. Actora principal SCHWEPPES S.A.

1. La representacidn en autos de SCHWEPPES S.A. (en adelante SSA) alega que es
licenciataria exclusiva inscrita en Espafia de las marcas notorias yio renombradas n°
171.232 y 2.807.708 Schweppes®y, por tanto, la (nica sociedad responsable de |a
fabricacion v comercializacién de los productos en territorio espafiol. La titularidad de la
marca le corresponde a la sociedad del grupo Schu&eppes International Limited (en adelante
SIL) desde 1945.

2. La actora pone de manifiesto que las demandadas estin comercializando yig
almacenamiento y/o distribuyendo en el territorio espafiol botellas de tonica identificadas con
la marca Schweppes®, las cuales no han sido fabricadas ni comercializadas por ella, gue es
la Unica autorizada en territorio espaiiol. Indica que tales botellas son de ilicito comercio al
ne haber sido fabricadas por la actora sino por una sociedad de Reino Unido, la sociedad
Coca Cola Entreprise Ltd. con autorizacion de Atlantic Industries, sociedades con las que
SSA no guarda relacion alguna ni ostentan derecho alguno sobre la marca Schweppes® en
Espafia.

3. En atencion a lo expuesto, la actora estima que las demandadas estarian infringiendo &l
derecho exclusivo que ostenta en el territorio espafiol sobre las marcas espafiolas como
licenciatario de la misma (ex art. 34 LM) y solicita su cese, retencion y destruccion de los
productos identificados con la marca Schweppes® no fabricados por |a actora (art. 41,1 LM)



asi como la indemnizacién de dafios y perjuicios, cuyo calculo debera realizarse confarme al

criterio de la regalia hipotética ex art. 43 LM

Demanda principal. Demandada principal RED PARALELA S.L. ¥y CARBONIQUES
MONTANER S.L.

4. La parte demandada se opone a las pretensiones de adverso alegando, con caracter

previo, la falta de legitimacion activa para el ejercicio de las acciones marcarias que gjercita.

5. En cuanto al fondo del asunto, se alega la existencia de agotamiento del derecho de
marca de la actora en atencién a |a aplicacion del art. 36 de la Ley de Marcas argumentando
gue, de las pruebas aportadas en &l presente procedimiento, se puede concluir que existen
pactos econdmicos entre SiL, titular de la marca Schweppes en Espafia y en ofros paises de
la UE, y la entidad Coca Cola & Atlantic Industries (en adelante Coca-Cola), titular de la
marca Schweppes en Reino Unido y otros paises de la UE, pactos que serian equivalentes
al consentimiento requerido en la doctrina del TJUE para que se produjera €l agotamiento
de| derecho de marca a faver de la libre circulacién de mercancias en el EEE. Asi indica la
demandada, en su contestacion, gque el agotamiento del derecho de marca se ha producido
respecto de todos los productos Schweppes distribuidos por las demandadas, al ser
productos auténticos comercializados en la UE, lo que incluye tanto productos con licencia
expresa de SIL, como aguellos gue cuenten con su consentimiento tacito, cual es el caso de
los productos fabricados por Coca Cola en el Reino Unido, Afirman ademas que es
incuestionable gue existen vinculos juridicos y econdmicos entre Coca Cola y SIL en la

explotacion en comin de “Schweppes’ como marca universal,

8. Finalmente las demandadas se oponen a las pretensiones indemnizatorias de |a adversa
por considerar que son infundadas y gue solo buscan un enriguecimiento sin causa de la

actora, ademas de imputarle una actuacion abuso de derecho y mala fe procesal.
Demanda reconvencional.
Actora reconvencional. RED PARALELA S.L.

7. La actora reconvencional RED PARALELA interpone la presente reconvencion tanto
contra |a actora inicial SSA, como contra su matriz ORANGINA SCHWEPPES HOLDING BY
(en adelante ORANGINA) y la ofra filial de ésta SCHWEPPES INTERNACIONAL LTD (SIL},

titular de |os derechos de marca, gjercitando contra las mismas las siguientes acciones:

10




(1) Accidn de defensa de la competencia por infraccion de los articulos 101 del Tratado de
Funcionamiento de la UE (TFUE}, y del articule 1 de la Ley espaficla de Defensa de la
Gompetencia (LDC), al haber incurrido en actos de limitacion de la distribucion de productos
SCHWEPPES auténticos y en actos de reparto del mercado y de las fuentes de

aprovisionamiento.

(2) Acciones sobre competencia desleal por actos de infraccion de normas {art. 15 LCD)
sobre defensa de la competencia, actos de obstruccidon objetivamente contrarios a las
exigencias de |a buena fe (arl. 4 LCD), actos de engafio (art. 5 LCD) tanto por promover una
imagen global de marca gque genera confusion a |os consumideores, como por generar
engafio respecto del origen y buena reputacion (goodwifl) de su marca Schweppes, actos de
omisiones engafiosas {art. 7 LCD) en cuanto a la desinformacion a los consumidores sobre
la distinta procedencia empresarial de los productos Schweppes y unas denominadas
"acciones innominadas” por infraccion del articulo 14.2 de |a Ley 12/2013 de Medidas para
Mejorar €l Funcionamiento de |a Cadena Alimentaria v por |la existencia de expresiones

falsas en la publicidad de la ténica Schweppes.

B. Asimismo se dirige la demanda reconvencional contra EXCLUSIVAS RAMIREZ SL con
quien |a actora suscribio un acuerdo transaccicnal homalogado judicialmente gue comporta
una restriccion de la competencia, acuerdo cuya declaracién de nulidad se interesa en la

reconvencion.

9. Mediante escrite de ampliacién de demanda de 4 de diciembre de 2014 se acumula la
accion de publicidad contra las codemandadas de conformidad con el art. 32.2 LCD.

10. En el acto de la vista la actora reconvencional RED PARALELA desistit parcialmente de
su demanda en lo que hacia referencia a las acciones de defensa de la competencia por
infraccion de |os articulos 101 del TFUE, y del articulo 1 de la LDC y, en conexion con ellas,
la de competencia desleal en relacion con el tipo del art. 15.1 LDC y a la nulidad del acuerdo
transaccional alcanzado con Exclusivas Ramirez S.L. E| desistimiento venla motivado por la
incoacion, -a raiz del presente procedimients, del oportunoc expediente ante la Comisidn

Nacional de Defensa de la Competencia.

11. Por ello el objeto de la reconvencidn queda reducido a los actos de competencia desleal
imputados a |as demandadas reconvencicnales constitutivos de actos de obstruccion (art. 4
LCD), actos de engafic (art. 5 LCD). omisiones engafiosas (art, 7 LCD) y las denominadas
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‘acciones innominadas” anteriormente descritas;, asi como los pronunciamientos

condenatorios 1 a 3 del suplico de la demanda reconvencional.

Demandadas reconvencionales SCHWEPPE:S 5.A, ORANGINA SCHWEPPES
HOLDING BY, SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED y EXCLUSIVAS RAMIREZ S.1.

12 La demandada reconvencional SSA contestd a la demanda reconvencional alegando, en
primer término, abuso de derecho y ejercicio antisocial del mismo en la actuacion de Red
Paralela por ser la unica actora reconvencional, a pesar de ser la codemandada
Garbdnigues Maontaner la tnica que actla en el trafico econémico y es la que sufriria los
efectos de la violacidn de normas que se imputan a SSA. En cuanto al fondo y, respecto de
las conductas de competencia desleal gque se imputan, se niggan las mismas, como
varemos mas adelante, solicitandao la desestimacian de la demanda y expresa imposicion de

costas,

13, Por su parte, las entidades codemandadas en la reconvencion SIL, ORANGINA y
Exclusivas Ramirez, S.L. no contestaron a la demanda, pero en el caso de las dos primeras
comparecieron en la actuaciones e infervinieron en el procedimiente a partir del acto de
audiencia previa, manteniendo una postura paralela a la codemandada SSA en cuanto a la

negacion de todos los ilicitos concurrenciales imputados.
Segundo.- Hechos probados.

14. De las pruebas practicadas en las presentes actuacionss resultan acreditados los

siguientes hechos;

1) La entidad S5A es una compania eépaﬁola gue se dedica, principalmente, a la
preparacion, elaboracién y envasado de bebidas refrescantes, entre los que se
encuentra la popular ténica comercializada bajo la marca Schweppes (hecho no
controvertido).

2) La entidad SSA estd participada en un 939% por la mercantii Citricos y
Refrescantes, S.A., entidad que esta participada en un 100% por la sociedad Black
Lion Beverages Spain, 5.L., gue a su vez s& encuentra completamente participada
par la sociedad holandesa ORANGINA ORAMNGINA (documento n® 8 y 9 de la
contestacion).

3} Por su parte SIL también esta paricipada en su totalidad por ORANGINA, la cual
forma parte del Grupo Japonés Suntory (documentos n® 6 y 10 de |a contestacion).
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4) La entidad SSA es licenciataria exclusiv.a en Espafia desde el afo 2008 de las
marcas n® 171.232 y 2 907.708 "Schweppes”, habiéndose procedido a la inscripcion
de |a licencia en la Oficina Espaficla de Patentes y Marcas mediante Resolucién de
la Oficina de fecha 11 de noviembre de 2013 {doc. 1 a 3 de la demanda).

.8) La entidad SIL es una sociedad inglesa Registrada en Cardiff con domicilio en
Londres (Reino Unido), constituida el 17 de agosto de 1923 y dedicada a la
fabricacion de bebidas no alcoholicas {documento n® 2 de |la demanda, ademas de
constar aé[ en el expediente de la OEPM, doc. B de los apnrtados en las medidas
cautelares y doc. 6, 8 y 10 de |a contestacion).

6} La entidad inglesa SIL es la titular de las marcas invocadas en la presente demanda,
ademas de ofras muchas marcas similares en el resto del EEE {doc. 2 de la
demanda).

7} 'La entidad SIL ha otorgado, desde el afic 2008, una licencia exclusiva a SSA para la
.gestion completa de su actividad empresarial en Espafia incluyendo, entre otras
actividades, |a fabricacion, comercializacion y distribucién de todos los productos
identificados con la marca Schweppes®, asi como el control de su cartera de marcas
{doc. 2 de la demanda).

8) Las marcas espanolas titularidad de SIL y objeto de |a presente demanda son (doe. 3
de la demanda);

a. Marca espanola n® 171.232 "SCHWEPPES" {denominativa), solicitada el
25.09.1945 para identificar productos de la Clase 32 "sguas carbonicas
artificiales”.

b. Marca espafiola n® 2.907.078 "SCHWEPPES" (mixta), solicitada el 29.12.2009
para .identificar productos de la Clase 32 ‘cervezas, aguas minerales y
gaseosas y otras bebidas no alcohdficas; bebidas y zumos de frutas; siropes y
ofras preparaciones para hacer bebidas” y de la Clase 33 "bebidas alcohdlicas

(con excepcidn de cervezas)” La marca en cuestion consiste en la

g

denominacién indicada y en el siguiente grafico:
9) Las sociedades demandadas Red Paralela y Carbénicas Montaner, que actian en el
sector de la distribucion y comercializacién de bebidas, han comercializado tonicas

Schweppes con arigen en Reino Unido (asi consta de las facturas que constan en las
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actuacionss y del informe de detectives, doc. 5y 6 de la demanda).

10y Las citadas sociedades, Red Paralela y Carbdnicas Montaner, también han
comercializado ténicas Schweppes procedentes de Portugal ¢ ltalia (se acredita con
las facturas de compra aportadas como documentos n® 74 y 80 de |a contestacion).

11} La marca Schweppes nacid en el Reine Unido y luego se expansiond por el mundo,
bajo el control de un Unico propietario durante largo tiempo, Cadbury Schweppes,
que era |a titular de todas las marcas Schweppes registradas en el EEE (hecho no
controvertido}.

12} En 1999 |a empresa Cadbury Schweppes vende Coca-Cola/Atlantic Industries a la
titularidad de |a marca "Schweppes” para algunos paises de la UE, entre ellos Reino
Unido, reservandose la titularidad de otras, como las registradas en Espafia {(hecho
no controvertido).

13) Previamente, en diciembre de 1988, Coca-Cola hahia pretendido la adquisicion de la
totalidad de las marcas Schweppes de Cadbury, pero ese acuerdo fue impedido por
las auteridades eurcpeas de la competencia (hecho no controvertida). _

14) En el siguiente mapa se indica en color oscuro los EEMM del EEE y de sus areas
limitrofes en los gque Coca-Cola es titular de |as marcas Schweppes (extraide de la
STJUE de 20 de diciembre de 2017, Asunto C-291/16).

16) Cadbury Schweppes en 2001 absorbid a la francesa Pernod Ricard, 3.A., titular de |a
marca "Crangina’, adoptando en 2008 el nombre Orangina Schweppes Group, grupo
gue tras algunas vicisitudes es adquirido por la Japonesa Suntory en 2009 (doc, 2y
3 de la contestacidn).

16) Bajo el control de la sociedad holandesa ORANGINA se encuentran las sociedades

gspanola SSA y la inglesa SIL, titular esta dltima de las marcas "Schweppes'
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conservadas por Cadbury tras la fragmentacion v que son objeto de la presente
demanda {(doc. 4 a 10 de |a contestacion).

17) Por ello, a dla de hoy, las marcas paralelas "Schweppes® estdn en manos de dos
grupos empresariales Coca Cola y Suntery (Orangina) con el siguiente reparto (doc.
22y 23 de la contestacion);

a. La entidad inglesa SIL es titular, ademas de la marca en Espafia, de la marca
“Schweppes” para los siguientes paises de la Unién Europea: Austria, Bélgica,
Holanda, Luxemburgo, Republica Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Alemania, Hungria, l|talia, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Espafia y Suecia,
ademas de en Noruega.

b. El grupo Coca-Cola es desde 1899 titular de los derechos de exclusiva sobre
las marcas “Schweppes" en Reino Unido pero ademas en oftros paises de
dentro y fuera del EEE, asi dentro de la Unidn Europea es fitular de las
marcas "Schweppes” en Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, Estonia, Grecia,
Irlanda, Letania, Lituania, Malta, Reino Unido, Rumania; ademas es titular de
las marcas en Islandia (EEE) y en Albania, Bielorrusia, Ucrania, Rusia, Serbia y
Turguia.

18) No existe discusidn en que la marca "Schweppes” es una marca notoria en Espaiia y
gue el signo «Schweppes» goza de renombre mundial, en particular por lo que
respecta a la bebida «tdnicam, Que se presenta en diferentes variedades
{considerando 5 de la STJUE C-291/186).

19) Este signo no ha sido objeto de un registro Unico comae marca de la Unidn, sino gue
esta registrado desde hace largo tiempe como marca nacional, denominativa y
figurativa, en cada uno de |os Estados miembros de la Unién Europea y del Espacio
Economico Europeo (EEE).. Estas marcas nacionales son fundamentalments
identicas {considerando 5 de la STJUE C-291/186).

20) Respecto de |as relaciones existentes entre las marcas de los diferentes EEMIM vy

sus titulares, son relevantes los siguientes hechos probados:

a. Consta acreditade mediante acta notarial de 20 de junio de 2014 gue en la
pagina web, www. schweppes.com, en la parte "Sefect your region” donde
consta “Schiweppes Europe” a aparece “United Kingdom" entre los palses
cuya informacion se ofrece {documento 3.10 de la contestacion),

b. Consta acreditado que SIL, titular de la marca en Espafia, es el titular de la
pagina web, www.schweppes.eu, v accediendo a la misma se chserva gue
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f

contiene informacion general y aparecen varios palses, entre ellos Reino

“Unido {documento n” 30 de la contestacion).

Consta acreditado mediante acta notarial de 21 de noviembre de 2014, en la
gue consta diligencia de 26 de noviembre de 2014, que entrando en la pagina

web, www.schweppes.eu, y accediendo en el recuadro de "UK" se redirige a
la web de Coca-cola, http/iwww coca-cola.co.uk/brands/schweppes. bitml

(documento n® 96 de |a contestacion).
Consta acreditade mediante acta notarial de 14 de julic de 2015, que

enfrando en las web, wwwschweppeseu y www.schweppes.com,

accediendo a la misma se observa que contiene informacion de todos los
palses entre los gue esta Reino Unido (documento n® 102 de contestacién).
En el mismo sentido el documento n® 106 de la contestacidn consistente en
una impresién de la web de fecha & de abril de 2018

Consta acreditado gue SIL, a través de |la cuenta de twitter, habla de los
productos Schweppes ingleses coma prapios:

i. Asi preguntada la entidad 3IL, en su cuenta de twitter, por un
consumidor de East Sussex (Reino Unido) snt;re los productos
Schweppes, |a respuesta fechada el 24 de abril de 2013 fue «deberias
preguntar a nuestro  distribtidor  local  donde encontrar  fu
SCHWEPFES favorita» («You should ask to our local distributor where
to find your favourite SCHWEPFPES») (documents n° 31 de la
contestacian).

ii. Preguntada la entidad SIL, en su cuenta de twitter, por un consumidaor
del Reing- Unide interesandose por determinadas variantes de
producto Schweppes, la citada entidad afirma el 10 de septiembre de
20M2. «jGracias por su interés en nuestros productos! Estamos
trabajando muy duro para conseguir todos fos sabores de Schweppes
en ef Reino Unido. Por lo tanto, esté afentols(s Thanks your interest in
our products! We are warking very hard to get all Schweppes flavors in
the UK. 5o, stay tuned!s) (documento n® 32 de |a contestacion).

Consta el usc de la Imagen de productos ingleses en la publicidad
institucional de SIL, asi aparece una botella de tonica inglesa en una imagen
de la cuenta de Facebook de Schweppes Espafia de fecha 19 de diclembre
de 2013 {documento n® 33 de la contestacion).
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Aparece en el twitter oficial de Schweppes Espafia (@Schweppes_ES),
dentro del concurso de bartenders de SCHWEPPES en Espaiia en 2014, una
carta folleto en la que aparece la marca SCHWEFPES que se emplea en
Reino Unido {documentﬂ n® 34.{1& la contestacidn).

La presentacion de los productos Schweppes espafioles es muy similar a la
de los productos Schweppes de origen inglés {(documento n® 35 a 40 de la
contestacion)

La entidad Atlantic Industries solicitd el 7 de noviembre de 2000 la marca
inglesa n® 2.251.611, en clase 32, consistente en el siguiente signo distintivo

/"%ML {documento n® 60 de la contestacidn).

La entidad SIL solicitd la marca del Benelux n® 1.006.180, el 27 de febrero de
2002 y la Marca espafiola n® 2. 459.822 &l 1 de marzo de 2002 consistente en

el siguiente signo distintive "(‘&M— {documento n® 81 y 62 de la

contestacién).

La entidad Atlantic Industries solicito el 21 de noviembre de 2008 la marca
rumana n° 2006 13086, consistente en la denominacion "SCHWEPPES
LZERO" (documento n® 63 de la contestacion).

La entidad SIL solicitd la denominacion marcaria "SCHWEPPES ZERQ" en
otros palses como en Espafia, Partugal o Dinamarca (documento n® 42, 64 y
65 de la contestacian),

. La entidad SIL solicitd el 20 de abril de 2007 el modelo comunitario n°
710710-002 {dmcumentﬁ n® 66 de |a contestacion).

En Holanda, donde el titular registral de la marca Schweppes as 3IL la
elaboracion, embotellade y comercializacién del producto Schweppes se
realiza por Coca-Cola (acta notarial de 20 de junio de 2014 aportada como
documento 3.10 de la contestacion y documento n® 67 de la contestacion).

17



o. Consta en autos que en paises como Alemania y Francia, donde el titular de
la marca es SIL, se comercializan a través de Amazon productos Schweppas
de origen inglés, pero incluso a nivel Europec a través de portales
electrénicos como Alibaba o Amazon se venden dentro del EEE productos
Schweppes de indistinto origen (acta notarial de 20 de junio de 2014 aportada
como-documento 3.10 de la contestacion y documentos n® 88 a 70 y 104 v
107 de |la contestacion).

p. El precio de la tonica en Esparia es mas elevado que el fijado para Portugal,
Italia, Alemania u Holanda, donde la titularidad también es de SIL, y gue en
Reine Unido, donde es de Coca-Cola, asi consta en el cuadro incorporado
por la demandada en su contestacion vy soportado con los docﬁmentos n® 73

a 79 y completado con el documento n® 103 aportado en la audiencia previa;

| Precic unidad 20 o 25cl Precio pack 24 unidades
Alemania (DOCUMENTO 73) 0,32 eurcs 7,65 euros
Portugal {DOCUMENTO 74) E'u:),ztr]_ euros 9,84 euros
Haolanda (DOCUMENTO 75) | 0,31 eurgs 7,58 euros
ltalia (DOCUMENTO 78} 0,34 euros 8,25 euros
Italia 2015 (18cl) 0,35 euros 8 60 euros
Reino Unido (DOCUMENTO 77) | 0,31 euras 760 euras
Reino Unido 2015 0,30 euros 7,39 euros
Espafia 2013 (DOCUMENTO 78} | 0,44 euros 10,80 eurcs
Espana 2014 (DOCUMENTO 79) | 0,47 euros 11,30 elros
Espafia 2015 0,51 euros 12,30 euros
Espafia 2015 33cl Lata 0 34 euras 7,70 Buros
Espafia 2015 33cl Lata | 0,27 elros 5,48 euros

Tercero.- Falta de legitimacion activa del licenciatario exclusivo.

15, Se cuestiona por la parte demandada la legitimacion activa de la actora por su condicion

de licenciatario de |a marca Schweppes al considerar que no estamos ante una licencia
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exclusiva. Consta acreditado que la actora inscribio la licencia de marca el 11 de noviembre
de 2013 (doc. 3 de la demanda), licencia exclusiva e ilimitada de las marcas de autos para
todo el territorio espafiol, marcas naciohales marcas n® 171.232 y 2.907.708 "Schweppes".
Tal exclusividad esta garantizada en Espafia, con independencia de |a existencia de otros

ragistros internacionales, como alega la demandada, respecto de los que no conste licencia.

16. Alega la demandada que la licencia de la actora SSA se limita al territorio espafiol, por lo
que implicaria que el suplico de |a demanda se excede en lo solicitado, puesto que no podra
impedir "toda importacion yo comercializacidn Vo almacenamiento yo distribucion en
Espafia, de cualesguiera productas identificados con fa marca Schweppes®, los cuales no
hayan sido fabricados por fa mercantil Schweppes, S.A. o un tercero autorizado”, es decir,
no podrd impedir la introduccion en Espafia de productos con la marca Schweppes
procedentes de otros paises del EEE, puesto gue el poder de actuacién de |a licencia gue
ostenta se limita al territorio espariol, desconocimiento si los titulares de las marcas en otros

EEE han consentido © no el agotamiento de su derecho.

17. Tal circunstancia, que si bien podria dar lugar a una estimacién parcial de la demanda,
viendo los términos en los que se solicitd en el suplico, lo cierto es gue no impide a S3SA al
gjercicio de las acciones que pretende. En este sentido recordar el art. 124 de |la Ley de
Patentes, de aplicacidn al caso gue nos ocupa, por la remision que efectia la Disposicién
adicional primera de la LM ("Jurisdiccion y Normas procesales "} establece que 1. Salvo
pacto en contrario, ef concesionario de una ficencia exclusiva podrad gjercitar en su propio
nomiwe todas las acciones que en la presente Ley se reconocen al titular de fa patente
frente a los terceros que infrinfan su derecho, pero no podra ejercitarias ef concesionario de

una ficencia no excfusiva®

18. Por tanto, la ley espanola reconoce legitimacion activa a la actora, pero ademas acredita
{doc. 2 de |la demanda) que el titular de la marea, SIL, ha autarizado la reclamacion, por o
que la entidad Schweppes S.A. ostenta plena legitimacion activa para el gjercicio de las
acciones marcarias que aqui se pretenden, por lo que debe desestimarse la excepcion
planteada. Aln en el caso que la licencia no esté inscrita se reconoceria legitimacion, asi
recordar la 3TS de 10 de diciembre de 2013 que confirma la legitimacion del demandante
gue contaba con la autorizacion del titular de la marca aunque tal autorizacidn no estuviera
inscrita o la STJUE de 4 de febrero de 2016, asunto, C-163/15 TOL5.631.563, al decir que
"ef licenciatario puede efercitar acciones en caso de violacion de la marca comunitaria objeto

de fa licencia aungue esta ultima no hava sido inscrita en el Registros.
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19. Respecto de la posibilidad de reclamar por actos anteriores a la inscripcion de la
licencia. Recuerdoael demandado gue en |la demanda se ejercita una accion de dafios y
perjuicios con caracter retroactivo a septiembre de 2009 mientras que la licencia de marca
de la actora SSA ng se inscribio hasta el 11 de noviembre de 2013, por lo que no cabe
reclamair los dafios y perjuicios anteriores a tal fecha. En la medida gue eso afecta a la
accion de dafos y perjuicios, al llegar a ella, en su caso, se resolverd |a citada cuestion que
no afecta a la legitimacion ad causam para el gjercicio de las acciones de infraccion ex art.
34 LM

Cuarto.- Delimitacion del objeto de la demanda principal: infraccidn del derecho de
marca vs agotamiento del derecho. '

20. En el presente procedimiento se discute si la importacion de botellas de tdnica
identificadas con la marca "Schwepees” de origen inglés, donde la marca es titularidad de
Coca Cola, constituye una infraccion de la marca espafiola "Schweppes”, titularidad de SIL,
que ha licenciado a favor de S8A, actora del presente procedimiento. O, por el contrario, si
gl titular de la marca en Espaha, SSA, debe consentir esta importacion por haberse
producido un agotamiento del derecho de marca, como alegan Red Paralela, S.L. y
Carbéniques Montaner, S L., partes demandadas, en atencion a lo dispuesto en el art. 36
L.

21. Como hemos visto |a marca Schweppes es un claro supuesto de marca paralela puesto
gue ostenta un origen comuin perteneciente originariamente todas las marcas a la empresa
Cadbury Schweppes, empresa gue vende en 1999 a Coca Cala |a titularidad de |a marca
Schweppes para algunos paises de la UE, entre ellos, Reino Unida/UK, reservandose la
titularidad de ofras. Las diferentes marcas Schwepees registradas en distintos paises,
sustancialmente iguales, marcas paralelas, dejan de tener un Unico titular y se reparten los
territorios, como hemos indicado en los hechos probados, entre Grupo Suntary (Oranginay) -
titular de la marca en Espafia, entre otros de Europa Occidental- y Grupo Coca Cola titular
de la marca en Reino Unido, entre otros de Europa Oriental-. Por elle, la marca inicialmente
de origen comin se fragmenta voluntariamerte por su titular cuande la marca ostenta
renombre mundial, en particular por lo gue respecta a la behida tonica (considerando 5,
Asunto ¢-291/18), se ftrata, en suma, de una marca, Schwweppes, asociada
indigolublemente a un producto, la tonica, gue presenta diferentes variedades.
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22, Las partes discuten si estamos, en el presente caso, ante un supuesto de agotamiento
del derecho de marca. No se discute que los titulares de las marcas en Espafia y en Reino
Unido son distintos, lo que impediria a priori el agotamiento, sino si ha existido
consentimiento expreso o tacito a la comercializacion en el EEE por parte del titular de |a
marca en Espafia lo que provocaria el agotamiento, v en particular, si este consentimiento
se deduce de los vinculos comerciales, econdmicos y juridicos entre Coca Cola y SSA.

CQuinto.- Del agotamiento del derecho dé marca.

23. Empezando ya con el estudio del agotamiento del derecho de marca, debemos partir del
art. 36.1 LM que establece que "ef derecho conferido por ef registro de la marca no permitira
a su fitular prohibir a los terceros el uso de la misma para productos comercializados en ef
espacio ecoiomico europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento”. El
apartado 1 no se aplicarj cuando existan motivos legitimos gue justifiguen gue el titular se
oponga a la comercializacion ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los
mismos se haya modificade o alterado tras su comercializacion. En el mismo sentido se
recoge el citado principio en el articulo 7.1 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento
Europec y del Consejo, de 22 de nctubfe de 2008, relativa a la aproximacidn de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y art. 15.1 de |a Directiva (UE)
2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de disiembre de 2015 relativa a la

aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

24. La interpretacion jurisprudencial nacional mas reciente sobre |a doctrina del agotamiento
del derecho de marcas la encontramos en la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de
octubre de 2012 (Roj: STS 67222012 - ECLIES:TS:2012:6722) ("Caso Gulf*) que en su
fundamento de derecho séptimo recoger la doctrina sobre el agotamiento de marca, que a
su vez basa sus conclusiones en la doctrina del TJUE fijada en las resoluciones de 17 de
octubre de 1280 (C-10/88 ) y 22 de junio de 1994 (C-9/93 ), por lo que debemos acudir a la

jurisprudencia comunitaria en la materia.

25. El principio del agotamiento del derecho de marca éxpuesto en el articulo 7.1 de la
Directiva 2008/85/CE y art. 15.1 de la Directiva (UE) 2015/2436 reduce el derecho de
exclusiva a la primera introduccion en el marcado del producto con la marea por el titular de
la misma o por un tercero con su consentimiento. Principio este, gue sefiala el fin del
derecho de exclusiva del titular de la marca y el inicio de |a libertad de comercio y de |a libre

circulacion de mercancias previsto en el artfculo 34 del TFUE. Con esta doctrina se pretende
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evitar la creacion de un monopolio de comercializacién a favor del titular de la marca pues
ocasionaria una fragmentacion de los mercados nacionales que atentaria a la libertad de
comercio y de industria, ademas de desnaturalizarse |a funcién esencial de la marca ya que
pasaria de ser un simbolo indicador del origen empresarial y calidad de los productos a
convertirse en Un mecanismo que garantizaria la efectividad de las practicas restrictivas de

la libre competencia.

28, Como ya apuntaba en el Auto de 17 de mayo de 2016 planteando la cuestion prejudicial
C-281/16, el articulo 36 TFUE y articule 7.1 de la Directiva 2008/95/CE (art. 15.1 de la
Directiva (UE) 2015/2436), deben ser interpretades conjuntamente puesto que
representan dos pilares del funcionamiento de la UE, por lo que se debe conseguir un
especial equilibrio entre la proteccion de la libre circulacién de mercancias y prehibicion de
restricciones cuantitativas y la proteccion de ciertos derechos, como los de propiedad

industrial gue aqui nos pcupa.

27. Este equilibrio se consigue en materia de marcas con la doctrina del agotamiento, ya
gue por un lado se protege al del titular de la marca permitiéndole la primera
comercializacion en el EEE y, por otro lads, el interés relative a la libre circulacién de
mercancias y libre comercio dentro del EEE, impidiendo que & mismao titular se oponga a las
segundas v subsiguientes comercializaciones. En conexién con |a aplicacion de la doctrina
del agotamiento se halla |a teorla de |as funciones de |a marea, las cuales deben respetarse
por el fitular, la indicadara del origen empresarial de productos y servicios; la indicadora de
la calidad de productos y servicios; |a condensadora de la bugna imagen o goodwill; v la

publicitaria.

28, En este sentido el Abogado General Sr. Paclo Mengozzi, en sus conclusiones de 12 de
septiembre de 2017, Asunto c-281/186, recuerda que “En principio, las legisfacionas de los
Estados miembros reconocen al fitular de una marca ef derecho de oponerse a la
importacion y a fa comercializacidn por parte de terceros de productos que fleven esa marca.
{17) Cuando esfos productos proceden de ofro Estado miembro, ef efercicio de ese derecho
da lugar a una resiriccion de la libre circulacion de mercancias. Al estar justificada por
razones de proteccion de fa propiedad industrial y comercial, esta restriccion esta mcluida en
ef ambito de aplicacion de la primera frase def arficulo 36 TFUE y, por consiguiente, esta
autorizada, a menos que constituya un amedio de discriminacidn arbitraria» o una
flfrestricafdn encublerta del comercio entre los Estados miembros», en el sentido de la

segunda frase de dicho articule” (apartado 25).
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Sexto.- De la jurisprudencia del TJUE y de los casos de fraccionamiento de marca

28. El agotamiento del derecho de marca fue introducido en el derecho de la Unién por via
jurisprudencial y actualmente codificado en el articulo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104,
posteriormente en el ariculo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95 vy, por altime, en &l
articulo 15, apartado 1, de |la Directiva 2015/2436. El TJUE ha creado una extensa
jurisprudencia en la materia logrando un equilibric entre los intereses en juege, proteccion
de los derechos del titular de |la marca, el respecto a las propias funciones de la marca y el
derecho de los consumidores en gue se garantice la procedencia empresarial de los
productos y proteccion de los intereses relativos a la libre circulacion de mercancias y a la

libre competencia, pilar nuclear del mercado comun.

30. La primera referencia jurisprudencial a la citada doctrina la encontramos en la STJUE de
31 de octubre de 1974, Centrafarm y de Peijper (16/74, EU:C:1874:115). El Tribunal
recuerda el derecho del titular de la marca a oponerse a la importacién del producto gue
designa la marca «no estd justificado cuando ef producto ha sido comercializado legalmente
por ef propio tittdar o con su consentimiento en ef Estado miembro de donde fue importado,
de manera gue no puede considerarse gue existe abusa o violacién del derecho de marcay.
Segun el Tribunal de Justicia, de no ser asl el titular de la marca «tendria fa posibifidad de
Gﬁmﬁ:larﬁmentaf los rmercados nacionales, dando lugar con effo a una restriccion en ef
comercio entre fos Esfados miembros, sin que dicha restriccion sea necesaria para

garantizarle el confenido def derechio exclusivo derivado de la marcay (apartado 10 y 11).

31. Por ello para hablar de agotamiento deben concurrir dos requisitos: (1) la
comercializacian en el EEE de los productos que llevan la marca, "comercializacion”
entendida comao venta efectiva vy, (2) el consentimiento del titular de |3 marca a esta
comercializacion, cuando no |a realiza directamente, debiendo manifestarse de una manera

que refleje con certeza la voluntad del titular de renunciar a tal derecho.

32. Ese consentimiento puede ser expreso o tacito, tal y como ha admitido el TIUE en la
sentencia de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss (C-414/99 a C-416/99,
EU:C:2001:617). Asi en la citada seniencia, en sede de agotamiento internacional,
considera que dicho consentimiento, gue equivale a una renuncia del titular a su derecho
exclusivo de controlar la primera comercializacidn en el EEE y, que ha de ser objeto de una
interpretacién uniforme en todo el EEE por el TJUE para que guede asi salvaguardado el

funcionamiento del mercado interior, ha de manifestarse de forma que refleje con certeza la
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voluntad de renunciar a tal derecho. Esta voluntad resultara de una formulacién positiva del
consentimiento la cual podra consistir en una formulacion expresa del mismo, sin impedir
que en determinadas ocasiones se derive de una formulacion tacita que revele una voluntad
inequivoca de renunciar a tal derecho exclusivo, A diferencia de la formulacidn expresa del
consentimiento gue no dice el TJCE en quée consiste, el consentimiento tacito se
apreciara cuande resulie de elementos o circunstancias anteriores, concomitantes o
posteriores a la comercializacion fuera del EEE, que apreciadas por el juez nacional,
revelen con certeza la renuncia del titular a su derecho de oponerse a la

comercializacidon en el EEE (apartados 45, 46, 47 y 53)

33, En los apartados 53 a 58 de 1a misma sentencia, el Tribunal de Justicia afiadiéd que tal
consentimiento tacito debe basarse en elementos que puedan acreditar positivamente la
renuncia del citade titular de la marca a oponer su derecho exclusivo y gue dicho
consentimiento no puede deducirse del mero silencio del titular. Sobre este particular,
preciso que el consentimiento tacito no puede resultar, concretamente, de que el titular de la
marca no haya comunicade a todos los compradores sucesivos de productos
comercializados fuera del EEE su oposicion a la comercializacion en el EEE, de que los
productos no lleven indicaciones de la prohibicion de camercializacién en el EEE o de que el
titular de la marca haya transmitido |la propiedad de los productos designados con la marca
sin imponer reservas contractuales y de que, segln la ley aplicable al contrata, el derecho
de propiedad transmitido comprenda, a falta de tales reservas, el derecho de reventa
ilimitado o, cuando menos, el derecho a comercializar posteriormente los productos en gl
EEE (apartado 60).

34. En algunas ocasiones ha tenido oportunidad el TJUE de pronunciarse sobre cémo
juega el agotamiento en los casos de marca de crigen comin y su posterior
fraccicnamiento, ya sea por cesion voluntaria —como seria nuestro caso- o forzosa. La
postura inicial del TJUE fue més protectora de la libre circulacién de mercancias aplicando la
regla del agatamiento a la ¢esion de marca en los primeros asurntos "Hag " -Sentencia de 3
de julic de 1974~ "Sirena” -Sentencia de 18 de febrero de 1971- y "Terrapin v. Terrancva” -
Sentencia de 22 de junio de 1976-, para cambiar de rumbo a partir del Asunto "Hag II” e
"|deal Standard”, donde opta por ser mas estrictos con la proteccion de los derechos de
propiedad industrial & incorpora la referencia a la funcion indicadora del arigen empresarial
de |a marca (Asunto Hég I} ¥ la referencia a la posibilidad de contrel de |a calidad de los
productos portadores de la marca (Asunto ldeal Standard), por lo que la ausencia de esa

posibilidad faculta al titular para oponerse a las importaciones.
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35. Ya hemos visto que es el Asunto Hag I, Sentencia del TJCE de 17 de octubre de
1980 (Asunto 10/89) donde el TJUE cambia el criterio mantenido respecto del agotamiento
en los casos de fragmentacion de marca de origen com(n, haciendo especial hincapié en la

funcion de indicacién de origen de la marca, asl establece que:

"En efecto, sf no se reconociera este derecho al fitular de una marca, los consumidores ya
no ﬁodﬂan identificar con cerfeza ef ofigen de los productos que llevan la marca. H titilar de
la marca correria ef Hesgo de que se le imputara «fa mata calidad de uﬁ producto de fa que,
de ninguna manera, seria responsables. Segun el Tribunal de Justicia, ef que las dos
marcas en pugna hayan perfenecido inicialmente al mismo titular carece de pertinencia,
dado que, «a partir de la expropiacion v a pesar de su origen comiin, cada una de las
marcas ha cumplido de forma independiente, en ef marco territorial que fe corresponde, su
funcion de garantizar que fos productos designados con fa misma tienen una procedencia
(nicas. (apartado 16 y 17).

36. Mas adelante el Tribunal de Justicia abandona definitivamente l1a teoria del origen comun
de los Asuntos Hag | y Sirema en su Sentencia de 22 de junio de 1994, Asunto ldeal
Stantard, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261) donde en los
apartados 34 y ss aclara que el principio, llamado de agotamiente del derecho, opera
cuando el titular de la marca en el Estado de importacién y el titular de Ia marca en el Estado
de exportacién son identicos o cuando, incluso siendo personas distintas, estan
econdmicamente vinculados. Son varias las situaciones que contempla; productos puestos
en circulacion por la misma empresa, o por un licenciatario, o por una sociedad matriz, o por
una filial del mismo grupo o, también, por un concesionario exclusivo. Segln el Tribunal de
Justicia, todas estas situaciones tienen en comin que los productos designados con la
marca se fabrican bafo ef control de la misma entidad, de modo que la libre circutacion de
estos productos no cuestiona fa funcion de la marca, A este respecto, también clarificé que
el elemento determinante es «fa posibilidad de un control sobre fa calidad de los productos y
no ef gjercicio efectiva de dicho control». Por ello, declard que, a diferencia de la licencia, |a
cesion de marca es un contrato que por sl solo no ofrece al cedente los médios de control
de calidad de los productos comercializados y marcados por el cesionario, ni permite
considerar que el cedents ha consentido tacitamente a que estos productos circulen en los

territorios en los que adan es titular de su derecha de marca.

Septimo.- Del planteamiento de la cuestion prejudicial, las alegaciones a la cuestion y

conclusiones del Abogado General



37. Partiendo de |a jurisprudencia citada vy, entendiendo, que el caso Schweppes suponia un
avance en la doctrina del agotamiento de marcas de origen comun, por concurrir
circunstancias distintas de las analizadas en los Asuntos Hag 1l e Ideal Standard, puesto que
pesar de la cesion de marca y su fragmentacion en 1999 los titulares de las marcas
paralelas, a la vista de las pruebas practicadas, parecian mantener relaciones comerciales y
" econbdmicas en la explotacién conjunta de la marca ademas de promover una imagen global
y unica de la marca Schweppes, con independencia del Estado y de su titularidad, -
generando confusién en los destinatarios. Tales circunstancias llevaron a esta magistrada a
plantear varias cuestiones prejudiciales ante el TJUE poniendo de manifiesto las dudas que
en el caso de autos se me habian planteado, en los términos que he recogide en los

antecedentes de hecho.

38 Fl TJUE en la Sentencia de 20 de diciembre de 2017, asunto C-221118, resume en &l

considerando 31 el objeto de las cuestiones formuladas

"Asf pues, mediante sus cualro cusstiones prejudiciales, gque procede  analizar
conjuniamente, el drgano jurisdiccional remitente pregunr‘ja fundamentalmente si el articulo
7. apartado 1, de la Directiva 2008795, a la luz del artfculo 36 TFUE, debe inferpretarse en ef
sentido de que impide que el fitar de una marca nacional se oponga a fa importacion de
productos idénticos designados con la misma marca procedentes de ofro Estado miembro,
en el que esta marca, que pertenecia inicialmente al mismo tifufar, es actualmente propiedad
de un tercern qgue ha adqguirido los derechos relativos a fa misma mediante cesion, cuando

cohcurren una o varias de [as siguientes circunstancias:

— al titular ha promovido una imagen de marca global asociada al Estado miembro de donde

proceden los productos cuya importacion pretende profitir;

— el titular v ef tercero coordinan su estrategia de marca para promover defiberadamente, en

ef conjunto del EEE. la apariencia o la imagen de marca tinica y global;

- la imagen de marca unica v global proyvectada de esfe modo genera confusion en el
consumidor medio en cuanto al origen emprezarial de los productos designados con esta

marca;

— el fitular v ef tercero mantienen infensas refaciones comerciales y econamicas, aungue no

de estricta dependencia, para la explotacion conjunta de la marca;
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- el titular ta consentido, expresa o [dcitarmente, que los mismos productos cuya
importacion pretende que se prohiba se importen en ofro u ofros Estados miembros en fos
que sigue siendo propietario de los derechos de marca.”

39. Alegaciones de la Comisidn Europea.

32.1. En el Asunto c-291/16 formuld alegaciones la Comision Europea gue consideraba
que la aplicacion del art. 7.1 de la Directiva esta supeditada al respeto de la funcion
esencial de la marca, debiendo constituir la garantia de gue todos los productos
designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una (nica empresa, a la
que hacerse responsable de su calidad, pero ello no significa que el titular de las marcas
paralelas deba ser la misma persona o entidad ni que los titulares deban necesariamente
formar parte del mismo grupe de empresas. Ademas afiade la Comisién que los asuntos
analizados hasta el momento por el TJUE difieren del presente puesto gue no se han
contemplado todas las hipotesis de “vinculo econémice” ya que |a jurisprudencia ha tratado
casos en los que se agota el derecho de marca porgque los productos han sido puestos en
circulacién por la misma empresa; o por un licenciatario, o por una sociedad matriz, o por,

una filial del mismo grupo o por un concesionario exclusivo, pero cabe la posibilidad de que

pueda existir una situacidn de control incluso cuando los titulares de las marcas paralelas

sea dos personas o empresas distintas a condicidn de gque estén econdmicamente

vinculadas.

38.2. De hecho la Comision observa gue las hipotesis clasicas de agotamiento no
constituyen una lista exhaustiva y que el TJUE ha hecho hincapié fundamentalmente en la
existencia de vinculos econémicas entre los titulares. Por ello |a clave esta en la existencia
de un cantrol Unico, que es una cuestion de hecho a valorar en cada caso concreto, ¥ que

existe cuando |a_produccion v comercializacién de |os productos vendidos bajo marcas

paralelas es objeto de una coordinacién estrecha entre sus titulares de modo gue guade

sometida a un control ejercide conjuntamente, no habiendo razén para excluir la aplicacidn

del art. 7.1 sl efectivaments concumren vinculos econdmicos suficientemente estrechos

entre |os titulares de las marcas paralelas.

39.3. Hace ademds consideraciongs sobre la carga de la prueba y la dificultad gue supone
para un tercero demostrar la existencia de tales vinculos, por lo que hace referencia a una
serie de factores gue nos pueden servir para considerar a prma facie |la existencia de
contral Unico o de vinculos econdmicos, como pueden.ser los antecedentas de [a marca,
los acuerdos comerciales entre los titulares de marcas paralelas relativos a la explotacion

de las mismas y a la fabricacion y control de calidad de los productos, 1a identidad de los
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productes gue revisten las marcas, el mantenimiento de una imagen global, la existencia
de mecanismos que permitan asegurar la calidad y uniformidad de los prbduatns, el hecho
de gue los titulares de las marcas paralelas procedan de forma coordinada y sincronizada
a su explotacidn, la utilizacidn de unos mismos canales de distribucion o la existencia de
acuerdos comerciales entre los diferentes titulares. Ademas de valorar que |a percepcion

del consumidor que no es capaz de distinguir el distinto origen empresarial de los

productes es otro elemento a tener en cuenta para hablar de la existencia de control Unico.

39.4. Par ello considara gue de acreditarse este control Unico sobre marcas paralelas o la

opartunidad real de ejercer el control podriamos hablar de agotamiento del derecho de

marca en la EEE en atencion al art. 7.1 de la Directiva, sin perjuicio de alegar motivos

legitimos para oponerse a la comercializacion de los productos sobre la base del art. 7.2 de

la Directiva.

40. Alegaciones de los Paises Bajos.

40.1. Por su parte, en las observacionas realizadas por los Paises Bajos, en la misma
linea apuntada por la Comisidn, se indica que de los hechos expuesto resulta gque entre los

titulares de las marcas paralelas exisien acuerdos de colaboracion g intensas relaciongs

comerciales y econdmicas v que llevan una estrategia de marca coordinada v que al

generar confusiones, con tales estratedias, al consumidor sobre el origen empresarial de

los preductos han minado la funcion esencial de la marca, por ello entienden que la entidad

Schweppes SA ha dado de mansra implicita su consentimiento a que ofra empresa
comercialice los mismos productos bajo un marca idéntica, por lo gue entiende el Gobierno
Meerlandés que se ha producide el agotamiento del derecho de marca conforme al art. 7

de |la Directiva, afiadiendo gue cuando el propio fitular no respecia las funciones de la

marca v permite por tanto que se genere confusion &n el consumidor sobre el origen

comercial de los productos. en tal supuesto, no es proporcicnado, segun el Gobierno

MNeerlandés. que. en beneficio del titular de la marca, se restrinja la libre circulacion de

mercancias.

50. Alegaciones de |a Republica Helénica

50.1. Por su parte en las alegaciones de |la Republica Helénica, tras analizar la
jurisprudencia comunitaria del agotamiento del derecho de marca, considera que los

novedosos elementos del caso de autos exigen hacer un estudio de hasta qug punto existe
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consentimiento del titular, aun tacito, a la vista de las relaciones comerciales gue se han
desarrollado entre dos empresas titulares de |la misma marca, para cancluir, en &l

consideranda 33, que en el caso de autos estamos ante un supuesto de agotamiento del

derecho de marca ya que los titulares de las marcas paralelas han llegado a un acuerdo

tacito entre ellos.

50.2. Considera que las relaciones existentes entre las empresas revelan la existencia de
un caso de consentimiento tacito, especialmente gue productos designados con la misma
marca fabricados por una empresa titular de la marca han side comercializados en el EM
en el gue la otra empresa ha registrado su marca, sin gue esta Ultima haya reaccionado, o
en el estado en el que el titular &s una empresa, a pesar de que |a explotacién de la marca
y concretamente el almacenamiento, comercializacion y distribucidn del producte la realiza
la otra empresa, militan en favor de la opinién de gue los productos designados con la
misma marca han side comercializados con el consentimiento de la empresa titular de la

marca.

50.3. Refuerza |a idea, segun el Gobierno Griego, gl hecho de que la practica de una de las

emprasas -el titular de la marca- en relacion con la proteccion de sus derechos de marca

sea selectiva. un funcién del pais, lo que puede suponer una discriminacién y gue s haya

producido ese consentimiento implicito.

51. Conclusionas del Abogado General Sr. Paolo Mengozzi,

51.1. El Abogado General sigue la linea apuntada por la Comisidn, entendiendo que el
agotamiento del derecho conferido por la marca puede producirse no solo en las situacionas
enumeradas en el apartado 34 de |a sentencia de 22 de junio de 1994, IHT Internationale
Heiztechnik y Danzinger (C-8/83, EU:C:1994:261), sino también cuando la fabricacion y la
comercializacion de productos designados con marcas idénticas paralelas estén somatidas
a una politica y a una estrategia comerciales Unicas llevadas a cabo por los titulares de
estas marcas, en cuyo caso considera que 'puedan considerarse wvincilados
econdmicamemtes a efectos de la aplicacion del principio del agotamiento del derecho
conferido por la marca cuando coordinan sus politicas comerciales al objeto de efercer un
confrol conjunto sobre ef Uso de sus marcas respectivas” (apartado 82). Recuerda, ademas,
gue esta posicidén no supone cusstionar las sentencias de 17 de octubre de 1990, HAG GF
(C-10/89, ELC:1980:359), v de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y
Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261).
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51.2. Explica por qué llega a esa conclusion, en el sentido gue en los Asuntos Hag |l e |deal
Standard para evitar el agotamiente tras la cesidon de las marcas de origen Unico era que
cada Una de las marcas cumpliera de manera independiente su funcién de garantizar que
los productos que llevan la marca proceden de una misma fuente, afiade (apartado 85) que
"Bt derecho de oponerse a la libre circufacidn de fos productos que flevan la marca
—dlerecho que ef fitilar de la marca unffaria no fiene personalmente en e momento de sy
fragmentacion— solo puede reconocerse a los tilulares de las marcas paralelas surgidas de
esta fragmenitacion si se cumple este requisito, con fa consecuencia de qgue el comercio
parafelo de estos productfos, autorizado antes de fa cesidon, estard prohibido. Pues bien,

dicha requisito se incumple claramente cuando ef cedente v &f cesionarno (o los cesionanos)

se ponen de acuerdo parad explotar sus marcas de manera conjunta v adoptan una
estrategia comercial que tiene por obfeto preservar v mantener fa imagen de marca unitaria

e sus signos en el marcado”

51.3. Finaliza indicando que solo podran entenderse que se cumplen |os requisitos para
hablar de agotamiento si el control Onico sobre la marca proporciona a las entidades que lo
gjercen |a facultad de determinar directa o indirectamente los productos sobre los gue ge ha

estampado la marca y de controlar su calidad {apartada 87).
Octavo.- De la STJUE de 20 de diciembre de 2017.

52. Finalmente el TJUE dicté Sentencia en el Asunto ¢-291/M16 el 20 de diciembre de
2017, En primer lugar indicar que el TJUE se pronuncia con claridad sobre la admisibilidad
de la cuestién, cuestionada por SSA, SIL y ORANGINA, afirmando que “resufta de la
peticion de decision prefudicial que las cuestiones prejudiciales planteadas tienen una
refacion directa con el fitigio principal y son pertinentes para que e drgano jurisdiccional
remifenfe pueda resofverfo. Dicha peticidn contiene, ademds, elemenfos suficientes para
determinar e alcance de estas cuestiones prejudiciales v ofrecer a las mismas una
respuesta dti” (apartado 25).

53. Sigue su argumentacién el TJUE hablando sobre la doctrina del agotamiento de |a
marca, del vinculo existente entre los art. 7 de la directiva v 36 TFUE y la funcion que
cumple |la marca dentro del EEE, recordando la doctrina del agotamiento en los supuestos

de marcas de origen comun:

"38 Pues bien, podria quedar mermada la funcion esencial de la marca - que consiste en

garantizar al consumidor o al usuario final fa identidad de origen def producto que con ella se
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designa- si, en ausencia de cualguier expresion de consentimiento por parte def titular, éste
no pudiera oponerse a la imporiacion de un producto idéntico o simifar designado con una
marca fdéntica o que Induzca a confusion, que ha sido fabricado y comercializado en otro
Estado miembro por un tercero gue no tiene ningon vincule econdmico con ese Htlar
(véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de octubre de 1990, HAG GF, C-10/89,
EULC:1890:359, apartados 15y 16, v de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Hefztechnik
y Danzinger, C-9/93, EUC:1994:261, apartados 33 a 37).

39 No obsla a esta tesis ef mero hecho de que Ia marca del titular v Ia marca gue figura
en el producto cuya importacion el titular pretende que se prohfba hayan pertenecido
inicialmente al mismo titular, con independencia de si fa fragmentacion de esas marcas
ohedace a Una expropiacion, y en consecuencia a un acto de poder piblico, 0 a una cesion

contractual voluntania, y siempre que en todo caso. a pesar de su ofigen comin, cada una

de las marcas. en ef marco terrtorial que fe corresponde. hava cumplida de forma

mdependiente. a pardir de fa expropiacion o la cesién, su funcion de garantizar aue fos

productos designados con la_marca tienen una procedencia iinica —subrayado afiadido-
(veanse, en este sentido, las sentencias e 17 de octubre de 1990, HAG GF, C-10/89,
EU:C:1990:358, apartados 17 v 18, y de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik
y Danzinger, C-8/93, EU:C:1994:261, apartados 46 a 48)".

54. Pero recuerda en qué casos nao se estaria respetando |a funcion esencial de la marca de

indicar el origen empresarial;

‘40 Resulta evidente que este titimo requisito no se cumple cuando, tras la cesién de
una parte de fas marcas paralelas nacionales a favor de un tercero, el titular, solo o
coordinando su astrategia de marca con ese tercero, haya seguido promoviendo
activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y tinica,
creando o reforzando de esfe modo una confusion en el piblico pertinente en cuanio
al origen empresarial de los productos designados con esta marca. A través de tal
conducta, que provoca gque la marca del titular yva no cumpla su funcién esencial de
forma independiente en el marco terriforial que le corresponde, el propio titular ha
menoscabado o, incluso, ha desnaturalizado esta funcién. Por consiguiente, no pueds
esgrimir la necesidad de proteger dicha funcién para oponerse a la importacién de
preductos idénticos designados con la misma marca procedentes de otro Estado
miembro en el que esa marca es acltualmente propiedad de dicho tercero —é&nfasis
afiadido-",
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55, Aclara el TJUE gue serd el drgano jurisdiccional nacional el que debe apreciar la
concurrencia de los anteriores extremos, pero no es suficiente "la mera circunstancia de
que, tras la cesidn, el titular siga evocando el origen geografico histérico de las marcas
paralelas nacionales, aungue no sea ya el titular de los derechos correspondientes al
territorio en cuestién y pretenda que se prohiba la importacién de los productos designados
con estas marcas procedentes del citado territorio.”

58. Recuerda la doctrina del vinculo econémico del agotamiento introducido en la Sentencia
Ideal Standard y que el elemento determinante es |a posibilidad de control sobre la calidad
de |los productos v no el gjercicio efective de dicho control

"46 Tal como ha sefalado el Ahogado General en los puntos 72 a 82 de sus
gonclusionas, resuffa de esta jurisprudencia que ef concepto de wvinculo econdmicos, en ef
sentido de fa misma jurisprudencia, no afude a un criterio formal, sing a un criterio material,
gue nao se fimita en absoluto a las situaciones mencionadas en el apartado 44 de [a presente
senfencia v que, en particular, se cumple cuando, fras la fragmentacion de marcas
paralefas nacionales resultante de una cesion territorialmente limitada, los titulares de
esas marcas coordinan sus politicas comerciales o se concierlan para ejercer un
- control conjunto sobre el uso de dichas marcas, de modo que tienen la posibilidad de
determinar directa o indirectamente los productos en los que figura la marca y de
controfar su calidad-énfasis afiadido-"

57. Por ello considera (apartado 48) que “en las circunstancias dascritas en el apartado 46
c;fe la presente sentencia, debe considerarse que el producto fue comercializado en el
Estado miembro de exportacion con el consentimiento del titular del derecho de marca
protegido por el Estado miembro de importacion en ef senfido del articulo 7, apartado 1, de
la Direcfiva 2008/85, interpretado a fa luz del arficuio 36 TFUE",

58. Por lo gque entiende el TJUE que si concurren los requisitos del apértadc 46 hay
consentimiento del titular de la marca en la comercializacion de los productos en el EM de
exportacién, y, por lo tanto, agotamiento del derecho. Ademas aclara que |a existencia de
vinculos econémicos entre los titulares de esas marcas no esta supeditada ni al requisito de
gue esos titulares dependan formalmente el uno del otro para la exphtacirﬂrﬁ comun de
dichas mareas, ni al requisito de que ejerzan efectivamente la posibilidad de controlar |a

calidad de los productos en cuestion, ¥ que corresponde al érgano jurisdiccional nacional
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apreciar si existen tales vinculos econdmices tomando en consideracian tados los elementos
pertinentes del caso {apartado 51),

99. Concluye el TIUE en el apartado 55 de su resolucidén contestando a las cuestiones
planteadas por este tribunal de la siguiente forma-

"Habida cuenta del conjunto de las anteriores consideraciones, ha de responderse a las
cuestiones prejudiciales planteadas que el antfcifo 7, apartado 1, de Is Directiva 2008/85, g
fa luz del articulo 36 TFUE, debe interprelarse en el sentido de gue impide que el titular de
tna marca nacional se oponga a la importacion de productos idénticos designacdos con la
misma marca y procedentes de olro Estado miembro, en el que esta marca, gue pertenecla
inicialmente al mismo titular, es actualmente propiedad de un tercero que ha adguirido los
derechos relativos a la misma mediante cesion cuando, tras esta cesion,

— el titular, solo o coordinando su estrategia de marca con ese tercero, ha seguido
promoviendo activa v deliberadamente la apatiencia o la imagen de una marca global y
tinica, creando o reforzando de este modo una confusién en el ptiblico pertinente en cuanto

al origen empresarial de los productos designados con ésta,
0

~ existen vinculos economicos entre el titular v dicho tercero, en el sentido de gue coordinan
sus politicas comerciales o se conciertan para efercer un controf confjunto sobre ef uso de la
marca, de modo que fienen fa posibilidad de determinar directa o indirectamente fos
productos en los que figura dicha marca y de controlar su calidad”.

Noveno.- Sobre la carga de la prueba.

80. Debemos hacer una especial mencién a la carga de la prueba en el caso que nos ocupa,
puesto que tras la STJUE de 20 de diciembre de 2017 la actora SSA ha pretendido por la
via de unas denominadas “diligencias finales” aportar nueva documentacion y proponer
nueva prueba, y en el mismo sentido |a entidad SIL y ORANGINA. habiéndose desestimado
tales pretensiones. Alegaban tales representacionss que en la resolucion del TJUE de 20 de
diciembre de 2017 se habia producide una modificacién de las narmas de la carga de
prueba que les permitia en este momento proponer prueba adicional.
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61. Como versmos no es cierto gue se haya producido tal modificacion de la carga de
prueba, sino gue el Tribunal, igual que lo hiciera &l Abogado General, recuerdan los criterios
sobre la carga de la prugba en sede de agotamiento de marca.

62, Asl el Abogado General, con remision a la Sentencia Van Doren de & de abril de 2003
indica "debo recordar que ef Tribunal de Justicia admite fa inversion de la carga de fa
prueba, en particular cuando la aplicacion de esta regla permitiria al titwlar de fa marca
compattimentar los mercados nacionales, favoreciendo el mantenimiento de las diferencias
de precio que puedan existir entre fos Eslados riembros™. Y continua pronunciandose en el
caso concreto sobre el esfuerzo probatoric que debe hacer el importador paralelo,
considerando excesivo la exigencia de que aporte la prueba de que la marca esta sometida
a un control Unica en el Estado de exportacién y en el de importacién, pero si “fe incumbe
en fodo caso presentar un conjunto de indicios precisos y concordantes gue permitan
inferir fa existencia de tal control Los hechos descritos por ef juzgado remitente y
recordados en el punto 10 de fas presentes conclusiones son circunstancias que pueden
constifuir tales indicios” (apartado 94), Por lo gue, a -lﬂ vista de tal conjunto de indicios
precisos y concordantes, "ef titular que desee oponerse a la importacion en su territorio
de los producios que designa la marca debera demostrar que no ha tenido lugar
ningtin acuerdo o coordinacién con el titulfar de la marca en el Estado de exportacion

para someter la marca a un control dmnico —negrita anadida-" {apartado 95).

63. Sobre la carga de la prueba se pronuncia el TJUE en los apartados 52 a 54 de la
Sentencia, recordando de nuevo los criterios de la carga de la prusba en materia de
agotamiento desde la Sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss, de 20 de noviembre de 2001,
donde se precisa que quien invoca el agotamiento debe probar la concurrencia de los
requisitos, hasta la Sentencia Van Doren, de 8 de abril de 2003, donde el TJUE modifica la
regla probatoria, y dice textualmente "debe modificarse tal regla cuando pueda permitir que
el titular compartimente los mercados nacionales, favoreciendo asl el mantenimiento de las
diferencias de precio que puedan existir entre fos Estados miembros (véase, en esle
senfido, fa sentencia de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C;2003:204,
apartados 37 y 38)" Afiade que esta modificéciﬁn de la carga de la prueba se impone &n
caso de fragmentacion voluntaria de marcas paralelas nacionales, dade que es difici,
cuando no imposible, que tal operador demuestre la existencia de vinculos economicos
entre los titulares de esas marcas, ya que esos vinculos son por |o general el resultado de

acuerdos comerciales o pactos informales entre estos titulares a los que el operador no tiene
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acceso, por lo que se remite a lo indicado por el Abogado General en el punto 94 de sus

conclusiones en cuanto a la aportacion de indicios por el importader,

64, Por ello, no es cierto, como afirman SS8A, SIL y ORANGINA gue en la STJUE de 20 de
diciembre de 2018 se produzea una alteracion de las nermas de la carga de prueba en
materia de agotamiento gue permitan proponer nueva prueba tras su publicacion, sino que
tanto el Abogade General como el TJUE recuerdan la doctrina sobre carga de la prueha
consagrada en la Sentencia de 8 de abril de 2003, Van Doren, en los supuestos en los gue
el titular de la marca pueda compartimentar los mercados nacionales, como es el caso gLie
nos ocupa, inversién de la carga de prueba cjue se recoge en multitud de articulos

doctrinales r;ie autores destacados,

B5. Pero ademas l|a alegacién relativa a la compartimentacion de los mercados la
encontramos en la contestacion a la demanda cuando se invoca el agotamiento del derecha
{(pagina 81), donde |a propia parte demandada advierte de que se invierte la carga de la
prueba en atencion a lo dispuesto en la Sentencia Van Doren del afio 2003, indicandeo que
se aplica en los casos en los que "el titular compartimente los mercados nacionales” y afiade
un fragmento de la Sentencia Van Doren debiendo destacar el apartado 41 "De elfo resuita
necesariamente que, en caso de que ef tercero demandado logre demostrar que existe un
tiesgo real de compartimentacion de fos mercados nacionales si recae sobre 6l Ia carga de
probar gue los productos fueron comercializados en ef EEE por ef titular de Ia marca o con
su consemtimiento, incumbe al fitufar de la marca acreditar que los productos fueron
comercializados inicialmente por &f o con su consentimiento fuera del EEE”. Sigue la
demandada recordando "En la medida que de fos hechos alegados por esta parte
demandada se desp_renda Ly rfesg.o de compartimentacion del mercado europec por la
aclora, la carga probatotia se desplaza automaticamente a la actora, maxime cuando este
traslado de fa carga probatoria ya fue alegado por esta parte demandada en su oposicion &
las medidas cautelares, de manera fa actora venia oporfunamente prevenida al interponer

sit demanda’.

66. For ello, frente a esta alegacién en la contestacidn a la demanda, le correspondia a la
parte actora, SSA, en la audiencia previa aportar pruebas relativas a la inexistencia de
acuerdos con el ftitular de la otra marca paralela e inexistencia de riesgo de
compartimentacion. Mada de ello hace SSA, mas al contrario, se limita a gponerse a la
prueba propuesta por la demandada consistente en los acuerdos alcanzados entre SIL, SSA
y ORANGINA con Coca Cola o Atlantic Industries relativas al la titularidad, gjercicio o
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explotacion de las marcas Schweppes en el territorio del EEE, o los acuerdos sobre la
explotacion de las marcas en Holanda, asi como |os relativos a |a fabricacion, embotellado
de los productos, el acuerdo de licencia suscrito entre Sil y SSA, la documentacion relativa
al proceso de toma de decisiones sobre el uso y registro de las marca del Benelux
1.006.180 o la marca espaficla 2.450.822, También se interesd la relacion de reclamaciones
judiciales interesadas por SIL o por sus licenciatarios distintos de SSA contra distintos
operadores en la mercados nacionales del EEE en que Sil sea titular de la marca que
tengan por chjeto prohibir la distribucion en dichos mercados de productos con la marca
Schweppes procedentes de otros paises del EEE.

67, Tales pruebas hubieran podido sustentar la tesis de la actora sobre la inexistencia de
relacion alguna entre los dos titulares de la marca Schweppes en el EEE, pero se opuso
firmemeante a su admision, sin gue por su parte se aportara prueba en tal sentido. Ha
intentado tras la STJUE de 20 de diciembre de 2017 aportar documentacién y proponer
hueva prueba alegando que se habia alterado la carga de la prusba en sede de
agatamiento, perc hemos visto que no ha sido asl, sino que la actora tuvo a lo largo del
procedimiento posibilidad de aportar las pruebas que estimara en su favor, sin que se pueda
permitir que pretenda aportar méas elementos probatorios cuando el pleito esta visto para
sentencia y enmascarando su falta de actividad probatoria en una diligencias finales
totalmente improcedentes o en un cambio de criterio interpretative del TJIUE que no se ha

producido.

68. Por ello, a la hora de analizar el caso gue nos ocupa debo tener en cuenta la prueba
practicada en las presentes actuaciones hasta el acto de juicio, puesto que la resolucién del
TJUE afecta a una cuestion de interpretacién juridica de derecho nacional conforme al
derecho comunitario. Y sera en atencion a la prueba aportada y practicada deberé analizar
si se han aportado por el importador paralelo indicios precisos y concordantes que permitan
inferir 1a existencia de tal control Unico entre los titulares del estado de importacion y del
estado de exportacidn, o bien si constan pruebas gue acrediten que no ha tenido lugar
ningun acuerdo o coardinacién con el titular de la marca en el Estade de exportacion para
sﬁmeter la marca a un control Unico. Todo ello lo analizaremos a confinuacion aplicandose
con rigor las reglas establecidas en nuestra ley procesal de conformidad con lo dispuesto
STS de 21 de marzo de 2018 (ECLIES:TS:2018:1113): «La carga de fa prueba no liene por
finalidad establecer mandatos gue determinen quién debe probar o como deben probarse
ciertos hechos, sino establecer fas consecuencias de la fafta de prueba suficiente de fos

hechos relevantes. De tal manera gue solo se infringe art. 217 LEC sifa sentencia adopta un
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pronunciamiento sobre la base de gue no se ha pmbado un friecha relevante para fa decisidn
def fitigio, y atribuye las consecuencias de la falfa de priteba a fa parte a la gue no fe
correspondia la carga de la prueba segiin las reglas aplicables para su atribucion a una y
otra de fas partes, establecidas en of art. 217 LEC y desarrofladas por fa jurisprudencia {
semtencias de esla sala 244/2013, de 18 de abril | 742/2015, de 18 de diciembre . v
164/2016, de 16 de marzo , entre ofras muchas). ».

Décimo,- Analisis del caso de autos en materia de agotamiento.

B89. Tras el estudio de la STJUE de 20 de diciembre de 2017 puedo afirmar que supone un
avance en la doctrina del agotamiento del derecho de marca en la medida que aclara el
concepto de "vinculo econdmico”, mencionado en la Sentencia Ideal Standard, indicando
que la lista mencionada en aquella sentencia —licenciatario, sociedad matriz, filial del grupo o
concesionario exclusivo- no es exhaustiva y no se alude a un criterio formal sino material,
por lo que caben otras situaciones en la que entre los titulares de las marcas paralelas
existen vinculos ecanémicos tales como una coordinacién de sus politicas comerciales o un
concierto para ejercer un control conjunto sobre el uso de dichas marcas de modo que
puedan determinar directa o indirectamente los productos en los que figure la marca y
controlar su calidad. Sin que sea necesaric que los titulares de esas marcas dependan
formalmente el uno del otro ni de que ejerzan efectivamente la posibilidad de controlar 1z
calidad de los productos en cuestién.

70. Pero, ademas, afiade que el cambio de ariterio en la doctrina del agotamiento en los
sUpuestos de marcas de origen comun introducida en el Asunte Hag Il v consolidada en el
Asunto Ideal Standard estaba supeditada a que las marcas, a pesar de su origen comun,
cada una de ellas, en el marco territorial que le comresponde, haya cumplide de forma
independiente, a partir de |a expropiacion o la cesidn, su funcidn de garantizar que los
productos designados con la marca tienen una procedencia Gnica, pero esto no se darfa en
aquellos casos en los gue tras la cesién, el titular de la marca, solo o coordinado con el
tercero —titular paralelo-, haya seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia
0 la imagen de una marca global y Unica, creando o reforzando de este modo una confusion
en el publico pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos designados con
esta marca. En este caso |la funcidn esencial de la marca guedaria desnaturalizada, por lo
que e titular no puede esgrimir la necesidad de proteger dicha funcidn para oponerse a la
importacion de productos idénticos designados con la misma marca procedentes de otro EM

en el que esa marca es actualmente propiedad de dicho tercero,



71. Partiendo de |a respuesta del TJUE a las cuestiones planteadas debemaos analizar los
requisitos exigidos en la citada resolucidn para apreciar la existencia de consentimiento del

titular y por tanto agotamiento:

-‘gue se frate de productos idénticos designados con la misrma marca y procedernies de
olro Estado miembro, en el que esta marca, gue pertenacia inicialmente al mismo
titular, es acluaimente propiedad de un tercero que ha adquirido fos derechos relativos a

fa misma medianie cesion”
ciando, fras esta cesion,

— el Htular, solo o coordinando su estrategis de marca con ese lercera, ha seguido
promoviendo activa y defiheradamente fa apariencia o la imagen de una marca global
¥ anica, creando o reforzando de este modo una confusion en el piblico pertinente en

cuanto al origen empresarial de los producios designados con ésla,

— existen vinculos econdmicos enire ef titular y dicho tercero, en ef sentido de que
coordinan sus politicas comerciales o se conciertan para ejercer un conirol conjunio
sobre el uso de Ia marca, de modo gue tienen la peosibifidad de determinar directa o
indirectamente los productos en los que figura dicha marca y de controlar su calidad
—-enfasis afiadido.”

72. En atencidn a los expuesto debemos analizar, a la vista de las pruebas que obran en las
actuaciones, si resulfa acreditade que se ha promovido activa y deliberadamenta |a
apariencia o la imagen de una marca global y Unica creando o reforzandoe confusidn en el
piblico o si existe una vinculacién econdmica entre el titular y el tercero —ambos titulares de
las marcas paralelas- en el sentido que coordinan sus politicas comerciales o se conciertan
para ejercer un control conjunto sobre el uso de la marca, determinando directa o

indirectamente |os productos sobre |os que figura la marca y controlan su calidad.

73. Para el caso de que resulten acreditadas tales circunstancias, bien la pmmdciﬁn de una
imagen de una marca Unica y global, bien la existencia de vinculos econémicos, podremaos
hablar de que existe consentimiento tacito por pare de la actora SS5A en la introduccion del
producto marcado con la marca paralela en el EEE, por lo gue resultaria de aplicacién el art.

35 LM al caso de autos.
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74. En las actuaciones se han incorporado documentos que ponen de manifiesto la
actlacion de SSA v de SIL en el mercado en la promocién y comercializacidn de los
productos identificados con la marca Schweppes, asl como la existencia de acuerdos de
colaboraciéon y vinculos econdmicos con Coca-Cola, titular de la marca "Schweppeas” en

Feino Unido, entre otros paizes del EEE.

74. 1. Acceso a la publicidad de los productos Schweppes britanicas a través de la
weh de SIL, titular de la marca espafiola.

74.1.1. Como ya hemos visto en el hecho probade 21) consta acreditade que acudiendo a

las paginas web gestionadas por el titular de |a marca en Espafia, SIL, www schweppes.eu y

www. schweppes.com, se incorpora informacion referida a diversos Estados de la Unidn

Europea, entre ellos Reino Unida, pero ademas clicando en "UK"' desde la web de
Schweppes E. precisos y concordantes que permitan inferir la existencia de tal control spafia
se redirige a la de Coca-cola (doc. B6 de |a contestacidn), Tal acreditacidn surge del acta
notarial de 21 de octubre de 2014, pero se ha mantenido a lo largo de todo el procedimiento,
aportandose en el mismo sentido documente n® 102, acta notarial de 14 de julio de 2015, y
documento n® 106 de la ccn‘te.staciﬁn cansistente en una impresién de la weab de fecha 8 de
abril de 2016. '

74.1.2. Sorprende este extremo, puesto gue la intencidn de diferenciarse de las marcas y
productos del ofro titular de |a marga paralela no encaja con la circunstancia gue durante
largo tiempo el titular de la marca en Espafia, entre ofros paises, haga publicidad de la
marca y productos de Coca Cola que es el titular de la marca paralela en Reino Unido. No
concurre en este hecho la intencidn de diferenciacion entre las marcas, mas al contrario,
parece que de esta forma se promueve una imagen de marca global generando confusion
en los consumidores en cuanto al origen empresarial de los productos designados con la
marca Schweppes, pero ademas es un indicio de la existencia de algin vinculo econdmico
entre los titulares de las marcas paralelas scbre la existencia de politicas comerciales o

contrel conjunto en el usc de la marca.

74.2. Consta en autos que SIL ha asumido como propio el territario del Reine Unido

para la distribucidén y publicidad de la marca Schweppes en las redes sociales.

74.2.1. Tal y como hemos visto en los hechos probados, SIL, a través de la cuenta de
twitter, habla de los productos Schweppes como propios:
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1} Asi preguntada la entidad SIL, en su cuenta de twitter, por un conaumidor de East
Sussex (Reino Unido) sobre los productos Schweppes, |a respuesta fechada el 24 de
abril de 2013 fue «deberias preguntar a nuestro distribuidor local donde enconfrar tu
SUHIWEPERES favaritas {(«You should ask fo our focal distributor where fo find your
favourite SCHWEPFES») (documento n® 31 de la contestacion).

2) Preguntada la entidad SIL, en su cuenta de twitter, por un consumidor del Reing
Unido interesandose por determinadas variantes de producto Schweppes, |a citada
entidad afirma el 10 de septiembre de 2012: «;Gracias por su inferés en nuestros
productos! Estamos trabaiando muy duro para conseguir fodos fos sabores de
Schweppes en 6l Reino Unido. Por lo tanto, esté atentols{« Thanks your interest in
our products! We are working very hard to get all Schweppes flavors in the UK, So,

stay tuned!») (documento n° 32 de |la contestacion).

74.2.2, Asi encontramos dos ejemplos aportados por la demandada sobre |a actuacion en
redes sociales, donde s¢ chserva cémo SlL, preguntada sobre los productos respecto de los
que no es fitular de la marca, sino que se trata de productos ingleses de Coca Cola,
contesta en las redes sociales como si fusran propios, dandeo informacion a los usuarios
sohre dénde deben remitirse —pregunta al distribuidor local mas cercano- o informando
sobre las politicas de expansion del producto —estamos trabajando muy duro para conseguir
todos los sabores Schweppes en Reino Unido-.

74.2.3. La entidad SIL, no sélo no aclara que en Reina Unide no son los titulares de la marca
Schweppes, diferenciandose del otro titular de la marca paralela, sino gue al contrario
mantiene gue estan trabajando en que lleguen todos los sabores a UK, |o que no es mas
que un indicio evidente de que los titulares de las marcas paralelas estan manteniendo
algln tipo de acuerdo o vinculacion econdmica para su comercializacion y expansion, por lo
que constituye un indicio de coordinacion de politicas comerciales, asi como de imagen

Lnica de marca.

74.3. Uso en la publicidad institucional de SIL y de SSA, titular y licenciatario de la

marca en Espaiia, de la imagen de productos ingleses.

74.3.1. Consta en el hecho probado 21) que SIL utiliza en las redes sociales las imagenes
de tonicas inglesas, asi aparece una botella de tonica inglesa en una imagen de la cuenta
de Facebook de SIL de fecha 19 de diciembre de 2013 {documents n® 33 de la contastacion)

vy aparece en el iwitter oficial de Schweppes Espafia {(@Schweppes ES), dentro del
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concurso de bartenders de Schweppes en Espafia en 2014, una carta folleto en la que
aparece la marca Schweppes que se emplea en Reino Unido (documento n® 34 de |a

contestacion).

74.3.2. Este uso de productos Schweppes ingleses en las redes sociales de SIL no hace
mas gue generar confusién en los consumidores sobre el origen marcario, ademds de
mantener la idea de marca global o Unica, con independencia de la existencia de dos
titulares, teniendo en cuenta ademéas —coma veremos a continuacisn- de gue las diferencias
entre las presentaciones de los productos son minimas. Sin duda, serd otro indicio mas a
tener en cuenta a la hora de analizar la existencia de vinculos econdmicos entre |os titulares

de las marcas paralelas y la promocion de imagen global.
74. 4. Diferencias minimas en la presentacién de los productos.

74.4.1. No hay discusién —y asi se plasma en el considerando 5 de |a STJUE C-291/16- que
las marcas nacionales son fundamentalmente identicas, pero a ello hay que afiadir que las
diferencias en la presentacion de los productos Schweppes de distinta titularidad son
escasas puesto que hacen referencia a elementos secundarios o accesorios, tenienda |a
presentacion de SIL multiples variantes que se asemejan a la t6nica inglesa tanto en los

colores como en |a utilizacién de frases en inglés {documento n° 35 de la contestacién).

74.4.2, La actora SSA firmaba que las presentaciones de los productos eran distintas puesto
que en la tonica inglesa |la etigueta esta en la mitad inferior de la hotella, se utilizan en su
fondo los colores amarillo, blance y plateado v textos en inglés, mientras que en la espafiola
la etiqueta estaba tocando al cuello de la botella, los colores se limitaban al amarillo y todo el
texto estd en castellano. Del documento aportade como n® 35 de la contestacian
observamos que la tdnica espaficla tiene varias presentaciones, puesto que encontramos
tonicas de SIL donde |a etiqueta esta en mitad inferior, siendo un claro ejemplo es la que
embotella CARLSBERG en Dinamarca (documento n® 36 de |a contestacion) la cual es muy
similar a la ténica inglesa, unida par cuerda floja como documenta n° 37 de |a contestacion,
Encontramos también la ténica embotellada en Holanda, donde la marea es titularidad de
SIL (documento n® 38 de la contestacion, unido por cuerda floja) que presenta una stigueta

en la parte central.

74.4.3. Por ello observamos que respecto la colocacion de la etiqueta en los productos, ya
se trate de tonicas inglesas de Coca Cola o ténicas de SIL encontramos presentaciones

similares, lo que supone que la colocacion no sea determinante para permitir al consumidor
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medio la diferenciacion del origen empresarial de los preductos, cuando estamos ante

marcas idénticas respecto del mismo praducto.

74.4.4, En cuanto al uso de los colores, tampoco ha resultado acreditado que |a actora sdlo
haga uso del color amarillo como elementos diferenciador de los productos del otro titular de
la marca paralela, mas al contario, del documento n® 35 de |a contestacion se observa, que
en la tonicas titularidad de SIL se hace uso —igual que |a tonica inglesa- de los colores
plateado y negro. Es decir, en los productos de bebida ténica tanto inglesa como espafiola
se estan utilizando los mismos colores, amarillo, negro y plateado, que caracterizan este

producto.

74.4.5, Finalmente indicar que también constan de las imagenes de ténicas'espaﬁulas de
SIL que se usen textos en inglés como las expresiones «original intiantonicr({«tonica india
original»), 0 «PREMIUM MIXER», o «Purepleasure» o la feyenda «for over 225 years, a
secret family recipe for the world’s best foved tanic has been kept under lock and key. The
magic is in the blend of the finest ingredients. Schhhh.. » (documento n° 38 y 40 de la
contestacion).

74 4.6 Se ha hablado también de la distinta composicién de los productos de SIL y de los
de Coca-Cola. No se ha aportado por la entidad SSA prueba acreditativa de las composicién
exactas v de sus diferencias, pero de la documental gue obra en las actuaciones resulta que
incluso las propias ténicas fabricadas bajo la misma licencia de SIL difieren en funcion del
EM, asi de la composicién de |a ténica espafiola y de la francesa son distintas (documento
n® 39 y 58 de la contestacion), las cuales tampoco coinciden con la inglesa {como es de ver
en el documento n® 37 de la contestacién), por lo que parece gue la composician de la tonica
no es un elemento relevante ni siquiera para SIL y para SSA, puesto que varia en los EEMM
en los que son titulares, lo gue puede correspnnder a motivaciones diversas comao los
gustos de los consumidores en cada uno de ellos, pero en tode caso tampoco es un
elementos a tener en cuenta para acreditar |a diferenciacion de la marca de SiL respecto de

la de Coca-Cola,

74.4.7. Por ello, la similitud entre los productos comercializados por los titulares de las
marcas paralelas en cuanto a presentacion, come hemaos visto, unido a la identidad de las
marcas, contribuye a generar la imagen global de marca y la confusion entre los
destinatarios, asi como a pensar de que existe una politica comercial coordinada para

aproximarse en el uso y explotacion de la marca Schweppes.
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74.5. Respecto del origen britanico y la vinculacion con Reino Unido,

74.5.1. A la vista de la documental aportada resulta acreditado que la entidad SIL, due no
ostenta derechos marcarios de Schweppes en UK, reivindica en su publicidad y web su
ofigen britanico (documento n® 15 de la demanda y documento n® 52 a 57 de la
contestacion), siendo la compafila Coca Cola/Atlantic Industries titular actual de los
derechos registrales de marca en el Reine Unido, como hemos visto. Incluso apareciendo
ese origen britanico en la presentacion de los productos (documento n® 47 a 51 de la
contestacion) y en las referencias a que es la misma receta original de Jacob Schweppe
mantenida en secreto desde hace mas de 225 afios. Incluso en las campafas publicitarias

&& menciona este origen inglés de la ténica (documento n® 57 de la contestacion).

74,5.2. Tal y come indica el TJUE, asunto G-291/18, en el apartado 42 de su resolucion,
este elemento —reivindicar el origen geografico historico de las marcas paralelas- no puede
resultar suficiente para afirmar que se ha promovido una imagen global de marca o que no
se ha defendido la funcién esencial de la marca de identificar el origen empresarial. Pero sin
duda, sera un indicio mas a tener en cuenta y a valorar por el érgano Jurisdiccional, junto con

el resto del caso concreto.

74.5.3. No solo SIL y SSA reivindican el origen britanico y la historia de la marea, sino gue
sorprende que la entidad SIL, fitular de varias de las marcas paralelas pero no en Reino
Unido, sea una sociedad con domicilic en Londres (UK) (documenta n® 2 de la demanda ¥
10 de la contestacion), donde al parecer no deheria o podria explotar su actividad
consistente en “venta de bebidas al por mayor' v el “arrendamiento de productos de
propiedad intelectual y similares®, todo ello vinculado a la marca Schweppes, puesto gue
Reino Unido es territorio de Coca-Cola para la explotacion de |a marca paralela Schweppes,
sin perjuicio de que SIL lo incorpore en su web y conteste las cuestiones de los usuarios

ingleses en las redes sociales, como hemos visto.

74.5.4, También ademas sorprende que la presencia de SIL en Reino Unido no incomode 3
Coca Cola, donde tiene la exclusividad en |la explotacion de la mareca Schweppes,
generando de nuevo confusion en los consumidores respecta del origen empresarial de la

marca y de la existencia o no de vinculos entre los citados titulares marcarios.

74.6. Actuacién marcaria paralela.
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74.6.1. Consta en autos que tras el desmembramiento de la marca Schweppes en 1889, los
dos titulares de |as marcas en el EEE hayan solicitado de forma paralela, en sus respectivos

territorios, marcas idénticas o similares para los mismos productos, como es el caso de la

marca f“‘@ﬂ solicitada por ambos titulares en el afio 2000 por Atlantic Industries y
en el afio 2002 por SIL o la marca "SCHWEPPES ZERQ" solicitada por Atlantic Industries en
2006 y por Schweppes Internacional Limited en Espafa, Portugal o Dinamarca. {doc. 42, 60

a 85 de la contestacion)

74.6.2. Asimismo SIL solicité en el afio 2007 el modelo comunitario n® 710710-002 que
contiene la palabra Schweppes para toda la Unidn Europea, sin que Coca Cola titulas de
varios registros de la misma marca en estados de la unién europea se opusiera a su registro

(documento n® 66 de la contestacion).

74.6.3. No se ha acreditado por la actora S5A que se formulara oposicion a |as solicitudes
de marca por el ofro titular de marca paralela, no solo en los EEMM donde cada uno es
titular donde a |a vista de la notoriedad mundial de la marca se podria oponer el primer titular
registral, sinoc tampoco en la solicitud del modelo comunitaric que afectaria a todos los
EEMM, incluso donde no es titular registral el contrario, impidiéndole su registro en los
EEMM donde si lo es.

74.6.4. Ello revela una conducta coordinada de ambos titulares marcarios paralelos en el
desarrollo y explotacion de la marca, registrando nuevas marcas Schweppes para sus
paises e incluso para paises en los gue no son titulares registrales —como sucede en el caso
del modelo comunitario-. Por ello es un indicio de que ambos titulares consienten la
comercializacién de marcas idénticas a las suyas en otros estamos miembros y de que

existe vinculacion econdmica entre ellos para mantener una imagen global de marca.

74, 7. Existencia de colaboracién empresarial entre SIL y Coca Cola en Holanda.

74.7.1. Ha resultado acreditado que en Holanda, donde a pesar de que el titular registral de
la marca Schweppes es SIL, su explotacién (elaboracion, embotellado y comercializacion del
producto) se realiza por Coca-Cola {documento n® 87 de la contestacion). Si observamos el
acta notarial de 20 de junio de 2014 aportada como documento 3.10 de la contestacion se

observa que en la web de www.cocacolanederland.nl donde aparece el logd de Coca Cola

se publicita Schweppes, constando que "es una marca registrada de Schweppes

International Limited”,
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74.7.2. La actora Justifica este acuerdo, que indica que es puntual, porque en Holanda hay
dos empresas que se dedican al embotellado del producto y una de ella es Coca Cola,
alegando que no es determinante este acuerdo en la determinacidn de la existencia de
vinculos entre los titulares marcarios. Indicar que no aporta acreditacion documental que la
circunstancia gue indica, y que en todo caso este acuerdo —el cual tampoco se aporta, para
ver las precauciones que SIL adopta frente a su competidor- si es relevante a la hora de

analizar |a existencia de indicios sobre los vinculos econémicos existentes entre las partes.

74.8. Comercializacién en EEMM donde la marca es titularidad de SIL de ténicas
inglesas.

74.8.1. El Ultimo de los indicios aportados y reveladores de la existencia de coordinacion
entre los titulares de las marcas paralelas es el distinto comportamiento de SIL en los
diferentes EEMM donde es titular, consintiendo en algunos paises la comercializacién de
tonicas ingles. Asi se ha acreditado que en paises como Alemania y Francia, donde el titular
de la marca es S|L, se comercializan a través de Amazon productos Schweppes de origen
inglés (doc. 68 y B9 de la contestacion), pera incluso a nivel Europeo a través de portales
electronicos como Alibaba se venden dentro del EEE productos Schweppes de indistinto

origen (documento n® 67 de la contestacion).

74.8.2. No se acredita por la parte actora’ SSA que se hayan llevado a cabo medidas
judiciales para impedir la comercializacién de ténicas inglesas en paises como Alemania o
Francia, donde SIL es titular de los derechos, con la misma intensidad que en Espafia,
donde, como hemos visto el precio de la botella de tonica es muy superior al resto de
Europa. Per |o que el consintiendo de SIL en otros palses sobre la comercializacién de
productos no fabricados por ella, refuerza la idea de que hay una coordinacidn en la politica
comercial de explotacion de la marca generando confusién en los consumidores europeos
sobre el origen empresarial de los productos v desnaturalizando la funcidn esencial de la
marca, con evidente riesgo de compartimentacion del EEE, efecto prohibido por el art. 36
TFUE.

75, A la vista de los hechos probados, puedo afirmar que el demandado ha aportado a los
presentes autos suficientes indicios precisos y concordantes de los que se puede inferir la
existencia de que el titular marcario en Espafia del signo Schweppes, solo o coordinando su
gstrategia con Coca-Cola ha seguido, tras la fragmentacién de |la marca en 1999

promoviendo activa y deliberadamente una imagen de marca Schweppes global y Unica
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genarando confusion en el plblico pertinents sobre el origen empresarial, 1o revela llevar a
cabo publicidad en su web de los productos de Coca-Cola, mediante el re direccionamiento
a la web del otro titular, la defensa en redes sociales de |os productos britanicos o su uso an
la publicidad propia, los acuerdos econdmicos en Holanda, 1a similitud en las presentacionas
de los productos o |la politica de marca paralela registrando los mismos signos en sus
respectivos estados o, incluso a nivel europeo, o las vinculaciones con Reino Unido sin ser
titular marcaric en aguel terriforic. Todos estos elementos llevan a afirmar gue ambos
titulares estan concertados para generar y mantener'una imagen de marca glgbal gue
genera confusion en el consumidor respecto del origen empresarial del producto, por lo que
se desnaturaliza 1a funcidon esencial de la marca, no pudiendo en estos casos, como indica
el TJUE en el apartado 40 de su resolucién, esgrimir la necesidad de proteger dicha funcion
para oponerse a la importacidon de productos idénticos designados con la misma marca
procedentes de otro EM en el gue esa marca es actualmente propiedad de dicho tercero can

el que esta coordinando |a estrategia de explotacidn de la misma en el EEE.

76, Como hemos visto la entidad SIL no ha llevado a cabo una politica de marca destinada a
desvincularse del -origen britanico de Schweppes ni a diferenciarse en la forma de
presentacion de los productos, mas al contrario, se ha potenciado la imagen global v Unica
de |la marca Schweppes. Mo se ha infermado al consumidor sobre quien es el titular registral
en cada estado miembro, existiendo diferencias de informacion entre los paises, asi en las
botellas francesas no se indica gl titular de la marca sino que aparece como responsahble del
producto "Orangina Schweppes France” {(doc. 58 y 58 de la contestacidn), por lo que &l
etiquetade no sirve para eliminar la posible confusidn del consumidar ni para aclarar el
diferente origen de las marcas paralelas, maxime cuando en Francia, por ejemplo, también
se venden productos ingleses, con idéntica marca y similar presentacion, pudiendo apreciar
el consumidor diferencias de embotellado dentro de una misma imagen de marca y de
pertenencia a un mismo grupo empresarial,

77. La cesion voluntaria de |la marca exigiria justo lo contrario, gue en cada uno de |os
EEMM se |levase a cabo una policita de marca destinada a diferenciarse del otro titular de la
marca paralela, gue no deja de ser un competidor dentro del EEE, permitiendo a los
consumidor ser conscientes de |a existencia de varios titulares marcarios a guienes exigir
responsabilidades de calidad en cada uno de los mercados. No ha sido asi, desde 1899, se
ha mantenido la politica de marca comin como s no se hubiese producido el
desmembramiento de la misma y los indicios aportados pc:r. |a demandada asi lo corroboran,

no constando prueba alguna de |la actora destinada a desvirtuar tales indicios.
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78. Pero ademas, los mismos indicios anteriormente mencionados son suficientes para
afirmar que entre los titulares de las marcas paralelos hay unos vinculos economicos en el
sentido de coordinar sus politicas comerciales para llevar a cabo un control conjunto sobre
el uso de la marca determinando los productos y |a calidad de los mismos donde figura la
marca. Estos vinculos se ponen de relieve de forma evidents en que Coca-Cola sea la
distribuidora de los productos Schweppes en Holanda donde el titular de la marca es SIL o
en el consentimiento de comercializacion en EEMM donde |la marca es titularidad de SIL de

tonicas inglesas.

79, Acreditadas las circunstancias expuestas por el TJUE en la Sentencia de 20 de
diciembre de 2017, la proamocion de una imagen global y Unica de marca y |a existencia de
vinculos economicos para la explotacién y uso de la marca, debo concluir que en el caso de
autos existe consentimiento tacito por parte de 5SA en la introduccion de producto marcado
con la marca paralela en el EEE, por lo que de conformidad con log dispuesto en el art. 36
de la LM existe agotamiento de su derecho de marca, no pudiéndose oponer a la
comercializacion llevada a cabo por las demandadas, es decir, a la introduccién en Espafia

de tonicas Schweppes inglesas, por lo gue procede la desestimacion de la demanda.

80. De consentir lo contrario estarfamos permitiendo la compartimentacion de los mercados
nacionales, como bien advierte el TJUE en el apartado 47 de la Sentencia de 20 de
diciembre de 2017, v una evidente restriccién de |a libre circulacion de mercancias, principio
basico de la Unién Europea. Recordar también lo apuntado por el Tribunal en el apartado
58, en el sentido que la existencia de vinculos econémicos no esta supeditada ni a que los
titulares dependan formalmente el uno del otra, ni que ejerzan efectivamente la posibilidad
de controlar la calidad de los productos, habiéndose acreditado la existencia de esos
vinculos mediante las politicas comerciales coordinadas y control conjunto sobre el uso de la
marca, que supone —segun el TJUE- que tienen la posibilidad de determinar directa o

indirectamente los productos en los que figura la marca y de controlar su calidad.
Undécimo.- Demanda reconvencional.

81. La actora reconvencional, tras desistir de parte de las acciones ejercitadas como hemos
visto anteriormente, imputa una serie de actos de competencia desleal a las demandadas
reconvencionales SSA, SIL y ORANGINA, concretamente las siguientes:
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a) Actos contrarios a la buena fe del art. 4 LCD imputable a la demandada reconvencional

35A y delimitado dentro de los actos de obstaculizacion.

b} Actos de engafio al amparo de lo dispuesto por el articulo 5.1.b) de la LCD imputables a
las demandadas S84, SIL vy ORANGINA, tanto por pramover una imagen global de marca
gue genera confusién a los cansumidafes, como por generar engano respecto del origen y
buena reputacion (goodwill) de su marca SCHWEPPES.

¢} Omisiones engafiosas al amparo del art. 7 LCD imputables a las tres codemandadas
S84, SIL y ORANGINA por l[a omisidn dé toda informacién a |los consumidores schre la
distinta procedencia empresarial de sus productos SCHWEPPES respecto de la marca y los
productos SCHWEPPES genuinamente ingleses de Coca-Cola.

d} Acciones innominadas, en primer lugar, par cuanto las conductas descritas suponen una
infraccian de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de
la cadena alimentaria por contravenir el art. 14.2 de la _citada norma, y, en segundo lugar,
por no es cierto ciertas expresiones tales coma: gque Schweppes sea "el| refresco mas
antiguo del munda”, come errdneaments afirma la publicidad de S3A, SIL y ORANGINA o
gue sea "l prirﬁer refresco creado peor el hombre” o primer refresco carbonatado
artificialmente, o gue la ténica SCHWEPPES esté “elaborada segln la receta de Jacob

Schweppe', como errdneamente afirma la publicidad de SCHWEPPES S.A.
g) Accion de publicidad a |a vista de lo dispuesto enel ant. 32.2 LCD.

82. La demandada reconvencional SCHWEPPES 5 A. solicitd, en su contestacidn a la
demanda, la desestimacion de las pretensiones formuladas por la actora reconvencional
Red Paralela y la imposicién de multa ex art. 247.3 LEC por cuanto se estaba actuandoe con
abuso de derecho y gjercicic antisocial del mismo, puesto gus Red Paralela es una sociedad
pantalla de Carbonigues Maontaner, que carece de actividad y de activos, por lo que la
interposicion de la demanda reconvencional Gnicamente por la primeara, y no por la segunda,
que es la Unica gque participa en & mercado, tiene como Unico objetivo evitar las

consecuencias econdmicas derivadas de una demanda infundada.

53. Respecto de tal pretension y, sin perjuicio de las acciones que al margen del presénte

procedimiento puedan egjercitar las partes, procede su desestimacion por cuanto ambas

48



sociedades, Red Paralela y Carboniques Montaner, fueron inicialmente demandadas par
SSA por lo que ambas estaban llevando a cabo |os actos de comercializacién de ténicas
inglesas gque se les imputaban, por lo gue ambas actuaban en el trafico econdmico,
concretamente en el caso de la actora reconvencional Red Paralela se indicaba en la
demanda que esta comercializando y distribuyendo ténica inglesa por medio de su pagina

web www.redparalela.com, por ello esta actuando en el trafico econdmico vy las conductas

anticoncurrenciales imputadas en la reconvencion a SSA le afectan como operador

econdmica,

84. Respecto de la decision de reconvenir solo una de las demandadas, entiendo que forma
parte de la estrategia "de defensa” y que no puede ser reprochable via art. 247 LEC, puesto
que también las demandadas reconvencionales, SIL y ORANGINA, mantuvieron una
estrategia “de defensa" consistente en rechazar su emplazamiento en Espafia, en no
contestar y negar conocimiento alguno de la demanda —incluso al tiempo de la audiencia
previa- a pesar de las vinculaciones obvias existentes entre las tres codemandadas, y en
solicitar nulidad y alegar indefensién hasta el final del procedimiento, en el caso de SIL, lo
gque, en su caso, también debo considerar una linea de defensa dentro de los limites del art.
247 LEC.

83, Procede analizar las diferentes acciones de competencia desleal e Innominadas

imputadas en la demanda reconvencional.
86. Actos contrarios a la buena fe, actos de obstruccidn.

86.1. Debemos precisar que es doctrina jurisprudencia constante y uniforme que cada
conducta desleal que se imputa debe incardinarse en un acto tipificado en la ley siendo la
clausula general un tipo desleal auténomo y no un cajon de sastre gue se pueda citar de
forma generica ni sirva para aguellos casos en que la conducta no es desleal de

conformidad con cualquier otro tipo por faltarle alg(n elemento.

86.2. La conducta que se imputa a SSA, identificada como acto de obstaculizacion, consiste
en iniciar contra sus competidores (importadores de tonica SCHWEPPES en Espafia)
pracedimientos de medidas cautelares siendo conocedora que sus pretensiones excedlan,
en mucho, de los derechos marcarios que ostentaba y que, en ningun caso, se podria

acordar una prohibicion extensible a productos que eran comercializados dentro del EEE
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con el consentimiento de la titular de la marca SIL, ademas de estar compartimentando &l

mercado espafiol a sabiendas del agotamiento del derecho de marcas.

B6.3. Entiendo gue no concurre acto contrario a la buena fe, en su modalidad de
abstruceién, de conformidad con el art. 4.1, LCD por cuanto no puede ser reprochable por
esta via la conducta de un operador en el mercado gue actia en defensa de sus derechos
ejercitando las acciones gue la Ley le otorga, maxime cuando el tema del agotamiento del
derecho de marca presentaba serias dudas en el caso que nos ocupa, que incluso obligd a
esta magistrada a plantear una cuestién prejudicial ante el TJUE para disipar aqi,lellas.

B7. Actos de engaiio

87.1. Se Imputan, asimismo, actos de engafo al amparo de lo dispuesto por el articulo 5.1.b)
de la LCD imputables a -las tres codemandadas SSA, SIL y ORANGINA por estar
promoviende una imagen global y universal de marca que genera confusion a los
consumidores, de forma que la marca dejaria de cumplir con la funcién esencial de

indicacidn de procedencia empresarial de los productos que distingue.

87.2. El articulo 5 de la Ley de Competencia Desleal dispone que "se considera desleal por
engafiosa cualguier conducta que contenga informacion falsa, aun slendo veraz, por st
confenido o presentacion induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo
suscoptible de alterar su_comportamiento econdmico. sfempre que incida sobre algunc de

los sigientes aspectos:

B) Las caracteristicas principales del bien o servicio, tales como su dispombilidad, sus
beneficios, sUs riesSgos, BU 6jecucion, SU composicidn, sus accesorios, ef procedimignio v fa
fecha de sy fabricacién o suministro, su entrega, su caracter apropiado, su utifizacion, su

cantidad, sus especificaciones, su aotigen goografico o comercial o los resuftados que

pueden esperarse de su utilizacion, o los resullados y caracteristicas esenciales de las

pruebas o controfes efectuados al bien o servicio....",

87.3. Al hablar del agotamiento ya hemos visto que ha resultado acreditade gue 3IL han
creado de forma deliberada y en connivencia con la otra titular de la marca paralela
Schweppes una imagen global y Unica de marca, y me remito a todas las pruehas que se
han analizado con anterieridad. Incluso puedo afirmar gue este comportamiento induce a los

destinatarios a error sobre el origen geografico o comercial de los productos puesto que se




tiene la percepcidn gue todos estan bajo sl mismo control, bajo la misma organizacion
empresarial gue explota en todo el mundo la marca Schweppes, siendao las diferencias de
sabor o de etiquetado —minimas par cierto, ver documento n° 35 de la contestacian- simples
necesidades del distribuidor o embotellador del pais o incluso de las preferencias de los
consumidores de cada Estado. No se ha acreditado por SIL que el cansumidor medio es
conocedor de gue la marca Schweppes en Reine WUnido es titularidad de Coca Cola y por
es0 lleva la etigueta en la parte central de la botella, ¥ |a ténica de Espana es titularidad de
SIL y por eso lleva |a etiqueta en la parte superior de la botella, porque SIL incluso en
Espafa ha etiguetado en la forma utilizada en UK, o incluso en Holanda se embotella por
Coca Cola aunque la marca es de SIL, o las compaosiciones de las ténicas de SIL varian
segln los palses como hemos visto, por ello |a colocacién de la etigueta o la composicidn no

son elementos distintivos de los productos.

87.4. Fero lo cierto es que para apreciar la concurrencia del ilicito concurrencia que se
imputa debe acreditarse que este engafic es susceplible de alterar el comportamignto
econdmico de los consumidores, extremo que no resulta acreditado en el presents
procedimiento. Puesto gue en el caso que nos ocupa el comportamiento econdmico no
viene determinado porque la marca Schweppes 2ea o no Unica, entiendo, sino par la calidad

del producto que no se ha visto alterada par el engafio.

B87.5 Se Imputan, asimismo, actos de engaiio al amparo de lo dispuesto por el articulo 5.1.b)
de la LCD imputables a |as tres codemandadas S84, SIL y ORANGINA en cuanto al origen
y buena reputacién {geodwill) de su marca SCHWEPPES, por cuanto én suUs paginas
web, en su publicidad y en sus redes sociales hacen mencidn del origen histdrico & inglés de

la marca.

87.8. De la prueba que consta en las actuaciones resulta acreditado que las demandadas
reconvencionales hacen mencion del origen histérico y britanico de la marca Schweppes
{documento n® B5 y 86 de la contestacidn, entre otros) ¥y que de esta farma hacen creer al
consumidor gue la marca que explotan procede de la ariginaria empresa inglesa creadora de
la auténtica tonica Schweppes, Debo indicar que no es del todo incierto, puesto que
originariamente la marca de autos pertenecia a un Onico titular procedente del creador
griginario del producte, gque, por las vicisitudes de las empresas y por |a territorialidad del

derecho de marca, en la actualidad esta dividida por Estados y en dos titulares.



87.7. Pero de nueveo, como he dicho con anterioridad, lo trascendente del tipo previsto en &l
art, 5.1.k) LCD es gue los consumidores alteren su comportamienta por la conducta

engafnosa gue se imputa, requisito que de nuevo no concurre en el presente caso.
88. Actos de omisiones enganosas del art. 7 LCD

28.1. Respecto de las omisiones engafiosas, al amparo del art. 7 LCD, imputables a las tres
codemandadas S8A, SIL y ORANGINA se concreta en la omisién de toda informacion a los
consumidares sobre la distinta procedencia empresarial de sus productos SCHWEPPES
respecta de la marca y los productes SCHWEPPES genuinamente ingleses de Coca-Cola.

88.2. El art. 7 de la LCD “considera desleal la omision u ociltacion de la informacion
necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una decision refativa a su
camporfamiento econdmico con el debido conocimiento de causa. Es también desleal si ta
informacion que se ofrece es poco cfara, ininteligible, ambigua, no se ofrece en el mormento
adecuado, o no se da a conocer ef proposito comercial de esa prictica, cuando no resufte

evidente par ef comtexto”,

88.3. En el tipo imputado se considera desleal ocultar informacién necesarla para que el
destinatario adopte una decision relativa a su comportamiento economice, por lo gue, la
informacién que se omite —en este caso la relativa a |a distinta procedencia empresarial de
los productos Schweppes respecto de los ingleses- debe ser determinante en &l
comportamiento econdmico de los consumidares., es decir, &n la decision de compra. Como
venimes diciendo nec tenemas constancia de esta omision sea determinante del
comportamiento econdmico de los destinatarios, por lo que no concurrird el tipo del art. 7
LCD.

d8.4. Mantiene 53A que el desmembramiento de la marca no fue secreto y es por todos
conocido, ademé&s de ser una operacion controlada por las autoridades de la competencia
europeas, puesto que el acuerdo inicial era que Cadbury vendiera la totalidad de la marca v
negocio Schweppes a Coca-Cola pero ese acuerdo fue prohibido en o que afecta a Europea

Continental —salvo Grecia y paises del este de Europa.

88.5. Que la marca se cede a Coca Cola para algunos paises es un hecho gue salio en
prensa en 1998 y 1999 cuando se llevaba a cabo la operacién, pero lo cierto es gue a partir

de ese momento la opacidad en la distribucion de mercados es evidente cuando ni siguiera
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en el presente procedimiento se han esclarecido todos los extremos vinculados a esa
operacion y la relaciones entre los titulares marcarios, asl como la propia estructura ¥
organizacion del grupo ORANGINA, motivado en gran medida por la falta de actividad
probatoria de S5A vy del resto de demandadas,

88 8. De la documentacion aportada por la demandada resulta gJue SSA esta participada en
un 99,9% por la mercantii CITRICOS Y REFRESCANTES, S.A, entdad que ests
participada en un 100% por la sociedad BLACK LION BEVERAGES SPAIN, S.L., gue a su
vez se encuentra completamente participada por la sociedad holandesa ORANGINA
SCHWEPFES HOLDING BV, (en adelante ORANGINA) (documents n® 8 y 9 de la
contestacion). Por su parte SIL también estd participada en su totalidad por ORANGINA, la
cual forma parte del Grupo japonés Suntory (documentos n° 8 y 10 de la bentestacién}.

88.7. Consta en la contestacion a la demanda reconvencional de SSA, pagina 22, gue
Cadbury Schweppes vende enero de 2006 las acciones de SIL —~con la gama de marcas en
mas de 17 paises- al fondo de inversion Black Lion, el cual en septiembre de 2009 la vende
al grupo Suntory (doc. 5 de la contestacion a la reconvencién). La entidad Black Lion
pertenece al Grupo ORANGINA, que forma parte del grupo Suntory, la cual a través de una
sociedad interpuesta es titular de las marcas y a través de dos sociedades interpuestas es
titular de la licencia de explotacién. Todo ello hace un entramado sacietario complejo gue
SS8A, SIL y ORANGINA no han facilitado en comprender, sino que han utilizado para
confundir y entorpecer el presente procedimiento, en cuanto al emplazamiento me refiero,
También han arrojado dudas sobre e| domicilio de SIL, puesfu gue constan documentos gue
lo sitdan en Londres (como hemos visto en los hechos probados) y seqln el documento 4 de
la contestacion a |a reconvencion presentada por SSA lo sitla en Holanda, mientras que
S5A en su demanda aporta como desumento n® 2 certificado donde aparece en Londres el
domicilio de SIL, ademds de en Holanda, desconociendo a qué efectos se tiene este

segundo domicilio, puesto que el que aparece en documentos oficiales es en Londres.

64.8. A esta confusién se une que no consta plblicamente la existencia de dos titulares
marcarios competidores en el mercado, sino, como ha dquedado acreditado, ostentan
vinculos esondnicos sobre la coordinacion de politicas de explotacién conjunta de la marca
y sobre creacion de una imagen global de marca que gereran confusién en los
consumidores respecto del origen empresarial de los productos, haciendo creedor que todos
proceden del mismo origen britdnico y que Schweppes se mantiene como marca Gnica.



88.9, Como vemos, es cierto, gue las demandadas SSA, SIL y ORANGINA omiten
informacion scbre el titular de las marcas y el ambito de explotacion pero no consta
acreditado que ello sea determinante del comportamiento economico del consumidor, por lo

gue no cabe apreciar la concurrencia del art. 7 de la LCD.

89, Acciones innominadas

89.1. La actora reconvencional también ejercita unas acciones gue denomina “innominadas’

y gque versan sobre dos extremos.

89.2. Se imputa infraccién de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria por contravenir el art. 14.2 de la citada norma. El

precepto invocado dispons;

«1. Los operadores gestionaran las marcas de productos afimentarios que offezcan af
consumidor, tanto fas propias come de otros operadores, evitando praclicas contrarias a fa
libre competencia o que constifuyan actos de compefencia desteal de acuerdo con lo
previsto en la Ley 18/2007, de 3 de julio, de Defensa de fa Competencia y en la Ley 3/7991,
de 10 de enero, de Competencia Desleal, asi como actos de publicidad Hicitos de
conformidad con la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. |

2. Se prohibe el aprovechamiento indebido por parte de un operador y en beneficia propio
de fa iniciative empresarial ajena, asl como las gque constituyan publicidad ficita por
reputarse desleal mediante la utilizacion, ya sea en los envases, en la presentacion o en la
publicidad del producto o servicio de cualesquiera efemenfos distintivos que provoguen
riesgo de asociacion o confusion con los de otro operador o con Mmarcas o nombres
comerciales de otro operador en los términos definidos en la Ley 17/2001, de 7 de diciernbre.
de Marcas y sin perjuicio de lo dispuesto en fos arficufos 11 y 12 de fa Ley de Competencia
Desleal »

89.3. La norma invocada se remite a las infracciones tipificadas en la Ley de defensa de la
competencia, en la Ley General de Publicidad y en la Ley de Competencia Desleal, por lo
que no se trata de un tipo anticoncurrencial auténomo, como pretende el actor
reconvencional. Por ello, en la medida gue no concurren actos de competencia desleal ni las

demas infracciones previstas es por lo que debe desestimarse tal pretension.
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89.4. El segundo grupe de acciones "innominadas” se refieren a expresiones, utilizadas en
publicidad de los productos, que la actora reconvencional estima que no son ciertas,
expresiones tales como: '
a) que Schweppes sea "el refresco més antiguo del munde”,
b} que sea “el primer refresco creado par el hombre® o primer refresco carbonatado
| artificialmente,
c) que.la tonica SCHWEPPES esté "elaborada segun |a receta de Jacob Schweppe",

89.5. Entiendo que no podemos ni siquiera entrar en el estudia de estas imputaciones gue
no se encuentran en ningune de los tipos de la Ley de Competencia Desleal como exige |a
jurisprudencia, ni siquiera como publicidad engafiosa, porlo que debe desestimarse tales

pretensiones.

80. Habiendo desestimado las acciones de competencia desleal, procede, asimismo,
desestimar la accién de publicidad ejercitada al ampare del art. 32.2. LCD.

Duodécimo.- Costas.

91. En el caso que nos ocupa, especialmente complejo juridica y facticamente, no procede
hacer expresa imposicién de costas a ninguna de las partes, hahiendo concurride en esta
-magis'trada serias dudas de hecho y de derecho que merecen excluir en ambas

demandadas, principal y recovencional, la imposicidn de costas (art. 394.2 LEC).

Wistos los pi‘ecepto_s citacdos y demas de general y pertinente aplicacién
FALLO

DESESTIMO la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales D: Ignacio
Lépez Chocarro, en nombre y representacion de SCHWEPPES S.A. y a_hsuélvo a RED
PARALELA, S.L., y CARBONIQUES MONTANER, S.L. de las pretensiones formuladas
en sd contra, sin expresa imposicién de costas.

DESESTIMO la demanda reconvencional interpuesta por el Procurador de los.

Trihuna_leé'[). Daniel Font, en representaciéon de RED PARALELA S.L. y absuelvo a
SCHWEPPES S.A., SCHWEPPES INTERNACIONAL LTD y ORANGINA SCHWEPPES
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HOLDING BV de todas las pretensiones formuladas en su contra, sin expresa

imposicion de costas.

Se absuelve también a EXCLUSIVAS RAMiREE S.L. a la vista del dalsistimientn

formulado en audiencia previa respecto de las pretensiones dirigidas en su contra, sin

expresa imposicion de costas.

* Contra esta sentencia podra interponerse recurso de apelacion ante la sala de o Civil de la
‘Audiencia Provincial de Barcelona; recurso que habra de presentarse en este Juzgada en el

plazo de veinte dias desde su notificacidn.

Librese testimonio de la presente resolucin para su unién a los autos principales y llévese

" su eriginal al libro de sentencias de este Juzgado.-

Asi por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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