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SENTENCIA n° 308/2016

En Madrid, a 20 de septiembre de 2016.

En nombre de S.M. el Rey, la Seccién Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en
materia mercantil, integrada por los ilustrisimos sefiores magistrados D. Angel Galgo Peco, D. Gregorio Plaza
Gonzdlez y D. Francisco de Borja Villena Cortés, ha visto en grado de apelacién, bajo el n° de rollo 296/2014,
los autos 305/2014, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nimero 6 de Madrid.

Las partes han actuado representadas y con la asistencia de los profesionales identificados en el
encabezamiento de la presente resolucion.

ANTECEDENTESDEHECHO
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PRIMERO.- El procurador D. Manuel Sdnchez Puelles, actuando en nombre y representacién de GESTEVISION
TELECINCO, S.A. present6 el 22 de diciembre de 2010 demanda contra ITV GLOBAL ENTERTAINMENT
LIMITED en solicitud de sentencia "en la que:

1° Declare la nulidad de los acuerdos denominados Head of Agreement (Pasapalabra Heads of Agreement,
Library Minimum Commitment Heads of Agreement y Format Production Heads of Agreement).

2°Condene a ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED a restituir a GESTEVISION TELECINCO, S.A. las cantidades
entregadas en virtud de esos invalidos acuerdos, con sus intereses, en la forma que se establece en el hecho
cuarto y el fundamento de derecho Xl de esta demanda.

3°Condene a ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED a indemnizar a GESTEVISION TELECINCO, S.A. los dafios
y perjuicios ocasionados como consecuencia de la invalidez de los Heads of Agreement, con sus intereses, en
la forma que se establece en el hecho quinto y el fundamento de derecho X/l de esta demanda.

42 Condene en costas a ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED en caso de oponerse a esta demanda”.

SEGUNDO.- Al darsele traslado de la demanda, ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED presentd escrito
contestacién oponiéndose a lo que de contrario se solicitaba, formulando asimismo demanda reconvencional
en solicitud de sentencia con los siguientes pronunciamientos:

"DECLARATIVOS

a) Que Tele 5 ha incumplido el contrato "PASAPALABRA Heads of Agreement", causando dafos y perjuicios a
ITV.

b) Que Tele 5 ha incumplido el contrato "Library Minimum Commitment Heads of Agreement’, causando dafos
y perjuicios a ITV.

¢) Que Tele 5 ha incumplido el contrato "Format Production Heads of Agreement’, causando dafios y perjuicios
alTv.

d) Que ITV ostenta derechos de exclusiva preferentes sobre Tele 5 con respecto al formato del programa
"PASAPALABRA" (derechos de propiedad intelectual) y su denominacidn, ya sea como titulo del programa
(derechos de propiedad intelectual) ya sea como marca notoria no registrada (derechos de propiedad industrial).

e) Que el uso por parte de Tele 5 del formato del programa "PASAPALABRA" desde el 071.02.2010 constituye una
violacion de los derechos de exclusiva de ITV sobre el formato.

f) Que el uso por parte de Tele 5 de la denominacién del programa "PASAPALABRA" desde el el 01.02.2010
constituye una violacion de los derechos de exclusiva de ITV sobre dicha denominacion.

g) Que la violacién de los derechos de propiedad intelectual e industrial de ITV le ha ocasionado unos dafios y
perjuicios in re ipsa, que deben ser indemnizados por Tele 5.

DE CONDENA. Condene a Tele 5 a:
h) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

i) A pagar a ITV la cantidad de 5.400.000 euros con relacién al contrato "PASAPALABRA Heads of Agreement’,
mas los intereses legales correspondientes incrementados en dos puntos.

j) A pagar a ITV la cantidad de 7.975.000 euros con relacién al contrato "Library Minimum Commitment Heads
of Agreement", mds los intereses legales correspondientes incrementados en dos puntos.

k) A pagaraITV la cantidad de 1.554.000 euros con relacién al contrato "Format Production Heads of Agreement”,
mas los intereses legales correspondientes incrementados en dos puntos.

I) A cesar inmediatamente, quedando ademas prohibida de reanudar en el futuro, la emisién, edicién, produccién,
reproduccidn, comunicacion publica, distribucidn, transformacidn y toda y cualquier otra forma de explotacidn,
por si o a través de terceros, del programa "PASAPALABRA’, asi como de cualquier otro programa de television
que tenga un formato idéntico o similar al del programa "PASAPALABRA" o que tenga la denominacién
"PASAPALABRA".

m) A cesar inmediatamente, quedando ademads prohibida de reanudar en el futuro, el uso, por si o a través
de terceros, de la denominacion "PASAPALABRA" en Espaiia, esté acompafiada (o no) de otros elementos
o palabras, para distinguir programas de television, juegos informdticos, video juegos, juguetes, asi como
cualesquiera productos de merchandising relacionados con el formato del programa "PASAPALABRA’", con
apercibimiento de desobediencia e indemnizacidn coercitiva de 600 euros diarios en aplicacion del articulo 44
LM.
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n) A retirar del mercado cualquier medio, instrumento, material publicitario (en papel o Internet) y productos de
merchandising en los que se consigne la denominacion "PASAPALABRA".

fi) A retirar del mercado y destruir todas las copias ilicitas del programa "PASAPALABRA’ por ella producidas sin
el consentimiento de ITV, grabadas en cualquier tipo de soporte, hayan sido emitidos o no, asi como de cualquier
medio material o en Internet en el que se consigne la denominacién "PASAPALABRA’", debiendo acreditar Tele
5 fehacientemente al Juzgado dicha retirada y destruccion.

0) Aindemnizar a ITV por los dafios y perjuicios que le ha causado la violacién de sus derechos de exclusiva sobre
el formato en funcidn de las consecuencias econdmicas negativas de la infraccion, en particular, en funcion del
beneficio que Tele 5 haya obtenido por (i) los ingresos publicitarios a consecuencia de o relacionados con la
emisién del programa "PASAPALABRA" (ii) y los ingresos obtenidos por la venta de productos de merchandising
relacionados con el citado programa.

p) A indemnizar a ITV por los dafios y perjuicios que les ha causado la violacién de sus derechos de exclusiva
sobre la denominacién "PASAPALABRA", como titulo de la obra y/o como marca notoria no registrada, en funcién
del 1% de la cifra de negocios realizada por Tele 5 con el signo infractor, atendiendo al criterio establecido en
los pdrrafos 210 y siguientes (titulo de la obra) y 285 y siguientes (marca notoria no registrada) de ete escrito.

q) A publicar la sentencia en el diario EL PAIS y en el diario EXPANSION.
Todo ello, con expresa imposicion de costas a la actora” .

TERCERO.- Tras seguirse el juicio por su tramite, el Juzgado de lo Mercantil dicté sentencia, con fecha 3 de
febrero de 2014, cuyo fallo es el siguiente:

"Que desestimando integramente la demanda inicial formulada a instancia de GESTEVISION TELECINCO, S.A.,
representada por el Procurador Sr. Sanchez Puelles y asistida del Letrado D. Agustin Gonzadlez Garcia, contra la
entidad ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED, representada por la Procuradora Sra. Campillo Garcia y asistida
del Letrado D. Pedro Merino Baylos, debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones formuladas,
con expresa condena en costas a la parte actora.

Que estimando parcialmente la demanda reconvencional formulada a instancia de la entidad ITV GLOBAL
ENTERTAINMENT LIITED, representada por la Procuradora Sra. Campillo Garcia y asistida del Letrado D. Pedro
Merino Baylos, contra la mercantil GESTEVISION TELECINCO, S.A., representada por el Procurador Sr. Sanchez
Puelles y asistida del Letrado D. Agustin Gonzalez Garcia, debo:

1.- declarar que la demandada ha incumplido el contrato "PASAPALABRA Heads of Agreement”, causando dafos
y perjuicios a ITV;

2.- declarar que la demandada ha incumplido el contrato "Library Minimum Commitment Heads of Agreement’,
causando dafios y perjuicios a ITV;

3.-declarar que la demanda ha incumplido el contrato "Format Production Heads of Agreement’, causando dafos
y perjuicios a ITV;
4.-declarar que ITV ostenta derechos de exclusiva preferentes sobre Tele 5 con respecto al formato del programa

Zn

"pasapalabra" y su denominacid "pasapalabra”, en cuanto titulo del formato y parte integrante de él;

5.-declarar que el uso por parte de la demandada TELECINCO del formato del programa "pasapalabra’, desde el
1.8.2012 en adelante, constituye una violacién de los derechos de exclusiva de ITV sobre el formato;

6.- declarar que el uso por parte de la demandada TELECINCO de la denominacion del programa "pasapalabra’,
desde el el 1.8.2012 en adelante, constituye una violacion de los derechos de exclusiva de ITV sobre dicha
denominacion;

7.- condenar a la demandada TELECINCO a abonar a la actora ITV la cantidad de 5.400.000 euros con relacion
al contrato "PASAPALABRA Heads of Agreement’, mds los intereses ejecutorios del art. 576 L.E.Civil desde esta
resolucion judicial;

8.- condenar a la demandada TELECINCO a abonar a la actora ITV la cantidad de 7.975.000 euros con relacién al
contrato "Library Minimum Commitment Heads of Agreement’, mas los intereses ejecutorios del art. 576 L.E.Civil
desde la fecha de esta resolucion;

9.- condenar a la demandada TELECINCO a abonar a ITV la cantidad de 1.554.000 euros con relacidn al contrato
"Format Production Heads of Agreement", mas los intereses ejecutorios del art. 576 L.E.Civil desde la presente
resolucion;
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10.- condenar a la demandada TELECINCO a cesar inmediatamente, quedando ademas prohibida de reanudar
en el futuro, la emision, edicion, produccidn, reproduccién, comunicacién publica, distribucidn, transformacién y
toda y cualquier otra forma de explotacidn, por si o a través de terceros, del programa "pasapalabra”, asi como
de cualquier otro programa de television que tenga un formato idéntico o similar al del programa "pasapalabra‘o
que tenga la denominacion "pasapalabra”;

11.- condenar a la demandada TELECINCO a cesar inmediatamente, quedando ademas prohibida de reanudar
en el futuro, el uso, por si o a través de terceros, de la denominacién "pasapalabra” en Espafa, esté acompafada
(o no) de otros elementos o palabras, para distinguir programas de televisidn, juegos informaticos, video
juegos, juguetes, asi como cualesquiera productos de merchandising relacionados con el formato del programa
"'pasapalabra’;

12.- condenar a la demandada TELECINCO a retirar del mercado cualquier medio, instrumento, material
publicitario (en papel o Internet) y productos de merchandising en los que se consigne la denominacién
"'pasapalabra’;

13.- condenar a la demandada TELECINCO a retirar del mercado y destruir todas las copias ilicitas del programa
"'pasapalabra” por ella producidas desde el 1.8.2012 -inclusive- sin el consentimiento de ITV, grabadas en
cualquier tipo de soporte, hayan sido emitidos o no, asi como de cualquier medio material o en Internet en el
que se consigne la denominacion "pasapalabra", debiendo acreditar Tele 5 fehacientemente al Juzgado dicha
retirada y destruccion;

14.- condenar a la demandada TELECINCO a indemnizar a ITV por las consecuencias econdmicas negativas
derivadas de las ganancias obtenidas por la demandada como consecuencia del uso del formato y titulo de
la obra "pasapalabra" y productos de merchandising del programa en los que se consigne la denominacion
'pasapalabra” desde el el dia 1.8.2012 en adelante, cuya cuantificacion se realizara en ejecucién de sentencia;

15.- condenar a la demandada TELECINCO a publicar la sentencia en el diario EL PAIS y en el diario EXPANSION,
a costa de la demandada;

desestimando las demds pretensiones formuladas, sin hacer imposicion de las costas de la demanda
reconvencional”.

CUARTO.- Notificada la sentencia a las partes, por MEDIASET ESPANA COMUNICACION, S.A. (denominacién
con la que pasé a girar GESTEVISION TELECINCO, S.A.) se interpuso recurso de apelacién, que fue admitido.
Al darsele traslado del mismo, ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED present6 escrito de impugnacion,
que fue igualmente admitido. Previo traslado de la impugnacién de contrario formulada, MEDIASET ESPANA
COMUNICACION, S.A. evacué el trdmite previsto en el art#ciulo 461.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

QUINTO.- Elevadas las actuaciones, se formé el correspondiente rollo. La deliberacién, votacion y fallo del
asunto se realizé con fecha 2 de junio de 2016.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Angel Galgo Peco, que expresa el parecer del tribunal.

SEXTO.- En la tramitacion del presente recurso se han observado las prescripciones legales, excepto en lo
atinente al plazo para dictar sentencia.

FUNDAMENTOSDEDERECHO
I. ANTECEDENTES RELEVANTES

1.- La presente litis trae causa de la demanda presentada por GESTEVISION TELECINCO, S.A., sociedad
que en el curso de las actuaciones pas6 a denominarse MEDIASET ESPANA, S.A., contra ITV GLOBAL
ENTERTAINMENT LIMITED (nos referiremos a estas dos entidades como "TELECINCO/MEDIASET" e
"ITV", respectivamente), a fin de que se declarasen nulos los tres contratos que bajo la denominacién
de "Pasapalabra Heads of Agreement’, "Format Production Heads of Agreement" y "Library Minimum
Commitment Heads of Agreement" suscribieron dichas entidades con fecha 20 de mayo de 2009, y se
condenase a ITV a restituir las cantidades que habia recibido en virtud de tales acuerdos con sus intereses,
asi como a indemnizar a TELECINCO/MEDIASET por los dafios y perjuicios derivados de la invalidez de los
acuerdos en cuestion. TELECINCO/MEDIASET fundamentaba tales pretensiones en que su consentimiento
debia reputarse nulo, al haberse prestado por efecto de la conducta dolosa de ITV; también esgrimia error
invalidante.

2.- En su escrito de contestacién a la demanda, ITV sostuvo que los contratos de contrario impugnados eran
plenamente validos.
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3.-ITV no se limitd a oponerse a la demanda contraria, sino que, a su vez, formulé demanda reconvencional,
gjercitando acciones de responsabilidad contractual y acciones de propiedad intelectual y marcarias.

3.1.- Por lo que se refiere a las acciones contractuales, ITV fundamentaba su demanda en que TELECINCO/
MEDIASET habia incumplido injustificadamente lo pactado, solicitando que asi se declarase y: (i) se diera
por resuelto el "Pasapalabra Heads of Agreement"’, condenando a TELECINCO/MEDIASET al pago de las
cantidades estipuladas en él en concepto de dafios y perjuicios; (ii) en relacién con el "Format Production
Heads of Agreement" y el "Library Minimum Commitment Heads of Agreement", habiendo aceptado ITV la
resolucion del contrato notificada en su dia por TELECINCO/MEDIASET, se condenase a esta Ultima al pago de
las cantidades adeudadas en virtud de los mismos y no abonadas, como resarcimiento de los dafios causados.

3.2.-Enloreferente alas acciones de propiedad intelectual y marcarias, ITV aducia que TELECINCO/MEDIASET
estaba emitiendo el programa "PASAPALABRA" desde el 1 de febrero de 2010 al margen de la licencia
otorgada por ITV en virtud del "Pasapalabra Heads of Agreement", violando con ello sus derechos de propiedad
intelectual sobre el formato y sobre el titulo del programa como parte del formato, asi como sus derechos
marcarios sobre "PASAPALABRA" como marca notoria no registrada. Sobre esta base, ITV ejercitaba las
acciones de cesacion, prohibitoria, de remocién e indemnizatoria, solicitando igualmente la publicacion de la
sentencia, todo ello en los términos que quedaron expuestos en los antecedentes de hecho de la presente
resolucion.

4.- En su escrito de contestacion a la demanda reconvencional, TELECINCO se opuso a las pretensiones contra
ella formuladas por ITV.

5.- Al cabo del tramite de la primera instancia, se dicté sentencia desestimando la demanda de TELECINCO/
MEDIASET y estimando parcialmente, en los términos que ya quedaron expuestos, la reconvencion de ITV.

6.- Disconforme con lo asi decidido, TELECINCO/MEDIASET apelé a fin de que se dictara nueva sentencia que,
revocando la dictada en primera instancia, estimase integramente su demanda y desestimase en su integridad
la demanda reconvencional de ITV.

7.- Tras darsele traslado del recurso presentado por TELECINCO/MEDIASET, ITV presentd escrito en el que, al
tiempo que interesaba la desestimacién de aquel, impugnaba la sentencia en los siguientes particulares:

7.1.- Pronunciamiento 14 del fallo, a fin de que TELECINCO/MEDIASET fuese condenada a indemnizar los
perjuicios causados a ITV por la violacién de sus derechos de exclusiva sobre el formato en que se basa el
programa "PASAPALABRA" y su titulo derivados de la comercializacién de productos de merchandising del
programa en los que figure la denominacion "PASAPALABRA" desde el dia 1 de febrero de 2010.

7.2.- Pronunciamientos 5, 6 y 7 (en realidad, 7, 8 y 9), a fin de que se condenase a TELECINCO/MEDIASET a
pagar, en concepto de interés moratorio, el interés al tipo legal devengado por las cantidades alli sefialadas
desde el 23 de diciembre de 2011, fecha de la demanda reconvencional.

7.3.- Pronunciamiento sobre costas, a fin de que se condenase a TELECINCO/MEDIASET al pago de las costas
originadas por la demanda formulada por via reconvencional, con fundamento en la estimacién sustancial de
la misma.

8.- En los apartados que siguen abordaremos las materias planteadas en sus respectivos escritos por las
partes contendientes, convenientemente ordenadas.

9.- En la redaccion utilizaremos las siguientes siglas:
- MEDIASET ESPANA, S.A: "TELECINCO/MEDIASET".
-ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED: "ITV"

- "Pasapalabra Heads of Agreement’, "Format Production Heads of Agreement' y “Library Minimum

Commitment Heads of Agreement": "Pasapalabra HoA", "Format HoA" y "Library HoA", respectivamente, y
todos ellos en conjunto, "HoAs".

- "THE ALPHABET GAME" (formato): "TAG".

- MC&amp;F BROADCASTING PRODUCTION AND DISTRIBUTION C.V.: "MC&amp;F.
- EUROPRODUCCIONES TV, S.L.: "EUROPRODUCCIONES".

- BOCA BOCA PRODUCCIONES, S.L.: "BOCA BOCA".

- EINSTEIN MULTIMEDIA GRUPO: "EINSTEIN".

- RETI TELEVISIVE ITALIANE: "RTI"
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- Texto Refundido de la Ley de Propiedad, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril: "LPI".
- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: "LM".

Il. RECURSO DE TELECINCO/MEDIASET (I). DESESTIMACION DE LAS ACCIONES DE NULIDAD EJERCITADAS
EN LA DEMANDA POR LA QUE SE INICIO EL PROCESO

Acciones ejercitadas y fundamento de las mismas

9.- El expediente se inicié con la demanda presentada por TELECINCO/MEDIASET en solicitud de que fueran
declarados nulos los contratos "Pasapalabra HoA", "Format HoA" y "Library HoA", todos ellos fechados el 20
de mayo de 2009, que habia suscrito con ITV, y se condenase a esta Ultima a la restitucién de las cantidades
percibidas en virtud de los mismos con sus intereses, asi como a indemnizar a TELECINCO/MEDIASET por los
dafios y perjuicios ocasionados por efecto de la invalidez de los acuerdos en cuestién.

10.- Por el "Pasapalabra HoA", ITV concedia a TELECINCO/MEDIASET una licencia, circunscrita a Espafa y
Andorray por plazo de tres afios, para la produccién y explotacion del programa de televisién "PASAPALABRA",
basado en el formato "TAG". Los otros dos acuerdos, también por plazo de tres afios, versaban sobre la
adquisicion por parte de TELECINCO/MEDIASET de programas incluidos en el catalogo de ITV, fijdndose un
importe minimo anual ("Library HoA"), y la concesiéon a TELECINCO/MEDIASET de un derecho de primera
opcién sobre dos formatos del catdlogo de ITV por afio y la produccién por parte de ITV de un programa
piloto de cada uno de estos formatos, fijdndose un importe minimo que TELECINCO/MEDIASET habria de
invertir en la produccion ("Format HoA"). TELECINCO/MEDIASET sostenia que los tres contratos habian de ser
considerados como un Unico acuerdo que tenia como causa y razén de ser la obtencion por esta parte de una
licencia para producir y emitir el programa "PASAPALABRA".

11.- Como fundamento de tales pretensiones, TELECINCO/MEDIASET sefialaba que su consentimiento estaba
viciado, al haber sido prestado por efecto de la conducta dolosa de ITV. También esgrimia TELECINCO/
MEDIASET la existencia de error invalidante del consentimiento.

11.1.- Por lo que se refiere al dolo, TELECINCO/MEDIASET aducia, basicamente, que durante la negociacion
de los contratos ITV le oculté a su falta de derechos sobre " EL ROSCO", nombre con el que se conocia la
prueba final del programa tal como habia venido siendo emitido en Espafia en campafias anteriores, y la
reclamacién de la titularidad de los derechos sobre dicha prueba por parte de la sociedad de nacionalidad
holandesa MC&amp;F, asi como la falta de derechos de ITV para licenciar la marca "PASAPALABRA".
Sefialaba TELECINCO/MEDIASET que, siendo "EL ROSCQ" y el titulo "PASAPALABRA" elementos esenciales
y definidores del programa, nunca habria suscrito los contratos impugnados de haber sabido que no obtenia
por su firma el derecho a utilizarlos.

11.2.- En cuanto al error como vicio del consentimiento, sefialaba TELECINCO/MEDIASET que el equivoco
sobre la titularidad por parte de ITV de los derechos sobre "EL ROSCO" y el nombre del programa no era un
error vencible aplicando una diligencia media o normal, a la vista de los precedentes relativos a la difusién
del programa en Espafia (emision exitosa desde el afio 2000 por la cadena ANTENA 3, como coproduccién
de ANTENA 3 y BOCA BOCA -licenciataria de ACTION TIME LIMITED, sociedad de nacionalidad inglesa
perteneciente al grupo de sociedades ITV, figurando en los créditos la produccién en asociacién con ella-;
contrato celebrado por TELECINCO/MEDIASET con BOCA BOCA el 13 de noviembre de 2006, por el que aquella
se hizo con los derechos de emision hasta el afio 2009, en el que se incluyo la obligacién de incorporar en los
titulos de crédito una mencién a la "productora/distribuidora internacional propietaria" del formato, GRANADA
INTERNATIONAL MEDIA LIMITED, hoy ITV) y la actuacién de la propia ITV (al presentarse en el mercado como
titular de los derechos sobre el programa), los cuales conducian a la conclusién de que ITV era titular de todos
los derechos necesarios para la emision del programa, entre ellos los derechos sobre los elementos sefialados.

Sentencia de primera instancia

12.- Como qued6 apuntado en lineas precedentes, las pretensiones deducidas en el escrito iniciador del
expediente fueron desestimadas. La sentencia dedica los fundamentos de derecho tercero y cuarto a rechazar
los reparos de TELECINCO/MEDIASET en relacién con la falta de titularidad de los derechos sobre el formato
televisivo "PASAPALABRA" y sobre "EL ROSCO" por parte de ITV.

(i) En cuanto al primer elemento, se indica que la ereccion de tales reparos resultan contrarios a la doctrina de
los actos propios y a las exigencias de la buena fe.

(i) En cuanto al segundo, se razona que no ha resultado acreditada la titularidad de MC&amp;F sobre "EL
ROSCO" al tiempo que se cuestiona la aptitud de este elemento para ser objeto de proteccion especifica y
diferenciada como obra de propiedad intelectual. Se concluye que la inclusion de tal prueba supone una mera
adaptacidn del formato llevada a cabo en el afio 1999 por la licenciataria del mismo en Italia, EINSTEIN.
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13.- Tras ello, en el fundamento juridico cuarto se descartan los alegatos referentes a la concurrencia de
dolo o de error invalidante del consentimiento de TELECINCO/MEDIASET, senalando la falta de acreditacion
de que ITV desplegase en la fase precontractual una actividad astuta o insidiosa enderezada a obtener el
consentimiento contractual de TELECINCO/MEDIASET, asi como la operatividad en el caso del principio de
responsabilidad, dada la condicién de "avezado empresario" o de "sujeto experimentado" de TELECINCO/
MEDIASET, como circunstancia excluyente de la candidez, inexperiencia, torpeza o ignorancia de esta parte al
representarse la titularidad de los elementos que conformaban el objeto del contrato. A mayor abundamiento,
se afnade que de la lectura de los contratos impugnados resulta que los elementos a los que se conecta el
defectuoso consentimiento no aparecen configurados con el cardcter esencial que les atribuye TELECINCO/
MEDIASET.

Recurso de TELECINCO/MEDIASET. Descripcién general

14.- El escrito de interposicion del recurso de TELECINCO/MEDIASET se estructura en ocho apartados.
En dicho escrito se nos dice (pagina 5 del recurso) que los seis primeros apartados vienen referidos a la
desestimacién de la demanda interpuesta por esta parte y los otros dos restantes a la admisidn parcial de
la demanda reconvencional formulada por ITV. Dentro de los seis apartados dedicados a la desestimacién
de la demanda de TELECINCO/MEDIASET, los dos primeros se focalizan, respectivamente, en la falta de
derechos de ITV sobre "EL ROSCOQO" y sobre el término "PASAPALABRA", los apartados tercero y cuarto se
enderezan a desvirtuar los razonamientos de la sentencia impugnada en relacion con el juego de la doctrina
de los actos propios y la apreciacién de que no concurren los elementos precisos para apreciar dolo o error,
el apartado quinto se dedica a argumentar que los HoA constituyen contratos vinculados y habrian de ser
considerados como un unico acuerdo a efectos de la accién ejercitada, y el apartado sexto se centra en los
efectos restitutorios y resarcitorios que habria de provocar la declaracion de nulidad de los contratos.

15.- El detalle del discurso argumental desplegado en estos apartados sera reflejado en los apartados que
siguen, en la medida que resulte conducente a la resolucion del recurso.

EXAMEN DEL RECURSO
Observaciones preliminares

16.- Se impone una primera observacién acerca de la indicacion en el recurso de la falta de derechos sobre
el término "PASAPALABRA' por parte de ITV como elemento transversal de la contienda, integrante como tal
también de la fundamentacion de las acciones anulatorias en examen, pues no es esto lo que resulta de la
demanda, o, al menos, no resulta con un registro tan amplio como el reflejado en el escrito de interposicion
del recurso.

17.- En efecto, lo que se desprende de la demanda es que la falsa representacién del objeto del contrato en
que se apoya la peticion de nulidad (el error padecido) viene determinada por la ignorancia de que ITV carecia
de derechos marcarios que licenciar sobre el término "PASAPALABRA", a los que TELECINCO/MEDIASET
anudaba la facultad de emitir el programa bajo ese nombre. A ello se alude en diferentes apartados del
escrito iniciador del procedimiento, tanto dentro del capitulo correspondiente a "Hechos", como dentro del
capitulo correspondiente a "Fundamentos de Derecho" (apartados 38, 133, 137, 141, 147). La formulacién
mas comprensiva la encontramos en el apartado 141, en el que se hace referencia a que ITV no era titular
de marca "PASAPALABRA" alguna, ni disponia de autorizacion por parte de EUROPRODUCCIONES, a la sazén
titular de las marcas espanolas "PASA PALABRA" nimero 2222976, y "PASAPALABRA" numeros 2351547 y
2351548, para conceder a TELECINCO/MEDIASET la facultad de usar el signo "PASAPALABRA" como titulo
del programa. Que este era precisamente el motivo por el que se instd la nulidad viene confirmado por el
contenido de la comunicacién por la que, segun se nos hace ver en el apartado 61 del escrito de demanda
(f. 25), TELECINCO/MEDIASET puso de manifiesto a ITV el vicio de su consentimiento y "declard terminada
por nula" la relacion contractual (dicha comunicacion obra incorporada, como documento nimero 57 de la
demanda, en el tomo I, f. 438).

18.- En el recurso, TELECINCO/MEDIASET muda su discurso argumental, haciéndolo extensivo a la falta de
derecho para usar el término "PASAPALABRA" por parte de ITV (literalmente : "El término "pasapalabra” no
pertenece a ITV, ni tiene ningtin derecho exclusivo sobre él", apartado de conclusiones recogido en la pg. 40 del
recurso). Se trata de poner en valor, como factores determinantes del error sobre el que se cimentan los vicios
del consentimiento aducidos en la demanda (no en vano se nos ha explicado expresamente -vid. apartado 14
supra- que el discurso desplegado bajo esta ribrica ha de entenderse referido a la demanda de TELECINCO/
MEDIASET), otras circunstancias distintas de las expuestas en esta Ultima, en linea con lo alegado en el escrito
de contestacion a la demanda reconvencional de ITV.



-
ARSI | JURISPRUDENCIA

19.- Tal enfoque no resulta de recibo. El hecho de que se aludiese a esas otras circunstancias al contestar
a la demanda reconvencional de ITV no puede suponer una ampliacién de la base sobre la que apreciar si
los HoA debieran ser anulados. Conviene recordar en este punto cémo la jurisprudencia ha venido sefialando
que la nulidad relativa solo se puede interesar por via de accion ( sentencias del Tribunal Supremo de 16 de
diciembre de 2005, 17 de febrero y 5 de abril de 2006 y 20 de septiembre de 2007, entre otras). Asi pues, en lo
referente a la concurrencia de vicio de consentimiento en conexién con el término "PASAPALABRA", habremos
de cefiimos a la base argumental fijada en la demanda.

19.- Consideramos igualmente conveniente realizar, como frontispicio de nuestro andlisis, las acotaciones que
siguen, relativas a la forma en que operan las dos causas (vicio del consentimiento por dolo y por error) en las
que se fundamenta la peticion de que los HoA sean anulados

20.- La estrecha relacion existente entre el dolo y el error (el resultado del dolo es siempre un error) y
la catalogacion de ambos como "vicios de la voluntad" no pueden ocultar las diferencias existentes en
el tratamiento juridico de uno y otro supuesto. En la consideracién del dolo lo que prima es la nota de
antijuridicidad, cifrandose el supuesto en la apreciacién de una actuacion de una de las partes contratantes
contraria a la buena fe con la que se consigue captar la voluntad de la contraparte desembocando en la
celebracion del contrato. En el error no existe esa captacion y, como sefiala la mds autorizada doctrina, en su
tratamiento juridico se valora sobre todo la formacion del conocimiento de la parte equivocada y su propia
culpabilidad o falta de culpabilidad en el error.

21.- La sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2015 (ECLI:ES:TS:2015:4286), tras hacerse
eco de tales planteamientos, indica la forma en que deben operar ambas categorias: '[...] hay que precisar
que una vez apreciado el dolo contractual no cabe, a su vez, apreciar el error vicio en el contrato como si se
tratara de supuestos compatibles y concurrentes. En efecto, la apreciacion del dolo contractual determina por si
mismo, esto es, de un modo pleno, la nulidad del contrato celebrado; de forma que resulta improcedente entrar
en el tratamiento juridico que le es propio al error vicio, particularmente respecto a la valoracion de la nota de
excusabilidad del mismo”.

Sobre la concurrencia de dolo

22.- Llegados a este punto, es preciso recordar que los alegatos de dolo se sustentaban en tres cargos
(apartado 133 de la demanda, f. 47), los cuales, en contraste con el discurso de la aqui recurrente, han de
ser contemplados con la debida separacién, a saber: (i) ITV oculté a TELECINCO/MEDIASET que carecia de
derechos sobre "EL ROSCOQ"; (ii) ITV oculté a TELECINCO/MEDIASET la comunicacién recibida de MC&amp;F,
fechada el 20 de septiembre de 2005, por la que, reputandose titular de los derechos sobre el formato "End
Game 21x100" (que constituiria una versién primitiva de "EL ROSCQ") y advirtiendo que ningun derecho sobre él
se habia transmitido a EINSTEIN, requeria a ITV para que cesase en el uso del mismo y le resarciese por todas
las pérdidas sufridas a consecuencia de la vulneracion de sus derechos (documento nimero 46 de la demanda,
tomo Il f. 239); y (iii) ITV oculté a TELECINCO/MEDIASET que carecia de autorizacion de EUROPRODUCCIONES
para utilizar el signo "PASAPALABRA" en la explotacion del programa.

23.- El dolo se manifiesta en una conducta contraria a la buena fe ("palabras o maquinaciones insidiosas",
sefiala el articulo 1269 del Cédigo Civil ) con el fin de producir un engafio, que uno de los contratantes utiliza
para inducir al otro a celebrar el contrato. Como aclara el Alto Tribunal en sentencia de 28 de septiembre
de 2011 (ECLI:ES:TS:2011:6046 ), con cita de la de 5 de marzo de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:984), "'no sélo
manifiestan el dolo la insidia directa o inductora de la conducta errénea del otro contratante sino también
la reticencia dolosa del que calla o no advierte a la otra parte en contra del deber de informar que exige la
buena fe" (en igual sentido, citando las que acabamos de transcribir, sentencias de 8 de abril de 2013 -
ECLI:ES:TS:2013:3513 - y 3 de octubre de 2013 - ECLI:ES:TS :2013:4956). En este sentido, la ocultacion de la
falta de derechos sobre "EL ROSCO" y para la utilizacion del término "PASAPALABRA’, por una parte, y, por
otra, de la comunicacién girada a ITV por MC&amp;F en el afio 2005, han de ser consideradas por separado.

24.- En efecto, en la medida en que la titularidad ajena sobre el "ROSCO" no constituia al tiempo de las
negociaciones que desembocaron en la firma de los acuerdos en liza una situacion definida juridicamente de
forma cierta e incuestionable, o, de otro modo, asumida por ITV, resulta ciertamente dificil apreciar conducta
insidiosa alguna por parte de esta ultima en la omision que se le atribuye. Igualmente, en la medida en
que la utilizacion del término "PASAPALABRA" como nombre del programa no aparecia conectada, en el
proceder de ITV, a la titularidad de registro marcario alguno o a derecho derivado de marca ajena, ni esta
acreditado que, en el curso de las negociaciones que cristalizaron en los HoA, TELECINCO/MEDIASET sefialase
aquellos factores (por lo demas, facilmente rastreables, dada la naturaleza registral de los derechos de marca)
como presupuesto para la suscripcion de los mismos, resulta dificil apreciar un proceder doloso en la falta
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de comunicacién de las circunstancias sefialadas por TELECINCO/MEDIASET en relacién con el susodicho
término.

25.- El caso de la omisidn de informacion acerca de la comunicacion recibida de MC&amp;F es, ciertamente,
distinto. La existencia de la comunicacién constituye un dato objetivo y los hechos que integran su contenido
inciden directamente sobre el ambito de poder que se atribuye ITV en su actuacién en el trafico. La clave radica
aqui en si cabe considerar que, al no informar de la existencia de tal comunicacién a TELECINCO/MEDIASET,
ITV falté a las exigencias de la buena fe. Entendemos que el estudio de las circunstancias concurrentes en el
caso ha de llevarnos a la negativa por respuesta. A tal efecto, cabe observar que la comunicacién en cuestién
(que no define por si situacion juridica alguna) esta datada casi cuatro afios antes de la firma de los contratos
cuya anulacién se pretende, sin que, a pesar del plazo perentorio de diez dias que en ella se sefiala a ITV
para la aceptacion de los requerimientos que se le hacen, se conozca iniciativa alguna de MC&amp;F para
llevarla ante los tribunales, como alli se le advierte, periodo este durante el que, por otra parte, ITV continué
explotando pacificamente, de forma publica y notoria, los derechos de los que se consideraba investido. La
imposicién a ITV de la obligacién de informar acerca de la existencia de la comunicacién en cuestién por
imperativos de buena fe cuando, por las circunstancias apuntadas, cabia apreciar con cierto fundamento que
la discusion sobre los derechos de ITV carecia de base real y que las advertencias vertidas en la susodicha
comunicacién no constituian una verdadera amenaza a la posicion juridica de ITV se nos presenta como un
exceso. Igualmente, a la vista de las circunstancias apuntadas, resulta cuando menos dudoso apreciar que
dicha informacién se omitiese deliberadamente como medio para conseguir de TELECINCO/MEDIASET la
suscripcion de los contratos.

26.- Debemos concluir, pues, que la anulacién de los HoA por concurrencia de dolo que invalidase el
consentimiento prestado por TELECINCO/MEDIASET carece de fundamento.

Sobre la concurrencia de error vicio

27.- En este capitulo se aduce en la demanda que TELECINCO/MEDIASET nunca habria firmado los HoA de
haber sabido que con la licencia que se le otorgaba con el "Pasapalabra HoA" no obtenia el derecho a emitir
bajo el titulo "PASAPALABRA" el programa cuya produccién y transmisién era objeto de licencia, ni integrando
dentro de él la prueba de "EL ROSCO". Nos encontramos ante situaciones que han de ser objeto de un andlisis
diferenciado.

28.- La estimacidn de la causa de anulabilidad en examen pasa por dilucidar, a la vista de la prueba obrante
en autos, si efectivamente se produjo error (en el caso, acerca del objeto) y si este llena los requisitos de
esencialidad y excusabilidad. Por lo que se refiere al primero de los elementos sobre los que, segun los
planteamientos de la apelante, versaria el vicio alegado (el término "PASAPALABRA"), ni siquiera cabe apreciar
que hubo error. En todo caso, no concurriria el requisito de la excusabilidad. Lo razonamos a continuacion.

29.- El error en el objeto consiste en la equivocada representacion mental de las condiciones de la cosa,
originandose de esta forma una "desarmonia entre lo que se queria y se declard y lo que se hubiese querido de
no mediar el error", segun la descriptiva enunciacion utilizada en la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de
julio de 2000 (ECLI:ES:TS:2000:5927).

30.- La apreciacion de error en relacion con la imposibilidad de utilizar el término "PASAPALABRA" como titulo
del programa objeto de licencia descansaria, segun lo alegado en la demanda, en dos circunstancias: (i) ITV
no era titular de ninguna marca que amparase dicho uso; y (ii) ITV no disponia de autorizacion alguna por parte
de EUROPRODUCCIONES, titular de marcas espafolas "PASAPALABRA" (vid. apartado 17 supra).

31.- Ahora bien, las marcas de EUROPRODUCCIONES han sido declaradas nulas por sentencia firme
('sentencia del Tribunal Supremo de 10 de abril de 2015 - ECLI:ES:TS:2015:1710-, que desestima los recursos
extraordinario por infraccion procesal y de casacion interpuestos contra la dictada por esta sala con fecha
22 de abril de 2013 -ECLI:ES:APM:2013:8160), con lo que el alegato relativo a la falta de autorizacién de esta
entidad deviene carente de fundamento ( articulo 54 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas). De
hecho, en el recurso ni se esgrime.

32.- Por otro lado, el enfoque de la recurrente vinculando necesariamente la utilizaciéon legitima de un término a
los fines que aqui nos ocupan a la cobertura derivada de un derecho marcario es manifiestamente incorrecto.
La utilizacién de un signo para identificar un producto o servicio en el mercado no estd supeditada al registro
del signo como marca. En este sentido, el alegato de que no se le reconocié a ITV derecho marcario alguno
sobre el término "PASAPALABRA", ni en el procedimiento que culminé con la sentencia del Tribunal Supremo
de 10 de abril de 2015 anteriormente citada (la accién reivindicatoria ejercitada alli por ITV en relacién con
las marcas controvertidas fue rechazada), ni en la sentencia aqui objeto de impugnacion (ITV se presentaba
como titular de marca notoria no registrada), que en este punto no fue recurrida, resulta irrelevante.
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33.- Por lo demas, como sefialan las sentencias del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2012
(ECLL:ES:TS:2012:7843 ) y 29 de octubre de 2013 (ECLI:ES:TS :2013:5479): '[...JEs cierto que se contrata por
razon de determinadas percepciones o representaciones que cada contratante se hace sobre las circunstancias
- pasadas, concurrentes o esperadas - y que es en consideracion a ellas que el contrato se le presenta como
merecedor de ser celebrado. Sin embargo, si dichos motivos o mdviles no pasaron, en la génesis del contrato,
de meramente individuales, en el sentido de propios de uno solo de los contratantes, o, dicho con otras palabras,
no se objetivaron y elevaron a la categoria de causa concreta de aquel, el error sobre ellos resulta irrelevante
como vicio del consentimiento. Se entiende que quien contrata soporta un riesgo de que sean acertadas o no, al
consentir, sus representaciones sobre las circunstancias en consideracion a las cuales hacerlo le habia parecido
adecuado a sus intereses”. De este modo, la representacién que TELECINCO/MEDIASET se hubiera podido
formar acerca de la adquisicion por el contrato celebrado con ITV de un derecho de raiz marcaria sobre el
término "PASAPALABRA", en la medida en que no se objetivd de ningun modo ni existe rastro alguno de que
se tratara de un fin compartido, no podria esgrimirse como fundamento de la pretension en examen.

33.- En todo caso, no concurriria la nota de excusabilidad (o inevitabilidad) que la jurisprudencia de forma
constante exige para poder apreciar el vicio de voluntad que nos ocupa a pesar de que el Cédigo Civil no la
mencione, deduciéndola de los principios de autorresponsabilidad y buena fe (por todas, sentencia del Tribunal
Supremo de 4 de octubre de 2013 -ECLI:ES:TS:2013:5474).

34.- Sefala la sentencia del Alto Tribunal de 8 de febrero de 1994 (ECLI:ES:TS :1994:968) que, a la hora de
identificar los criterios para apreciar la excusabilidad del error, "en términos generales, la jurisprudencia utiliza
el criterio de la imputabilidad del error en quien lo invoca y el de la diligencia que le era exigible, en la idea de
que cada parte debe informarse en las circunstancias y condiciones que son esenciales o relevantes para ella
en los casos en que tal informacion le es facilmente accesible y que la diligencia se aprecia ademas teniendo en
cuenta las condiciones de las personas [...] y siendo preciso por tltimo apreciar esa diligencia exigible apreciar
(sic) si la otra parte coadyuvé con su conducta o no aunque no haya incurrido en dolo o culpa” . Y, entre las
Ultimas, la sentencia de 1 de junio de 2016 (ECLI:ES:TS :2016:2599), reproduciendo la formulaciéon de otras
anteriores, indica que "la jurisprudencia valora la conducta del ignorante o equivocado, de tal forma que niega
proteccién a quien, con el empleo de la diligencia que le era exigible en las circunstancias concurrentes, habria
conocido lo que al contratar ignoraba y, en la situacion de conflicto, protege a la otra parte contratante, confiada
en la apariencia que genera toda declaracién negocial seriamente emitida ".

35.- La proyeccion de los anteriores parametros fuerzan a rechazar los alegatos del recurso enderezados a
justificar la excusabilidad del error que TELECINCO/MEDIASET aduce haber sufrido, los cuales reproducen, en
lo esencial, la linea discursiva de la demanda (vid. apartado 11.2 supra). Tal es la conclusién que se impone
a la vista de la trazabilidad de la informacién sobre la que, segun se nos indica, versaria el error, en conexién
con la naturaleza registral de los derechos de marca, de la cualificacion que cabe suponer a la recurrente,
de las condiciones del sector en el que desarrolla su giro y se situa la presente controversia y de la posicién
destacada que aquella ocupa en él, en linea con el analisis realizado por el juzgador de la anterior instancia
sobre estos extremos.

36.- Como segunda causa anulatoria vinculada a la concurrencia de error se esgrime la falta de derechos de ITV
sobre "EL ROSCO", la mas significada, se nos dice, de las pruebas que se desarrollan a lo largo del programa.
La posicion de TELECINCO/MEDIASET, de forma esquematica, responde al siguiente discurso: (i) La prueba
en cuestion fue incorporada en el programa italiano "PASSAPAROLA", producido por EINSTEIN conforme al
formato TAG en virtud de licencia otorgada por ITV en contrato de fecha 8 de enero de 1999 (documento
numero 11 del escrito de contestacién y demanda reconvencional de ITV, T. IV, f. 108); () La utilizacion
de dicha prueba por EINSTEIN trae causa del contrato que habia firmado, el 20 de diciembre de 1998, con
MC&amp;F, por el que obtuvo una licencia sobre el formato "21x100 END GAME", el cual se corresponde con
"EL ROSCO"; dicho contrato no contemplaba sublicencias ni cesiones a terceros; (Ill) En consecuencia, ITV no
pudo adquirir derecho alguno sobre el elemento en cuestidn por efecto de la obligacion de ceder al licenciante
todo elemento novedoso que introdujese en la produccién del programa que EINSTEIN habria asumido por
el contrato que tenian suscrito, toda vez que EINSTEIN no tenia derecho alguno sobre "21x100 END GAME"
que transmitir.

37.- Como corroboracién probatoria de sus alegatos, TELECINCO/MEDIASET esgrime los siguientes medios
de prueba: (i) contrato suscrito por EINSTEIN y MC&amp;F, aportado con la demanda como documento 44
(T. 1, f. 219); (ii) declaracién por escrito de D. Demetrio , fundador de MC&amp;F, fechada el 7 de febrero de
2012, y documentos anejos a la misma, presentados con la contestacion a la demanda reconvencional como
documento ndmero 2 (T. V, f. 417); (iii) declaracion por escrito de D. Felicisimo , CEO de EINSTEIN, también
fechada el 7 de febrero de 2012, acompafiada como documento ndmero 4 con el escrito de contestacion
a la demanda reconvencional, corroborando la declaraciéon del Sr. Demetrio (T.V, f. 526); (iv) documentos

10



-
ARSI | JURISPRUDENCIA

que integran el anexo 2 del dictamen elaborado por D. Imanol que TELECINCO/MEDIASET aporté con
posterioridad a su contestacion a la demanda reconvencional por escrito registrado el 3 de julio de 2012 (T.
V, f. 796), en concreto: fax dirigido por D. Felicisimo a D. Lorenzo , de MC&amp;F, fechado el 26 de octubre
de 1998 (T.V., f. 828), y carta remitida por el Sr. Lorenzo a EINSTEIN de fecha 11 de noviembre de 1998, con
una sinopsis del juego "21x100" adjunta (T. V, f. 833). En su recurso, TELECINCO/MEDIASET se queja de que
estos documentos no han sido tenidos en cuenta por el juzgador de la anterior instancia.

38.- La primera cuestién que se nos plantea es la relativa a la idoneidad de tales elementos para ser utilizados
como prueba a los fines sefalados por la parte. El tema se suscita, principalmente, a propésito de los
documentos acompafados como anexos con el dictamen Imanol , en la medida en que en ellos se contendria
una descripcion del "END GAME 21X100". Recuérdese en este punto que uno de los argumentos de la sentencia
impugnada es la falta de prueba que permita identificar el objeto de la creacién sobre la que se atribuyen
derechos a MC&amp;F. Conviene recordar también en este punto que ITV se opuso en todo momento a
la admisién de los documentos en cuestiéon en la anterior instancia, siguiendo en esto el peculiar cauce
impugnatorio marcado por el juzgador precedente; en el escrito de oposicion al recurso, ITV reitera tal posicién.

39.- Los documentos en cuestién no se incorporaron debidamente a las actuaciones como prueba documental
y, por tanto, no pueden ser tenidos en cuenta como tal. A tenor de la significacién de tales documentos en
relacion con el objeto de su demanda, TELECINCO/MEDIASET debié acompafiarlos con esta, de conformidad
con el articulo 265.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Notese que en lugar alguno de su escrito inicial
TELECINCO/MEDIASET alude a la existencia de aquellos ni a la imposibilidad de aportarlos en ese momento,
y que tampoco en el ulterior trdmite se intenta siquiera justificar por este ultimo motivo la incorporacion
sobrevenida de los documentos en cuestidén. Desde otra perspectiva, en relaciéon con las razones dadas por
el juzgador de la anterior instancia para rechazar las objeciones de ITV (fundamento juridico tercero del auto
de 10 de julio de 2012 -T VI, f. 52), tal incorporacion dificilmente podria encontrar amparo en el articulo 265.3
LEC, en la medida en que los susodichos documentos no vendrian a acreditar cosa distinta de lo ya alegado
en la demanda.

40.- En su escrito de impugnacién del recurso de reposicién interpuesto por ITV (T. VI, f. 87) contra el auto que
se acaba de indicar, TELECINCO/MEDIASET defendia que la incorporacién de los documentos de continua
referencia a las actuaciones como prueba documental encuentra amparo en el primer parrafo del apartado 2
del articulo 336 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Debemos desechar tal linea de razonamiento. A lo que se
alude en el articulo 336.2 LEC es a documentos que, segun las circunstancias, puedan resultar adecuados para
facilitar la exposicion del perito, de cara a su posible intervencion en la vista o en el juicio (parrafo primero), o
para propiciar la mdas acertada valoracion judicial del dictamen (inciso segundo del parrafo segundo), haciendo
referencia tales documentos a las circunstancias facticas que constituyen premisa del informe o a las reglas
generales empiricas 0 maximas de experiencia que el perito aplique para obtener sus conclusiones. Ahi se
acaba la virtualidad de esa documentacion complementaria, que en ningin caso puede ser considerada en
si misma prueba documental. Proyectando cuanto antecede al supuesto que nos ocupa, la virtualidad de
la documentacién anexada al dictamen Imanol , en relacién con el objetivo del informe que, segun indica
TELECINCO/MEDIASET en su escrito de impugnacion, justifica su acompafiamiento, a saber, el andlisis de
"la relevancia, concrecion y originalidad”" de la prueba "EL ROSCQ", se circunscribiria, si acaso, a establecer
un referente o término de comparacion, de modo que del cotejo de "EL ROSCO" y un juego o prueba con las
caracteristicas que en dichos documentos se describen cupiese concluir que el primero no resultaria original
en relacion con el segundo. Pero en modo alguno la virtualidad de los documentos en cuestidn alcanzaria a
convertirlos en prueba de que el juego que en ellos se describe es aquel sobre el que MC&amp;F se irroga
derechos prioritarios ni que el ROSCO es un remedo de este ultimo.

41.- En las declaraciones escritas de los Sres. Demetrio y Felicisimo (esta Ultima realizada a la vista de la
del Sr. Demetrio , tal como se desprende de su lectura) también se describe la prueba "END GAME 21x100".
Sin embargo, la consideracion de la situacion conflictual existente, no solo entre ITV y MC&amp;F por razén
de la titularidad de los derechos sobre "EL ROSCOQ", sino también entre ITV y EINSTEIN (como se refleja en la
correspondencia cruzada que figura como anexo cuatro de la declaracién documentada del Sr Demetrio y
en otra correspondencia aportada con el escrito de demanda de TELECINCO/MEDIASET -documento nimero
45-T. I, f. 235), fuerza a relativizar la eficacia probatoria de tales declaraciones como referente para elucidar
el punto en examen.

42 - El documento suscrito por MC&amp;F y EINSTEIN (documento nimero 44 de la demanda - vid. apartado
37(i) supra) no aporta elementos de juicio para apreciar en qué consistiera el formato licenciado. Lo mismo
puede decirse de los documentos de renovacion contractual acompafiados con la declaracion del Sr. Demetrio
que sefiala TELECINCO/MEDIASET, cuyo cauce de incorporacion a las actuaciones resulta, por lo demas,
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objetable, pudiendo reproducirse aqui reparos ya expresados en relacién con los anexos documentales del
dictamen del Sr. Imanol en el apartado 39 supra.

43.- De este modo, el bagaje probatorio en el que TELECINCO/MEDIASET pretende encontrar cobijo no tiene
ni mucho menos la eficacia determinante en pro de sus pretensiones que aquella le atribuye. Frente a ello, nos
encontramos con que en Espafia ITV ha venido haciendo uso de forma publica y notoria de "EL ROSCO" como
elemento integrante del formato que licencia durante un dilatado periodo de tiempo, sin que se haya visto
perturbada en dicho uso mas alla de los amagos esporadicos de MC&amp;F. Cierto es que, como se nos dice
en el recurso, dicha situacion no define per se ninguna titularidad juridica (como tampoco la doctrina de los
actos propios aplicada a la conducta de TELECINCO/MEDIASET permitiria la afirmacién de ninguna titularidad
juridica por parte de ITV), pero no puede desconocerse su significacion en un contexto de carencia probatoria
en contrario como el que aqui se nos plantea.

44.- No cabe reputar probado, pues, el error que sustenta las pretensiones de TELECINCO/MEDIASET, por lo
que, faltando el elemento de partida e incumbiendo la carga del vicio de la voluntad a quien lo alega, aquellas
habrian de ser rechazadas.

45.- Aun prescindiendo de todo lo anterior, tampoco consideramos que aqui se pudiera hablar de error
excusable. El propio discurso de TELECINCO/MEDIASET proporciona elementos que conducen a tal
conclusion, no en vano destaca que en el programa "PASSAPAROLA" siempre se reconocieron los derechos
de MC&amp;F sobre "EL ROSCO" y que MC&amp;F nunca cedi6 sus derechos sobre este a ITV, sefialando
expresamente como elemento de acreditacion de tales asertos la grabacién y diversos fotogramas de uno de
los nimeros del programa del afio 2006 que acompaiia con su demanda (documento nimero 47; T. I, f. 241).
Segun el hilo discursivo de TELECINCO/MEDIASET, que alli apareciese mencionada en los titulos de crédito
MC&amp;F y no apareciese ITV indicaria que los derechos sobre "EL ROSCO" correspondian a aquella. Pues
bien, lo que si aparece alli es la mosca Telecinco (el signo numérico con particular grafia caracteristico de
la cadena de televisidn) - Mediaset. La vinculacion de la aqui apelante con su homénima italiana se destaca
en varios lugares de la sentencia (lo que, por otra parte, no hace mas que reflejar un hecho notorio y de
publico conocimiento), sin que aquella lo cuestione siquiera. Por lo demds, mas alla de lo que en todo caso
cabria légicamente suponer, el propio personal de TELECINCO/MEDIASET, al ser interrogado en el curso
de las actuaciones, ha sefialado el riguroso proceso de investigacion llevado a cabo por el departamento
comercial previamente a la adquisicién de un formato. En tales condiciones, aducir error excusable por el
desconocimiento de los derechos de MC&amp;F sobre "EL ROSCO" se antoja puro artificio.

46.- Corolario de cuanto se lleva expuesto es la desestimacién del recurso de TELECINCO/MEDIASET en lo
concerniente a la impugnacidn del pronunciamiento por el que se rechazan los pedimentos de su demanda.

lll. RECURSO DE TELECINCO/MEDIASET (Il). ESTIMACION DE LAS ACCIONES CONTRACTUALES
EJERCITADAS EN LA DEMANDA RECONVENCIONAL DE ITV.

Acciones ejercitadas y fundamento de las mismas

47 .- ITV dedujo demanda reconvencional ejercitando acumuladamente acciones contractuales y acciones de
propiedad intelectual y marcarias.

48.- A fin de contextualizar adecuadamente el ejercicio de tales acciones por parte de ITV, resulta necesario
hacer referencia a los siguientes antecedentes: (i) con fecha 20 de enero de 2010 TELECINCO/MEDIASET
remitié6 comunicacion a ITV declarando "su intencion de rescindir" (asi aparece traducido en la traduccién
aportada lalocucién "our intention to terminate" del original en inglés) sus relaciones contractuales con efectos
desde el dia 31 de ese mes (documento nimero 57 de la demanda de TELECINCO/MEDIASET, T. I, f. 437);
(i) con fecha 1 de febrero de 2010, tras la firma de sendos contratos con EUROPRODUCCIONES y MC&amp;F,
procedié TELECINCO/MEDIASET a emitir, redisefiado, el programa bajo el mismo titulo; (iii) mediante misiva
fechada el 4 de marzo de 2010, ITV comunicé la rescision con efecto inmediato ("terminate with immediate
effect” en el original en inglés) del "Format HoA" y el "Library HoA", a raiz del incumplimiento de los mismos
por parte de TELECINCO/MEDIASET (documento nimero 61 de la demanda de TELECINCO/MEDIASET, T. Il
f. 453); (iv) en esa misiva de 4 de marzo de 2010 se precisaba que la rescision no afectaba al "Pasapalabra
HoA" y que este acuerdo se consideraba vigente.

49.- En cuanto a las acciones contractuales, ITV basaba sus pretensiones en que TELECINCO/MEDIASET habia
incumplido injustificadamente lo pactado, solicitando que asi se declarasey: (i) en relacién con el "Pasapalabra
HoA", que se diera por resuelto con base en tal incumplimiento y se condenara a TELECINCO/MEDIASET al
pago de las cantidades estipuladas en el contrato en concepto de dafos y perjuicios; (ii) en relacién con el
"Format HoA" y el "Library HoA", habiendo aceptado ITV la resolucién del contrato notificada en su dia por
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TELECINCO/MEDIASET, que se condenase a esta Ultima al pago de las cantidades que, resultando adeudadas
en virtud de los mismos, no habian sido abonadas, en concepto de resarcimiento de los dafios causados.

Sentencia de primera instancia

50.- La sentencia dictada en la anterior instancia acogié los pedimentos de la demanda correspondientes a este
capitulo. Se sefala que las prestaciones derivadas de los contratos cuestionados en la demanda iniciadora
del expediente, una vez afirmada la validez y eficacia de los mismos, resultan plenamente exigibles; que no ha
resultado acreditado, como argiiia TELECINCO/MEDIASET, que los tres contratos conformaban una unidad; y
que esta entidad habia incumplido los referidos contratos, procediéndose a continuacién a desarrollar tales
razonamientos de forma particularizada en los siguientes términos:

(i) "Pasapalabra HoA". Se sefiala que TELECINCO/MEDIASET ha dejado de abonar todas las cantidades
acordadas en el contrato, 5.400.000 euros El juzgador de la anterior instancia entiende que el programa
que comenzé a emitir TELECINCO/MEDIASET a partir del 1 de febrero de 2010 Unicamente presenta
modificaciones no sustanciales respecto al que, como licenciatario del formato cuyos derechos corresponden
a ITV, habia emitido con anterioridad, resultando posible reconocer con claridad dicho formato en aquel
programa. Se resalta que la propia TELECINCO/MEDIASET, al iniciar esta nueva fase, presenta su programa
como una continuacion del que hasta entonces habia venido emitiendo.

(i) "Library HoA". El incumplimiento atribuido a TELECINCO/MEDIASET se hace consistir en que los programas
licenciados en virtud del contrato no alcanzan el minimo garantizado anual y que, de los royalties pactados,
solo se han satisfecho 275.000 euros, quedando por abonar la cantidad de 7.975.000 euros.

(i) "Format HoA". Se sefiala que TELECINCO/MEDIASET tnicamente ha abonado 652.200 euros, adeudando
la cantidad de 1.554.400 euros.

(iv) De la lectura de los HoAs se desprende que no conforman una unidad negocial, ni pueden considerarse
expresiones de una Unica voluntad negocial, respondiendo la identidad de contratantes y duracién a la voluntad
de establecer distintos cauces de contratacion entre ITV y TELECINCO/MEDIASET en ambitos audiovisuales
no conexos entre si.

Con esta base se acogen los pedimentos a), b), ¢), i), j) y k) de la demanda reconvencional, lo que corresponde
a los pronunciamientos 1, 2, 3, 7, 8 y 9 de la sentencia.

EXAMEN DEL RECURSO
Contenido del recurso

51.- El discurso impugnatorio de TELECINCO/MEDIASET descansa en tres lineas: (i) Los HoA son nulos;
(i) ITV dio por terminados el "Library HoA" y el "Format HoA" en fecha 4 de marzo de 2010, por lo que no
puede exigir su cumplimiento, que es lo que TELECINCO/MEDIASET ve en los pedimentos de la reconvencion,
finalmente acogidos en la sentencia; y (iii) ITV optd por la resolucion del "Pasapalabra HoA" en su escrito de
demanda reconvencional, lo que provoca el mismo andlisis. Descartada la nulidad conforme a lo razonado en
precedentes lineas, nuestro examen habra de focalizarse en las otras dos ideas sobre las que se estructura
en este capitulo el recurso.

52.- En el razonamiento de la apelante, ambas parten de una premisa comun, a saber, que los importes a
cuyo pago se le condena son improcedentes, pues corresponden a las cantidades integras que TELECINCO/
MEDIASET hubiese debido satisfacer en el caso de que los contratos hubiesen sido cumplidos regularmente
por ambas partes.

53.- A partir de dicha consideracién, TELECINCO/MEDIASET argumenta:

53.1.- En relacién con el "Library HoA", que ITV lo dio por terminado por carta de 4 de marzo de 2010 (vid.
apartado 48 supra); que ya con anterioridad a esa fecha ITV habia dejado de ofrecer a la apelante formatos de
su catdlogo; y que, en todo caso, era la propia ITV la que afirmaba (si bien sin el preciso soporte probatorio)
que se habian licenciado a TELECINCO/MEDIASET varios programas por importe total de 1.381.900 euros, por
lo que no se le podria reclamar a la apelante ningun importe por encima de esta cifra, de la que habria que
descontar 275.000 euros cuyo pago estaba reconocido por ITV y en la propia sentencia impugnada.

53.2.- Enrelacién con el "Format HoA", que ITV lo dio también por terminado por la misma misiva de 4 de marzo
de 2010 y que a dicha fecha ITV no habia prestado a TELECINCO/MEDIASET ningun servicio en el marco del
referido contrato.

53.3.- En relacion con el "Pasapalabra HoA", que ITV habia optado por la resolucion del contrato en el escrito
de demanda reconvencional; que, en consecuencia, Unicamente podria reclamar por via de resarcimiento el
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interés contractual negativo, esto es, para colocar a ITV en aquella situacion patrimonial en que se hubiese
encontrado si el contrato no se hubiese concluido; que, con arreglo a esta pauta, procedia examinar, a efectos
de célculo de la indemnizacién, "qué es lo que ITV ha aportado a Telecinco bajo el Pasapalabra Heads of
Agreement”; que desde el 1 de febrero de 2010, TELECINCO/MEDIASET no utiliza ningin elemento del formato
TAG sobre el que ITV pudiese reclamar derecho alguno; que lo aportado por ITV antes de esa fecha carece de
valor y, en todo caso, que ITV no ha acreditado dicho valor.

Respuesta del Tribunal

54.- La problematica que aflora en relacion con el "Librarty HoA" y el "Format HoA" es distinta de la que se
plantea en relacion con el "Pasapalabra HoA". Por ello las estudiaremos separadamente.

‘Library HoA" y "Format HoA"

55.- En su escrito de demanda reconvencional, ITV sostenia la procedencia de sus pedimentos dinerarios en
que el incumplimiento de TELECINCO/MEDIASET debia llevar aparejada de forma automatica la obligacién de
esta Ultima de abonar, como resarcimiento de dafios causados, las cantidades pactadas. Asi se refleja en el
apartado 242 del escrito de contestacion y demanda reconvencional y, luego, en el apartado 248 (T. lIl, f. 197
y 200, respectivamente). Tal planteamiento ha sido acogido en la sentencia impugnada.

56.- Discrepamos de tal enfoque. Constituye lugar comuin que si, como efecto anudado a la resolucién, se
solicita resarcimiento de dafios, es necesario acreditar que estos se han producido efectivamente, pues el
incumplimiento no basta por si solo para originarlos.

57.- Cabria considerar, dado el énfasis que en este punto se pone en la sentencia, que la razén de lo decidido
por el juzgador de la anterior instancia radica en que TELECINCO/MEDIASET habia asumido en los contratos de
referencia el compromiso de pagar ciertos importes minimos, que se corresponden con las cantidades a cuyo
pago se le condena. Sin embargo, nada autoriza a interpretar que las correspondientes clausulas encierren
una cldusula penal. Ni siquiera lo ha mantenido asi ITV. Lo que se hace en dichas cldusulas es sefalar un
volumen minimo de negocio, estableciendo un suelo a los compromisos que asume TELECINCO/MEDIASET
(adquisicion de programas de coleccién del catélogo de ITV con una antigiiedad de cinco o mas afios por un
importe minimo -"Library HoA"-; inversion minima en los pilotos que habria de producir TELECINCO/MEDIASET
-"Format HoA"), correlativos a los asumidos por ITV. La resolucién consensuada determind que unos y otros
guedaran sin vigor.

58.- Ya en el escrito de oposicion, ITV enriquece su base argumental con elementos que se encontraban
ausentes en su demanda reconvencional, en la que, como vimos, se limita a presentar el pago de las cantidades
reclamadas como efecto automatico de los incumplimientos de TELECINCO/MEDIASET. Asi, se destaca que
fue la propia TELECINCO/MEDIASET la que tomd la iniciativa de dar por resueltos los contratos; que tal
proceder unilateral carecia de justificacion; que el incumplimiento de TELECINCO/MEDIASET ha ocasionado
ciertamente pérdidas a ITV, consistentes en las cantidades que deberia haber percibido de TELECINCO/
MEDIASET de no haber resuelto de forma unilateral e injustificada los contratos; que en el "Library HoA" se
establecia un minimo garantizado; que si ITV no produjo los pilotos comprometidos en el "Format HoA", ello
fue debido a la resolucion unilateral e injustificada de TELECINCO/MEDIASET; que los dafios y perjuicios que
se reclaman pueden justificarse desde otro punto de vista, consistente en que ITV perdié la oportunidad de
licenciar sus formatos a otras cadenas en Espafia o de exportarlas a paises hispanoamericanos;y que, desde
la perspectiva de las exigencias sefialadas por la jurisprudencia a la reclamacién de lucro cesante, las pérdidas
gue aqui se reclaman no responden a una mera posibilidad, sino a cierta probabilidad objetiva que resultaria
del decurso normal de las cosas si la parte contraria no hubiese resuelto de forma unilateral e injustificada
los contratos.

59.- El caracter novedoso de tales elementos impiden que puedan ser tenidos en consideracion. Aun
prescindiendo de ello, a ningun lugar habrian de conducir, sea por falta del preciso soporte probatorio (pérdida
de la oportunidad de licenciar a otras cadenas o exportar el formato a otros mercados de habla espafiola), sea
porque responden a una concepcién de dafos punitivos extrafia a nuestro sistema (la recurrente alusién al
caracter injustificado de la "resolucién” por parte de TELECINCO/MEDIASET y a la pérdida de lo que se hubiese
percibido en el supuesto de un decurso normalizado de la relacion contractual como fundamento per se de
las pretensiones deducidas apuntan en tal sentido).

60.- A la vista de cuanto antecede, no aparece justificado que TELECINCO/MEDIASET sea condenado al pago
de cantidad alguna por efecto de la resoluciéon del "Format HoA".

61.- En cuanto al "Library HoA", consta en las actuaciones que a la fecha de la resolucion se habian suscrito
diversos contratos (documentos 24, 25, 26 y 27 de la demanda reconvencional) por los que TELECINCO/
MEDIASET adquirié un nimero de formatos, por un importe total de 1.381.900 euros, de los que solo se
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satisficieron 275.000 euros. Esto determina que TELECINCO/MEDIASET haya de ser condenado al pago de
las cantidades debidas y no pagadas, esto es, 1.106.000 euros.

"Pasapalabra HoA"

60.- Como recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2013 (ECLI:ES:TS:2013:498), cuando
se declara la resolucién de un contrato de tracto sucesivo, la resoluciéon no puede ser de caracter retroactivo
al momento de la celebracién del contrato, sino que queda asimilada a la extincién, de manera que las
obligaciones se extinguen a partir de la declaracion de la resolucién.

61.- En consecuencia, siendo el pronunciamiento resolutorio posterior a la fecha de vencimiento del
contrato, procede condenar a TELECINCO/MEDIASET al pago de todas las cantidades comprometidas en el
"Pasapalabra HoA" (5.400.000 euros), pues ninguna figura satisfecha.

62.- Finalmente (y esto lo decimos a efectos de apurar la argumentacién), aunque ninguna incidencia cabria
reconocer en este punto al alegato de que a partir del 1 de febrero de 2010 el programa emitido por TELECINCO/
MEDIASET no correspondia al formato licenciado (toda vez que la licencia continuaba vigente), no cabe asumir
tal aserto, como razonaremos mas adelante.

63.- En consecuencia, procede confirmar el pronunciamiento por el que, en relacién con el "Pasapalabra HoA",
se condene a TELECINCO/MEDIASET al pago de 5.400.000 euros.

IV. RECURSO DE TELECINCO/MEDIASET (Ill). ESTIMACION PARCIAL DE LA DEMANDA RECONVENCIONAL
DE ITV EN CUANTO A LAS ACCIONES DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y MARCARIAS EJERCITADAS

Acciones ejercitadas y fundamento de las mismas

64.- En este apartado, ITV aducia que TELECINCO/MEDIASET estaba emitiendo el programa desde el 1
de febrero de 2010 al margen de la licencia con ITV, violando con ello (i) sus derechos de propiedad
intelectual sobre el formato, toda vez que los cambios introducidos en el programa no comportaban diferencias
sustanciales respecto de aquel, y sobre el titulo del programa como parte del formato, asi como (ii) sus
derechos marcarios sobre "PASAPALABRA" como marca notoria no registrada. Sobre esta base, ITV ejercitaba
las acciones de cesacidn, prohibitoria, de remocion e indemnizatoria previstas en la LPl y en la LM, solicitando
igualmente la publicacién de la sentencia al amparo de esta Ultima, todo ello en los términos que quedaron
expuestos en los antecedentes de hecho de la presente resolucion.

Sentencia de primera instancia

65.- La sentencia niega los derechos marcarios sobre el término "PASAPALABRA" que se atribuia ITV. Las
acciones de propiedad intelectual se acogen, en los términos que ya quedaron expuestos, con fundamento en
las consideraciones que siguen:

(i) La utilizacién de "PASAPALABRA'" para identificar el programa representa una modificacion del formato
TAG, pasando a figurar como titulo del mismo y, consecuentemente, quedando protegido como parte del
formato en los términos del articulo 10.2 LPI . En la sentencia se sefiala que tal escenario se retrotrae al
afio 1999, cuando la licenciataria del formato en Italia, EINSTEIN, comenzé a identificar el programa con la
denominacion "PASSAPAROLA", y continu6 luego en Espafia, pais en el que, desde el afio 2000 se identifica
el programa como "PASAPALABRA" de forma constante y pacifica. Se observa, igualmente, que este es el
término con el que se identifica el HoA relativo a la licencia del formato firmado por TELECINCO/MEDIASET
e ITV. Con esta base, estima el juez de la primera instancia que la pretension recogida en el apartado d) de la
demanda reconvencional ha de ser acogida (pronunciamiento 4 de la sentencia).

(i) La existencia de contrato de licencia vélido determina que la conducta de TELECINCO/MEDIASET
consistente en la produccién y emisién publica del programa hasta la fecha sefialada en el mismo (31 de
julio de 2012) hayan de ser contempladas desde la 6ptica del contrato en cuestion, con independencia del
incumplimiento derivado de la falta de pago de los royalties comprometidos, y no como violacién de los
derechos de exclusiva de ITV. Se excluye la actividad consistente en la utilizacién de "PASAPALABRA" por
parte de TELECINCO/MEDIASET a partir del 1 de febrero de 2010 para la comercializacién de productos
de merchandising, por cuanto dicha actividad no aparecia contemplada en el contrato de licencia, con las
consecuencias que se pueden leer mas abajo. Todo ello se traduce en la estimacion parcial de los pedimentos
recogidos en las letras e) y f) de la demanda reconvencional, en los términos que aparecen reflejados en los
pronunciamientos 5y 6 de la sentencia.

(iii) El reconocimiento de los derechos de ITV sobre el formato y del titulo "PASAPALABRA" como parte del
mismo, y el hecho de que TELECINCO/MEDIASET continde explotando de forma no interrumpida desde el 1
de agosto de 2009 el formato (la sentencia subraya en este punto la escasa entidad de las modificaciones
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introducidas en el programa a partir del 1 de febrero de 2010, calificandolas de meras adaptaciones del
formato original) determina el acogimiento de las acciones cesatoria, prohibitoria y de remocion reflejadas en
los pedimentos I), m) (a excepcidn de la indemnizacién coercitiva solicitada al amparo del articulo 44 LM, al no
reconocerse derecho marcario alguno de ITV sobre la denominacién "PASAPALABRA"), n) y ii) de la demanda
reconvencional, en los términos recogidos en los pronunciamientos 10, 11, 12y 13 de la sentencia.

(iv) Las acciones indemnizatorias ejercitadas al amparo de la LPI (pedimentos o) y p) de la demanda
reconvencional) se acogen parcialmente. Asumiendo el alegato de TELECINCO/MEDIASET en este punto,
el anterior juzgador estima que, reclamando ITV el cumplimiento de los contratos que habian suscrito las
partes y el consiguiente pago de los royalties comprometidos por TELECINCO/MEDIASET, no cabe acoger
la simultanea peticion de indemnizacién conforme a la letra a) del articulo 140.2 LPI (beneficios obtenidos
por la utilizacion ilicita) por el periodo cubierto contractualmente. Con base en tal anélisis, se hace ver en la
sentencia que los calculos reflejados en la prueba pericial judicial solicitada por ITV, en cuanto circunscritos
a los beneficios publicitarios brutos obtenidos en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 30
de junio de 2012, no resultaban atendibles. En cambio, considera el juez a quo que tal peticién si resultaria
acogible en relacion con el periodo que se abri6 a la finalizacién del plazo contractual, el 1 de agosto de 2012,
pues consta que TELECINCO/MEDIASET continué haciendo uso del formato y del titulo del mismo para la
produccidn y difusion televisiva, asi como para la comercializacidn de productos de merchandising, defiriendo
su cuantificacion a la fase de ejecucién de sentencia. Todo ello se traduce en el pronunciamiento 14 de la
sentencia.

66.- También se acoge la pretension relativa a la publicacién de la sentencia a costa de TELECINCO/MEDIASET
recogido en el apartado q) del petitum.

EXAMEN DEL RECURSO
Contenido del recurso

66.- El recurso de TELECINCO/MEDIASET se focaliza primeramente en negar la conducta infractora que se le
imputa. Tal negacion se asienta en la necesidad de excluir, como referentes en el anélisis comparativo entre el
formato de ITV y el programa que TELECINCO/MEDIASET comenz6 a emitir a partir del 1 de febrero de 2010,
aquellos elementos de este Ultimo sobre los que ITV careceria de derechos. Al decir de la recurrente, este
es el caso de: (i) la prueba "EL ROSCQ" y la denominacion "PASAPALABRA; (ii) los elementos del programa
de los que TELECINCO/MEDIASET, en tanto que productor, resultaria titular, aludiendo especificamente a
los "elementos de look and feel" anadidos a partir de 2007; y (iii) las nuevas pruebas incorporadas al
programa, ideadas a encargo de TELECINCO/MEDIASET por XANELA PRODUCCIONES, S.L., atribuyéndose
en el correspondiente contrato a la primera los derechos de explotacién sobre las mismas (el documento
contractual se aporté como documento nimero 65 de la demanda, obrando al T. II, f. 464). Excluidos tales
elementos, prosigue la apelante, solo quedarian elementos de corte genérico sobre los que ITV no podria
reclamar ningun derecho de exclusiva.

67.- A partir de la conclusién que se acaba de exponer, TELECINCO/MEDIASET postula que las acciones de
cesacion, retirada y destruccion conectadas a la infraccidn de los derechos de propiedad intelectual de ITV
sobre el formato y sobre el titulo del formato que la sentencia impugnada acoge deberian ser rechazadas.

68.- En el caso de los pronunciamientos indemnizatorios derivados de tales infracciones, TELECINCO/
MEDIASET defiende adicionalmente, en conexién con la idea, ya reflejada en parrafos precedentes, de que el
programa pretendidamente infractor es un producto complejo que contiene aportaciones de la propia apelante
y de terceros, que deberia excluirse, a efectos de calcular la indemnizacion procedente, el valor de tales
aportaciones ajenas, resultando de nulo valor los elementos remanentes. Al hilo de estas consideraciones, la
apelante, aduce, como segunda linea de razonamiento, que no cabria acudir, como criterio para fijar el importe
indemnizatorio, a los beneficios obtenidos por TELECINCO/MEDIASET por la explotacion del programay de la
denominacion "PASAPALABRA’, ya que no guardarian estos relacion con el valor teérico de los derechos de
exclusiva de ITV. Afade la recurrente que, no estando en condiciones ITV de producir y emitir el programa por
si misma, precisando a tales fines de su intervencion, la eleccion del criterio apuntado genera una situacién
artificiosa e imposible y provoca que el dafio no haya quedado acreditado. En la misma linea, se enfatiza que
hubiese sido mas apropiado optar por el criterio de la regalia hipotética, pero que no habiendo optado por él la
contraria en debido tiempo, no cabria después ningun pronunciamiento indemnizatorio con apoyo en el mismo.

69.- TELECINCO/MEDIASET discute también el pronunciamiento por el que se ordena la publicacién de la
sentencia, sefialando que el mismo resulta incongruente con los pedimentos de ITV y que, en todo caso, no
se llenarian las exigencias de proporcionalidad, necesidad y conveniencia que la jurisprudencia sefiala a este
tipo de pretensién.

16



-
ARSI | JURISPRUDENCIA

Respuesta del Tribunal
En relacion con la inexistencia de infraccion
70.- Ninguna acogida merecen los descargos de la parte recurrente referentes a la inexistencia de infraccion.

71.- Ya se razond, al examinar el sustrato factico del error vicio invocado en la demanda con la que se dio
principio a las actuaciones, la nula virtualidad de los alegatos de titularidad ajena atinentes a la prueba "EL
ROSCOQ" (vid apartados 36 a 44 supra).

72.- Los alegatos en los que se apoya la negacion de la proteccidon que impetra ITV en relacién con el
término "PASAPALABRA" en tanto que titulo de su formato tampoco pueden prosperar, por las razones que
a continuacién se exponen.

72.1.- Como hicimos ver en nuestra sentencia de 22 de abril de 2013, dictada en el procedimiento en el que
se dilucido la nulidad de las marcas "PASAPALABRA" registradas por EUROPRODUCCIONES (vid apartado 31
supra), no cabe apreciar la inexistencia de derechos de propiedad intelectual sobre el término "PASAPALABRA"
por parte de ITV por razén de los derechos que sobre el término "PASSAPAROLA" pudieran corresponder a
RTI, pues "PASAPALABRA" no es una traduccidn al espariol del término italiano "PASSAPAROLA". El propio
escrito de recurso abunda en la idea de que el término "PASAPALABRA" no existe como tal en nuestra lengua
y constituye una denominacion de fantasia resultante de la combinacién de dos palabras carente como tal
de significado propio.

72.2. - En esa misma sentencia recogiamos que, con ocasion del contrato suscrito entre ITV y BOCA BOCA
con fecha 19 de junio de 2007, por el que la segunda obtenia una licencia para la produccién de un programa
basado en el formato de la primera de cara a su emisiéon por TELECINCO/MEDIASET, el formato se modifico
para incluir "PASAPALABRA" como titulo del mismo (dicho contrato aparece aportado como documento
numero 19 del escrito de contestacién y demanda reconvencional de ITV, T. IV, f. 328). La propia TELECINCO/
MEDIASET nos indica en su escrito de demanda (apartado 9; T. |, f. 9) que ITV distribuyé en 2009 material
promocional del formato bajo el titulo "PASAPALABRA’, aportando una muestra del mismo (documento
numero 11 de lademanda; T. |, f. 402). En tales circunstancias, resulta dificil de entender la insistencia en negar
que "PASAPALABRA" sea el titulo del formato.

72.3.-Finalmente, la falta de derechos marcarios de ITV sobre el término "PASAPALABRA" en el momento de la
firma del contrato con TELECINCO/MEDIASET no habria de constituir 6bice al reconocimiento de la proteccion
que aquella solicita. En todo caso, consta que, en la misma fecha del contrato, ITV presenté una solicitud de
marca de la Unién Europea, lo que, desde la perspectiva que aqui ha de ser objeto de consideracion, centrada
en la plasmacion de un proceso creativo en una concreta obra del lenguaje, echaria por tierra la argumentacién
de la recurrente.

73.- Los alegatos referentes a la introduccion en el programa de elementos propios a partir de 2007 también
han de ser descartados, por lo que sigue.

73.1.- Tales alegatos se basan en una lectura torcida del contrato suscrito por TELECINCO/MEDIASET con
BOCA BOCA que cubrid las tres primeras temporadas en que aquella emitié el programa (documento nimero
7 de la demanda, obrante al T. I, f.383). Lo que se le reserva en la clausula 5.1 de ese contrato a TELECINCO/
MEDIASET son los derechos que corresponden al productor de la "serie" (sic). La recurrente olvida aqui
interesadamente las diferencias que con tanto énfasis sefiala en otros apartados de su escrito de recurso
entre formato y programa, diferenciacion en la que no podemos sino estar de acuerdo, pues, como sefialamos
en sentencia de 17 de septiembre de 2015 (ECLI:ES:APM:2015:13009), el formato no es obra audiovisual.
TELECINCO/MEDIASET también obvia que en la cldusula 3.2 se estipuldé expresamente que TELECINCO/
MEDIASET no podia suprimir ni afiadir elemento alguno que alterase sustancialmente el contenido del formato.

73.2.- Por lo demas, esos elementos "de look and feel" a los que apunta la parte recurrente (decorado y
estructura, iluminacién, angulo de las camaras, musica, grafismos, ritmo), en modo alguno determinan o
definen por si solos la singularidad del formato. En apoyo de sus alegatos, TELECINCO/MEDIASET cita el
dictamen elaborado por el Sr. Eleuterio que ITV acompafié con su escrito de contestacién y demanda
reconvencional (documento nimero 30; T. IV, f. 628), en concreto dos de sus pasajes, en los que se expresa
que "la combinacion de elementos televisivos define la "imagen” del programa aun mas que los mecanismos o la
estructura del formato” (apartado 7.5) y que "lo verdaderamente crucial es la estética y percepcion del programa”
(apartado 7.6). Se trata de proposiciones sacadas de contexto, que, diferentemente a como se nos presentan,
habrian de ser interpretadas en conexion con el resto del dictamen de referencia. Dicho dictamen nos lleva
ciertamente a conclusiones muy distintas a las que derivan de la lectura parcial e interesada que pretende
imponernos la recurrente.
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74.- Finalmente, las pruebas incorporadas al programa emitido a partir del 1 de febrero de 2012 tampoco
tienen el caracter diferenciador que les atribuye la recurrente. Otra vez aqui TELECINCO/MEDIASET pretende
valerse de una lectura pro domo sua de determinadas frases y consideraciones extraidas del dictamen Lyle.
En realidad, lo que resulta de ese dictamen es demoledor para los planteamientos de esta parte. En efecto,
el examen comparativo entre las pruebas que conforman la estructura del programa previas a ROSCO se
resuelve en las valoraciones que siguen: las dos primeras pruebas "son abrumadoramente similares” (apartado
7.6.5), las segundas pruebas "son casi idénticas" (apartado 7.6.6), las dos terceras pruebas "son muy similares”
(apartado 7.6.7), las dos cuartas pruebas "son similares” (apartado 7.6.8), para concluir que "como demuestran
las comparaciones efectuadas mas arribas, las pruebas correspondientes a 2010 siguen siendo increiblemente
parecidas a las de los episodios anteriores a 2010, por lo que la estructura, la dindamica y los grafismos de
Pasapalabra, asicomo la ronda final EI Rosco, como se comenta en detalle mds abajo, siguen siendo los mismos"
. Ante dicho andlisis, la mera constatacion de que las pruebas cambiaron (que es lo que destaca la recurrente
del dictamen Imanol ) carece de todo vigor en apoyo de las tesis de TELECINCO/MEDIASET.

En relacion con las consecuencias anudadas a la infraccion

75.- Los razonamientos precedentes arrumban los planteamientos de la recurrente en este punto, sin perjuicio
de lo que después se dira a propésito de la publicacién de la sentencia.

76.- Constatada la infraccion y la persistencia de la misma, los pedimentos de cesacién, prohibicion y remocién
resultan plenamente procedentes.

77.- Por su parte, las objeciones que TELECINCO/MEDIASET formula especificamente en relaciéon con la
indemnizacion que se le impone carecen de fundamento. Comprobada la infraccion, el titular de los derechos
infringidos tiene derecho a una indemnizacién, que habra de fijarse de conformidad con uno de los criterios,
a eleccion del perjudicado, sefialados en el articulo 140.2 LPI, sin haber lugar, caso de optarse por segundo
de los que sefialan en el subapartado a) (beneficios que el infractor haya obtenido por la utilizacidn ilicita), al
analisis atomizado que propone la parte recurrente.

76.- La doctrina establecida en la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2011
(ECLI:ES:TS :2011:3148), que la recurrente cita en su favor, ninguna proyeccion podria tener en el caso que
nos ocupa. Lo que alli se juzgaba era la peticiéon de una indemnizacion con arreglo al criterio establecido en
el articulo 66.2.a) de la Ley de Patentes en su redaccion anterior a la Ley 19/2006, de 5 de junio, esto es,
los beneficios que el titular habria obtenido previsiblemente de la explotacion de la invencién patentada. La
disparidad de supuestos es manifiesta.

77.- En contraste con los juicios que preceden, los reparos de TELECINCO/MEDIASET en relacién con el
pronunciamiento ordenando la publicacion de la sentencia han de ser acogidos. ITV formulé tal peticién al
amparo del articulo 41.1.f) LM (apartado 284 del escrito de contestacion y demanda reconvencional). Como
quedo dicho, la sentencia impugnada no reconocié los derechos marcarios que se irrogaba ITV (vid. apartado
65 supra), por lo que la condena a la publicacién de la sentencia carecia de fundamento. No habiendo sido
recurrida la sentencia por ITV, ningun reexamen cabe hacer de la cuestion. Por lo tanto, el recurso debe ser
estimado en este punto.

V. IMPUGNACION DE ITV
Contenido de la impugnacion

78.- ITV impugna la sentencia en tres apartados. En primer lugar, por cuanto la condena de TELECINCO/
MEDIASET a indemnizar en el importe de los beneficios obtenidos por la comercializaciéon de productos
de merchandising en los que se consigna la denominacién "PASAPALABRA" se circunscribe al periodo
transcurrido desde el 1 de agosto de 2012 (fecha de finalizacion del "Pasapalabra HoA"). En segundo lugar,
por cuanto los pronunciamientos condenatorios que derivan del acogimiento de las acciones contractuales
ejercitadas en la demanda reconvencional (sefialados en el fallo con los nimeros 7, 8 y 9) no incluyen el pago
del interés al tipo legal devengado desde la fecha de la demanda reconvencional. En tercer lugar, por cuanto
no se condena a TELECINCO/MEDIASET al pago de las costas ocasionadas por la demanda reconvencional,
a pesar de su estimacion sustancial.

Respuesta del Tribunal en relacion con el primer motivo de impugnacion

79.- Si, como se afirma en la sentencia, el "Pasapalabra HoA" no cubria la comercializacién de productos
licenciados y TELECINCO/MEDIASET dio inicio a esta actividad el 1 de febrero de 2010 , es diafano que
nos encontramos ante una infracciéon de los derechos de propiedad intelectual de ITV que aboca a la
correspondiente indemnizacion.
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80.-La oposicién de TELECINCO/MEDIASET se sustenta en la negacion de los derechos de ITV sobre el término
"PASAPALABRA’, linea argumental que, como se desprende de lo expuesto en precedentes apartados, esta
condenada al fracaso.

81.- Los pedimentos de ITV no van referidos Gnicamente al reconocimiento del derecho a ser indemnizado
por el concepto en examen desde la fecha que indica, sino que incluyen también el sefialamiento de una cifra
indemnizatoria concreta por el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2010 y el 30 de junio de 2012,
que corresponde a la sefialada en dictamen pericial obrante en autos (dictamen de D. Melchor ). TELECINCO/
MEDIASET no suscita controversia en este punto; por nuestra parte, tampoco descubrimos motivos para dudar
de la fiabilidad de la valoracidn reflejada en el dictamen en cuestion.

82.- En conclusién, la impugnacidon de ITV ha de ser acogida en este punto.
Respuesta del Tribunal al segundo motivo de impugnacion

83.- ITV pretende que las condenas dinerarias derivadas del acogimiento de las acciones contractuales
ejercitadas por esta parte incluyan el pago del interés devengado por las cantidades reclamadas al tipo legal
desde la fecha de la interpelacién judicial.

84.- TELECINCO/MEDIASET se opone a este pedimento, observando que sobre el mismo se guarda silencio
en el petitum de la demanda reconvencional.

85.- El pedimento de ITV ha de ser acogido. Como se nos indica, en el apartado 248 d) del escrito de
contestacién y demanda reconvencional se afirma explicitamente, en conexién con el acogimiento de las
acciones contractuales ejercitadas por ITV, el deber de TELECINCO/MEDIASET de satisfacer los intereses
sefalados en el articulo 1108 del Cédigo Civil . Es a la luz de tal afirmacién como debe ser interpretado el
petitum. Desde otra perspectiva, dicho entendimiento en modo alguno supone una interpretacién expansiva del
suplico, como pretende TELECINCO/MEDIASET, en la medida en que la peticidn del interés legal esta incluida
en la peticion de "intereses legales correspondientes incrementados en dos puntos ".

Respuesta del Tribunal al tercer motivo de impugnacion

86.- Cuestiona ITV la decisidon de no condenar a TELECINCO/MEDIASET al pago de las costas originadas por
su demanda reconvencional, sefialando que el fallo de la sentencia impugnada representa una estimacién
sustancial de la misma y debiera operar la doctrina jurisprudencial elaborada sobre el principio de vencimiento
sustancial.

87.- No compartimos los planteamientos de ITV. En las lineas que preceden ha quedado establecida la
improcedencia de algunos pronunciamientos de la sentencia impugnada favorables a esta parte, cuya
significacién no cabe minimizar, y que vienen a sumarse a los descartados en aquella, lo que, en definitiva, nos
lleva a no considerar de aplicacién la doctrina jurisprudencial invocada.

IV. COSTAS DE LA SEGUNDA INSTANCIA

88.- La estimacidn parcial del recurso interpuesto por TELECINCO/MEDIASET determina que no proceda hacer
expreso pronunciamiento condenatorio en cuanto a las costas generadas por el mismo, de conformidad con
lo establecido en el articulo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Igual conclusioén, por idéntica razén, se
impone respecto de las costas ocasionadas por la impugnacion de ITV.

Vistos los preceptos citados y demads concordantes de general y pertinente aplicacién al caso,

FALLO
En atencidn a lo expuesto, la Sala acuerda:

1.- ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso de apelacién interpuesto por MEDIASET COMUNICACION ESPANA,
S.A. contra la sentencia dictada el 3 de febrero de 2014 por el Juzgado de lo Mercantil nimero 6 de Madrid en
el procedimiento nimero 1181/2010 del que este rollo dimana.

2.-Y, como consecuencia de tal estimacién parcial:

2.1.- Revocar y dejar sin efecto el pronunciamiento recogido en el apartado 9 del fallo, para acordar en su lugar
la desestimacién de la demanda reconvencional formulada por ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED en
el particular en que solicita la condena de MEDIASET COMUNICACION ESPANA, S.A. a pagar la cantidad de
1.554.000 euros con relacion al contrato "Format Production Heads of Agreement’, mas los intereses legales
correspondientes incrementados en dos puntos (apartado k) del petitum).
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2.2.- Revocar y dejar sin efecto el pronunciamiento recogido en el apartado 8 del fallo, para acordar en su
lugar la condena de MEDIASET COMUNICACION ESPANA, S.A. a pagar la cantidad de 1.106.000 euros con
relacion al contrato "Format Production Heads of Agreement"”, mas el interés que después se dira (apartado
j) del petitum).

2.3.- Revocar y dejar sin efecto el pronunciamiento recogido en el apartado 15 del fallo, para acordar en su
lugar la desestimacién de la demanda reconvencional formulada por ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED
en el particular en que solicita la condena de MEDIASET COMUNICACION ESPANA, S.A. a publicar la sentencia
en el diario EL PAIS y en el diario EXPANSION (apartado q) del petitum).

3.- ESTIMAR PARCIALMENTE la impugnacién formulada por ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED contra
la sentencia dictada el 3 de febrero de 2014 por el Juzgado de lo Mercantil nimero 6 de Madrid en el
procedimiento nimero 1181/2010 del que este rollo dimana.

4.-Y, como consecuencia de dicha estimacién parcial:

4.1.- Revocar y dejar sin efecto el pronunciamiento recogido en el apartado 14 del fallo en el particular
en que circunscribe la condena de MEDIASET COMUNICACION ESPANA, S.A. a indemnizar a ITV GLOBAL
ENTERTAINMENT LIMITED por la comercializacién de productos de merchandising a las ganancias obtenidas
por dicho concepto a partir del 1 de agosto de 2012, para acordar en su lugar que MEDIASET COMUNICACION
ESPANA, S.A. habra de indemnizar a ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED por las ganancias obtenidas
por tal concepto desde el dia 1 de febrero de 2010, cuantificando en 454.218,99 euros el importe que ha de
abonarse por el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2010 y el 30 de junio de 2012, y defiriendo
a ejecucion de sentencia el calculo de la indemnizacién por el concepto que nos ocupa correspondiente al
periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012y la fecha en que haya cesado la comercializacién de productos
de merchandising por parte de MEDIASET COMUNICACION ESPANA, S.A.

4.2.- Condenar a MEDIASET COMUNICACION ESPANA, S.A. al pago del interés al tipo legal devengado por la
suma a cuyo pago se le condena en el apartado 7 del fallo desde la fecha de presentacién de la demanda
reconvencional, incrementado en dos puntos desde la fecha de la sentencia de primera instancia.

4.3.- Condenar a MEDIASET COMUNICACION ESPANA, S.A. al pago del interés al tipo legal devengado por la
suma a cuyo pago se le condena en el apartado 2.2 de este fallo desde la fecha de presentacion de la demanda
reconvencional, incrementado en dos puntos desde la fecha de la presente sentencia.

5.- CONFIRMAR los restantes pronunciamientos de la sentencia objeto de impugnacién por MEDIASET
COMUNICACION ESPANA, S.A. e ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED.

6.- No hacer expreso pronunciamiento condenatorio en cuanto a las costas generadas por el recurso de
MEDIASET COMUNICACION ESPANA, S.A.

7.- No hacer expreso pronunciamiento condenatorio en cuanto a las costas generadas por la impugnacién de
ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED.

De conformidad con lo establecido en el apartado ocho de la Disposicion Adicional Decimoquinta de la Ley
Organica del Poder Judicial , procédase a devolver el depésito realizado para recurrir.

Contra la presente sentencia las partes pueden interponer ante este Tribunal, en el plazo de los veinte dias
siguientes a su notificacion, recurso de casacién y, en su caso, recurso extraordinario por infraccién procesal,
de los que conocera la Sala Primera del Tribunal Supremo, si fuera procedente conforme a los criterios legales
y jurisprudenciales de aplicacion

Asi, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los llustrisimos Sefiores Magistrados
integrantes de este Tribunal.
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