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SUPUESTO DE HECHO.

La empresa “ ZUMOS IRENATA S.A.” se dedica a la fabricacion, envasado y distribucion de zumos
de frutas desde 1930. “ZUMOS IRENATA S.A.” es una empresa consolidada en el mercado debido
a su larga trayectoria y su identidad. Los zumos se caracterizan por ser comercializados en una
botella de plastico naranja, con tapon rosa y con la torre de Hércules en relieve, haciendo honor
a la ciudad donde tiene su domicilio social la empresa. La empresa tiene inscrita la marca a través de
una descripcion de la misma asi como de la forma tridimensional caracteristica del producto.

El capital social de la entidad asciende a 90.000 euros, divididos en 3.000 acciones de 30 euros cada
una de ellas. Dichas acciones estan en manos de tres accionistas, los cuales ostentan cada uno el
33.33% del capital social.

El 30 de enero de 2008 se contraté como director general a Felipe Rodriguez, estableciéndose
con el mismo un pacto de no competencia por un periodo de dos afios tras la finalizacion del vinculo
laboral para cuya compensacion se fijo el percibo mensual de 300 euros, con la especifica prevision
de que el incumplimiento de la obligacion daria lugar a que el trabajador devolviera la totalidad de
las cantidades satisfechas por aquel concepto.

El 25 de febrero de 2014, Don Felipe tuvo una fuerte discusion con uno de los socios, Arturo Gomez.
En este enfrentamiento, Arturo dié un pufietazo en la mejilla a Felipe, provocando una brecha que
requirié cuatro puntos de sutura.

Como consecuencia, Don Felipe decide presentar su carta de dimision el 26 de febrero de 2014y
abandonar la empresa 15 dias después.

Ante la dimision de Don Felipe, los socios deciden convocar una junta ordinaria para analizar
la situacion y acordar cémo continuar la marcha de la empresa. Esta junta tuvo lugar en la ciudad
de Pontevedra.

El 8 de agosto de 2014, Don Felipe es contratado como director general en la compaiiia “ZUMITOS
S.A” cuyo objeto es la fabricacion, envasado y distribucion de zumos de frutas.

Asimismo, en el afio 2013 aparece en el mercado una nueva sociedad, que también se dedica a
la fabricacion, envasado y distribucion de zumos de frutos. La sociedad “ZUMFRUIT S.A”
comercializa los productos en envases de plastico naranja cubiertos por una pegatina rosa en la cual
estd impresa en color negro la Torre de Hércules.
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1. DICTAMEN SOBRE LA VALIDEZ DE LA CLAUSULA DE NO
COMPETENCIA DEL CONTRATO DE FELIPE.

1. ANTECEDENTES DE HECHO.

La empresa “Zumos Irenata S.A.” decide, en enero de 2008, contratar a Felipe Rodriguez como
director general. En el contrato de trabajo se incluye un pacto de no competencia por un periodo de
dos afios, tras la finalizacion del vinculo laboral, para cuya compensacion se establece el percibo, por
parte de Felipe Rodriguez, mensual de 300 €. Asi mismo, se prevé que si Felipe incumpliese la
obligacion a la que se habia sometido, tendria que devolver a la empresa la totalidad de las cantidades
satisfechas por aquel concepto.

2. EL PACTO DE NO COMPETENCIA.
2.1. Concepto.

El apartado segundo del articulo 21 del Estatuto de los Trabajadores® (de aqui en adelante ET) regula,
de manera uniforme, los pactos de no competencia y de no recolocacion de un trabajador durante un
periodo mas o menos largo, una vez extinguido el contrato de trabajo. Los pactos de no competencia
son aquellos por medio de los cuales un trabajador se compromete a no llevar a cabo una actividad
empresarial competitiva con la del empleador; mientras que en los pactos de no recolocacion, el
trabajador adquiere el compromiso de no emplearse con empresas ni tareas en competencia con su
empleador.

Por lo tanto, “el pacto de no competencia es un pacto restrictivo de la competencia pues el trabajador
se compromete a no competir con el que fuera su empleador durante un periodo de tiempo después de

finalizada su relacion de trabajo”2.

2.1.1. Antecedentes Historicos.

Aunque pueda parecer que la regulacion de este pacto de no competencia es fruto de las legislaciones
mas modernas, la verdad es que la Ley de Contrato de Trabajo de 21 de noviembre de 1931 se erige
como la primera norma del ordenamiento juridico-laboral espafiol que contempla un régimen juridico
propio para esta obligacion en su fase “postcontractual”®, a pesar de que esta institucion era ya
conocida, tanto por nuestra primera doctrina laboralista como por el Instituto de Reformas Sociales,
por su regulacion en otros ordenamientos extranjeros mas avanzados.

El articulo 21 del ET establece que: “el pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, que
no podra tener una duracion superior a dos afios para los técnicos y de seis meses para los demas trabajadores, solo sera
valido si concurren los requisitos siguientes: a) Que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello,
y b) Que se satisfaga al trabajador una compensacion econémica adecuada ”.

2 Nogueira Gustavino, M.: El pacto laboral de no competencia “postcontractual”, McCGRAW-HILL, Madrid, 1998, pag.
23.

3El articulo 86 de esta Ley de Contrato de Trabajo sefialaba que “la prohibicion de concurrencia para después de terminado
el contrato de trabajo caducara después de dos afios para los obreros y de cuatro afios para los empleados técnicos, o
cuando el patrono se haya negado a pactar con el obrero o empleado la oportuna indemnizacién durante los citados afios,
0, una vez convenida, dejara de pagarla y en todo caso, cuando no justificare el patrono un efectivo interés industrial y
comercial en el asunto”.
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Posteriormente, bajo la institucionalizacion del régimen franquista, la Ley de Contrato de Trabajo de
1944, de manera practicamente idéntica a su precedente, establecia en su articulo 74 la prohibicién de
concurrencia para después de terminado el contrato de trabajo*. No obstante, la idéntica diccion de
ambos preceptos pronto se vio influenciada por la adaptacidn general que el Fuero del Trabajo exigia
a la nueva Ley de Contrato de Trabajo, y méas concretamente, el deber de lealtad y fidelidad. Ello
derivo en dos interpretaciones doctrinales diversas de tal precepto, cuya diferencia méas salientable
residia en la necesidad o no de un pacto especifico como condicion para el nacimiento de esta
obligacion, entendiendo la doctrina mayoritaria que tal pacto no era imprescindible sino que se trataba
de una prolongacion del deber de no competencia previsto en el articulo 73 de la Ley de Contrato de
Trabajo para la vigencia de la relacion laboral y al que obligaba el deber de fidelidad, entendiendo asi
la obligacion de no competencia “postcontractual” como una obligacion ex lege.

Con motivo de la entrada en vigor de la Constitucion, el régimen normativo del deber laboral de no
competencia previsto para después de la vigencia del contrato de trabajo sufrié una imprescindible
modificacion, pues nuestra Carta Magna reconocia el trabajo como un derecho. En consecuencia, y en
palabras del Tribunal Supremo, el pacto laboral de no competencia “pasd, en efecto, de constituir una
propia obligacion legal a convertirse en un pacto especifico, requerido de precisas e insoslayables

exigencias, que se incorpora a la concreta relacion laboral concertada™.

2.2. Caracteres.

Tres rasgos basicos son los presentados por la actual formulacion del pacto de no competencia laboral
postcontractual:

a) Enprimer lugar, y como ya se ha indicado anteriormente, la obligacion de no competir durante
un tiempo después de extinguido el contrato de trabajo deja de ser un deber legal para pasar
a constituir una obligacién estrictamente contractual. Ello supone, entre otras consecuencias,
que, de no estar el trabajador de acuerdo, la restriccién no podra serle impuesta al finalizar la
relacion laboral. “El legislador deja que sea el trabajador el que voluntariamente decida si
quiere restringir o no su libertad de trabajo a cambio de una compensacién econdémica”®.

b) En segundo lugar, la voluntad del trabajador no solo se proyecta en el nacimiento de la
obligacion, sino que también lo hace sobre el contenido de la misma dentro del respeto a los
parametros legales. La obligacion de no competencia postcontractual se encuentra, en efecto,
limitada legalmente, con el objeto de que no puedan celebrarse pactos abusivos en perjuicio
del trabajador. En este sentido, se exige la satisfaccion al trabajador de una compensacion
econdmica adecuada, que el empresario tenga un interés comercial o industrial en el pacto y la
fijacion de unos periodos méximos de duracion en funcion de la categoria profesional del
trabajador.

c) Por ultimo, se trata de un pacto accesorio que se incorpora al contrato de trabajo concertado.
Una vez acordada la celebracion del pacto de no competencia por las partes contratantes, esta
obligacion constituye un compromiso mas de entre los que configuran el contenido del contrato

4 El articulo 74 LCT establecia que “la prohibicién de concurrencia para después de terminado el contrato de trabajo
caducara transcurridos dos afios para los trabajadores, y cuatro afios para los empleados técnicos, o cuando el empresario
se haya negado a pactar con el trabajador o el empleado la oportuna indemnizacion durante los citados afios, 0 una vez
convenida dejase de pagarla, y, en todo caso, cuando no justificase el empresario un efectivo interés industrial y comercial
en el asunto”.

5 Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de julio de 1990 (RJ 1990\6467).

6 Nogueira Gustavino, M.: El pacto laboral de no competencia “postcontractual”, op.cit., pag. 19.

6
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de trabajo, es decir, no es una obligacion autdnoma o desconectada del contrato principal, sino
que se integra y forma parte del mismo.

2.3. La razon del pacto de no competencia “postcontractual”.

La proteccion de la empresa y la libertad de trabajo son dos principios importantes de nuestro
ordenamiento juridico, que hacen aparecer un conflicto en este tipo de clausulas usuales en los
contratos laborales.

2.3.1. La proteccion de los intereses del empresario.

La celebracion de un contrato de trabajo implica la insercion en la empresa de un trabajador, por lo
que tendra acceso privilegiado a las diversas técnicas empleadas por la empresa, a informaciones con
valor competitivo y a la clientela; asi mismo, durante la permanencia en la empresa habra adquirido
conocimientos y experiencia laboral. Pues bien, todo ello se revela como potencialmente peligroso
para el empleador si, tras la finalizacion de la relacion laboral entre ambos, el trabajador opta por poner
en funcionamiento una nueva empresa o se pone a disposicion de un nuevo empresario. Si bien es
cierto que “ha de hacerse la salvedad de que no todo entraria en el terreno de lo prohibido, es decir,
debe exceptuarse lo que adquirido por el trabajador forme parte de su propia manera de desempefiar
el puesto concreto”’. Es por ello que el ordenamiento juridico otorga al empleador empresario
mecanismos adicionales de tutela de sus intereses concretados, en materia de obligaciones de no
competencia, en el articulo 21.2 ET en cuanto establece como requisito sine qua non para su validez,
que el empresario tenga un efectivo interés comercial o industrial.

2.3.2. La proteccion de los intereses del trabajador.

El articulo 1255 del Codigo Civil® reconoce libertad, siempre sometida a la ley, a la moral y al orden
publico, a los contratantes a la hora de establecer pactos, clausulas o condiciones. Pero esta libertad se
ve limitada por el articulo 21.2 del ET en aras de compensar la desigualdad contractual a la que aboca
la especial relacién de dependencia y subordinacion que el trabajador tiene para con el empresario,
que puede llevar al trabajador a la aceptacion de clausulas contractuales abusivas con el Unico objetivo
de la consecucion de un puesto de empleo.

3. LA  VALIDEZz DEL PACTO LABORAL DE NO COMPETENCIA
POSTCONTRACTUAL.

La validez del pacto laboral de no competencia se encuentra supeditada a que concurran en el mismo,

no solo los especificos requisitos previstos por el propio articulo 21.2 del ET, sino también los

requisitos generales del derecho de los contratos previstos en la normativa civil.

3.1. Requisitos generales para la validez del pacto de no competencia postcontractual.

El CC constituye el primer marco legal al que debe cefiirse el pacto de no competencia postcontractual,
pues es en la normativa civil donde se regulan los principios generales de los contratos, esto es:

" Nevado Fernandez, M.J.: Las restricciones a la competencia en el contrato de trabajo, Tecnos, Madrid, 1998.
8 El articulo 1255 del CC reza textualmente que “Los contratantes pueden establecer los pactos, clausulas y condiciones
que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden piiblico”.
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capacidad, consentimiento e igualdad de los contratantes; asi como los requisitos esenciales para la
plena eficacia de los contratos, es decir: el consentimiento de los contratantes, el objeto materia del
contrato y la causa de la obligacion.

El objeto material de contrato, es decir, la prestacion debida por el deudor y la reclamada por el
acreedor, asi como la causa de la obligacion, se encuentran determinadas en la norma laboral en el
propio articulo 21.2 ET, por lo que ser&n objeto de estudio con posterioridad.

Asi las cosas, los requisitos generales para la validez del pacto son: la capacidad, el consentimiento y
la forma.

3.1.1. Lacapacidad.

El articulo 1263 del CC dispone que “no pueden prestar consentimiento: 1° los menores no
emancipados, salvo en aquellos contratos que las leyes les permitan realizar por si mismos o con
asistencia de sus representantes ”. Por lo tanto, y de acuerdo con la regulacién contenida en el propio
ET, no existe ningun obstaculo a que los pactos de no competencia sean celebrados por personas con
capacidad plena; pero “la misma conclusion debe alcanzarse respecto de aquellas personas que, pese
a su capacidad limitada, han obtenido la autorizacion de su representante legal ™.

3.1.2. EIl consentimiento.

El consentimiento, como en todo contrato, no puede estar viciado por incurrir en el mismo violencia,
intimidacion o dolo'®. El CC establece, de otra parte, que el consentimiento puede ser expresado de
forma expresa o tacita. Ahora bien, en el caso de pacto de no competencia postcontractual, por
constituir una restricciéon de un derecho del trabajador, y al tener las partes que estipular una
compensacion econdmica para su validez, no parece que pueda ser admisible el consentimiento tacito
de las partes. “La restriccion de la libre iniciativa economica del trabajador debe ser voluntariamente
asumida y, en consecuencia, ha de ser el resultado de una manifestacion no equivoca de voluntad y de
un consentimiento especifico en torno al pacto y a cada uno de los requisitos a los que se condiciona
legalmente su validez”!%,

Por lo tanto, el consentimiento sera nulo si fuere prestado por error, violencia, intimidacion o dolo. Al
no establecerse lo contrario en el supuesto que nos ocupa, se entiende que don Felipe prestd su
consentimiento de forma plena al momento de la inclusion del pacto de no competencia
postcontractual.

3.1.3. Laforma.
La Ley no prevé requisito de forma alguno, de modo que su validez no queda condicionada a exigencia

formal alguna. Ha sido claro el Tribunal Supremo, en este sentido, al considerar que el pacto podra ser
“bien escrito, bien verbal”!? siempre y cuando sea expreso.

® Nogueira Gustavino, M.: El pacto laboral de no competencia “postcontractual, op.cCit., pag. 76.

10 E] articulo 1265 del Codigo Civil establece que “sera nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidacion
odolo”.

1 Nogueira Gustavino, M.: El pacto laboral de no competencia “postcontractual”’, 0p.cit., pag. 79.

12 Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 1991 (RJ 1991\1835).

8
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En consecuencia, el pacto de no competencia se configura, en nuestro ordenamiento juridico, como un
pacto no formal. Su perfeccion y eficacia no dependen sino del consentimiento de las partes, sin ser
requerida una especial solemnidad.

3.2. Requisitos especificos del pacto de no competencia postcontractual.
3.2.1. Efectivo interés industrial o comercial del empresario.

El efectivo interés industrial o comercial del empresario es requisito sine qua non para la efectiva
validez del pacto de no competencia postcontractual, pues en ausencia de tal interés industrial o
comercial no ha lugar a la inclusién en el contrato laboral de un pacto de no competencia que proteja
los intereses del empresario, Unico beneficiario en la preservacion de un conjunto de saberes
industriales y comerciales con valor patrimonial*®. De no concurrir este interés, el pacto adolecera de
nulidad al ser un requisito esencial para la validez del mismo.

Determinar en qué consiste el interés empresarial al que se refiere el articulo 21.2 ET no ha sido una
cuestion pacifica, pues impera la imprecision juridica de tales términos. La doctrina ha determinado
que el interés empresarial exigido por este precepto del Estatuto de los Trabajadores no es un interés
empresarial de cualquier orden, ni de caracter genérico, sino que “se encuentra cefiido a los industriales
o comerciales del empleador”'*, bastando con la concurrencia de uno solo de ellos para la apreciacion
de concurrencia de este requisito legal. Se ha sefialado doctrinalmente que el interés industrial
protegido es el relativo al proceso de elaboracion o fabricacion de un producto; mientras que el
comercial es el concerniente a las actividades necesarias para poner en circulacién dicho producto,
tales como venta o distribucion.

Por consiguiente, para que un pacto de no competencia postcontractual sea valido, en primer lugar,
tiene que encontrarse presente un riesgo para la compafiia concretado en la posibilidad de que el
trabajador utilice los conocimientos adquiridos a consecuencia de la prestacion de servicios, con la
finalidad, una vez conclusa la relacion laboral, de favorecer un negocio de similares caracteristicas
realizado por cuenta propia o ajena’®.

Don Felipe ostentaba en “Zumos Irenata S.A.” el cargo de director general, por lo que tenia acceso a
informacion propia de tal empresa relativa, tanto al proceso de elaboracion, como a las actividades que
eran llevadas a cabo para la puesta a disposicion del consumidor de los zumos. Consecuencia de ello,
el interés industrial de tal Sociedad Anonima resulta efectivo.

3.2.2. Compensacion econdémica adecuada.

El segundo de los requisitos establecidos en el articulo 21.2 del ET es el consistente en la satisfaccion
al trabajador una compensacion econémica adecuada.

Es este un requisito esencial, al igual que el efectivo interés industrial o comercial, para la validez de
la clausula. Ello no obstante, presenta ciertas dificultades a la hora de determinar si la compensacion
debe ser abonada en el momento de la conclusion del pacto, o, si por el contrario, basta con el mero
establecimiento de tal compensacion. De la diccion literal del precepto parece derivarse que resulta

13 Nevado Fernandez, M.J.: Las restricciones a la competencia en el contrato de trabajo, op.cit., pag. 160.
14 Nogueira Gustavino, M.: El pacto laboral de no competencia “postcontractual”, op.cit., pag. 87.
15 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 18 de mayo de 1998 (RJ 1998\4654).

9
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imprescindible el abono efectivo de la compensacion, pero en la actualidad esta construccion literal no
puede ser acogida, de forma que el requisito al que legalmente se condiciona la validez del pacto es el
establecimiento de la compensacion econdmica, mas no de su abono efectivo®®. Por consiguiente,
desde el momento en que las partes establecen la compensacion econdmica, si concurren el resto de
requisitos exigidos legalmente, el pacto debe ser considerado como valido, apto para desplegar efectos
juridicos.

A sensu contrario, la no prevision de la compensacion al momento de la celebracién del pacto
implicara la nulidad de éste y su ineficacia.

3.2.2.1. Fijacion de la cuantia.

Uno de los principios generales de los contratos es la autonomia individual de las partes, autonomia
que se proyecta, como no podria ser de otra forma, en la determinacion de la cuantia, de modo que
sera el mutuo acuerdo de las partes contratantes el que determine y fije la compensacion econémica
que estimen mas adecuada y conveniente a sus intereses.

3.2.2.2. Contenido de la cuantia.

A pesar de lo dispuesto en el epigrafe precedente, la libertad contractual no es absoluta, tal y como
deriva del articulo 1255 CC'’, sino que se sujeta a determinados limites, entre los que se encuentran
las normas imperativas. El articulo 21.2 del ET dispone que la compensacién econémica ha de ser
“adecuada”. No establece, pues, el legislador criterio o modulo alguno para la fijacion de la cuantia,
por lo que se entiende, que en realidad se sanciona “una amplia facultad de la autonomia individual de
las partes en punto a la fijacion de su quantum de comiin acuerdo”'®, debiendo atender, en todo caso,
a las circunstancias del caso concreto.

Es preciso resefiar que, salvo disposicion en contrario de las partes, la compensacién acordada no tiene
por qué ser equiparada al salario percibido por el trabajador!®, asi como tampoco tiene que cubrir la
posible ganancia que éste pudiese obtener en otro trabajo.

La adecuacién legalmente exigida hace referencia, por lo tanto, a la equivalencia de las prestaciones,
y ésta resulta un concepto variable por cuanto dependera de cada caso concreto y del &mbito y alcance
del pacto. Ello no obstante, en supuestos excepcionales cabe intervencion judicial, como es el caso de
que el trabajador acepte como valida una cantidad por debajo del minimo objetivamente aceptable
desde la adecuacidn, que la compensacion sea fijada solo nominalmente o cuando exista una notable
desproporcion respecto al sacrificio impuesto rompiéndose la equivalencia del pacto. Seran los
Tribunales quienes comprobaran la adecuacion de la compensacion a instancia del trabajador.

Como consecuencia de la fijacion de un pacto de no competencia postcontractual, las partes acordaron
la retribucion mensual a de don Felipe del monto de 300€. El Tribunal Superior de Justicia de
Andalucia ha considerado en una reciente sentencia como inadecuada una retribucion del 16% del

18 Nogueira Gustavino, M.: El pacto laboral de no competencia “postcontractual”, op.cit., pag. 141.

17 Como sefiala el articulo 1255 CC, “los contratantes pueden establecer los pactos, clausulas y condiciones que tengan
por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden publico .

18 Nogueira Gustavino, M.: El pacto laboral de no competencia “postcontractual”, op.cit., pag. 158.

19 A este respecto, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social, Seccion 6%) nim. 201/2010
de 22 de marzo (JUR 2010\206616), ha declarado que “el importe de la indemnizacién no tiene por qué coincidir con el
salario que el trabajador venia percibiendo, en cuanto la limitacién que a éste se le impone de no trabajar durante el periodo
pactado en actividades de la competencia no le impide dedicarse a otra actividad no afectada por la prohibicién.
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salario en concepto de pacto de no competencia postcontractual?®, si bien en este caso en virtud de tal
pacto no podia el trabajador llevar a cabo empleo alguno en el ambito de la limpieza — ambito en el
que desarrollaba sus servicios la empresa contratante- en todo el territorio nacional. Ademas, el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en Sentencia de 27 de octubre de 2008 (AS 2008\3211)
consider6 que no existia proporcion real entre la renuncia a la que se comprometio el trabajador (no
competencia por periodo de dos afos) y “el ingreso econdmico que le vino satisfaciendo cada mes su
empleador, resultando mucho mas gravosa para él la obligacion de no poder trabajar en cualquier
empresa que tuviera por objeto la seleccion de personal, que para la empresa el abono de una suma
asi”, cabe destacar que la compensacion econdmica que la empresa abonaba al trabajador era de 675€
mensuales. Ello no obstante, no se considera que se pueda establecer una comparacion entre este Gltimo
pacto de no competencia postcontractual y el que nos ocupa, dado que don Felipe no podra entablar
relacion laboral con una empresa concurrente con “Zumos Irenata S.A.”, es decir, cuyo objeto social
sea la elaboracién, envasado y distribucion de zumos, objeto social menos extenso que el de seleccion
de personal. Ademas, nos resulta desconocido el ambito espacial del pacto, por lo que no resulta
factible una valoracion sobre la suficiencia o insuficiencia de la cuantia acordada en relacion con este
extremo.

3.3. Duracién méaxima de la prohibicién.

El apartado segundo del articulo 21 del ET establece dos limites maximos para el caso de que
trabajador y empleador acuerden la inclusion en el contrato de trabajo de un pacto de no competencia
postcontractual. Pues bien, estos limites varian en funcion de la categoria del trabajador, de forma que
no podra superar los dos afios para los técnicos y los seis meses para los demas trabajadores. Esta
distincion obedece a que “a mayor cualificacion profesional del trabajador, mayor acceso a las
“interioridades” de la empresa y a los intereses competitivos del empleador y, en definitiva, un mayor
riesgo competencial para la empresa cuando se extinga su contrato de trabajo”?.,

A la hora de establecer la diferenciacion entre técnicos y trabajadores, la jurisprudencia ha optado por
acoger una concepcion amplia del término “técnico”, como contrapuesto a los demas trabajadores o
bien determinada por que el trabajador “tenga o no conocimiento de las técnicas empresariales”?2. Por
lo tanto, quedaran integrados dentro de este grupo aquellos puestos de trabajo del organigrama
empresarial con funciones directivas, de mando, organizacion y control. Sin perjuicio de lo anterior,
la jurisprudencia ha sefialado que para la correcta clasificacion en técnico o trabajador de un operario
debe atenderse a las funciones efectivamente desempefiadas y no tanto a la clasificacion profesional
tedrica®.

La duracion del pacto es uno de los requisitos que se une normalmente a la validez del pacto, pero, a
diferencia de lo que sucede con la compensacion econdmica y el interés empresarial, la duracion no
constituye un requisito esencial, sino que se configura como un elemento accidental del negocio
juridico, por lo que en caso de exceso en cuanto al limite maximo, el pacto de no competencia no sera
declarado como nulo en su totalidad, sino que se anulara el exceso del que adolezca, en aras del articulo

20 gentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (Sala de lo Social, Seccién 1?), nim. 814/2014 de 20 de marzo
(AS 2014\1162)

21 Nogueira Gustavino, M.: El pacto laboral de no competencia “postcontractual”, op.cit., pag. 184.

22 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco de 30 de marzo de 1994.

2 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 2 de enero de 1991 (RJ 1991\46). En este pronunciamiento
judicial, el Tribunal Supremo deja de aplicar la condicién de técnico al demandado, quien ostentaba el cargo de Supervisor
de Ventas de productos eléctricos, “de claro caracter comercial, sin que exista en la sentencia de instancia ninguna clase
de declaracion factica que permita calificarlo como técnico”.
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9.1del ET, el cual preve que si resultase nula solo una parte del contrato de trabajo, este permanecera
valido en lo restante, y se entendera completado con los preceptos juridicos adecuados conforme a lo
dispuesto en el articulo 3.1.%

Felipe Rodriguez ostentaba el cargo de director general en la empresa “Zumos Irenata S.A.”, por lo
que debe resultarle de aplicacion la categoria de técnico, para la cual el apartado segundo del articulo
21 del ET preveé que el pacto de no competencia postcontractual tendrd como duracion méxima dos
afios, duracion que, precisamente, fue la pactada entre tal Sociedad Andnima y don Felipe.

Cabe destacar que el computo comenzara el dia de la extincion del contrato, o en la fecha de
suscripcion del pacto cuando ésta sea posterior a la resolucion de la relacion laboral. En consecuencia,
en el supuesto que nos ocupa, el computo comenzara a contar desde el 26 de febrero de 2014, fecha
en la que don Felipe decide presentar su dimision del cargo de director general.

3.4. Limite espacial al pacto de no competencia postcontractual.

El articulo 21.2 del ET, como hemos visto, hace referencia expresa a la duracion maxima de un pacto
de no competencia postcontractual, sin embargo nada explicita sobre la dimensidn espacial del mismo.
De esta forma, el &mbito espacial queda sometido a la voluntad de las partes contratantes, lo que podria
provocar el nacimiento de pactos abusivos que se proyecten de forma desmesurada, aunque estén
compensados econémicamente.

La doctrina ha sefialado que es “el interés empresarial el que acota el ambito espacial del pacto”?. El
problema ahora consiste en determinar en qué territorio se despliega de modo efectivo ese
imprescindible interés empresarial competitivo, pues podria corresponderse con aquél en que se
despliega la completa actividad empresarial o abarcar tan solo aquél en el que el trabajador desarroll6
su actividad. El criterio que se viene manteniendo a este respecto es que el ambito espacial debe quedar
reducido al area de actuacion y de influencia del propio trabajador, dado que solamente en aquellos
ambitos en los que el trabajador hubiese desplegado su actividad puede ocasionar una competencia
diferencial al resto de competidores, solo ahi existe el interés empresarial exigido normativamente.

Ello no obstante, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia de 4 de febrero de 2003
(AS 2003\1884) declaro nulo un pacto de no competencia postcontractual por haberse establecido en
el mismo un ambito territorial superior para el que originariamente habia sido contratado el
trabajador?®. De esta forma, y en aplicacion al caso concreto que nos ocupa, careceria de validez el
pacto de no competencia firmado entre Don Felipe y “Zumos Irenata S.A.” si la actividad de esta
empresa quedase reducida territorialmente a una provincia del Estado Espafiol y el pacto estableciese
la obligacion de no concurrir en un ambito geografico mayor, como puede ser todo el territorio
nacional. Ahora bien, si la actividad empresarial de “Zumos Irenata S.A.” tiene una dimension

24 El Tribunal Supremo en Sentencia (Sala de lo Social, Seccidn 1?) de 10 de febrero de 2009 (RJ 2009\1445) ha declarado
que “la ilicitud unicamente alcanza el término previsto en lo que excede de la duracion legal, y que no es dable confundir
ambos elementos —esencial y accidental- del negocio juridico”.

% Nogueira Gustavino, M.: El pacto laboral de no competencia “postcontractual”, op.cit., pag. 200.

2 STSJ de Andalucia de 4 de febrero de 2003: “tampoco puede establecerse en el pacto de no concurrencia un dmbito
territorial superior al que originariamente habia sido contratado el trabajador, ya que limitdndose la empresa su dmbito
territorial a Jerez de la Frontera, no puede extenderlo para el trabajador a las provincias de Sevilla, Malaga y Huelva (punto
4° del acuerdo), por ello también debemos considerar que el pacto era nulo, por contravenir la normativa legal que lo
regulaba”.
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nacional, y el trabajador ha tenido influencia o contactos a ese mismo nivel, el pacto podra alcanzar
todo el territorio nacional®’.

27 Vid. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 de noviembre de 1994 (AS 1994\4593).
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2. POSIBLES CONSECUENCIAS PENALES DE LA AGRESION DE ARTURO
A FELIPE.

1. ANTECEDENTES DE HECHO.

La empresa “Zumos Irenata S.A.”, dedicada a la fabricacion, envasado y distribucion de zumos de
frutas desde 1930, contrata en 2008 a Felipe Rodriguez como director general.

El 25 de febrero de 2014, Felipe Rodriguez mantiene una fuerte discusion con Arturo Gémez, uno de
los socios de la referida Sociedad. Consecuencia de esta fuerte discusion, Arturo propina un pufietazo
a Felipe, ocasionandole con ello una brecha en la mejilla que requirid, para su cura, de cuatro puntos
de sutura.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que “la lesion se puede entender como el menoscabo de la integridad
corporal 0 de la salud fisica o mental causado por cualquier medio o procedimiento”?®, nos
encontramos ante una lesion tipificada por nuestra norma penal como conducta tipica, antijuridica,

culpable y punible.

Tras el enfrentamiento, y a consecuencia del mismo, Felipe decide presentar su carta de dimision el
26 de febrero de 2014, abandonando la empresa dos semanas después.

2. LEY APLICABLE.

Los hechos que nos ocupan sucedieron en 2014, concretamente el 25 de febrero de 2014. En ese
momento se encontraba vigente en nuestro pais el Codigo Penal de 1995, pero en julio de 2015 entraria
en vigor la Gltima reforma dada a este, que afecta al tratamiento de las lesiones.

Surge, en consecuencia, la duda sobre cual de las dos normas penales deberia ser aplicable al caso: la
vigente en el momento de sucederse los hechos o la vigente en el momento de enjuiciarlos.

Los articulos 9 y 25.1 de la Constitucion Espafiola, asi como los articulos 1 y 2 del Codigo Penal,
consagran el principio de irretroactividad de las normas penales, conforme al cual no podréa ser
castigada ninguna accion ni omisién que no se prevea como delito o falta en el momento de su
perpetracion. Por ese motivo, “el juez penal debe enjuiciar los hechos con arreglo a la ley vigente en
el momento de su comision: tempus regit actum”?°.

La regla tempus regit actum, ademas de guardar relacion con el principio de seguridad juridica,
constituye una exigencia ineludible del principio de legalidad, ya que toda persona tiene derecho a
conocer la transcendencia juridica de sus actos en el momento de su comision. Como consecuencia de
ello, el articulo 91 de la Constitucion®® impone la obligacion, en aras de principio de seguridad juridica,
de publicar las normas aprobadas, con la finalidad de que los destinatarios de tales normas puedan
conocer su contenido y actuar conforme a tal conocimiento.

28 Alonso de Escamilla, A.: De las lesiones en Lamarca Pérez, C.: Delitos y faltas. La parte especial del Derecho penal,
Colex, Madrid, 2012, pss.83 y ss.

2% Ramos Tapia, M.1.: Limites al poder punitivo del Estado (111) en Zugaldia Espinar, J.M.: Lecciones de Derecho Penal
(Parte General), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, pag. 67.

30 El articulo 91 CE rea textualmente: “El Rey sancionara en el plazo de quince dias las leyes aprobadas por las Cortes
Generales, y as promulgara y ordenara su inmediata publicacion”.
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La Ley publicada, no obstante, no comienza a desplegar efectos juridicos desde el mismo momento de
su publicacion, sino que el apartado primero del articulo 2 del Cddigo Civil®! establece que la norma
entrard en vigor transcurridos veinte dias desde su publicacién en el B.O.E., a no ser que la propia ley
disponga lo contrario. Este plazo de vacatio legis en materia penal se ve incrementado, por lo general,
“siendo comun el fijar los seis meses™3?, dada la transcendencia de las normas penales.

En conclusion, siguiendo la regla general de la irretroactividad, el caso ante el cual nos encontramos,
en el que se suceden en el tiempo varias leyes penales, debera ser enjuiciado a la luz de la norma que
se encontraba en vigor al tiempo de la comisién del ilicito, aunque en el momento actual tal norma ya
no esté en vigor.

3. LARETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PENALES FAVORABLES.

El apartado segundo del articulo 2 del Codigo Penal® recoge una excepcion a la regla general de la
irretroactividad para aquellos casos en los que la aplicacion de la ley posterior fuere méas favorable al
reo, de forma que en estos supuestos, aunque los hechos hubiesen sido cometidos bajo la vigencia de
una determinada ley, deberan ser juzgados de conformidad con la ley posterior mas favorable. “Esto
significa que un hecho puede ser juzgado con arreglo a una ley que no estaba en vigor en el momento
de su realizacion™®,

La determinacion de la ley méas favorable no siempre es sencilla, por ello el articulo 2.2 del Cédigo
Penal establece que en caso de duda sobre la Ley mas favorable sera oido el reo. Este precepto del
Caodigo Penal establece que seré preceptivo escuchar al reo, pues solo procederé tal escucha en el caso
de que se susciten dudas sobre que norma es la méas favorable, pero las distintas leyes de reforma® y
alguna linea jurisprudencia imponen tal audiencia en todo caso.

4. LAS LESIONES EN EL CODIGO PENAL.
3.5. Delito y falta de lesiones.

Por lesion puede entenderse el “menoscabo de la integridad corporal o de la salud fisica 0 mental

causado por cualquier medio o procedimiento’.

El delito de lesiones se encuentra tipificado, tanto en el Codigo actual como en el anterior, en el
articulo 147, donde se recoge el tipo basico, segun el cual “el que por cualquier medio o procedimiento,

L El articulo 2.1. CC establece: “Las leyes entrardan en vigor a los veinte dias de su completa publicacion en el “Boletin
Oficial del Estado”, si en ellas no se dispone otra cosa”.

32 Téllez Aguilera, A.: Derecho Penal, Parte General, Edisofer, Madrid, 2015, pag.118.

33 El articulo 2.2 CP dispone que “no obstante, tendran efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo,
aunque al entrar en vigor hubiera recaido sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda
sobre la determinacion de la Ley mas favorable , sera oido el reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una Ley
temporal seran juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario ”.

34 Ramos Tapia, M.I.: Limites al poder punitivo del Estado (111) en Zugaldia Espinar, J.M.: Lecciones de Derecho Penal
(Parte General), op.cit., pag. 68.

% La Disposicion Transitoria 22 del CP disponia que seria oido el reo en todo caso, criterio reiterado por la 12 de la LO
15/2003, no siendo asi en la reforma de LO 5/2010, en la que la Disposicion Transitoria 22no establecia nada a este respecto,
pese a lo cual en el proceso de revisidn siempre se escuchd al reo. La Disposicién Transitoria 22 de la LO 1/2015 tampoco
establece la necesidad de oir al reo para determinar la ley penal mas favorable.

3 Alonso de Escamilla, A.: De las lesiones en Lamarca Pérez, C.: Delitos y faltas. La parte especial del Derecho penal,
op.cit. pss.83 y ss.
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causare a otro una lesion que menoscabe su integridad corporal o su salud fisica o mental, sera
considerado como reo de delito de lesiones (...) siempre que la lesion requiera objetivamente para su
sanidad, ademas de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirurgico ”.

Del tenor literal de este precepto se deduce que nos encontraremos ante una lesién merecedora de la
calificacion como delito cuando se atente contra la salud de un tercero, de forma dolosa, causando a
éste unos dafos que requieran de asistencia facultativa para su cura o tratamiento, asi como tratamiento
médico o quirdrgico®’. Por consiguiente, se deducen como caracteres basicos del tipo basico del delito
de lesiones, los siguientes:

- Medios indeterminados a través de los cuales puede llevarse a cabo la accién tipica. EI CP
establece tal indeterminacion cuando dice “por cualquier medio o procedimiento”. Esta
formulacion de tan amplio caracter “permite incluir el empleo de medios violentos, pero
también de medios materiales o de medios de naturaleza psiquica”.

- Dolo: en el aspecto subjetivo es necesario el dolo, el cual debe abarcar tanto la accién u omision
tipica como la produccion de un menoscabo a la salud de un tercero que requiera objetivamente
para su sanidad de tratamiento médico o quirdrgico.

El dolo esta compuesto por dos elementos: conocimiento y voluntad de realizacién de la parte
objetiva del tipo. De esta forma, actia dolosamente el sujeto que sabe que esta realizando los
elementos de un tipo penal y quiere hacerlo.

De no mediar dolo, la accion encajaria, al amparo del CP de 1995, en los articulos 152.1.1° 0
621.3, 4 0 5 si incurriese, respectivamente, imprudencia grave o leve.

- Necesidad de tratamiento médico o quirurgico: es caracteristica fundamental del tipo basico.
Cabe destacar que la aplicacion de puntos de sutura se considera tratamiento quirdrgico®.
A pesar de todo ello, no es imprescindible que el lesionado se hubiere sometido a tratamiento
de forma afectiva, sino que es suficiente con dictaminar que las lesiones sufridas hubiese
precisado para su cura de intervencion médica, en atencion a la naturaleza de las mismas.

La Ley 1/2015, de 23 de noviembre, del Cédigo Penal, solamente ha introducido una modificacion en
materia del delito lesiones, la relativa a la duracion de la pena. Con anterioridad a la entrada en vigor
de esta ultima reforma, se castigaba con pena de prision de seis meses a tres afios al que causare un
menoscabo en la integridad o en la salud fisica o psiquica de una persona que requiriese tratamiento
médico o quirdrgico para su curacion.

Esta pena se ve atenuada tras la modificacion, de forma que el delito de lesiones acarrea, en la
actualidad, pena de prision de tres meses a tres afios o pena de multa de seis a doce meses.

Ademas del citado delito previsto en el articulo 147 , el Codigo Penal de 1995 consideraba que las
lesiones podrian ser constitutivas no de un delito sino de una falta, por lo que el articulo 617 establecia
que “el que por cualquier medio o procedimiento, causara a otro una lesion no definida como delito

37 En este sentido, los puntos de sutura han sido considerados como tratamiento quirGrgico.

38 Alonso de Escamilla, A.: De las lesiones en Lamarca Pérez, C.: Delitos y faltas. La parte especial del Derecho penal,
op.cit. pag. 85.

39 El Tribunal Supremo ha sido claro en esta apreciacion en la Sentencia (Sala de lo Penal) ndm. 1742/2003 de 17 de
diciembre (RJ 2003\9335) al disponer que el “procedimiento quirargico de costura o sutura de los tejidos que han quedado
abiertos como consecuencia de una herida y que es preciso aproximar para que la misma cierre y quede la zona afectada
tal como estaba antes de la lesion, determina la existencia de tratamiento quirdrgico, lo que tiene como efecto impedir la
inclusion del hecho en tal caso en el articulo de las faltas.
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en este Codigo serd castigado con la pena de localizacion permanente de seis a doce dias 0 multa de
uno a dos meses "

La frontera entre el delito o la falta de lesiones se situaba, consecuentemente, en que para la apreciacion
de un delito como resultado de una lesidn, era necesaria una primera asistencia facultativa, asi como
tratamiento médico o quirurgico.

Tras la entrada en vigor de la Ley 1/2015, de 23 de noviembre, del Codigo Penal, el Libro 111 de este
Caodigo desaparece. Ello no implica, en todo caso, hablar de despenalizacion de las faltas, pues una
parte importante de ellas aparecen ahora en el Libro Il como delitos leves, configurando tipos
atenuados de delitos menos graves preexistentes o tipos autonomos*°. Esto es lo que ha sucedido en el
caso de las faltas de lesiones leves, al igual que con muchos otros tipos delictivos, que se encuentra
regulada ahora como lesion leve en el apartado segundo del articulo 147 CP*L.

3.6. Tipo agravado del delito de lesiones.

Los articulos 148 y siguientes, que no han sufrido modificacion sustancial alguna, recogen los tipos
agravados del delito de lesiones.

En primer lugar, el articulo 148 CP se refiere a la agravacion del delito de lesiones por la modalidad
comisiva o la edad de la victima. Sera de aplicacion este precepto cuando concurran las circunstancias
previstas en el mismo, esto es, el empleo de armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas
concretamente peligrosas para la vida o salud; la concurrencia de ensafiamiento o alevosia; si la
victima fuese menor de doce afios o incapaz®?; si la victima fuese o hubiese sido esposa, mujer o
estuviese 0 hubiese estado ligada al autor por analoga relacién de afectividad; si la victima fuese
persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

En segundo lugar, los articulos 149 y 150 se refieren a los supuestos de agravacion por el resultado.
Asi, el articulo 149, en concreto alude a la pérdida o inutilidad de un 6rgano o miembro principal,
perdida o inutilidad de un sentido, impotencia y esterilidad, grave enfermedad somatica o psiquica o
grave deformidad. En estos casos la pena impuesta sera de prision de seis a doce afios.

Por su parte, el articulo 150 se refiere a la pérdida o inutilidad de un 6rgano no principal o deformidad,
siendo la pena de prision de tres a seis afos.

3.6.1. La deformidad.

Las lesiones causadas lo han sido en el rostro por lo que podria considerarse que concurre deformidad,
ya que la jurisprudencia tiene considerado que una cicatriz visible es constitutiva de desfiguracion. Sin
embargo, nos encontramos ante un concepto fuertemente valorativo, que responde a los criterios
sociales de belleza y armonia corporal, de forma que puede no ser considerada como deformidad una
cicatriz facial en atencion al caso concreto. A este respecto, una reciente Sentencia de la Audiencia

40 Faraldo Cabana, P.: Los delitos leves. Causas y consecuencias de la desaparicion de las faltas, Tirant Lo Blanch,
Valencia, 2016.

4L El articulo 147 CP dispone que “el que por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesion no incluida en
el apartado anterior, serd castigado con la pena de multa de uno a tres meses”.

42 La Ley 1/2015 cambia el término “incapaz” por la expresion “persona con discapacidad necesitada de especial
proteccion”.
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Provincial de Madrid* no ha considerado que concurria ninguno de los dos tipos agravados (articulos
149 y 150 CP dependiendo de si la deformidad es grave o no), y por lo tanto, que no existia tal
deformidad, en un supuesto de lesiones faciales que habian precisado de puntos de sutura para su

curacion.

43 Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid nim. 84/2016, de 18 de febrero (JUR 2016\76519) que procede a la
revision de una Sentencia dictada por el Juzgado nim. 06 de Alcala de Henares de 2014, en la que se habia condenado, en
base al articulo 147.1 CP, al acusado a pena de prisién de seis meses por haber propinado a un tercero un pufietazo en la
ceja izquierda, causandole lesiones que para su sanidad requirieron de una primera asistencia facultativa y de tratamiento

quirdrgico consistente en sutura quimica y steri strip.
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3. RAZONE SOBRE LA VALIDEZ DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA
ORDINARIA.

1. ANTECEDENTES DE HECHO.

Como consecuencia de la lesion que Don Arturo Gomez, socio de “Zumos Irenata S.A.” propina a
Don Felipe, este decide dimitir del cargo de director general que ostentaba desde el 30 de enero de
2008.

Tras su renuncia, los socios de “Zumos Irenata” deciden convocar una junta ordinaria, al objeto de
analizar la situacion y acordar coémo debe continuar la actividad de la empresa. Esta junta, a pesar de
que la referida sociedad tiene su domicilio social en la ciudad de A Corufia, se celebra en Pontevedra.

2. LAJUNTA GENERAL.
2.1. Concepto de Junta general.

Las sociedades anonimas y limitadas comparten un mismo modelo de organizacion. Este modelo
descansa, basicamente, sobre una dualidad de drganos. Asi, por un lado, la junta general, como 6rgano
deliberante que retine a los socios y que expresa con sus acuerdos la voluntad social; y, por otro lado,
los administradores, como érgano ejecutivo, se ocupan de la gestion de la sociedad, asi como de su
representacion en las relaciones que esta mantenga con terceros.

La Junta General es definida por el profesor Uria, partiendo del conjunto de preceptos encargados de
su regulacion, como una “reunion de accionistas, debidamente convocada, para deliberar y decidir por
mayoria sobre determinados asuntos sociales propios de su competencia”**.

De este concepto pueden extraerse, en consecuencia, sus notas esenciales, que son: en primer lugar, es
una reunién de accionistas, aunque ello no implica que para su valida constitucién sea necesaria la
asistencia de todos los accionistas de la sociedad, sino que quedara validamente constituida cuando
concurran, en primera convocatoria, un nimero determinado de accionistas legalmente establecido®,
0, en su caso, el mas elevado que se haya previsto en los estatutos; mientras que, en segunda
convocatoria quedara validamente constituida la Junta, segun el apartado segundo del articulo 193 en
la Ley de Sociedades de Capital (de aqui en adelante LSC), “cualquiera que sea el capital concurrente
a la misma” aunque los estatutos puedan requerir, también en este caso, un quérum superior.

En segundo lugar, la Junta tiene que ser convocada por los administradores. Para la convocatoria de la
Junta debe seguirse un procedimiento formal que sera analizado mas adelante.

En tercer lugar, la finalidad de la Junta es la de deliberar y decidir por mayoria de capital, lo que
implica que las decisiones no tienen porqué ser adoptadas de forma unanime por todos los socios.
Por altimo, la Junta General no posee competencias ilimitadas, sino que solamente podréa deliberar y
votar sobre los asuntos expresados en el orden del dia, siempre y cuando sean de su competencia.

44 Broseta Pont, M y Martinez Sanz, F.: Manual de Derecho Mercantil, Tecnos, Madrid, 2013, pag. 429.
45 Vid. los articulos 193 y 194 LSC.
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2.2. Competencias de la Junta general.

La LSC atribuye en su articulo 160* un amplio abanico de facultades a favor de la Junta General. De
este precepto se deriva la conclusion de que es la Junta la que se encargard de emitir un
pronunciamiento sobre las materias sociales méas relevantes, como la aprobacién de cuentas,
modificacion de estatutos, nombramiento y separacion de administradores o aumento y reduccion del
capital social, entre otras muchas. Todo ello contribuye a que la junta general sea concebida, en el
modelo legal, como el 6rgano supremo y soberano, al que queda subordinado el dérgano de
administracion.

Ahora bien, la Junta General, aun siendo 6rgano soberano, no cuenta con competencias ilimitadas. Al
margen de los limites que se derivan del necesario respeto a la Ley y a los estatutos, la Junta debe
garantizar, por mandato directo del articulo 97 LSC*’, un trato igual a los socios, asi como respetar los
derechos individuales de los mismos. “Ademas, sus decisiones deben guiarse por el interés social y no
por el posible interés particular de algunos socios o terceros”®,

La necesaria existencia de un 6rgano de administracion no deja de ser una limitacién afiadida al poder
de la Junta, pues es el 6rgano de administracion el encargado de administrar y de representar a la
sociedad en todos los actos comprendidos en el objeto social, por propio mandato legal contenido en
el articulo 209 LSC. Esto no obstante, los estatutos sociales reservan a la Junta General, de forma
expresa, la adopcion de decisiones de administracion extraordinaria °, o permiten impartir
instrucciones referidas a determinados asuntos a los administradores, aunque estas facultades se
reconocen salvo disposicién contraria de los estatutos (articulo 161 LSC).

2.3. Clases de Juntas.

El articulo 163 de la LSC establece las dos clases de Juntas Generales de las sociedades de capital, que
podran ser ordinarias o extraordinarias. Seran los dos preceptos siguientes los encargados de definir
cada una de ellas.

La Junta General Ordinaria es definida en el articulo 164 LSC como la que, previamente convocada,
se reunird necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para, en su caso
aprobar la gestion social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicacion del
resultado. A pesar de que este precepto es claro cuando dice que la Junta ha de reunirse en los primeros

46 El articulo 160 de la LSC, bajo el titulo “Competencia de la junta”., establece lo siguiente: “Es competencia de la junta
general deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos: a) La aprobacidn de las cuentas anuales, la aplicacién del resultado
y la aprobacion de la gestion social. b) EI nombramiento y separacion de los administradores, de los liquidadores y, en su
caso, de los auditores de cuentas, asi como el ejercicio de la accion social de responsabilidad contra cualquiera de ellos. c)
La modificacién de los estatutos sociales. d) El aumento y la reduccidn del capital social. €) La supresién o limitacion del
derecho de suscripcion preferente y de asuncion preferente. f) La adquisicién, la enajenacién o la aportacion a otra sociedad
de activos esenciales. Se presume el caracter esencial del activo cuando el importe de la operacion supere el veinticinco
por ciento del valor de los activos que figuren en el Gltimo balance aprobado. g) La transformacion, la fusion, la escision
o la cesion global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero. h) La disolucion de la sociedad. i) La
aprobacion del balance final de liquidacion. j) Cualesquiera otros asuntos que determinen la ley o los estatutos”.

47 «La sociedad debera dar un trato igual a los socios que se encuentren en condiciones idénticas .

48 Garcia de Enterria, J. Y Iglesias Prada, J.L.: Los érganos sociales de las Sociedades de capital en Menéndez, A. y Rojo
A.: Lecciones de Derecho Mercantil, Civitas, Navarra, 2015, pag. 471.

49 Decisiones de administracion extraordinaria pueden ser, por ejemplo: aumento de instalaciones, autorizacion de
contratos de compra o venta de inmuebles.
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seis meses del ejercicio, el apartado segundo del mismo admite la validez de una Junta General aln
cuando esta hubiere sido convocada o celebrada fuera de plazo. El articulo 165 LSC define la Junta
Extraordinaria de forma negativa al establecer que tendra la consideracion de Junta Extraordinaria toda
junta que no sea la prevista en el articulo anterior.

La distincion entre una y otra Junta no afecta los poderes especiales, en el sentido de que solo en la
extraordinaria puedan tratarse los asuntos de importancia, aunque tal creencia se encontrase bastante
generalizada, puesto que asuntos como la emision de obligaciones, aumento de capital, etc., pueden
ser tratados en Junta General Ordinaria si se hacen constar, previamente y de forma clara, en el orden
del dia de la convocatoria.

2.4. Convocatoria de la Junta.

Es requisito esencial para la valida constitucion de la Junta General, tanto ordinaria como
extraordinaria, que esta haya sido previamente convocada. Es el caracter colegial de la Junta General
el que exige, en principio, “la necesidad de comunicar a todos los socios en un determinado plazo y
con ciertas garantias que va a celebrarse una reunion”. La convocatoria de la Junta sirve a los socios
para que tengan conocimiento de que se va a llevar a cabo tal reunion en un concreto lugar y fecha, a
efectos de que puedan asistir por si mismos o por medio de representante por ellos designado. Asi
mismo, la convocatoria de la Junta proporcionara a los socios informacion sobre los temas a tratar en
la misma y sobre los acuerdos cuya aprobacién sera sometida a la Junta.

2.4.1. Lacompetencia para convocar la Junta.

Siguiendo lo normado por el articulo 166 LSC®, son los administradores los que ostentan el deber de
convocar. No obstante lo cual, y con la finalidad de suplir la posible inactividad de los administradores,
la LSC prevé un sistema alternativo en el que la convocatoria puede ser solicitada ante el secretario
judicial del Juzgado de lo Mercantil o ante el registrador mercantil del domicilio social.

De esta forma, si se trata de Junta General ordinaria, cualquier socio estara legitimado, segun lo
dispuesto en el apartado primero del articulo 169 de la LSC, para solicitar su convocatoria cuando no
se celebre en el plazo legal. Por su parte, si se trata de Junta General extraordinaria cuya celebracion
hubiese sido instada por socios que representen la participacion minima requerida®, estos podréan
solicitar la convocatoria cuando los administradores no den curso a su solicitud.

2.4.2. Forma en que debe efectuarse la convocatoria.

La forma en que la convocatoria de la Junta General debe ser realizada la establece la LSC en su
articulo 173. Este precepto dispone que, con la salvedad de que los Estatutos dispongan otra cosa, la
Junta General se convocara por medio de anuncio publicado en la pagina web de la sociedad, si tal
portal web hubiese sido creado, inscrito y publicado. Por otra parte, para el supuesto de que no se
hubiese creado todavia o no estuviese inscrita y publicada, el precepto establece que el anuncio de la
convocatoria se publicara en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulacion de la provincia

50 Sanchez Calero, F. Y Sanchez-Calero Guilarte, J.: Instituciones de Derecho Mercantil, Thomson Reuters Aranzadi,
Navarra, 2015, pag. 488.

5L El articulo 166 LSC reza textualmente: “La junta general sera convocada por los administradores y, en su caso, por los
liquidadores de la sociedad ”.

52 Con caracter general, la participacion minima requerida es del 5 por 100, a excepcion de las sociedades cotizadas que
suele ser del 3 por 100.
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donde radique el domicilio social. El anuncio ha de expresar, ademas del nombre de la sociedad, la
fecha y hora de la celebracion de la reunion, el orden del dia en el que figuraran los asuntos a tratar y
el cargo de la persona que realice la convocatoria, pues asi lo ordena el articulo 174 de la LSC.

Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebracion
de la junta habra de mediar, al menos, un mes en las sociedades anénimas.

Nada se dice en el supuesto practico sobre la forma en que se llevo a cabo la convocatoria de la Junta
General ordinaria de “Zumos Irenata S.A.”, por lo que se supone que ha sido convocada tal y como
establece la LSC o los Estatutos de la propia sociedad.

2.5. Lugar de celebracion de la Junta.

El articulo 175 de la LSC dispone que salvo disposicién contraria de los estatutos, la junta general se
celebrara en el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio. Es claro, por consiguiente,
este precepto a la hora de determinar el lugar de celebracion de la Junta General, que debera ser en el
término municipal en el que radique el domicilio de la sociedad. A pesar de ello, la propia norma
reconoce la posibilidad de que los Estatutos de la sociedad dispongan otra cosa®?, si bien la fijacion de
un lugar distinto no podra ser superior a la demarcacién municipal.

Asi mismo, tal y como ha afiadido la doctrina, “la autonomia estatutaria no puede traducirse en el
reconocimiento estatutario de la facultad discrecional de los administradores para convocar la junta en
término municipal distinto”>* pues de ser asi, el lugar de convocatoria se convertiria en un obstaculo
para la efectividad de los derechos individuales de los socios, dado que el alejamiento de de la Junta
del domicilio puede perturbar el derecho de asistencia de los mismos.>

La Junta General Ordinaria de “Zumos Irenata S.A.” fue convocada para su celebracion en la ciudad
de Pontevedra, aun cuando el domicilio social de esta Sociedad Anonima radica en A Corufia. La Junta
General Ordinaria fue convocada, por consiguiente, si bien en la misma Comunidad Auténoma, en
una Provincia diferente, de forma que se supera con mucho los limites de la demarcacion municipal
que no deberian ser superados para la vélida constitucién de la Junta.

2.6. La Junta Universal.

El articulo 178 de la LSC regula la Junta Universal estableciendo que la junta general quedara
validamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre
que esté presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por
unanimidad la celebracion de la reunion. Se extrae del tenor literal de este precepto que el régimen de
convocatoria, anteriormente explicado, decae en los supuestos de Junta Universal, puesto que para la
valida constitucion de la Junta Universal, solamente se exige que esté presente todo el capital social
(desembolsado o no) y los asistentes acepten por unanimidad su celebracion para tratar en ella
determinados asuntos.

%3 La RDGRN de 6 de septiembre de 2013 establece que “seria admisible que los estatutos fijaran un lugar distinto del
domicilio social para la celebracion de las juntas, pero teniendo como limite un ambito similar o inferior pero nunca
superior (la Comarca, la Provincia, la Comunidad Auténoma).

5 Sanchez Calero, F. Y Sanchez-Calero Guilarte, J.: Instituciones de Derecho Mercantil, op.cit., pag. 497.

% En este sentido, la RDGRN de 19 de marzo de 2014 dispone que “los administradores convocantes pueden fijar otro
lugar pero con la limitacion recogida en el articulo que lo circunscribe al &mbito del término municipal del domicilio”.
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En el caso de celebracion de Junta Universal, tal y como apunta la doctrina, “los socios no
simplemente han de tener la voluntad de celebrar la junta universal, sino que han de ponerse de
acuerdo, también por unanimidad, sobre los temas que van a tratar, que puede ser cualquiera que esté
dentro de la competencia de la junta general”®®.

Ademas ha de tenerse en cuenta que la Junta Universal, siguiendo lo preceptuado en el apartado
segundo del articulo 178, podra celebrarse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.

Todo ello, y en atencién a las concretas circunstancias del caso, esto es, que en la Junta General de
“Zumos Irenata S.A.” se encontraba presente todo el capital social®’, podria llevarnos a pensar que los
socios de esta entidad habian optado, con posterioridad a la convocatoria de la Junta, por la celebracion
de una Junta Universal, la cual, a diferencia de la Junta General ordinaria, si podria ser celebrada en la
ciudad de Pontevedra. No obstante, la Junta General ordinaria no deviene en Junta Universal, aun
cuando asista la totalidad del capital social, si no se acepta de forma unanime y expresa el orden del
dia®®, extremo sobre el cual nada se nos indica en el supuesto de hecho.

% Sanchez Calero, F. Y Sanchez-Calero Guilarte, J.: Instituciones de Derecho Mercantil, op.cit., pag. 489.

57 El capital social de “Zumos Irenata S.A.” asciende a 90.000€, dividido en 3.000 acciones de 30€ cada una de ellas. Todas
estas acciones estan en manos de tres accionistas, que ostentan cada uno de ellos el 33.33% del capital social.

% RDGRN de 22 de julio de 2013.
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4. EFECTOS JURIDICOS DE LA CONTRATACION DE DON FELIPE POR
PARTE DE LA EMPRESA “ZUMITOS S.A.”

1. ANTECEDENTES DE HECHO.

Tras haber presentado su dimision al cargo de director general en la empresa “Zumos Irenata S.A.”,
empresa con la que habia concluido un pacto de no competencia postcontractual de dos afios de
duracion, Don Felipe Rodriguez es contratado en la empresa “Zumitos S.A.”, cinco meses y trece dias
después, como director general. El objeto social de esta es idéntico al desarrollado por “Zumos Irenata
S.A.”, pues ambas se dedican a la fabricacion, envasado y distribucion de zumos de frutas.

La inclusion en un contrato laboral de un pacto de no competencia postcontractual implica, como ya
se ha expuesto al inicio de este trabajo, la abstencion de competencia del trabajador en un area
geografica determinada durante un determinado periodo de tiempo.

1. INCUMPLIMIENTO DEL PACTO DE NO COMPETENCIA.

“En las obligaciones bilaterales, ambas partes tienen un deber de prestacion, de modo que cada una es,
a la vez, acreedora y deudora de la otra, de tal manera que puede hablarse de la existencia de dos
vinculos obligatorios interrelacionados®. El pacto de no competencia postcontractual no es sino una
obligacion bilateral, pues genera obligaciones para ambas partes. Asi, el trabajador ostenta la
obligacion de abstenerse de competencia durante el periodo de tiempo pactado, mientras que sobre el
empleador pesa la obligacion del pago puntual de la compensacion econémica acordada.

La naturaleza sinalagmatica de las obligaciones que contiene el contrato incide en las consecuencias
juridicas atribuidas al incumplimiento de cualquiera de las dos partes, ello porque para poder exigir el
cumplimiento de su contraparte, deben haber cumplido con la obligacion que le es propia®.

1.1. Incumplimiento del pacto por el empleador.

La obligacion principal del empleador consiste en el pago puntual de la compensacion econdmica
acordada con el trabajador como contraprestacion a su abstencion de competencia durante el periodo
de tiempo pactado. Por consiguiente, el empresario incumplira en el supuesto de no abonar la
compensacion debida, pero también puede verse incurso en incumplimiento si no abona la
compensacion debida “en tiempo y forma”®L,

1.1.1. Acciones del trabajador frente al incumplimiento del empleador.

De incurrir el empleador ante un eventual incumplimiento, el trabajador se encuentra facultado para
reclamar judicialmente las cantidades debidas, cualquiera que sea la modalidad de pago establecida.
Las posibilidades juridicas de reaccion del trabajador son, por ende, variadas:
a) Pretension de cumplimiento: la falta de cumplimiento empresarial en el tiempo previsto,
con independencia de que el incumplimiento resulte imputable al empleador y de que se
cause o no un dafio al trabajador, le faculta para ejercitar la pretension de cumplimiento.

% Bercovitz Rodriguez-Cano, R.: Manual de Derecho Civil (Obligaciones), Bercal S.A., Madrid, 2011, pag. 48.

80 De esta forma, e trabajador que no cumple con la abstencién de vincularse con otra empresa de la competencia o llevar
a cabo la competencia por actos propios, liberara al empresario del pago de la compensacion.

61 Nevado Fernandez, M.J.: Las restricciones a la competencia en el contrato de trabajo, op.cit., pag. 186.
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Una vez cumplida su obligacion de abstencion, el trabajador dispone de una accion de
reclamacion de cantidad, que se encuentra, por disposicion del apartado segundo del
articulo 59 del ET®2, sometida a plazo de prescripcion de un afio, que comenzara a contar
desde el dia en que la accion pudo ser ejercitada.

b) Accion resolutoria: junto con la pretension de cumplimiento, el trabajador dispone
igualmente de esta accidn con el objeto de extinguir el pacto de no competencia y liberarse,
asi, de su obligacion de abstencion. Ello no obstante, para su viabilidad es necesario que el
incumplimiento de la obligacion del empleador sea grave y definitivo®?,

1.1.2. Indemnizacion de dafios y perjuicios.

Tanto en el caso de que el trabajador opte por exigir el cumplimiento o por pedir la resolucién del
pacto, puede reclamar una indemnizacion por dafios y perjuicios sufridos por el periodo que ha
quedado vigente el pacto. Si bien al no tratarse de salario, sino de indemnizacion compensatoria no
proceden intereses moratorios del articulo 29.3 ET®,

1.2. Incumplimiento del pacto por el trabajador.

El trabajador, una vez que el pacto ha sido celebrado de forma valida, “debe cumplir la obligacion in
non facendo por ¢l asumida”®®. El pacto de no competencia, por lo tanto, consiste en una prohibicion
de competencia en sentido estricto, produciéndose el incumplimiento en el momento en que el
trabajador lleve a cabo una actividad econdémica, ya por cuenta propia ya por cuenta ajena, dentro del
periodo de tiempo para el que la abstencion se habia acordado.

En el caso que nos ocupa, el incumplimiento comienza a producirse el 8 de agosto de 2014, fecha en
la que Felipe Rodriguez es contratado por “Zumitos S.A.” para llevar a cabo la direccion general en
tal compafiia, dado que el objeto social de esta sociedad an6nima es idéntico al desarrollado por
“Zumos Irenata S.A.”, la empresa con la que Don Felipe habia firmado un pacto de no competencia
postcontractual con duracién de dos afios.

1.2.1. Acciones del empleador frente al incumplimiento del trabajador.

Producido el incumplimiento, el empleador dispone de mecanismos de defensa contra su actividad
competitiva:

a) En primer lugar, cuando se lleve a cabo un incumplimiento definitivo de la obligacion, el
empleador puede proceder a la cesacion del pago de la compensacion econdémica que le
corresponde ademas de pedir judicialmente la resolucion del pacto de no competencia.

b) En segundo lugar, el empleador dispone de una compleja pretension de cumplimiento. Esto es,
el empleador podra solicitar el cese de la actividad prohibida, aunque la dificultad préactica de
esta solucién, impone la reconduccién de la cuestion a la posibilidad de exigir al empleado la
correspondiente indemnizacion por dafios y perjuicios.

62 E] articulo 59.2 ET dispone: “Si la accidn se ejercita para exigir percepciones econémicas o para el cumplimiento de
obligaciones de tracto Gnico, que no puedan tener lugar después de extinguido el contrato, el plazo de un afio se computara
desde el dia en que la accion pudiera ejercitarse”.

83 Ha de aclararse que no ha sido considerado por la doctrina como grave, por ejemplo, el retraso en el pago, del que se ha
entendido que no abre de modo automatico la resolucion de la relacién obligatoria ni permite que el trabajador quede
liberado de su obligacién y pueda competir libremente.

8 El articulo 29.3 ET establece que “el interés por mora en el pago del salario sera del diez por ciento de lo adeudado .
8 Nogueira Gustavino, M.: El pacto laboral de no competencia “postcontractual”, op.cit., pag. 235.
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La dificultad de la accion de cesacion se deriva de que, si bien a través de la misma se evita
que la conducta del trabajador continGe llevandose a cabo, por un lado, si el incumplimiento se
ha producido a consecuencia del desarrollo de una actividad por cuenta propia, cabria solicitar
judicialmente el cierre del establecimiento hasta que se cumpliese el tiempo convenido en el
pacto, una solucion que, para una parte de la doctrina, tiene un carécter excesivamente drastico;
por otro lado, si el incumplimiento se derivase de la contratacion del ex trabajador por otra
empresa, el problema consiste en determinar si el nuevo contrato celebrado es valido o no. A
este respecto, son dos las posiciones doctrinales adoptadas: la primera considera que el segundo
contrato es nulo por causa ilicita al estar celebrado en dafio de tercero; la segunda mantiene
que el nuevo contrato es valido aungue el dafio sea indemnizable.

Como se ha encargado de sefialar la doctrina, “cualquiera que sea la solucion mas ajustada o eficiente,
no cabe duda de que, en todo caso, la dificultad inherente al cumplimiento in natura de la obligacién
de abstencion del trabajador a través de la ejecucion forzosa abocard normalmente a su transformacion
en su equivalente econdmico’®,

1.2.2. Indemnizacion de los dafios contractuales: su fijacién convencional y judicial.

La méas importante proteccién de que dispone el empleador frente al trabajador ante el incumplimiento
de la obligacion de non facere, es la reclamacion de los dafios ocasionados por la falta de
cumplimiento. En aplicacién del articulo 1224 CC, el empleador puede solicitar judicialmente una
indemnizacion de dafios y perjuicios, debiendo diferenciarse el supuesto en que las partes hayan
previsto un mecanismo de solucién (fijacion convencional de una clausula penal), de aquél supuesto
gue no se haya previsto tal mecanismo (fijacion judicial de dafios y perjuicios).

La fijacion judicial de dafios y perjuicios sera llevada a término mediante la valoracién de los mismos.
Tal valoracion debe tener presente, de forma proporcional: la cuantia de las cantidades percibidas por
el trabajador que el empleador hubiese abonado para el cumplimiento efectivo de la obligacion de
abstencion de competencia. Cabréa también, no obstante, solicitar al trabajador cualquier otro dafio,
aunque para que prospere tal peticion debe demostrar el empleador no solo el incumplimiento del
trabajador, sino la realidad y cuantia del perjuicio y el nexo causal entre el incumplimiento y los dafios.

Al tiempo de la firma de contrato laboral, en el que se incluia el pacto de no competencia
postcontractual por periodo de dos afios, entre Felipe Rodriguez y “Zumos Irenata S.A.”, se acuerda
la inclusion por las partes de una especifica prevision en el pacto de no competencia de que el
incumplimiento de la obligacion daria lugar a que el trabajador devolviese la totalidad de las cantidades
satisfechas por aquel concepto. Esta especifica prevision no es sino una clausula penal, consistente en
una estipulacién gque obliga al trabajador a una obligacion de caracter accesorio, llamada pena, para el
caso de incumplimiento de la obligacion principal de abstencion de competencia®’.

La cuantia de la indemnizacion pactada no tiene por que coincidir forzosamente con la de la
compensacion econdmica recibida, aunque en el caso que nos ocupa si son plenamente coincidentes

8 Nogueira Gustavino, M.: El pacto laboral de no competencia “postcontractual”, op.cit., pp. 237 y ss.

67 La Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 2005 (RJ 2005\3510) dispone que “las partes, pueden pactar
perfectamente este tipo de clausulas y su utilidad estriba en que el hecho de hacer uso de tales clausulas penales aquella
parte favorecida por ellas en cada caso, evita la necesidad de acreditar la existencia de un perjuicio y la concrecion de su
cuantia, pues, en todo caso, el hecho de acudir a la realizacion de la “pena”, resulta ya incompatible con la posibilidad de
reclamar indemnizacion de perjuicios, aun cuando éstos pudieran existir y, en caso de que existieran, sea cual fuere su
cuantia”.
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ambas cifras, sino que lo natural es que la englobe y comprenda un exceso en concepto de dafios y
perjuicios causados por la contravencion del pacto.

Uno de los principales problemas que puede presentar una clausula penal es que la pena resulte
demasiado elevada y llegue a ser abusiva. Consecuencia de ello, la jurisdiccion social es competente
para conocer sobre la validez y graduacion de la cantidad estipulada en la clausula penal, al derivarse
la misma de una relacion laboral. Cabe destacar que la fijacion de una cantidad adecuada no ha sido
cuestion pacifica en la jurisprudencia, de facto dos pronunciamientos del Tribunal Supremo sucedidos
en un corto periodo temporal han sido contrarios, pues en la primera de estas dos sentencias dictadas,
el Tribunal entiende como valida un clausula penal por valor del doble del monto fijado como
compensacion econdémica, al no existir “renuncia de derechos legales o convencionales
indisponibles”®; mientras que la segunda de las sentencias, dictada apenas unos meses después,
considera desproporcionada una clausula penal por fijarse el doble de lo estipulado como
compensacion econdémica®.

2. RESPONSABILIDAD DE TERCEROS.

Al momento de que el ex trabajador incumpla con su obligacidén de no competencia por haber asumido
un contrato laboral con un nuevo empleador, surge la duda de cuél es la posicion de este tercero en el
pacto de no competencia. La intervencion del tercero en el incumplimiento del ex trabajador presenta
una doble vertiente dependiendo del conocimiento o desconocimiento o intervencion activa en el
incumplimiento por parte del trabajador de su obligacion de no competencia.

En relacion con el nuevo empleador, “debe partirse de la premisa bésica del principio de eficacia
relativa de los contratos y de que entre el antiguo empleador y el nuevo empleador no existe ninguna
relacion contractual de suerte que, en ningin caso cabria admitir una responsabilidad de caracter
contractual contra el mismo”’°.

No obstante, la intervencion del tercero no queda siempre inmune, pues tal actividad puede dar lugar
a uno de los actos inclusos en la Ley de Competencia Desleal (de aqui en adelante LCD), y ser
susceptible de verse, por lo tanto, sometido a responsabilidad extracontractual.

2.1. El articulo 14 de la Ley de Competencia Desleal.

El articulo 14 de la LCD"* regula la induccidn a la infraccion contractual , considerando como desleal
la induccion a la infraccion de los deberes contractuales basicos.

En este precepto se enmarca una categoria de actos que se presenta bajo tres distintas modalidades: la
induccidn a trabajadores, proveedores o clientes para que incumplan un contrato con un competidor,
la induccidn a la terminacion regular de un contrato y el aprovechamiento, bien en beneficio propio

8 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Seccion 1%) de 9 de febrero de 2009 (RJ 2009\1443).

8 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Seccién 1?) de 30 de noviembre de 2009 (RJ 2010\252).

0 Nogueira Gustavino, M.: El pacto laboral de no competencia “postcontractual”, op.cit., pag. 248

L Articulo 14 LCD dispone: “1. Se considera desleal la induccién a trabajadores, proveedores, clientes y demas obligados,
a infringir los deberes contractuales basicos que han contraido con los competidores. 2. La induccién a la terminacién
regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infraccion contractual ajena sélo
se reputara desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusion o explotacion de un secreto industrial o
empresarial o vaya acompafiada de circunstancias tales como el engafio, la intencién de eliminar a un competidor del
mercado u otras analogas .
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bien en beneficio de un tercero, de una infraccion contractual ajena.

La diferencia entre el subtipo incluido en el apartado primero del articulo 14, esto es, induccion a la
infraccion de los deberes contractuales basicos, y los dos subtipos previstos en el apartado segundo
del mismo precepto, es decir, induccion a la terminacion de un contrato y aprovechamiento de una
infraccidn contractual ajena, radica en que mientras el primero se reputa como desleal por naturaleza,
los otros dos subtipos precisan la concurrencia de las circunstancias especiales previstas en el mismo
apartado. Estas circunstancias especiales pueden clasificarse en dos grupos: las que se refieren a los
medios empleados para la induccion, por ejemplo, el engafio, y las que se refieren a la finalidad
perseguida con la induccidn, por ejemplo, la eliminacion del competidor del mercado’?.

2.1.1. Induccidn a la infraccion de deberes contractuales basicos (articulo 14.1 LCD)

Para la aplicacion de este precepto se exige que concurra, ademas de la existencia de una relacion
contractual y de induccién ™, una infraccion de los deberes contractuales basicos. Nos resulta
desconocido pronunciamiento judicial alguno que determine con exactitud en qué consiste un deber
contractual basico. Ello no obstante, cabe destacar que Nogueira Colmeiro’™ ha considerado como
incluido en el apartado primero del articulo 14 el supuesto en que un empresario realiza una oferta al
trabajador que se encuentra vinculado por un pacto de no competencia postcontractual. Si ese
empresario realizase una actividad competitiva con el acreedor del pacto de no competencia, el
trabajador responde contractualmente con su ex empleador y el nuevo empresario responde por
competencia desleal.

2.1.2. Induccién a la terminacion de un contrato y aprovechamiento de una infraccion
contractual ajena.

Como ya se ha indicado con anterioridad, para la aplicacion de este precepto la propia norma exige la
concurrencia de dos requisitos, a saber, que la infraccion contractual sea conocida y que tenga por
objeto la difusion o explotacion de un secreto industrial o empresarial o que vaya acompafiada por
circunstancias como el engafio.

2 Garcia Pérez, R.: Ley de Competencia Desleal, Thomson Aranzadi, Navarra, 2008, pag. 340.

3 Ambos son elementos base del tipo, cuya ausencia impide la calificacion de la conducta como desleal conforme al
articulo 14 LCD.

" Nogueira Gustavino, M.: El pacto laboral de no competencia “postcontractual”, op.cit., pag. 249.
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5. ;PUEDE EJERCITAR “IRENATA S.A.” ALGUNA ACCION CONTRA
“ZUMFRUIT S.A.”?

1. ANTECEDENTES DE HECHO.

Desde 1930 la Sociedad Andnima “Zumos Irenata”, dedicada a la fabricacion, envasado y distribucion
de zumos de frutas se encuentra presente en el mercado, donde es ya una empresa consolidad gracias
a su larga trayectoria e identidad.

Sus zumos se caracterizan por ser puestos a disposicién de los consumidores en una botella de plastico
naranja, con tapon rosa y con la Torre de Hércules en relieve”. Ante tan peculiar envase, la empresa
decidio registrar la marca a través de una descripcion de la misma asi como de la forma tridimensional
caracteristica del producto.

En 2013 aparece en el mercado una nueva empresa, “Zumfruit S.A.” dedicada a la elaboracion de
zumos de frutas, los cuales comercializa en envases de plastico naranja cubiertos por una pegatina rosa
en la cual esta impresa en color negro la Torre de Hércules’®.

2. LA MARCA.
2.1. La Marca como signo distintivo.

“Se entiende por marca todo signo susceptible de representacién grafica que sirva para distinguir en
el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”’’. Esta es la diccion literal del
articulo 4.1 de la Ley de Marcas, del que se deriva que una marca ostenta dos caracteristicas basicas.
En primer lugar, la marca es un signo o medio que se aplica a un objeto para distinguirlo, por lo que
el signo en que la marca consiste y el objeto al que se aplica tienen que ser independientes. En segundo
lugar, la definicidn pasa a abordar la funcion de las marcas, en tanto signo distintivo que se encuentra
a disposicion tanto de los empresarios, a quienes permite su actuacion en el mercado distinguiendo los
productos que fabrican o comercializan y los servicios que prestan, como de los consumidores,
sirviendo a la proteccion de los mismos al permitir la identificacion y distincion de los diversos
productos que se encuentran a su plena disposicion en el mercado.

Asi mismo, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (de aqui en adelante LM) recoge en el
apartado segundo del propio articulo 4 los diferentes signos que pueden dar lugar a marcas, estos son,
las palabras o combinaciones de las mismas; las imagenes, figuras, simbolos y dibujos; las letras, las
cifras y sus combinaciones; las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los
envases y la forma del producto o de su presentacion; los sonoros y cualquier combinacion de los
signos que se mencionan en los apartados anteriores.

Atendiendo a lo dispuesto por el mencionado precepto, podemos concluir que la marca inscrita, a
través de una descripcion de la botella en la que envasan los zumos por ellos elaborados y de la forma
tridimensional caracteristica del producto, por “Zumos Irenata S.A.” es una marca tridimensional "8,
que ha sido definida por la jurisprudencia como aquella marca “consistente en un signo que tiene

5 Vid. Anexo I: modelo tipo de la marca tridimensional registrada por “Zumos Irenata S.A.”
6 Vid. Anexo I1: modelo tipo del envase utilizado por “Zumfruit S.A.”
" Articulo 4.1 de la LM.
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volumen™’®, es decir, aquella que “por su naturaleza retina las tres dimensiones de la realidad, esto es,
longitud, atura y profundidad”®°.

2.2. Prohibiciones de marca.

Los Capitulos 11 y Il de la LM se dedican a la determinacion de los signos que no pueden ser
registrados como marcas, ya sea por razones de indole general (prohibiciones absolutas), ya sea porque
lesionan derechos de terceros amparados por la legislacion en la materia (prohibiciones relativas).

2.2.1. Prohibiciones absolutas.

Las prohibiciones absolutas se refieren al signo en si mismo, al ser incapaz de funcionar como marca
bien porque no puede distinguir productos o servicios, bien porque no puede distinguir los concretos
productos o servicios para los cuales ha sido solicitada.

Lo que se pretende mediante la regulacion de determinadas prohibiciones absolutas es que proteger el
sistema competitivo: en determinados casos tiene que haber una serie de signos que estén a la libre
disposicion de todos los empresarios, en otros casos se trata de signos que no pueden ser utilizados por
ningun empresario, como seria el supuesto de signos engafiosos.

Es el articulo 5.1. de la LM el encargado de la enumeracién de las prohibiciones absolutas. Este
precepto establece que no podran registrarse como marca:

a) Los signos que no puedan constituir marca por no ser conformes al articulo 4.1 de la LM. Para
poder ser registrado como marca, el signo ha de ser susceptible de representacion gréafica y ha
de servir para diferenciar en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de
otras. Por lo tanto, en puridad este apartado no recoge una sino dos prohibiciones absolutas
como consecuencia de la remision hecha al articulo 4.1 LM, el cual dispone que sera
considerado como marca “todo signo susceptible de representacion grafica”, y que ademas
cuente en el mercado con una aptitud diferenciadora. De este modo, la carencia de alguno de
los dos requisitos traera como consecuencia la prohibicion de registro del signo de que se trate
COmMOo marca.

b) “Los que carezcan de caracter distintivo ”. Debe contar, el signo, con autonomia intelectual y
material con respecto al producto o servicio que pretenda diferenciar en el mercado. De entre
los supuestos de falta de distintividad regulados en el articulo 5 LM, éste es el de mayor
intensidad, por lo que se veran subsumidos en el ambito de aplicacion de este precepto los
casos mas graves y evidentes de falta de aptitud diferenciadora, entre los que destacan® los
signos genéricos 0 necesarios, los signos banales y los signos excesivamente complejos.

c) “Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el
comercio para designar al especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia
geografica, la época de obtencion del producto o de la prestacion del servicio u otras
caracteristicas del producto o del servicio”.

Se trata de signos que “designan o transmiten informacion de forma directa sobre la especie o
sobre cualesquiera rasgos de los productos o servicios distinguidos”®?. Este precepto de la LM
dispone una enumeracion de rasgos, cualidades y caracteristicas que es considerada por la

79 Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Seccidn 1%) nim. 1028/2008, de 22 de noviembre (RJ 2009\413).
80 Sentencia Audiencia Provincial de Madrid (Seccion 202) niim. 361/2004 de 17 de junio (AC 2004\1136).

81 Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: Comentarios a la Ley de Marcas, Tomo |, Aranzadi, Navarra, 2008, pp.157 y ss.
82 Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: Comentarios a la Ley de Marcas, Tomo |, op.cit., pp.166 y ss.
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doctrina como abierta, y que se deriva del propio tenor literal del precepto, ya que establece ad
fine “u otras caracteristicas de los mismos”.

Hay que advertir que la finalidad de la prohibicion no es otra que soslayar que sobre una
denominacién o grafico descriptivo recaiga un derecho exclusivo de utilizacién o monopolio
que impida la utilizacion del mismo en productos o servicios idénticos o similares a otros
empresarios.

De entre las diversas cualidades del producto o servicio el que merece especial atencion, en el
caso concreto que tratamos, es la procedencia geogréafica, dado que es cuanto menos frecuente
el empleo de alusiones geogréficas y locativas por parte de los operadores econémicos al ser
facilmente aprehensibles para el pablico. No obstante, solamente resultaran inadmisibles como
marcas por descriptivos aquellos signos que fueren sustancialmente geogréaficos, esto es,
cuando designen pura y simplemente, o bien cuando fueren identificados con un lugar al que
se le tenga como el de procedencia del producto de que se trate, con independencia de que tal
procedencia fuese la real o no®. Ahora bien, sera admitido como marca el signo con contenido
locativo directo o indirecto, siempre que su conjunto global se muestre distintivo, como sucede
en los supuestos en los que el signo geografico hiciese alusion a un determinado sitio, que
podra ser real o fantasioso, pero siendo clara la total falta de vinculacion entre el lugar vy el
producto o servicio al que se aplica la marca®.

“Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en
habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje comin o en las
costumbres leales y constantes del comercio ”.

Con el objeto de que la marca cumpla en el mercado con su funcion, este precepto de la LM
opta por impedir el registro como marca de signos que hayan pasado a ser de uso habitual en
el lenguaje comun o en las costumbres leales y constantes del comercio. Lo que la LM regula
en este precepto es el fendmeno de la vulgarizacién del signo, el cual ha sido definido por la
doctrina como un “proceso paulatino de degeneracion y pérdida de su significado inicial y asi,
de su eventual distintividad”®®, de manera que el signo en cuestion devenga genérico,
descriptivo o banal a consecuencia de que tal distintividad se vea reducida en mayor o menor
medida.

“Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto
o0 por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que
da un valor sustancial al producto . Esta prohibicion implica que “el signo debe poder existir
materialmente como algo distinto e independiente del producto o servicio®. Consecuencia de
ello, no sera admisible el registro como marca de las formas que vengan impuestas por razones
técnicas o por la propia naturaleza del producto.

“Los que sean contrarios a la Ley, al orden publico o a las buenas costumbres . La prohibicion
de los actos contrarios a la Ley, las buenas costumbres o al orden puablico es un principio
general del ordenamiento juridico, por lo que la Ley de Marcas no ha hecho sino incluirlo en
el ambito de las prohibiciones absolutas.

8 En el caso de que la designacion o percepcidn se corresponda con la realidad, el signo sera considerado como descriptivo;
en cambio, de no corresponderse con el lugar de procedencia veraz, el signo sera engafioso. En ambos casos es rechazable.
8 Un ejemplo es la famosa marca para plumas estilograficas “Mont-Blanc”.

8 Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: Comentarios a la Ley de Marcas, Tomo I, op.cit., pag. 182.

8 Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y
Propiedad Industrial, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2012., pp. 538 y ss.
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— Signos contrarios a la ley: se reputardn como tales los signos cuyo registro no esté
permitido por disposiciones especiales con rango de ley. Por ejemplo, el Convenio de
Ginebra de 12 de agosto de 1949 prohibe el uso del emblema de la Cruz Roja

— Signos contrarios al orden publico: son contrarios al orden publicos los signos que
atenten, directa o indirectamente, contra los principios sociales, politicos y juridicos
que informan nuestra sociedad o cultura. Cabe precisar que para dilucidar si un signo
es contrario al orden publico se tiene en consideracion el dmbito de productos y
servicios a los que se dirige y el circulo de consumidores afectados. No serian, por
ejemplo, registrables signos xen6fobos, racistas o sexistas.

— Signos contrarios a las buenas costumbres: son contrarios a las buenas costumbres los
signos contrarios a la moral en el sentido de la conducta moral exigible y exigida en la
normal convivencia de las personas. Por ejemplo, ha sido denegada por la OAMI la
marca “BIN LADEN” en caracteres arabes y romanos, para diferentes productos.

g) “Los que puedan inducir al pablico a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la
procedencia geografica del producto o servicio”. No nos encontramos en este supuesto ante
un error por confusién con los productos o servicios de un competidor, sino que el error se
refiere a la relacion entre el signo y los productos o servicios para los que se pide el registro de
la marca, de manera que el engafio se desprende directamente de la marca puesta en relacion
con unos productos o servicios.

Serd un signo engafioso aquel que lleve a los consumidores a error sobre determinados
extremos, como pueden ser la naturaleza, calidad, procedencia geografica, etc., al no
corresponderse tales caracteristicas con la verdad. Ademas, es necesario que la marca genere
unas expectativas sobre el producto o servicio que sean capaces de influir en su demanda y que
no se correspondan con la realidad.

Ha sido aplicada esta prohibicion absoluta por el Tribunal Supremo®’ por induccién a error
sobre la procedencia geogréafica para cigarros no procedentes de Cuba a los que se pretendia
aplicar la marca “Herencia Cubana”.

h) “Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en
indicaciones de procedencia geografica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no
tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se
utilice la indicacion geogréfica traducida o acompafiada de expresiones tales como "clase",
"tipo™, "estilo”, "imitacion™ u otras analogas”. Nos encontramos ante una prohibicion
especifica que incorpora lo dispuesto en el articulo 23 ADPIC®, de registrar signos que
incorporen indicaciones de procedencia geografica para bebidas espirituosas o vinos que
carezcan de tal procedencia, aunque se indique el origen verdadero del producto, por lo tanto
es indiferente que la marca induzca o no a error.

i) “Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas
de Espafia, sus Comunidades Autbnomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales,
a menos que medie la debida autorizacion ”.

J) “Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados
en virtud del articulo 6 ter del Convenio de Paris .

87 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Seccion 1%) nim. 735/2010, de 23 de noviembre (RJ 2011\572).
8 ADPIC: son las siglas del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio.
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k) “Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el articulo
6 ter del Convenio de Paris y que sean de interés publico, salvo que su registro sea autorizado
por la autoridad competente .

Estas tres dltimas prohibiciones absolutas se refieren al registro de marcas que incorporen signos
oficiales especialmente protegidos por su elevado interés publico.

El objeto de esta prohibicidn no es otro que evitar el registro como marca de signos que consistan,
incluyan o imiten emblemas del Estado, simbolos oficiales y otros signos de interés publico, a
menos que medie debida autorizacion.

2.2.2. Prohibiciones relativas.

En el Capitulo Il de la LM (articulos del 6 al 10) se recogen las prohibiciones relativas.

Estas prohibiciones relativas afectan a los solicitantes del registro de una marca, en cuanto que esta
sea idéntica o semejante a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos; o que resulte
idéntico 0 semejante a una marca anterior y que por ser idénticos o similares los productos o servicios
designados, se incurra en riesgo de confusion.

2.2.3. Diferencia entre prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas.

La diferenciacién mas relevante entre las prohibiciones absolutas y relativas es la referida a las
acciones, dado que para las prohibiciones absolutas rige la acciéon de nulidad absoluta, una accién
imprescriptible, lo que implica que una marca incorrectamente concedida en su momento podré ser
declarada nula y sin efecto sin limite de plazo o afios transcurridos desde la concesidn; mientras, para
las prohibiciones relativas opera la prescripcion por tolerancia, puesto que lo que se trata de proteger
con las prohibiciones relativas son intereses particulares.

2.3. Procedimiento de concesion de la marca.

“Zumos Irenata S.A.” ha realizado la inscripcion de la marca a través de una descripcion de la misma,
asi como de la forma tridimensional por la que se caracterizan las botellas mediante las cuales ponen
a disposicion del consumidor los zumos que fabrican desde 1930.

El registro de una marca confiere a favor de su titular un haz de derechos relativos al uso de la misma
en el trafico econdmico, previstos en el articulo 34 LM, como son: el derecho a la utilizacion de la
marca de forma exclusiva en el mercado y la defensa de la marca inscrita frente a terceros.

Para ello, segun lo previsto en el articulo 11 LM, la solicitud de registro de marca - que podra ser
requerida tanto por persona fisica como por persona juridica, que actle bien en nombre propio bien
mediante agente de la propiedad industrial o representante debidamente autorizado - debera ser
presentada en el 6rgano competente de la Comunidad Auténoma donde el solicitante tenga su
domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo (articulo 11.1 LM), que en el
caso de “Zumos Irenata S.A.” se traduce en la presentacion de la solicitud de registro de la marca en
el Servizo Galego de Propiedade Industrial (SEGAPI), siempre y cuando se hubiese solicitado la
inscripcion con posterioridad a la entrada en vigor de la LM de 2001, en la cual, con motivo de dar
cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio, se reforzo el papel
de las Comunidades Auténomas en la concesion del registro sobre la marca, de forma que en la
actualidad, las CC.AA. estan plenamente facultadas para recibir la documentacion y proceder al
examen, por un lado, de los requisitos formales de la solicitud y del pago de las tasas, y por otro lado,
si el solicitante se encuentra legitimado para obtener el registro de la marca, pudiendo suspender el
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procedimiento cuando se observen irregularidades, e incluso tener por desistida la solicitud cuando
dichas irregularidades no fueren subsanadas debidamente.

En la LM de 1988 la presentacion de la solicitud ante los 6rganos competentes de las CC.AA. no
constituia sino una via meramente potestativa, en la que el organismo autonoémico de que se tratase se
encargaba de recibir la documentacion y hacia constar, por medio de diligencia, la fecha, hora y minuto
de la presentacion de la solicitud que seria remitida a la OEPM para el examen formal de la misma.

A la solicitud presentada se le otorga dia, hora y minuto, de presentacion y un nimero que identificara
el expediente y no sera nunca modificado.

En cuanto a la fecha de presentacion, que es la que le atribuye la prioridad, ha de tenerse en cuenta que
deben facilitarse unos datos minimos, tales como la declaracion de que se solicita una marca; la
identificacion y firma del solicitante; la denominacion en que la marca consista o un disefio de la
misma si fuera grafica o mixta; y los productos y servicios a los que se aplicara. Estos datos deberan
ser cumplimentados en los impresos oficiales facilitados al efecto®. Ademas, la solicitud se
acompaniara del justificante de pago de la tasa preceptiva®, asi como de la autorizacion al representante
en el caso de que hubiera sido designado alguno.

De existir algun defecto en la documentacion presentada se comunicaré al solicitante a efecto de que
sean subsanadas en el plazo de un mes.

Una vez superado el examen de forma, por no haber sido observado ningun defecto en la solicitud o
por haber sido, tales defectos, subsanados por el solicitante tras la notificacion de los mismos, la
solicitud sera remitida a la OEPM, publicandose en el BOPI®,

Asimismo, la OEPM procedera a comunicar a efectos simplemente informativos® a los titulares de
signos idénticos o similares que hubiesen sido detectados con motivo de la basqueda informética de
anteriores signos realizada, a efectos de su posible interés en la oposicion al registro. Por lo tanto, el
examen de las prohibiciones relativas se deja en manos de los interesados, que podréan alegarlas de
forma exclusiva en el trdmite de oposiciones.

En el supuesto de que un tercero formulase tales oposiciones u observaciones o que la OEPM
constatase que el signo incurre en alguna de las prohibiciones relativas, se suspendera el
procedimiento, otorgandole al solicitante un plazo para presentar alegaciones.

Transcurrido este plazo, la OEPM acordara la concesion o denegacion del registro de la marca,
procediéndose en ambos casos a la publicacion en el BOPI, y en el caso de que la resolucion hubiese
sido favorable, se expediréa el titulo de registro de marca.

Se llevaré a cabo por la OEPM, de oficio, un examen de fondo en el que se limitara a poner de relieve
si la solicitud incurre en alguna de las prohibiciones absolutas®® dispuestas por la LM en su articulo 5,
anteriormente analizadas, lo que significa que las prohibiciones absolutas despliegan su virtualidad de
forma automatica, mientras que las relativas solo lo haran a instancia de parte.

Las prohibiciones absolutas podran ser, ademas, invocadas por las asociaciones y organizaciones de
consumidores y por la Administracion Pablica.

8 Vid. Anexo I1l: modelo oficial de impreso para la solicitud de registro de una marca.

% Vid. Anexo IV: lista de tasas para el afio 2016.

%1 Vid. Articulo 18 LM.

92 Vid. Articulo 18.4 LM,

% Las prohibiciones absolutas han sido denominadas de esta forma por estar basadas fundamentalmente en la naturaleza y
caracteristicas del signo a proteger como tal considerado en si mismo, de forma intrinseca y no en su puesta en relacion
con otras marcas Y signos distintivos, como es el caso de las prohibiciones relativas.
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El registro de la marca se otorga por un periodo de diez afios, tal y como establece el propio articulo
31 de la LM, ostentando el titular de la marca la posibilidad de su renovacion por iguales periodos de
diez afos, siempre y cuando se abone la correspondiente tasa de renovacion® que debera efectuarse,
junto con la presentacion de la solicitud de renovacion en la OEPM, en los seis meses anteriores a la
expiracion del registro®, si bien podra ser presentada de forma vélida una vez haya expirado el registro
en un plazo de seis meses, con la obligacion de satisfacer un recargo que podra alcanzar el 50% de la
cuota.
2.4. Derecho sobre la marca.

El registro de la marca conlleva la atribucion de unos determinados derechos a su titular. De esta forma,
“la marca registrada otorga a su titular el derecho exclusivo a utilizar en el trafico econémico el signo
en que consiste la marca para identificar productos o servicios iguales o similares a aquellos para los
que la marca ha sido registrada”®. Es preciso realizar en este momento una aclaracion, y es que este
derecho exclusivo se refiere a la utilizacion del signo para identificar los productos o servicios que han
sido protegidos por la marca, y no al signo en si mismo considerado.

En este derecho exclusivo pueden ser diferenciados dos aspectos, esto son, el positivo y el negativo.

El aspecto positivo, en primer lugar, se refiere al derecho exclusivo conferido al titular de la marca a
utilizar lamisma en el trafico econdmico; mientras que, en segundo lugar, el aspecto negativo se refiere
al derecho a impedir que un tercero, sin contar con su consentimiento, utilice en el trafico econémico
cualquier signo idéntico para productos idénticos, un signo parecido o semejante, siempre que por ser
idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusion en el publico, o
cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para
los que no esté registrada la marca cuando esta sea notoria o renombrada, de forma que con la
utilizacion del signo se pueda estar indicando una conexion entre ambos bienes o servicios.

Lo que resulta de la interpretacion de la LM es que el titular de la marca ostenta un derecho absoluto,
ya que nadie sin su autorizacion podra llevar a cabo actos en el mercado referidos a productos que
tengan el signo en que consiste la marca. Es, en consecuencia, clara la intencion del legislador en este
precepto, esto es, el fin de la norma es la proteccion de los intereses empresariales en cuanto que
ningun competidor en el mercado consiga alterar las intenciones de los consumidores mediante la
copia o imitacion de una concreta marca caracterizada por distinguir un concreto producto de una
calidad determinada; pero también se pretende la tutela de los consumidores en tanto en cuanto no
sean inducidos a confusion.

El registro de la marca otorga, por lo tanto, derechos a su titular, pero también una obligacion sustancial
prevista en el articulo 39 LM, esta es, el uso efectivo de la marca. El mencionado precepto de la Ley
exige gque la marca sea objeto “de un uso efectivo y real en Esparia para los productos o servicios para
los cuales esté registrada ” dentro del plazo de cinco afios a contar desde la fecha de publicacion de su
concesion.

El concepto de “uso real y efectivo” establecido legalmente ha sido definido por la jurisprudencia, la
cual ha declarado que se refiere a la presencia de la marca en el mercado, al uso publico y externo de
la misma, concretando que no se reputara como uso efectivo y real el documento para la
comercializacion, el encargo de etiquetas a una entidad grafica, y los documentos y facturas sobre
supuestas operaciones comerciales. Es de todo punto necesario que para que exista tal uso efectivo y

% Anexo IV: lista de tasas para el afio 2016

% Articulo 32.2 Ley de Marcas

% Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y
Propiedad Industrial, op.cit., pag. 554.
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real de la marca “ésta ha de manifestarse publicamente en el sector del merado para el que ha sido
concedida, y cumplir asi la funcion para la cual se reconocié al titular del derecho exclusivo, no siendo
suficiente para cumplir la exigencia legal una utilizacion aparente de la marca dirigida simplemente a
conservar su derecho formal mediante un uso esporadico del signo distintivo™?’.

“Zumos Irenata S.A.” lleva poniendo a disposicion de los consumidores sus zumos desde hace mas de
80 afios. No tenemos conocimiento de la fecha exacta en la que la marca fue inscrita, pero basta saber
que en la OEPM existe un asiento a cargo de dicha Sociedad Andnima, por lo que le resultara de
aplicacion, en todo caso, lo normado en el articulo 34 LM anteriormente referido, asi como la
obligacion de uso real y efectivo del derecho de marca, aunque una posible alegacion por parte de
“Zumfruit S.A.” de esta obligacién, en orden a la consecucidon de la caducidad de la misma, quedaria
desvirtuada si atendemos a lo sentado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ya que “Zumos
Irenata, S.A.” no ha dejado nunca de encontrarse presente en el mercado.

2.5. Acciones por violacion del derecho de marca.

Asi las cosas, la LM reconoce en su Capitulo III a “Zumos Irenata S.A.” la posibilidad de ejercitar
acciones, tanto civiles como penales, contra aquellos que pretendan la lesion de su derecho y “exigir
las medidas necesarias para su salvaguardia "%,

En lo relativo a las acciones civiles, laenumeracion de las mismas, que aunque no absoluta, se contiene
en el articulo 41 LM, el cual dispone que el titular de la marca, con el objeto de hacer respetar su
derecho exclusivo, podré reclamar en la via civil: en primer lugar, la cesacion del acto lesivo, es decir,
impedir que prosiga en el tiempo la violacion del derecho exclusivo de marca®®; en segundo lugar,
indemnizacion por causa de los dafios y perjuicios sufridos®, de la que cabe destacar que procedera
una vez haya tenido lugar el acto o actos de violacién de la marca; en tercer lugar, la adopcién de las
medidas tendentes a su evitacion en el futuro, y, en particular, la retirada del trafico econémico de los
productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas y otros documentos a través de los
cuales se hubiese materializado la violacion del derecho de marca y el embargo o destruccion de los
medios principalmente destinados a cometer la infraccion; en cuarto lugar, la destruccién o cesion con
fines humanitarios de los productos ilicitamente marcados; y, en quinto lugar, la publicacion de la
sentencia favorable.

En lo tocante a las acciones penales, no se encuentran reguladas, a diferencia de lo que sucede con las
acciones civiles, en la LM, asi como tampoco en el RLM, por lo que es necesario acudir a la Ley
Organica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cédigo Penal. Concretamente, es el articulo 274 CP el
encargado de la regulacion de las acciones penales que ostenta el titular de un derecho de marca contra
aquellos que pretendan la vulneracion de tal derecho. EI mencionado precepto dispone que “sera

% Vid.Sentencia Audiencia Provincial de Murcia (Seccidn 4%) nim. 242/2010 de 6 de mayo (AC 2010\485), que cita, a su
vez la STS de 23 de junio de 2006 (RJ2006,558) y la STJCE de 11 de marzo de 2003.

% Vid.Articulo 40 LM

% El articulo 128 de la Ley 24/2025, de 24 de Julio, de Patentes, prevé la posibilidad de adoptar contra el presunto infractor
determinadas medidas cautelares en orden al aseguramiento del eventual fallo que en su dia recaiga. La primera de estas
medidas cautelares es la relativa a la cesacion de los actos que pudieran infringir el derecho del peticionario, en los
supuestos en los que exista una apariencia suficiente de que la violacion esta siendo realizada o lo sera de forma inminente.
Esta medida provisional es aplicable a las marcas en virtud de la remision establecida en la disposicién adicional primera
LM.

100 E| principio general para la fijacion de los dafios y perjuicios sufridos establecido en el articulo 43 LM es que tal
indemnizacion comprendera tanto las pérdidas sufridas como las ganancias dejadas de obtener por el titular de la marca.
Podra exigirse también indemnizacion por el perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor.
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castigado con las penas de uno a cuatro afios de prisién y muLta de doce a veinticuatro meses el que,
con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad
industrial registrado conforme a la legislacion de marcas y con conocimiento del registro, a) fabrique,
produzca o importe productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, u
b) ofrezca, distribuya, o comercialice al por mayor productos que incorporen un signo distintivo
idéntico o confundible con aquel, o los almacene con esa finalidad, cuando se trate de los mismo o
similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se
encuentre registrado . Asi mismo, en el apartado segundo del mismo articulo 274 CP, se realiza una
distincion relativa a la comercializacion, de manera que la pena se vera reducida®® si los servicios o
actividades desarrolladas que incorporan un signo distintivo idéntico o confundible con un derecho de
marca registrado con anterioridad se distribuyen, ofrecen o comercialicen a por menor.

Del andlisis del articulo 274 del CP, se extrae en primer lugar, que para poder entender que existe tal
ilicito penal deben darse varios supuestos, a saber, la necesidad de que existan fines industriales o
comerciales, la falta del preceptivo consentimiento del titular del derecho de marca y que exista
conocimiento del registro de la marca. En segundo lugar, se requiere que la actividad delictiva sea
consistente en la reproduccidn, imitacion, modificacion o cualquier otra forma de utilizacion de un
signo distintivo confundible con aquél. Y, en tercer lugar, es preciso que tales acciones penales vayan
destinadas a la distincion de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el
derecho de propiedad industrial se encuentra registrado.

2.6. Limitaciones del derecho de marca.

El derecho exclusivo que ostenta el titular de un derecho de marca para prohibir a terceros que
introduzcan en el trafico econémico un signo idéntico o semejante al que hubiere sido previamente
inscrito, por su titular, para productos idénticos o similares, tiene limites. Estas limitaciones pueden
ser objetivas y subjetivas.

Las limitaciones subjetivas, derivadas del comportamiento del propio titular, son las referidas a: en
primer lugar, el articulo 55 LM faculta al tercero a instar la caducidad de la marca cuando esta no
hubiese sido objeto del uso requerido por el articulo 39 de la misma Ley%%; y, en segundo lugar, segin
lo establecido en el apartado segundo del articulo 52 LM, no podra solicitar la nulidad de la marca
posterior el titular de un derecho de marca anterior que hubiere tolerado durante un periodo de cinco
afios consecutivos el uso del signo registrado en conflicto con ésta.

En cuanto a las limitaciones objetivas, es preciso tener en consideracion que al titular del derecho de
marca le ha sido concedido por el ordenamiento juridico su ius prohibendi, con el objeto de posibilitar
que la marca cumpla en el trafico econémico con su funcion, esto es, la distincion en el mercado de
los productos y servicios de una empresa de los de otras. Ahora bien, el interés del titular del derecho
exclusivo a “monopolizar en los términos mas amplios posibles el uso del signo en el trafico
economico debe ceder cuando el ejercicio de la exclusiva no se justifica por la funcion y finalidad de

101 |_a sancion impuesta por el Cddigo Penal en este segundo caso es la de pena de prision de seis meses a tres afios, a
diferencia de lo que sucede en el apartado primero del mismo articulo, en el que la sancion impuesta es la de pena de
prision de uno a cuatro afios y multa de doce a veinticuatro meses.

102 £ art. 39 LM, en relacion directa con el art. 55 LM, dispone que podra ser solicitada la nulidad de la marca si la misma
no hubiese sido objeto de un uso efectivo y real en el plazo de 5 afios a contar desde la fecha de publicacién de su concesidn,
o si tal uso hubiese sido suspendido por un plazo ininterrumpido de 5 afios. Ello salvo que medien causas justificativas de
la falta de uso.
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la marca”%, de manera que resulta indispensable evitar que tal monopolio se amplie a actuaciones
que no se encuentren justificadas por esa funcion de la marca y que redundarian en perjuicio de la libre
competencia dentro del mercado. En este sentido, el articulo 37 LM recoge tres conductas que en
principio infringirian el derecho de exclusiva ostentando por el titular de la marca, pero que en verdad
han sido exceptuadas por la norma de la prohibicion en atencion a sus especiales caracteristicas,
constituyendo, por lo tanto, una excepcion a la prohibicion. Estas tres conductas son, en primer
término, la utilizacion del nombre y direccion del tercero, en segundo lugar, la realizacion de
indicaciones relativas a la especie, cantidad, calidad, destino, procedencia geografica, valor, época de
obtencion del producto o prestacion del servicio u otras caracteristicas de éstos y, por Gltimo, el uso
de la marca, cuando esta fuese necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio.

Por lo tanto, nadie puede ser privado de la utilizacion en el trafico econdmico de su nombre y direccién,
asi como tampoco del uso de indicaciones relativas a especie, calidad, cantidad, procedencia
geogréfica, valor, etc., ni, finalmente,” incluso de la marca ajena, cuando sea necesario indicar el
destino de un producto o servicio”%,

Para que este precepto sea de aplicacion se requiere que el uso en el trafico de la marca no constituya
un acto de competencia desleal, es decir, que tal uso no contravenga las préacticas leales en materia
comercial o industrial. A este respecto, ha sido la jurisprudencia la encargada de precisar en qué
consiste tal uso desleal. De esta forma, cuando el uso por parte de un tercero pueda causar la impresién
entre los consumidores de la existencia de un vinculo comercial entre un empresario o sus servicios o
productos y el titular del derecho de marca, cuando el uso realizado por un tercero implique un
aprovechamiento indebido del carécter distintivo o del renombre de la marca, o cuando tal uso por el
tercero presente sus productos como una imitacion o réplica de los que la llevan o desacredita o denigra
dicha marca, se reputara la competencia como desleal'®.

De entre las tres prohibiciones relativas contenidas en el articulo 37 de la LM, interesa destacar la
segunda de ellas, la relativa a indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor,
procedencia geogréfica, época de obtencién del producto o de prestacion del servicio u otras
caracteristicas de estos, pues ambos envases destacan por la impresion, en el caso de “Zumfruit S.A.”,
y el relieve, en el caso de “Zumos Irenata S.A.” de la Torre de Hércules, monumento caracteristico de
la ciudad de la que ambas empresas tienen su procedencia, A Corufia. A este respecto ha sido sefialado
por la doctrina el caracter casuistico de la problematica, por lo que habra que estar a lo que un tribunal
dictamine para el concreto caso'%. Asi, y segun ha dispuesto el Tribunal Supremo en diversas
ocasiones, el examen encargado de dictaminar la existencia de semejanza o no entre dos signos
“constituye una funcién atribuida en principio a los tribunales de instancia”%’, pero al tratarse la

103 Bercovitz Rodriguez- Cano, A. y Garcia-Cruces Gonzalez, J.A.: Comentarios a la Ley de Marcas, Tomo I, op.cit., pag.
602.

104 Menéndez A., Rojo, A.: Lecciones de Derecho Mercantil, Volumen I, Navarra, 2015, pag. 279.

105 STJUE (Gran Sala) de 11 de septiembre de 2007, “Caso Céline” (Curia). EIl Tribunal de Justicia precisa en esta
sentencia que en orden a la apreciacion del requisito de practica leal, éste “debe apreciarse teniendo en cuenta, por una
parte, en qué medida el publico interesado o, al menos, una parte significativa de dicho pablico, podria entender que el uso
de su nombre por el tercero denota un vinculo entre los productos o servicios del tercero y el titular de la marca o una
persona autorizada a utilizarla y, por otra parte, en qué medida el tercero deberia haber sido consciente de ello. Asimismo,
otro factor que ha de tenerse en cuenta al realizar esta apreciacion es si se trata de una marca que en el Estado miembro en
el que esta registrada y en el que se solicita su proteccion disfruta de cierto renombre, y si el tercero puede aprovecharse
de dicho renombre para comercializar sus productos o servicios”

106 Bercovitz Rodriguez- Cano, A. y Garcia-Cruces Gonzalez, J.A.: Comentarios a la Ley de Marcas, Tomo I, op.cit., pag.
605 y ss.

107 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Seccion 1%) nim. 1028/2008, de 22 de noviembre (RJ 2009\413).
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semejanza de un concepto juridico indeterminado, deben ser observadas las pautas establecidas por las
Sentencias del TICE vy la doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, la cual
viene declarando que “el criterio analitico y comparativo efectuado en la instancia debe mantenerse,
salvo que sus decisiones sean contrarias a la 16gica o al buen sentido” %, para proseguir determinando
el significado del buen sentido, de forma que “el buen sentido supone logicidad, coherencia y
racionalidad, y la semejanza ha de tener la entidad suficiente para crear el riesgo de confusion de los
consumidores, lo que exige calibrar todas aquellas circunstancias que en conexién con el signo
expresivo de cada marca puedan tener influencia en la posible confusion que en el mercado pueda
producirse por la identidad de los productos”. Por lo tanto, seré el tribunal sentenciador en primera
instancia el encargado de dictaminar si existe o no identidad del signo®.

3. COMPETENCIA DESLEAL.

Nuestra Constitucion reconoce la libertad de empresa, la libertad de iniciativa economica !,
consecuencia de ello surgen los problemas de la deslealtad en la competencia.

Todo empresario se encuentra facultado para llevar a cabo actos que le permitan la ampliacion del
circulo de sus clientes, asi como del &mbito de sus negocios, aunque con tales actos perjudiquen a otros
empresarios.

Existe, por lo tanto, en nuestro ordenamiento la libertad de concurrencia, si bien la lucha por la
conquista del mercado debe estar presidida, en todo caso, por la lealtad, siendo la ley la encargada de
que “esa competencia se desarrolle de una forma debida y no de modo incorrecto en perjuicio del
mercado”!1?,

3.1. Definicion de Competencia Desleal.

El articulo 4 de la LCD establece que sera considerado como desleal todo comportamiento que resulte
objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe.

Prosigue el mismo articulo 4 estableciendo que un acto empresarial sera reputado como contrario a la
buena fe en relacion con consumidores y usuarios cuando concurran en el mismo dos elementos, esto
es, que resulte contrario a la diligencia profesional que le es exigible en sus relaciones con los
consumidores, y que distorsione 0 sea susceptible de distorsionar de forma significativa el
comportamiento econémico del consumidor medio o del miembro medio del grupo al que se dirige la
practica.

Por lo tanto, la LCD no se encarga solamente de la proteccion del empresario contra la actuacion de
otros empresarios que puedan ser consideradas como desleales, sino que protege los intereses de todos
los que participan en el mercado, esto es, empresarios y consumidores. Esta proteccion en aras de los
intereses que se ven afectados por la competencial*? se deriva del propio articulo 1 de la mencionada
Ley.

108 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Seccion 1%) nim. 656/2008 de 10 de julio (RJ 2008\4373).

109 Vid. Anexo V: Comparativa de los envases utilizados por ambas sociedades anénimas.

110 Articulo 38 de la Constitucion Espafiola de 1978

111 Ménendez A. y Rojo A.: Lecciones de Derecho Mercantil Volimen. 1, op.cit., pp. 323 y ss.

112 Estos intereses afectados por la competencia no son otros que: el interés privado de los empresarios, el interés colectivo
de los consumidores y el propio interés publico del Estado en el mantenimiento de un orden concurrencial no falseado.
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3.2. Ambito de aplicacion de la LCD.

Son dos preceptos, diferentes y consecutivos, los que delimitan los ambitos objetivo y subjetivo de
aplicacion de la LCD.

El &mbito objetivo se encuentra regulado en el articulo 2 de la LCD. Este precepto establece que para
que un acto sea calificado como desleal tendran que concurrir en el mismo dos requisitos: que tal acto
se realice en el mercado y que se realice con fines concurrenciales. Con respecto a esta finalidad
concurrencial, es el apartado segundo del mismo articulo 2 el que delimita la presuncion de la finalidad
concurrencial de un acto, estableciendo que sera considerado como tal “todo acto econémico cuando,
por las circunstancias en que se realice, se revele objetivamente idoneo para promover o asegurar la
difusion en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero ”. Ha de tratarse, en consecuencia,
“de un acto tipicamente competitivo que se realiza en el mercado y que puede afectar al
funcionamiento de éste”*'3,

Por otra parte, no es requisito sine qua non que el acto de que se trate haya causado un dafio efectivo,
sino que puede ser suficiente con que la actuacion sea susceptible de producir un dafio. “El acto desleal
es considerado como tal desde el momento en que es potencialmente idoneo para producir dafio”*.
En este sentido es claro el apartado tercero del mismo articulo 2 LCD al disponer de forma expresa
que “la ley sera de aplicacion a cualesquiera actos de competencia desleal, realizados antes, durante
o después de una operacién comercial o contrato, independientemente de que éste llegue a celebrarse
ono”.

En cuanto al ambito subjetivo, el articulo 3 LCD establece que la Ley serd de aplicacién “a los
empresarios, profesionales y cualesquiera otras personas fisicas o juridicas que participen en el
mercado ”. Por consiguiente, quedan sometidos a las disposiciones de la LCD todos los operadores
economicos, es decir, los empresarios y todas aquellas personas intervinientes en el mercado con
capacidad para incidir sobre el mismo. Ademas, cabe destacar que para que una conducta sea calificada
como desleal, a tenor de lo dispuesto en el articulo 3.2 de la LCD, no serd necesario que sea un
competidor, ya directo ya indirecto, del autor de competencia desleal el perjudicado, sino que podra
serlo tanto un consumidor como otro empresario que no compita con el autor de la conducta.

3.3. Actos de Competencia Desleal.

Los actos de competencia desleal son enumerados en el Capitulo Il de la LCD. Tras la tltima reforma,
en 2009, de este texto normativo se ha procedido a la diferenciacion de los actos de competencia
desleal, que tutelan el interés de empresarios y consumidores, de las “las practicas comerciales con los
consumidores y usuarios”, que tutelan el interés de los consumidores, a las cuales se dedica el Capitulo
111 de la Ley®™.

En los articulos 5 y siguientes de la LCD se encuentran tipificados algunos de los actos de competencia
desleal mas comunes en la préctica. Por su parte, el articulo 4 del mismo texto legal recoge una clausula
general. De este modo, ante un acto que pueda ser categorizado como desleal, en primer lugar habra
de acudirse a la enumeracion realizada en los articulos 5 y siguientes, y, si no resultase posible incluir

113 Ménendez A. y Rojo A.: Lecciones de Derecho Mercantil, Volumen I, op.cit. pp.325 y ss.
114 Broseta Pont, M. y Martinez Sanz, F.: Manual de Derecho Mercantil, Tecnos, Madrid, 2013, pp. 200 y ss.
115 Esta tipificacion expresa es resultado de la incorporacion del Anexo contenido en la Directiva 2005/29/CE.

40



P Y

UNIVERSIDADE DA CORUNA Sabela Martinez Pereira

la conducta en ninguno de ellos, se procedera a su eventual subsuncion en la clausula general del
articulo 4 LCD¢,

Los actos de competencia desleal recogidos en la Ley son los siguientes: actos de engafio (articulo 5),
actos de confusion (articulo 6), omisiones engafiosas (articulo 7), practicas agresivas (articulo 8), actos
de denigracion (articulo 9), actos de comparacion (articulo 10), actos de imitacion (articulo 11),
explotacion de reputacion ajena (articulo 12), violacion de secretos (articulo 13), induccion a la
infraccidn contractual (articulo 14), violacion de normas (Articulo 15), discriminacion y dependencia
econOmica (Articulo 16), venta a pérdida (articulo 17) y publicidad ilicita (articulo 18)

Atendiendo a las especificidades del supuesto ante el que nos encontramos, en el que “Zumos Irenata
S.A.” pretende el ejercicio de las acciones pertinentes contra “Zumfruit S.A.” por estar esta
distribuyendo los zumos que elabora en envases de plastico naranjas cubiertos por una pegatina de
color rosa en la que se encuentra impresa la Torre de Hércules, pude concluirse que de los actos de
competencia desleal enumerados en la LCD, “Zumfruit S.A.” podria estar incurriendo en:

a) Actos de confusion, regulados en el articulo 6 LCD, el cual dispone que “se considera desleal

todo comportamiento que resulte idoneo para crear confusién con la actividad, las
prestaciones o el establecimiento ajenos ”. Cabe entender por confusion el riesgo de asociacion
por el consumidor respecto de la procedencia de la prestacion, siendo tal riesgo “suficiente para
fundamentar la deslealtad de una practica”*’
De esta forma, el modo de presentacion de los zumos elaborados por “Zumos Irenata S.A.” y
de “Zumfruit S.A.” puede llevar a que el consumidor medio asocie los zumos de una empresa
a los de la otra, a pesar de que en rigor la forma de presentacion difiere al constar en el caso de
“Zumos Irenata S.A.” de un relieve de la Torre de Hércules en el propio envase, y en el caso
de “Zumfruit S.A.” de una pegatina que contiene el mismo faro.

A este respecto, el Tribunal Supremo ha resuelto en una de sus sentencias mas recientes en esta
materia que el disefio del envase “no es suficiente para que se genere riesgo de confusion,
aunque sea en su vertiente de asociacion”'® si la denominacion de la marca aparece en el
envase de forma clara, con “unas dimensiones que acaparan la distintividad del paquete”. En
el caso que nos ocupa se desconoce el disefio del envase a la perfeccion por lo que no resulta
posible concluir si la mencionada Sentencia del Tribunal Supremo serviria de aplicacion al
caso, ya que si las respectivas denominaciones de las marcas aparecen de forma clara e
inequivoca en el envase, podria concluirse que no seria de aplicacion el articulo 6 LCD, pero
en el supuesto de que las denominaciones no apareciesen de tal forma todo parece indicar que
nos encontrariamos ante un acto de confusion.

b) Actos de imitacion. El articulo 11 de la LCD dispone, en su apartado primero, que “la imitacion
de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén

116 Esta clausula general ha sido considerada por la doctrina como de ineludible necesidad, pues solamente en virtud de la
misma puede evitarse que la proteccion contra la competencia desleal quede obsoleta debido al continuo desarrollo de
nuevas practicas comerciales.

117 Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas (Seccion 4%) nim. 125/2014 de 18 de marzo (AC 2014/595)

118 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Seccién 1%), nim. 450/2015 de 2 de septiembre (RJ 2015\4745). El
Tribunal Supremo concluye en esta resolucion que el envase empleado por la demandada no generaba riesgo de confusion
con respecto al envase utilizado por la demandante, por lo que no cumplia con el tipo de articulo 6 LCD. Ello aunque la
configuracion de ambos envases era semejante, pues el tamafio, asi como el mismo tono azul de la caja, las imagenes que
la componian (galletas negras saltando al interior de un vaso de leche) y la disposicion de las denominaciones justo encima
de las imagen, ligeramente inclinadas y con el mismo tipo de letra.
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amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley ”. Se deriva de este precepto, en
consecuencia, que los actos de imitacion son licitos, siempre y cuando no recaigan sobre
prestaciones o iniciativas empresariales que estén amparadas por un derecho en exclusiva
reconocido por la Ley!'®. Asi mismo, en los apartados siguientes del mismo precepto se
establece que dejaran de encontrarse amparados por el ordenamiento juridico y pasaran a ser
considerados como desleales los actos que, derivados de la imitacion de prestaciones de un
tercero, generen riesgo de confusion por parte de los consumidores, o cuando supongan el
aprovechamiento indebido de la reputacion o el esfuerzo ajenos.

Teniendo en consideracion que “Zumos Irenata S.A.” ostenta a su favor un derecho de marca,
cabe incluir el supuesto que nos ocupa en el primero de los apartados del articulo 11 LCD, al
estar recayendo el posible acto de competencia desleal sobre una prestacién empresarial
amparada por un derecho en exclusiva reconocido por la Ley. Ahora bien, en materia de marcas
es preciso hacer una distincion entre actos de imitacion, “que buscan una similitud con una
marca existente, y actos de falsificacion de marcas de productos de reconocida calidad, los
cuales son objeto de una diferente regulacion juridica”?%: los primeros de estos actos son
considerados como competencia desleal, consecuencia de lo cual son sancionados por infringir
el deber de concurrir de forma leal en el mercado; mientras que los segundos son calificados
como delitos de defraudacion de un derecho de propiedad y se sancionan por violar los
derechos de exclusiva derivados de la titularidad de una marca.

En la practica la delimitacion entre los actos de imitacion y los actos de confusion no resulta
simple, de hecho suelen ser alegados de forma conjunta. No obstante, el Tribunal Supremo los
ha diferenciado estableciendo que “el articulo 11 se refiere a la imitacion de las creaciones
materiales, caracteristicas de los productos o presentaciones, en tanto el articulo 6 alude a las
creaciones formales, las formas de presentacion, a los signos distintivos, los instrumentos o
medios de identificacion o informacion sobre las actividades, prestaciones o
establecimientos.”*?!

En conclusion, cabria la apreciacion de un acto de confusion, regulado en el articulo 6 de la
LCD, en tanto en cuanto la controversia se refiere al envase del producto, a la presentacion del
mismo, y no a la imitacion de las prestaciones de un tercero, que es a lo que, en puridad, se
refiere el articulo 11 de la misma Ley.

A estos dos actos de competencia desleal podria ser afiadido un tercer acto: el acto de engafio, previsto
en el articulo 5 de la misma Ley.

El apartado primero de este precepto dispone que “se considera desleal por engafiosa cualquier
conducta que contenga informacion falsa o informacién que, aun siendo veraz, por su contenido o
presentacion induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su
comportamiento econémico ”. El precepto dispone a continuacion una serie de aspectos sobre los que
debe recaer la conducta a los efectos de ser considerada como desleal. En lo que aqui interesa, es
preciso destacar, de forma concreta, uno de los aspectos contenidos en la letra b) del articulo 5.1 LCD,
a saber: el origen geogréafico o comercial del producto como una de sus principales caracteristicas.

Para que un acto sea considerado como desleal, al resultar engafioso, debe cumplir con una serie de
requisitos. Asi, en primer lugar, que se realicen indicaciones 0 aseveraciones que no se correspondan
con la realidad, es decir que fueren incorrectas o falsas; en segundo lugar, es necesario un acto externo

119 Como las patentes, las marcas y los modelos de utilidad.

120 Menéndez A. y Rojo A.: Lecciones de Derecho Mercantil, Volumen 1, op.cit., pp. 333 y ss.

121 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Seccion 12), nim. 450/2015 de 2 de septiembre (RJ 2015\4745), que
menciona las Sentencias 792/2011, de 16 de noviembre y 95/2014, de 11 de marzo.
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de difusion de esos datos (como la publicidad); por ultimo, las indicaciones realizadas deben tener la
entidad suficiente como para llevar a error al consumidor.

“Zumfuit S.A.” es una empresa dedicada a la elaboracion, envasado y distribucion de zumos, como ya
se ha indicado anteriormente. Los zumos por ellos elaborados son comercializados en envases
cubiertos por una pegatina rosa en la que se encuentra impresa la Torre de Hércules. Este hecho nos
Ileva a pensar, casi de forma automatica, que el domicilio social de la empresa radica en A Corufia, sin
embargo nada se nos indica al respecto. De esta forma, si la empresa no fuese original de la ciudad
herculina, el hecho de que en sus envases se encontrase un simbolo emblemaético de la misma ciudad,
como es la Torre de Hércules, podria llevar a pensar a muchos consumidores que “Zumfuit S.A.” es
una empresa corufiesa, induciéndoles, de tal forma, a error, con lo que podria estar alterando el
comportamiento de los mismos en el mercado.

3.4. Acciones derivadas de la competencia desleal.

Al perjudicado por un acto de competencia desleal le son reconocidas una serie de acciones civiles. El
articulo 32 de la LCD'?2 es el encargado de la enumeracion de tales acciones, que son:

a) “Accion declarativa de deslealtad”: su finalidad es la obtencion de un pronunciamiento
judicial, de una sentencia, que confirme la deslealtad y la consiguiente ilicitud del acto de
competencia en cuestion. Teniendo en consideracién que lo Unico que se obtendra mediante el
ejercicio de esta accion es la declaracion de un acto como desleal, generalmente esta accion se
acumularga alguna de las otras acciones reconocidas en el mismo apartado primero del articulo
32 LCD!Z,

b) “Accidn de cesacion de la conducta desleal o de prohibicion de su reiteracion futura ”: esta

accion tiene como objeto la evitacion de que el acto de competencia desleal se siga llevando a
cabo en el mercado o de prohibir tal acto, en el supuesto de que no se hubiese puesto en practica
todavia. Para que esta medida pueda ser ejercida de forma efectiva es necesario que se haya
producido o se vaya a producir un acto de competencia desleal.
Se distinguen por la doctrina dos modalidades de accion de cesacion: “la provisional que puede
obtenerse a través de una medida cautelar y la definitiva que se configura como una orden de
hacer o de no hacer dirigida al demandado para poner fin a los actos ilicitos o para evitar que
se produzcan™?4,

c) “Accién de remocidn de los efectos producidos por la conducta desleal ’: mediante el ejercicio
de esta accion se pretende del juez que ordene las medidas necesarias tendentes a la eliminacion

122 E] articulo 32 LCD, dispone: “1. Contra los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilicita, podran
ejercitarse las siguientes acciones: 1.2 Accion declarativa de deslealtad. 2.2 Accion de cesacion de la conducta desleal o
de prohibicién de su reiteracién futura. Asimismo, podra ejercerse la accion de prohibicion, si la conducta todavia no se
ha puesto en préactica. 3.2 Accion de remocion de los efectos producidos por la conducta desleal. 4.2 Accidn de rectificacion
de las informaciones engafiosas, incorrectas o falsas. 5.2 Accion de resarcimiento de los dafios y perjuicios ocasionados
por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente. 6.2 Accidn de enriquecimiento injusto, que s6lo
procedera cuando la conducta desleal lesione una posicion juridica amparada por un derecho de exclusiva u otra de
analogo contenido econémico.

2. En las sentencias estimatorias de las acciones previstas en el apartado anterior, nimeros 1.2 a 4.2, el tribunal, si lo
estima procedente, y con cargo al demandado, podra acordar la publicacién total o parcial de la sentencia o, cuando los
efectos de la infraccion puedan mantenerse a lo largo del tiempo, una declaracion rectificadora .

123 Broseta Pont M. y Martinez Sanz F.: Manual de Derecho Mercantil, Volumen I, op.cit., pag. 212.

124 Menéndez A. y Rojo A.: Lecciones de Derecho Mercantil, Volumen I, op.cit., pag. 347.
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de los efectos perjudiciales que el acto de competencia desleal hubiese producido, y lograr, de
tal forma, el restablecimiento de la situacion anterior, en la medida de lo posible. Esta accion
esta dirigida a la supresion de todos aquellos actos, situaciones u objetos que hubiesen sido
utilizados para la comision de la competencia desleal.

d) “Accidn de rectificacion de las informaciones engafiosas, incorrectas o falsas ”: a través de
esta accion se pretende paliar los efectos residuales de los actos de competencia desleal sobre
los competidores, asi como sobre los consumidores y clientes.

e) “Accidn de resarcimiento de dafios y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha
intervenido dolo o culpa del agente ”: solamente podra ser ejercitada si ha mediado culpa o
dolo del autor del acto, se ha producido un dafio efectivo y tercia relacion causal entre el acto
realizado y el efecto producido. Esta accién, aun siendo considerada como una de las méas
importantes de entre todas las enumeradas en la LCD, no se diferencia en nada de la accion
general de responsabilidad civil extracontractual del articulo 1902 CC.

f) “Accion de enriquecimiento injust "0: solo procedera en el caso de que la conducta desleal de
que se trate lesione una posicion juridica amparada por un derecho de exclusiva, como por
ejemplo una marca.

Es preciso sefialar que en las sentencias estimatorias de las acciones declarativas, se publique la
sentencia, ya en su totalidad ya de forma parcial, a cargo del infractor.

3.4.1. Prescripcion de las acciones derivadas de competencia desleal.

A la hora de ejercitar las acciones derivadas de la competencia desleal, es necesario tener en cuenta
los plazos de prescripcion sefialados en el articulo 35 de la LCD. Este precepto dispone que “las
acciones de competencia desleal previstas en el articulo 32 prescriben por el transcurso de un afio
desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que
realizo el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres afios desde el
momento de finalizacién de la conducta”.

“Zumfruit S.A.” inicia su actividad empresarial en el afio 2013, actividad empresarial que se supone
contintia en la actualidad, al no haberse dispuesto de forma expresa lo contrario. En consecuencia,
“Zumos Irenata S.A.” podré ejercitar las acciones previstas en el articulo 32 LCD. Si “Zumfruit S.A.”
hubiese dejado de desarrollar su actividad comercial, “Zumos Irenata S.A.” contaria con un plazo de
tres afios para ejercitar las acciones derivadas de la competencia desleal, comenzando a computarse el
diez a quo desde el momento en el que finalizo tal actuacion, al haber sido esta prolongada en el tiempo.

4. EJERCICIO ACUMULADO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DE LA
COMPETENCIA DESLEAL Y DE LAS ACCIONES POR VIOLACION DEL
DERECHO DE MARCA.

Entre la propiedad industrial y la competencia desleal ha existido siempre una gran vinculacion'?®. Por
ello, doctrina y jurisprudencia han tratado de delimitar el alcance tanto de la competencia desleal como
de los derechos exclusivos de propiedad industrial para diferenciar unas y otras acciones. Tal diferencia
reside en que: quien viola un derecho exclusivo de propiedad industrial incurre en un acto ilicito per

125 |_a proteccion contra la competencia desleal surge histéricamente como una expansion de la proteccion de las diferentes
modalidades de la propiedad industrial, especialmente de las marcas.

44



P Y

UNIVERSIDADE DA CORUNA Sabela Martinez Pereira

se, es decir, el simple hecho de utilizar una marca ajena para un producto competidor viola un derecho
exclusivo sobre la marca, sin resultar preciso que se atiendan a las circunstancias concretas que rodean
a tal acto. En cambio, en los supuestos de competencia desleal no se viola ningun derecho absoluto,
sino que en atencion a las concretas circunstancias que rodean una actuacion competitiva esta deviene
en incorrecta, en un acto de competencia desleal.

En litigios sobre materia de propiedad industrial es frecuente que se acumulen las acciones basadas en
la Ley reguladora de derecho de exclusiva de que se trate. Este recurso es habitual, especialmente en
materia de marcas, al ser frecuente la invocacion, por el titular de un derecho exclusivo de marca, junto
a la tutela prevista en la LM, aquella proporcionada por la LCD, “ya que los actos de infraccion de la
marca suelen ser actos realizados en el mercado con finalidad concurrencial y por lo tanto encajan en
el ambito de aplicacion de la LCD”%,

Ante esta habitualidad en la acumulacion de acciones, se desarrolla por la Audiencia Provincial de
Barcelona (Seccion 15%)'?7 la tesis de la primacia, la cual implica la preeminencia de las concretas
leyes de tutela de la propiedad industrial, en este caso la Ley de Marcas, sobre la LCD, a la que le es
atribuido un carécter complementario. Con posterioridad esta tesis fue acogida por el Tribunal
Supremo, quien dispuso que: “La Ley de Competencia Desleal, como viene reiterando esta Sala, no
duplica la proteccion juridica que otorga la normativa de propiedad industrial, y en concreto la que
dispensa el sistema de marcas para tales signos distintivos, de modo que tiene caracter
complementario, pero no puede suplantarla y menos sustituirla funcionando ante la inexistencia de
unos derechos de exclusion (“en lugar de”) o bien mas alla de los lindes objetivos y del contenido del
correspondiente derecho de exclusion’*?,

Por lo tanto, a la luz de tales pronunciamientos judiciales, puede decirse que la proteccion de los
derechos exclusivos de propiedad industrial y la proteccion contra la competencia desleal forman dos
circulos concéntricos*?®. En el circulo interior se protegen los derechos absolutos, como el derecho de
marca; mientras que en el circulo mas amplio, amplitud esta que se deriva de que la proteccién aqui
ofrecida no se da en todo caso sino solamente en atencion a las circunstancias concretas, representa la
proteccion contra la competencia desleal. Por lo tanto, el empresario o persona juridica tiene su nicleo
de proteccion mas fuerte en los derechos exclusivos de propiedad industrial y, ademas, tiene un circulo
de proteccion mas amplio pero menos so6lido que el circulo interior, que es el de la competencia desleal.

126 Garcia Pérez, R.: “Ejercicio acumulado de acciones basadas en la Ley de Marcas y en la Ley de Competencia Desleal ”
en Nuevas relaciones entre la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal, Aranzadi, 2012, pp. 457 y ss.

127 Sentencia de la A.P. de Barcelona (Seccidn 15%) de 4 de junio de 1998 (AC 1998\1182).Se resuelve en esta Sentencia
un procedimiento en el que la demandante reclama la proteccion de los signos de que es titular a través de la invocacién
de las normas de la Ley de Marcas, asi como de las normas de competencia desleal. Ello llevé a la Audiencia a plantearse
la cuestion de si concurrian ambas leyes y cual deberia de ser el régimen de tal concurrencia. A este respecto se declara
que la LCD “no tiene como fin proteger al titular de la marca, pues, no pretende resolver conflictos entre competidores,
sino ser un instrumento de ordenacién de conductas en el mercado. Los titulares de su proteccion no son los titulares de
los signos, ni los empresarios, sino todos los que participan en el mercado, incluso los consumidores, y en el mercado
mismo”.

128 gentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Seccién 1%) ndm. 1167/2008, de 15 de diciembre de 2008 (RJ
2009\153).

129 A este respecto, Bercovitz-Rodriguez Cano, A.: Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la
Competencia y Propiedad Industrial, op.cit., pag. 374.
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6. CONCLUSIONES FINALES.

En cuanto a la clausula de no competencia postcontractual, don Felipe, al tiempo de su
contratacién por la empresa “Zumos Irenata S.A.”, acepta junto con el contrato laboral, la
inclusién en el mismo de un pacto de no competencia por periodo de dos afios, previsto en el
articulo 21.2 del ET.

Para que un pacto de no competencia despliegue sus efectos juridicos es preciso que cumpla
con los requisitos generales que el CC prevé en materia de contratos, asi como con los requisitos
previstos por el articulo 21 ET.

Por lo tanto, no ha lugar a entender tal pacto como no vélido, pues cumple con todos los
requisitos, ya generales ya especificos, exigidos legalmente.

. En lo relativo a la agresion de don Arturo a don Felipe, nos encontramos ante un delito de

lesiones previsto en el articulo 147 del Codigo Penal, ya que se ha causado una lesion a Don
Felipe por parte de Don Arturo que ha requerido para su correcta curacion de un tratamiento
quirdrgico, como son los puntos de sutura.

Se suscita la duda de qué legislacion sera la aplicable al caso, dada la reciente modificacion
sufrida por el Cadigo Penal. Pues bien, siguiendo lo dispuesto en el articulo 2.2 del Cddigo
Penal, donde se consagra la excepcion al principio de irretroactividad de las normas penales,
se puede concluir que sera de aplicacion la version mas reciente de esta norma, ya que resulta
maés favorable al reo al imponer, para el concreto delito de lesiones, pena de prisién de tres
meses a tres afios (se reduce el limite minimo de la pena de prision de seis a tres) o bien pena
de multa de seis a doce meses

En cuanto a la validez de la Junta hay que destacar que los socios de “Zumos Irenata S.A.”
convocaron una Junta General Ordinaria con el objeto de analizar la situacion en la que se
encontraba la sociedad y cdmo continuar con la marcha de la empresa. Nada se nos explicita
en el caso sobre la convocatoria de la Junta General ordinaria, por lo que se entiende que ha
sido convocada en forma. La celebracion de la Junta se lleva a cabo en la ciudad de Pontevedra,
lugar que, si bien pertenece a la misma Comunidad Auténoma, corresponde a una provincia
distinta a la de A Corufia, ciudad donde radica el domicilio social de la referida sociedad
anonima. La LSC es clara cuando dispone que la Junta Genera debera celebrarse en el término
municipal del municipio en el que radique el domicilio de la sociedad, sin que los Estatutos
puedan prever la posibilidad de que esta sea convocada para su celebracion en un lugar distinto.
En consecuencia, la Junta General Ordinaria celebrada en Pontevedra carecera de validez.

Existiria la posibilidad de celebrar validamente la Junta en Pontevedra si la misma hubiese
tenido el caracter de universal. A estos efectos, para que una Junta General pueda ser universal
es preciso que en el momento de la reunidn se encuentren presentes o representados todos los
socios, y que estos acepten de forma expresa y por unanimidad el orden del dia, asi como que
acepten de modo expreso la celebracion de tal Junta Universal.

En el momento de la celebracion de la Junta General de “Zumos Irenata S.A.” se encontraba
presente en la ciudad de Pontevedra todo el capital social, pero desconocemos si los socios
aceptaron de forma expresa la celebracion de una Junta Universal, asi como si aceptaron
unanimemente el orden del dia. De haberlo hecho, podrian haber llevado a cabo una Junta
Universal, mientras que si no aprobaron tal orden del dia o la aprobacién no fue unénime, la
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Junta alli celebrada no tendra la consideracion de Junta Universal, sino de Junta General carente
de validez por ser reunida en lugar distinto al téermino municipal de A Corufia.

IV. Respecto a las consecuencias juridicas de la contratacion de don Felipe por “Zumitos S.A.”,

la primera de ellas deriva del pacto de no competencia firmado entre la empresa “Zumos Irenata
S.A.” y Don Felipe. Este pacto incluia una clausula penal conforme a la cual en caso de
incumplimiento de la obligacion, este ultimo deberia abonar a la entidad la totalidad de las
cantidades satisfechas por aquel concepto, montante que ascendia a 21.900 €230,

Los restantes efectos se encuentran relacionados con la eventual responsabilidad de la empresa
contratante de Don Felipe, “Zumitos S.A.” por competencia desleal, extremo que dependera de
diferentes variables que nos resultan desconocidas. Asi las cosas, en el caso de que “Zumitos
S.A.” realizase una oferta de trabajo a don Felipe, y teniendo en consideracion que la actividad
a desarrollar por las dos empresas es sustancialmente idéntica, esta Gltima empresa respondera
por un acto de competencia desleal previsto en el apartado primero del articulo 14 LCD. Ahora
bien, si hubiese sido don Felipe el que ofreciese sus servicios a “Zumitos S.A.” sin haberle
comunicado la existencia del pacto de no competencia postcontractual por el que se encuentra
vinculado, la conducta quedaria al margen del articulo 14.1 LCD — ya que no existiria induccion
por parte del empresario -, asi como del articulo 14.2 LCD - por resultarle desconocido el pacto
de no competencia postcontractual-. Cuestion distinta seria que el nuevo empresario conociese
el incumplimiento del pacto por parte del trabajador, pero le sirviesen los servicios prestados
por éste para explotar un secreto industrial o comercial, por lo que se cumple con las
circunstancias cualificadoras del articulo 142.2 LCD, encontrdndonos, por consiguiente ante
un acto de competencia desleal.

La Sociedad Anénima “Zumos Irenata” comercializa los zumos por ella elaborados en un
envase que ha inscrito como marca. Es por ello por lo que esta empresa ostenta un derecho
exclusivo a utilizar en el trafico econdmico el signo en que consiste la marca para identificar
los zumos por ella comercializada.

En 2013 aparece en el mercado “Zumfruit S.A.”, una empresa dedicada, al igual que “Zumos
Irenata”, a la elaboracion, envasado y distribucion de zumos de frutas por ella elaborados, los
cuales son enfrascados en una botella de color naranja cubierta por una pegatina rosa en la que
estd impresa en negro la Torre de Hércules.

El derecho exclusivo de marca, en su vertiente negativa, faculta a esta sociedad para obstar a
otras empresas, como “Zumfruit”, que pretendan, sin su consentimiento, la introduccion en el
mercado de un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares. Sin embargo este
derecho no es tan absoluto como semeja, sino que tiene limites, recogidos en el articulo 37 LM
en el cual el ius prohibendi del titular de un derecho de marca se ve suspendido, en aras de los
intereses generales del mercado. De esta forma, un empresario no podra impedir a otro que
utilice sunombre y direccidn, indicaciones relativas a la especie, cantidad, calidad, procedencia
geografica, etc., asi como tampoco el uso de la marca cuando esta fuese necesaria para indicar
el destino de un producto o de un servicio.

No obstante, para que este precepto sea de aplicacion, es preciso que el uso de la marca en el

130 Cantidad derivada de la operacién matematica resultante de la multiplicacion de 300 (cantidad que percibia Don
Felipe al mes como compensacién) por 73 meses (Don Felipe ostento el cargo de director general durante seis afios y un

mes)
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trafico econémico no constituya un acto de competencia desleal, lo que supone que el uso no
podra contravenir las practicas leales en materia comercial o industrial. Ha sido nuevamente la
jurisprudencia la encargada de precisar en qué consiste tal deslealtad en el uso, sefialando, entre
otros supuestos, que existira tal deslealtad cuando el uso por parte de “Zumfruit” pueda causar
la impresion de entre los consumidores de la existencia de un vinculo comercial entre ambos
empresarios.

Por lo tanto, si el tribunal sentenciador aprecia que existe un acto de competencia desleal, las
limitaciones al ius prohibendi del articulo 37 LM quedaran a un lado y existira, en
consecuencia, una violacion del derecho de marca reconocido a favor de “Zumos Irenata S.A.”.
Todo ello siempre y cuando quede acreditado que la empresa “Zumfruit S.A.” procede de A
Corufia®!, ya que de no ser asi, nos encontrariamos ante una posible violacion del derecho de
marca por similitud en el signo, sin entrar en la valoracién de la concurrencia de las limitaciones
del articulo 37 LM.

En atencion a lo dispuesto en el aparatado 3.3 de este trabajo, se concluye que los actos de
competencia desleal en los que pudo haber incurrido la empresa “Zumfruit S.A.” son: actos de
confusion, previstos en el articulo 6 LCD; actos de imitacion, previstos en el articulo 11 LCD;
y, ademas, podria considerarse que concurre un acto de engafo, pues no se nos indica de forma
expresa que esta empresa tenga sus origenes en la ciudad de A Corufia.

Las acciones previstas en la LM, encargadas de la proteccién de un derecho exclusivo de marca,
suelen ser alegadas junto a las acciones previstas en la LCD, puesto que en la mayoria de los
supuestos los actos de infraccion de marca se realizan en el mercado con fines concurrenciales.
Pero el Tribunal Supremo ha dispuesto que la LCD no duplica la proteccion juridica, de modo
que si hay violacion de un derecho exclusivo de marca, debera ser alegada la LM, no la LCD.

131 No debe olvidarse que la procedencia geografica es una de las limitaciones impuestas al titular de un derecho
exclusivo de marca en el articulo 37 LM.
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ANEXOS.

Anexo I: Modelo de botella utilizada por “Zumos Irenata S.A.”

Anexo II: Modelo de botella utilizada por “Zumfruit S.A.”.

Anexo I11: Impreso oficial de solicitud de registro de marca.

Anexo IV: Lista oficial de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de tasas y
precios publicos para el afio 2016.

Anexo V: Comparativa de los envases utilizados por ambas sociedades anonimas.
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ANEXO III. Impreso oficial de solicitud de registro de marca.
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ANEXO 1V. Lista oficial de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de tasas y

precios publicos para el afio 2016.

SIGNOS DISTINTIVOS A.- Adquisicion, defensa, transmision y mantenimiento de derechos

SOLICITUD DE REGISTRO: - | 144,58 € Por la primera clase solicitada Por la segunda
Iggﬁgﬁ C?AI\LOMBRE 93.66 € clase y cada una de la sucesivas
- MARCA COLECTIVA O DE 289 13 € Por cada clase solicitada Por la segunda clase
GARANTIA ] 87’31 € y cada una de la sucesivas
SOLICITUD DE REGISTRO So6lo comprende la tasa nacional, con
INTERNACIONAL 43,11 € independencia de las que hayan de abonarse a

la Oficina Internacional.
SOLICITUD MARCA 2873 € Sélo incluye su recepcion y transmision a la
COMUNITARIA ’ OAMI
DIVISION SOLICITUD 54,95 € Por cada solicitud divisional resultante.
RESTABLECIMIENTO DE
DERECHOS 106,40 €
[Sj(l){IE}I]S;]Tr[]JED DE RESOLUCION 53,19€ Solicitudes de tramitacion urgente.
E?(;OOI{SIII():?(%)NUNIONISTA © 19,85 € Por cada prioridad reivindicada.
MODIFICACIONES 2347 € En la clase, distintivo, lista de productos o

’ servicios, etc.

Por cada solicitud impugnada, aunque
OPOSICIONES 43,70€ comprenda varias clases.

Por cada recurso interpuesto, aunque
RECURSOS 88,97 € comprenda varias clases.
SOLICITUD DE 16739 € Por la primera clase renovada Por demoras de
RENOVACION: - MARCA O ’ hasta 6 meses: en los 3 primeros meses,
NOMBRE COMERCIAL 20924 € recargo del 25% en los 3 meses siguientes,

251’09 € recargo del 50% Por la segunda clase y cada

- MARCA COLECTIVA O DE ’ una de la sucesivas Por demoras de hasta 6
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GARANTIA 112,38 € meses: en los 3 primeros meses, recargo del
25% en los 3 meses siguientes, recargo del
140,48 € 50% Por la primera clase renovada Por
168,57 € demoras de hasta 6 meses: en los 3 primeros
336,22€ meses, recargo del 25% en los 3 meses
42028 € siguientes, recargo del 50% Por la segunda
50 4’3 3€ clase y cada una de la sucesivas Por demoras
) 4’77 € de hasta 6 meses: en los 3 primeros meses,
’ recargo del 25% en los 3 meses siguientes,
280,96 € recargo del 50%
337,16 €
INSCRIPCION O
CANCELACION DE CAMBIOS
EN LA TITULARIDAD, 3375 € Por cada registro afectado (hasta un maximo
LICENCIAS, DERECHOS ’ de 7.043,18 €)
REALES, OPCIONES DE
COMPRA
INSCRIPCION DEL CAMBIO 16.54 € Por cada registro afectado (hasta un maximo
DE NOMBRE DEL TITULAR ’ de 2.762,03 €)
CERTIFICACIONES 17,07 €
CONSULTA Y VISTA DE UN .
EXPEDIENTE 3,60 € Por cada expediente consultado.
COPIA DOCUMENTOS 11.49 € Mas 1,13 € por cada pagina que exceda de
EXPEDIENTE ’ diez.
ANUNCIO EN BOPI
INTERPOSICION DE 143.66 €
RECURSO CONTENCIOSO- ’
ADVO.
ANUNCIO EN BOPI FALLO DE
RECURSO CONTENCIOSO- 143,66 €
ADVO.

B.- Solicitud electronica de Signos distintivos

A IMPORTE
SOLICITUD DE REGISTRO: - 122,89 € Por la primera clase solicitada Por la segunda
12:/[(?1\}/{[](5:[? C?EJOMBRE 79,61 € clase y cada una de la sucesivas Por cada clase
245,76 € solicitada Por la segunda clase y cada una de
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- MARCA COLECTIVA O DE 159,21 € la sucesivas
GARANTIA
SOLICITUD DE REGISTRO. |4y e | st oo ot
INTERNACIONAL , ependencia de las que hayan de abonarse a
la Oficina Internacional.
SOLICITUD ELECTRONICA 46.71 €
DE DIVISION ’
RESTABLECIMIENTO DE
DERECHOS 20,44 €
SOLICITUD DE RESOLUCION .. o,
URGENTE 4521 € Solicitudes de tramitacion urgente.
PRIORIDAD UNIONISTA O . C
EXPOSICION 16,87 € Por cada prioridad reivindicada.
MODIFICACIONES 19.91 € En lg (‘:lase, distintivo, lista de productos o
Servicios, etc.
OPOSICIONES 37.15 € Por cada sohcl‘Fud impugnada, aunque
comprenda varias clases.
RECURSOS 75.62 € Por cada recurso interpuesto, aunque
comprenda varias
142,28 € Por la primera clase renovada Por demoras de
hasta 6 meses: en los 3 primeros meses,
177,85 € recargo del 25% en los 3 meses siguientes,
213,42 € recargo del 50% Por la segunda clase y cada
95,52 € una de la sucesivas Por demoras de hasta 6
SOLICITUD DE meses: en los 3 primeros meses, recargo del
RENOVACION: - MARCAO |[119,40€ 25% en los 3 meses siguientes, recargo del
NOMBRE COMERCIAL 143,28 € 50% Por la primera clase renovada Por
285,19 € demoras de hasta 6 meses: en los 3 primeros
- MARCA COLECTIVA O DE meses, recargo del 25% en los 3 meses
GARANTIA 357,24 € joses, Teedis °
478.69 € siguientes, recargo del 50% Por la segunda
’ clase y cada una de la sucesivas Por demoras
191,05 €
de hasta 6 meses:
238,81 € en los 3 primeros meses, recargo del 25% en
286,58 € los 3 meses siguientes, recargo del 50%
INSCRIPCION O 28.60 € Por cada registro afectado (hasta un maximo
CANCELACION DE CAMBIOS ’ de 5.986,70 €)

EN LA TITULARIDAD,
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LICENCIAS, DERECHOS
REALES, OPCIONES DE
COMPRA

INSCRIPCION DEL CAMBIO
DE NOMBRE DEL TITULAR

14,06 €

Por cada registro afectado (hasta un maximo
de 2.347,73 €)

CERTIFICACIONES

14,51 €

ANUNCIO EN BOPI
INTERPOSICION DE
RECURSO CONTENCIOSO-
ADVO.

122,11 €

ANUNCIO EN BOPI FALLO DE
RECURSO CONTENCIOSO-
ADVO.

122,11 €
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ANEXO V. Comparativa de los envases utilizados por ambas sociedades anénimas.
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