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1. ABREVIATURAS

AP: Audiencia Provincial
Art.: Articulo

CC: Cadigo Civil

CP: Cddigo Penal

Coord: Coordinador

Dir.: Director

DPAD: Real Decreto por el que se regula la relacion laboral de caracter especial del
personal de Alta Direccion.

INE: Instituto Nacional de Estadistica

LCD: Ley de Competencia Desleal

LM: Ley de Marcas

LSC: Ley de Sociedades de Capital

LO: Ley Orgéanica

OEPM: Oficina Espafiola de Patentes y Marcas

Péag.: Pagina

RD: Real Decreto

RDGRN: Resolucién de la Direccion General de los Registros y del Notariado
S.A: Sociedad Anonima

SAP: Sentencia de la Audiencia Provincial

SSAP: Sentencias de la Audiencia Provincial

STSJ: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia

SSTSJ: Sentencias del Tribunal Superior de Justicia

STS: Sentencia del Tribunal Supremo

SSTS: Sentencias del Tribunal Supremo

STJCE: Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

STJUE: Sentencia del Tribunal de Justicia de la Union Europea



2. 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 tapdn 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. EI 30 de enero de 2008 se contratd 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 fijé 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 discusién con uno de los socios, Arturo Gomez. En este
enfrentamiento, Arturo dio 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 2014 y abandonar la empresa 15 dias después.
Ante la dimisién de Don Felipe, los socios deciden convocar una junta ordinaria para
analizar la situacion y acordar como 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 compafiia “ZUMITOS S.A” cuyo objeto es la fabricacion,
envasado y distribucién 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 esta
impresa en color negro la Torre de Hércules.

CUESTIONES:

12, Dictamine acerca de la validez de la clausula de no competencia del contrato
de Felipe.

22, Analice las posibles consecuencias penales de la agresion de Arturo a Felipe.

3% Razone sobre la validez de la celebracion de la junta ordinaria.

48, Efectos juridicos de la contratacién de Don Felipe por parte de la empresa
“ZUMITOS S.A.”.

52, ¢Puede ejercitar “IRENATA S.A.” alguna accion contra “ZUMFRUIT S.A.”?
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3. DICTAMINE ACERCA DE LA VALIDEZ DE LA
CLAUSULA DE NO COMPETENCIA DEL CONTRATO DE
FELIPE.

3.1 Hechos

El 30 de enero de 2008 se contratd 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 fijé 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.

3.2 Cuestiones generales

El pacto de no competencia postcontractual puede definirse como “acuerdo de
voluntades expreso, por el que empresario y trabajador limitan la libertad de trabajo de
este para después de extinguido el contrato de trabajo, y por tiempo prefijado, mediante
compensacion econdmica adecuada expresa, con el fin de evitar posibles actividades
competitivas con aquél™?.

La clausula de no competencia para una vez extinguido el contrato de trabajo ha
sido validada por la doctrina? y la jurisprudencia® en el marco constitucional de los
articulos 35.2 (trabajador) y 38 (libertad de empresa) CE que consagran la libertad de
trabajo. Como expone Beatriz Agra Viforcos “en aras a impedir eventuales condiciones
abusivas impuestas por quien constituye contratante «fuerte» en la relacion de trabajo, el
tuitivo legislador social instituye una serie de garantias, circunscribiendo la validez de la
clausula a la concurrencia de un real interés empresarial, a la limitacién temporal de sus
efectos y a la existencia de la oportuna compensacion.”

Es criterio jurisprudencial* consolidado el que declara la naturaleza
indemnizatoria de las clausulas que regula el apartado segundo del articulo 21 ET y el
8.3 del Real Decreto que regula la relacion laboral de caracter especial del personal de
alta direccion.

La obligacién resultante no proviene de la ley sino del pacto, de la autonomia de

Vid. CHARRO BAENA, Pilar (1995), “El pacto de no competencia postcontractual”, Relaciones laborales
revista critica de teoria y practica, ed. La Ley, tomo |, pag. 156.

2Vid. AGRA VIFORCOS, Beatriz (2007), “Determinabilidad de la compensacion adecuada por un pacto
de no competencia suscrito en el documento de finiquito”, “Revista Doctrinal Aranzadi Social” paraf.
47/2007, ed. Aranzadi.

3 STSJ de Comunidad Valenciana de 8 octubre de 2004 (AS 2004, 3689).
4 STS de 21 enero de 2004 (RJ 2004\1727) y STSJ de Madrid de 14 de Marzo de 2016 (AS 2016\990).
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la voluntad privada®, quedando obligadas ambas partes®. Aun asi el legislador ha tenido
que proteger posibles abusos y conseguir un encaje constitucional marcando ciertos
limites que expondré a continuacion

3.3 Calificacion de la relacion laboral

Con el objetivo de determinar la validez de la clausula de no competencia del
contrato de Felipe es necesario aclarar ciertos aspectos del caso.

Felipe Rodriguez ostentaba el cargo de director general, el primer problema
surge a la hora de determinar si se le aplica el Estatuto de los Trabajadores o el Real
Decreto 1382/1985, de 1 de agosto para personal de alta direccion el cual en su art 2.1
establece "aquellos trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la titularidad juridica
de la Empresa, y relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomia y plena
responsabilidad sélo limitados por los criterios e instrucciones dictados, emanados de la
persona o de los 6rganos superiores de gobierno y administracion de la entidad que
respectivamente ocupe aquella titularidad".

Es necesario resaltar que el pacto de no competencia recogido en ambos textos
legales son muy similares y cuya interpretacion jurisprudencial es extensible en la mayor
parte de aspectos al otro’.

El Tribunal Supremo en una sentencia® para la unificacion de la doctrina ha
establecido que hay atender a las funciones del empleado en el caso concreto, para poder
determinar si ejercitaba o no poderes inherentes a la titularidad juridica de la empresa y
relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomia y plena responsabilidad.

Esta sentencia nos deja claro la importancia de atender al caso concreto, y no
solo al cargo que ostentaba el trabajador, si no, a las funciones que ejercitaba dentro de
la empresa. Esta posicion es muy clara dentro de la jurisprudencia como veremos a
continuacion.

La STSJ de Galicia 30 enero de 2015 (AS 2015\683) es muy clarificadora,
atendiendo su tenor literal pues aglutina y clarifica la jurisprudencia del Tribunal
Supremo® estableciendo una serie de notas sobre dicho art 2.1 del Real Decreto
1382/1985: a) "ademas de afectar a areas funcionales de indiscutible importancia para
la vida de la empresa, han de estar referidas normalmente a la integra actividad de la
misma o a aspectos trascendentales de sus objetivos, con dimensién territorial plena o
referida a zonas o centros de trabajo nucleares para dicha actividad".

b) en el desarrollo de sus funciones y ejercicio de sus facultades, ha de gozar,
ademas, de autonomia, asumiendo la responsabilidad correspondiente; autonomia que

S 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 pablico.”

¢ Articulo 1091 CC “Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes
contratantes, y deben cumplirse a tenor de los mismos.”

7 En este sentido, STSJ de Madrid, de 20 de febrero de 2009 (AS2009\2018) y STSJ de Navarra 29 junio
de 2015 (JUR 2015\293132).

8 STS de 16 de enero de 2008 (RJ 2008\2534).
% STS de 4 de junio de 1999 (RJ 1999\5067) y de 12 de septiembre de 1990 (RJ 1990\6998).



solo puede quedar limitada por las instrucciones impartidas por quien asume la
titularidad de la empresa, por lo que, normalmente, habra de entenderse excluido del
ambito de aplicacion del referido Real Decreto y sometido a la legislacion laboral
comun, aquellos que reciban tales instrucciones de organos directivos, delegados de
quien ostente la titularidad de la empresa, pues los mandos intermedios, aunque ejerzan
funciones directivas ordinarias, quedan sometidos al ordenamiento laboral comun,

c) en la medida en que lleva la aplicacion de un régimen juridico especial en el
que se limita de forma importante la proteccion que el ordenamiento otorga a los
trabajadores, no puede ser objeto de una interpretacion extensiva - sentencia del Tribunal
Supremo /Social 13/3/1990 (RJ 1990, 2065) y 11/6/1990 (RJ 1990, 5052).

d) Destacandose que lo que caracteriza la relacion laboral del personal de alta
direccion es la participacion en la toma de decisiones en actos fundamentales de gestion
de la actividad empresarial y que para apreciar la existencia de trabajo de alta direccién
se tienen que dar los siguientes presupuestos: el ejercicio de poderes inherentes a la
titularidad de la empresa, el caracter general de esos poderes, que se han de referir al
conjunto de la actividad de la misma, y la autonomia en su ejercicio, solo subordinado
al organo rector de la sociedad y precisamente como consecuencia de estas
consideraciones referentes a la delimitacidn del concepto de alto cargo.”.

En base a la poca informacion que ofrece el caso se puede realizar la presuncion,
de aqui en adelante, que estamos ante un alto directivo, pues ostentaba el puesto de
director general recibiendo las directrices del rgano rector de la sociedad, su &mbito de
actuacion parece ser general a toda la actividad de la empresa y ante su marcha se
convocd una Junta ordinaria para resolver como iba a continuar la sociedad. Tampoco
se puede obviar que ha sido contratado como director general en su nuevo puesto de
trabajo. No consta que su autonomia y responsabilidad se hallaran limitadas por sujetos
distintos a los superiores drganos de administracion de la sociedad. Otra nota importante
es que de la discusion expuesta en el caso ha sido entre Don Felipe y Arturo Gomez, uno
de los titulares de la empresa, manifestando que muy posiblemente recibiese 6rdenes
directas de los titulares de la empresa. Por todo esto la relacion entre las partes es la que
define el articulo 1-2 RD 1382/1985, esto es, una relacion laboral especial de alta
direccion.

3.4 Requisitos para la validez del pacto

Una vez determinado que era un alto directivo, la consecuencia mas relevante
para lo que nos afecta es la aplicacion del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por
el que se regula la relacion laboral de caracter especial del personal de alta direccion.

En su articulo 8.3 establece una copia practicamente literal del art 21.2 del Estatuto de
los Trabajadores “El pacto de no concurrencia para después de extinguido el contrato
especial de trabajo, que no podra tener una duracion superior a dos afios, solo sera valido
si concurren los requisitos siguientes:

a) Que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello.
b) Que se satisfaga al alto directivo una compensacion econdémica adecuada.”.
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La diferencia mas notoria es que el Estatuto de los Trabajadores limita a 6 meses
la duracion de la clausula de no competencia postcontractual para trabajadores que no
sean técnicos, se puede extraer la conclusion de que el RD no incluye esa posibilidad
pues un alto directivo siempre es considerado un técnico, la STSJ Madrid de 20 febrero
de 2009 (AS 2009\2018) establece que “Asi, en concreto, el pacto en virtud del cual el
personal de alta direccidn se obliga a no concurrir con el empresario ni a prestar servicios
a otro empleador competidor de aquél, después de finalizada la relacion laboral, sera
valido cuando se cumplan los siguientes requisitos: que el empresario tenga un efectivo
interés industrial o comercial en ello; que, a su vez, satisfaga al alto directivo una
compensacion economica adecuada; y que el pacto no tenga una duracion superior a dos
afios (art. 8.3RD 1382/1985 . El Decreto regulador de la relacion laboral especial de alta
direccion reproduce, como puede confrontarse, basicamente lo establecido en el articulo
21.2 ET para los trabajadores de régimen comdn.”. Se puede concluir de la parte final
de este parrafo apoya la posibilidad de aplicacion por analogia de la jurisprudencia
establecida para el articulo 21.2 E.T, pues como establece, es una copia literal en lo que
nos afecta.

Es necesario analizar si se cumplen los requisitos establecidos, como establece
la STS 24 de septiembre de 1990 (RJ 1990\7042) la cual es un referente para la
jurisprudencia posterior y permite entender la razén de ser de esta figura: "el pacto de
no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, en cuanto supone una
restriccion de la libertad en el trabajo consagrado en el art. 35 CE (RCL 1978, 2836) y
del que es reflejo el art. 4.1 ET (RCL 1995, 997) , recogido en el art. 21.2ET , y en el
art. 8.3 del Decreto regulador de esta relacion especial, preceptos similares, requieren
para su validez y licitud aparte de su limitacion en el tiempo, la concurrencia de dos
requisitos, por un lado, que se justifique un interés comercial o industrial por el
empresario, por otro que se establezca una compensacion economica; existe por tanto
un doble interés: para el empleador la no utilizacion de los conocimientos adquiridos en
otras empresas; para el trabajador asegurarse una estabilidad econdmica extinguido el
contrato, evitando la necesidad urgente de encontrar un nuevo puesto de trabajo;
estamos, pues, ante obligaciones bilaterales, reciprocas, cuyo cumplimiento por
imperativo del art. 1256 Caodigo Civil no puede quedar al arbitrio de s6lo una de las
partes... . Esta tesis ha sido citada y apoyada por numerosa jurisprudenciaZ®, también es
importante resaltar que estamos ante obligaciones bilaterales y el incumplimiento
unilateral tiene consecuencias que seran analizadas mas adelante.

Tres son los elementos principales que hay que analizar para determinar la validez
de dicha clausula, duracion, interés comercial o industrial y una compensacion adecuada.

3.4.1 Duracion del pacto

En referencia a la duracién maxima legal es idéntica a la establecida en el
contrato por lo que no cabe duda al ser considerado personal de alta direccién que el
limite maximo de 2 afios no se ha incumplido. Don Felipe abandona le empresa el 13 de
marzo y es contratado el 8 de agosto de 2014, habiendo pasado practicamente 5 meses.
La clausula en lo que se refiere a limite temporal es valida y por lo tanto Don Felipe ha
incumplido, a no ser que por alguna otra causa dicha clausula carezca de validez.

10 SSTS, como la de 8 de noviembre de 2011 (RJ 2012\1233),5 de mayo de 2004(RJ 2004\3437) 2 de julio
de 2003 (RJ 2004\18).
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3.4.2 Interés comercial o industrial del empresario

Maés complicado es valorar el efectivo interés industrial o comercial en ello,
puesto que estamos ante un concepto juridico indeterminado, por lo que debemos acudir
a la jurisprudencia para poder aclarar este punto. Estamos ante una obligacién negativa
y como establece Luis Diez Picaso “debe existir un interés del acreedor que sea licito y
digno de la tutela juridica”?, deber general de las obligaciones negativas.

De la propia redaccion del articulo se puede extraer que es necesario solamente
un interés comercial o uno industrial, pues se utiliza la conjuncion “o0”. Como establece
Pilar Charro Baena “por industrial debemos entender el proceso de elaboracion o
fabricacion de cualquier producto, entendido éste en el sentido mas amplio posible (por
ejemplo, incluiria desde un proyecto de ingenieria a un automavil); por comercial
debemos entender, por el contrario, la venta, distribucién, representacion..., en suma,
las actividades necesarias para poner en circulacion dicho producto.”2,

El TSJ de Madrid en su sentencia de 29 de octubre de 2011(AS 2011\30)
establece que la experiencia previa del trabajador no se ha de tener en cuenta, si no la
que ha adquirido en la empresa. La clave segun esta sentencia, del interés efectivo,
industrial o comercial, de la empresa, radica en tratar de evitar que tras el cese de la
relacion laboral el trabajador pueda participar en otra actividad empresarial competitiva
con la desempefiada por la empresa al pertenecer al mismo ambito de actuacion,
utilizando los conocimientos adquiridos en la primera, los cuales han de valorarse en
base a esa posible utilizacién competitiva, no en base a su confidencialidad. La STSJ de
Madrid del 7 de septiembre de 1999 (AS 1999\3215) refuerza esta argumentacion pues
exige que la otra empresa pueda aprovechar la formacion recibida por el trabajador, y
como es légico para que asi sea, el nuevo trabajo debe versar sobre una actividad
especificamente competitiva.

Partiendo de la interpretacion realizada de los escasos datos aportados, todas las
evidencias confirman que si se puede considerar la existencia de un efectivo intereses
comercial o industrial por parte del empresario pues el trabajador ha incumplido el pacto
con una empresa que se dedica exactamente a lo mismo*3. Don Felipe por razén de su
cargo tendria acceso a la informacion comercial e industrial de la empresa, nada se dice
sobre el ambito geografico de la empresa contratante, lo cual seria un dato importante a
tener en cuenta. Es evidente la clara ventaja competitiva que obtiene ZUMFRUIT S.A
con la contratacion, con base en el cargo de Director General que ostentaba Don Felipe
este obtuvo conocimientos(incluyendo aqui las perspectivas y planes de futuro de
ZUMOS IRENATA S.A), experiencia y muy posiblemente formacién profesional. Sin
perjuicio de que se le pueda imputar responsabilidad penal derivada de la revelacion de
secretos!* si la hubiere.

1vid. DIEZ- PICAZO, Luis (1996) Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Vol Il, ed. Civitas,
Madrid pag. 249.

2Vid. CHARRO BAENA, PILAR (1995) “El pacto de no..., op. cit. pag. 155.
13 Ambas empresas se dedican a la fabricacion, envasado y distribucion de zumos de frutas.

14 vid. LUJAN ALCARAZ, José (2009), “La competencia del trabajador con su empresa: obligaciones
generales y pactos especiales” Revista Doctrinal Aranzadi Social num. 3, ed. Aranzadi.



3.4.3 Compensacidon econdmica adecuada

Ahora es menester analizar si ha existido la compensacion econémica adecuada
que exige el articulo 8.3 del Real Decreto 1382/1985. Se nos presenta un término juridico
indeterminado que ha sido considerablemente litigioso, cuyo origen es la autonomia
privada.

La STSJ de 27 octubre de 2008 (AS 2008\3211) condiciona le eficacia ex post
contractu (después de extinguido el contrato), en consecuencia de la limitacion del
derecho constitucional al trabajo, que se satisfaga al trabajador una compensacion
econdmica adecuada.

De acuerdo a la doctrina expuesta por Magalena Nogueira Guastavino “no cabe
duda de que el requisito al que legalmente se condiciona la validez del pacto es el
establecimiento de la compensacion econdmica y no el de su abono efectivo.”*® En el
mismo sentido se pronuncia Beatriz Agra Viforcos “Tal y como ha sido expuesto, el
requisito de validez viene dado por la fijacion de la compensacion, procediendo afiadir
(y este parece ser el meollo de la litis) que su cuantia debe considerarse establecida tanto
cuando ha quedado perfectamente determinada como cuando es meramente
determinable; nocidn esta dltima que hace referencia a la posibilidad de conocer el
montante sin necesidad de convenio posterior entre los contratantes, quienes, en vez de
fijar expresamente la cantidad, pueden haber procedido a establecer criterios aptos para
su ulterior identificacion. Sea como fuere, si no puede averiguarse aquélla, el pacto no
es valido™?®,

Con esto quiere decir que el primer paso necesario para su validez es que se
determine de forma clara y separada la cantidad, o al menos la forma de determinarla, y
el alcance del pacto. No siendo necesario el abono de la indemnizacion®’ en el momento
del pacto ni durante la relacion laboral. La doctrina®® y la jurisprudencia apoyan®® esta
posicidn, aunque encuentra criticas al abono antes de la extincion, como por ejemplo, el
caso de que finalmente no cambie de empresa, también surge el dilema de la alteracion
del fin de la figura juridica que pretende aliviar al trabajador mientras busca un nuevo
empleo pues se ha podido gastar el dinero recibido.

Ha sido calificado por la doctrina como una indemnizacion impropia, ya que no
resarce propiamente un dafio, ni se da ante un incumplimiento contractual®. En este

%Vid. NOGUEIRA GUASTAVINO, Magdalena (1998): El pacto laboral de no competencia
postcontractual. Madrid, ed. McGraw-Hill, pag. 195.

18Vid. AGRA VIFORCOS, Beatriz (2007) “Determinabilidad de la compensacion..., op.cit.

17 La naturaleza juridica es la de indemnizacién, no estamos ante un complemento salarial. Esta posicion
se puede ver de forma clara en la STSJ de Madrid 20 febrero de 2009. (AS 2009\2018) “de ahi que no se
trate de un «salario de inactividad», sino que realmente se establece una indemnizacién (STS de 2 de enero
de 1991 (RJ 1991, 46)”.

1BSEMPERE NAVARRO, Antonio V. (2009) “El Tribunal Supremo perfila los pactos de no competencia
postcontractuales” Revista Aranzadi Doctrinal num. 4, ed. Aranzadi.

19STSJ Madrid de 20 febrero de 2009 (AS 2009\2018) “siendo el sefialamiento de la compensacion
econdmica requisito esencial de validez y licitud del pacto, su ausencia vicia a este Gltimo de nulidad ab
origine y no puede reconocérsele efectividad alguna, como apunta la STS de 10 de julio de 1991 (RJ
1991\5880) y STSJ de Catalufia de 10 de octubre de 2002 (JUR 2002\283853).

20Vid. QUINTANILLA NAVARRO, Raquel (2005) “Plena dedicacion, permanencia en laempresa y pacto
de no concurrencia postcontractual del personal de alta direccion”, dirs. MONEREO PEREZ, José Luis y
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mismo sentido se pronuncia el TSJ de Catalufia en su sentencia de 22 de abril de
2004(JUR 2004,195011), el cual establece que “la compensacidén econémica por el pacto
de no competencia, no tiene caracter salarial ya que no retribuye una actividad laboral,
sino todo lo contrario, una no actividad, y constituye una indemnizacion, una
compensacion, por la eventual disminucion de ingresos que le puede suponer el deber
de abstenerse de realizar por el tiempo pactado actividades concurrentes.”

La posibilidad de abonar lo pactado durante la duracion de la relacion laboral de
forma mensual, como es el caso, ha sido validada por la jurisprudencia?l. Considerando
que esto satisface la finalidad del pacto de permitir una estabilidad econémica una vez
finalizado el contrato y satisfacer el perjuicio causado al no poder trabajar para
determinadas empresas. Esto no implica que dicho pago tenga caracter salarial.

Como se puede observar en el caso, Don Felipe recibia 300 euros mensuales por
este concepto desde el 30 de enero de 2008 hasta el 13 de marzo de 2014, lo que supone
un total de 21.900€%2. Por ello se puede determinar que cumple al menos el requisito de
determinacion, ahora es menester analizar si estamos ante una cantidad adecuada.

Segun la doctrina se tendran en cuenta factores como la duracion del pacto, la
limitacion parcial o total, el salario recibido, la ocasion de ganancia que pierde el
trabajador?, como expone claramente Magdalena Nogueira Guastavino “ No es por ello
extrafio que nuestros Tribunales, abandonando una tendencia inicial de tomar como base
de célculo el salario real que venia percibiendo el trabajador, se sitien hoy en dia en la
posicién acogida por otros ordenamientos extranjeros consistente en entender como
valida la estipulacion de una cuantia menor al salario efectivamente percibido en el
ultimo mes”?4. Es necesario resaltar que este pacto no tiene como finalidad que el Alto
directivo no trabaje durante los 2 afios posteriores a la finalizacion de la relacion
contractual, sino que no trabaje para la competencia.

Es necesario citar jurisprudencia para poder valorar, de forma totalmente
precaria, en base a la manifiesta falta de datos de los que se dispone, si la compensacion
econdémica ha sido adecuada. Al no ofrecerse el dato de cuél era el salario de D. Felipe
es necesario realizar una presuncion en base a los datos ofrecidos por el Instituto
Nacional de Estadistica en su “Encuesta de Estructura Salarial 2014”, segun la cual “El
salario anual de los directores y gerentes (52.512,99 euros)”?.

La STSJ de la Comunidad Valenciana de 8 de octubre de 2004 (AS 2004\3689)
establece que “ambas partes deben encontrarse en posiciones mas o menos equilibradas,
evitando toda situacion de desigualdad manifiesta o abuso de derecho”

La STSJ de Madrid de 27 octubre de 2008 (AS 2008\3211) “ el abono cada mes,

DE VAL TENA, Angel Luis, El régimen juridico del personal de alta direccion, Granada, ed. Comares
pag. 278-284.

21 Vid. STSJ de Castilla y Ledn de 27 de noviembre (AS 2009\610).

22Resultado de multiplicar lo abonado mensualmente por el nimero de meses que permanecio en la
empresa, 300*73=21.900€.

2 Vid. QUINTANILLA NAVARRO, Raquel (2005) “Plena dedicacion, permanencia en laempresay pacto
de no concurrencia postcontractual del personal de alta direccion”, dirs MONEREO PEREZ, JOSE LUIS
Y DE VAL TENA, Angel Luis, El régimen juridico... op.cit. pags. 281-284.

24\/id. NOGUEIRA GUASTAVINO, Magdalena (1998) El pacto de no competencia... op.cit. Pag. 156.

% Esta referencia se puede encontrar en la Web del Instituto Nacional de Estadistica.
http://www.ine.es/prensa/np977.pdf
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en doce mensualidades al afio, de una suma por importe de 675 euros(...)La respuesta,
por mucho que rija la economia de mercado, tiene necesariamente que ser negativa, al
no existir proporcidn real entre la renuncia a que se comprometié el Sr. Pablo y el ingreso
econdmico que, a la postre y a modo de renta diferida, le vino satisfaciendo cada mes su
empleador, resultando mucho méas gravosa para €l la obligacién de no poder trabajar
durante un afio entero " Trabajo en esta empresa practicamente un afio, recibiendo en
total 7.222,50 euros.

EL TSJ de Navarra establece que “la cuantia de la compensacién econémica
mensual abonada al trabajador resultaba insuficiente.”?, a razon de 366€ mensuales
percibidos entre 2008 y 2014, haciendo un total de 25.635€.

Los datos aportados dejan de manifiesto que no se ha dado el requisito de una
compensacion adecuada, ya que realizando la presuncion de que D. Felipe tenia un
salario de 52.000€, siendo la duracion de la obligacion negativa de 2 afios, queda de
claro el desequilibrio ocurrido denunciado por la jurisprudencia. En ningln caso esos
300 euros mensuales (21.900€ en total), pueden compensar el perjuicio causado con la
limitacidn de su derecho al trabajo.

3.5 Consecuencias de la no validez

Ahora es menester analizar qué consecuencias implica el incumplimiento de
dicho requisito. En el caso se establece 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. Esta es una posibilidad validada por la doctrina, como
expone Raquel Yolanda Quintanilla Navarro “Dado el caracter bilateral y reciproco de
las obligaciones de ambas partes en el pacto de no concurrencia postcontractual, se
pueden establecer clausulas para garantizar la efectividad de dicho pacto”?’. Es
importante resaltar que el cumplimiento de dichas clausulas no puede quedar al arbitrio
de una de las partes?,

El TS establece que “Para resolver la controversia es importante sefialar que la
nulidad del pacto en cuestion implica una nulidad parcial del contrato de trabajo y, por
ende, determina la aplicabilidad del articulo 9.1 del ET (RCL 1995, 997) : "Art. 9°,
Validez del contrato.- 1. Si resultase nula s6lo una parte del contrato de trabajo, éste
permanecera valido en lo restante, y se entendera completado con los preceptos juridicos
adecuados conforme a lo dispuesto en el nimero uno del articulo tercero de esta Ley ./
Si el trabajador tuviera asignadas condiciones o retribuciones especiales en virtud de
contraprestaciones establecidas en la parte no valida del contrato, la jurisdiccion
competente que a instancia de parte declare la nulidad hara el debido pronunciamiento
sobre la subsistencia o supresion en todo o en parte de dichas condiciones o

2% STSJ de Navarra de 29 de junio de 2015 (JUR 2015\293132)

Z’QUINTANILLA NAVARRO, Raquel Yolanda (2005) “Plena dedicacion, permanencia en la empresa y
pacto de no concurrencia postcontractual del personal de alta direccion”, dirs MONEREO PEREZ, JOSE
LUIS Y DE VAL TENA, Angel Luis, El régimen juridico... op.cit, pag. 289.

28 En este sentido, véase SEMPERE NAVARRO, Antonio V. (2009) “El Tribunal Supremo perfila los
pactos de no competencia... op.cit.
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retribuciones".”%.

En esta misma Sentencia se le da la razon a lo establecido por el TSJ de Catalufia
el cual establece que “la nulidad del pacto no ha de trocar en salariales unas percepciones
que nunca tuvieron tal caracter, y que no puede consolidar la trabajadora so pena de
obtener un enriquecimiento injusto™.

La aplicacion de tan clara doctrina al supuesto que es objeto de la atencion de
esta Sala obliga a la estimacion del recurso y en consecuencia a la condena a la parte
demandada a pagar a la empresa demandante la cantidad recibida sin causa alguna por
importe de 10,889,47 Euros”

En el mismo sentido se pronuncia la STSJ de Madrid, “el recurrente haya de
devolver a la empresa los importes que por tal concepto lucrd, tal como se pide con
caracter subsidiario en el suplico de la demanda, e insiste en ello la sociedad actora en
su escrito de impugnacion”. Posicion validada por el TS en su Sentencia de 30
noviembre 2009 (RJ 2010\252).

En relacién a lo anteriormente expuesto se puede concluir la obligacion por parte
D. Felipe de restituir lo cobrado en concepto de indemnizacién por el pacto de no
competencia postcontractual, a ZUMOS IRENETA S.A. Con motivo de evitar un
enriquecimiento injusto por parte del trabajador®.

29 STS de 20 junio 2012 (RJ 2012\8344).

30STSJ Madrid de 29 octubre de 2010 (AS 2011\30) “Tiene también razén en este punto la parte recurrente,
pues, incluso en el supuesto hipotético de que el pacto en cuestién hubiera de considerarse nulo por
insuficiencia de la compensacion pactada, entraria en juego la regla del art. 9.1 del ET ( RCL 1995, 997)
y, en cuanto que no se aprecia la concurrencia de causa torpe, la mas general del art. 1303 del Caédigo Civil
(LEG 1889, 27) (también citado en este motivo del recurso), segun la cual los contratantes pueden exigirse
la restitucion de lo que hubieren dado en ejecucion de la obligacion cuya nulidad se declara, lo cual, en
definitiva, no es mas que una manifestacion del tradicional principio del enriquecimiento injusto.”
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4. POSIBLES CONSECUENCIAS PENALES DE LA
AGRESION DE D. ARTURO A D. FELIPE

4.1 Hechos

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

4.2 Legislacion aplicable (Principio de irretroactividad penal)

Es menester establecer que este caso se enjuicia en fecha posterior a la entrada en
vigor de la reforma del Codigo Penal del afio 2015, LO 1/2015, siendo los hechos
anteriores (25 de febrero de 2014). Esto implica la duda de que legislacion aplicar, ya que
como veremos mas adelante, la pena cambia. El art 2.1 del Cddigo Penal recoge el
principio de irretroactividad, asi como la CE®!, segun el cual no se puede castigar delito
alguno que no estuviese previsto en ley anterior a su perpetracion. Esto esta especialmente
relacionado con los principios de legalidad y seguridad juridica, siendo un pilar basico
del Estado de Derecho que el propio Derecho sea previsible por parte de la ciudadania.
La doctrina reconoce la posibilidad de la aplicacién retroactiva de las normas penales
siempre que sean favorables al reo, asi como el art 2.2 del CP32, Esto tiene mucha légica,
pues si la sociedad ha considerado que dicha conducta no debe ser castigada con tanta
dureza no tendria sentido castigar con la norma penal antigua al infractor®:,

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmé que la aplicacién de la norma
penal posterior favorable al reo no vulnera el principio de legalidad®*. La Disposicion
Transitoria 32 de la LO 1/2015 sefiala que "en las sentencias dictadas conforme a la
legislacion que se deroga y que no sean firmes por estar pendientes de recurso, se
observaran, una vez transcurrido el periodo de vacatio, las siguientes reglas: a) Si se trata
de un recurso de apelacion, las partes podran invocar y el juez o tribunal aplicara de oficio
los preceptos de la nueva Ley, cuando resulten mas favorables al reo". Con lo expuesto
por TEDH y la Disposicion Transitoria citada se reafirma la posicion expuesta en
referencia al principio de irretroactividad penal.

3L Art 9.3 “La Constitucion garantiza el principio de legalidad, la jerarquia normativa, la publicidad de las
normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos
individuales, la seguridad juridica, la responsabilidad y la interdiccion de la arbitrariedad de los poderes
publicos.”

32 Art. 2.2 CP “2. 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.”

3 Vid. LASCURAIN SANCHEZ, Juan Antonio (2000), Sobre la retroactividad penal favorable, Madrid,
ed. Civitas, pags. 19-85.

3 STEDH, asunto Gragnic c. Francia, 27 de septiembre de 1995.
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Es necesario realizar un analisis de los hechos para poder determinar el tipo penal
aplicable a los hechos concretos. El caso plantea una agresion por parte de D. Felipe, en
la cual se propino un pufietazo en la mejilla resultando en cuatro puntos de sutura. Esta
claro que estamos ante un delito, en este caso, doloso® pues existe una clara voluntad de
provocar el dafio, en ningun caso estos hechos podrian ser considerados como
imprudentes.

El cddigo penal recoge en el Titulo 111 las lesiones, es necesario valorar en que
articulo concreto se encuadran los hechos expuestos. El articulo 148 queda claramente
descartado pues no se dan ninguna de las condiciones en el recogidas. Los art 149.1 y 150
recogen la deformidad grave y la deformidad respectivamente. Estas circunstancias no se
aprecian en este caso, como se fundamentard mas adelante.

El primer articulo es el 147.1 parece ser el tipo penal que méas encaja, pues como
se establece “por cualquier medio procedimiento, causare a otro una lesion que
menoscabe su integridad corporal o su salud fisica 0 mental (...), siempre que la lesion
requiera para su sanidad, ademas de una primera asistencia facultativa, tratamiento
médico o quirurgico”.

Queda claro que son dos los requisitos necesarios para que se dé el tipo penal del
147.1, primero que se cause una lesion que menoscabe la salud de la persona y segundo
que implique un tratamiento médico o quirargico. Como veremos mas adelante este sera
el tipo penal aplicable por lo que hay que atender a la nueva reforma de 2015 que es mas
favorable.

4.3 Delimitacion del tipo penal aplicable

Este delito se encuentra enmarcado en el Titulo 111 del libro Il “de las lesiones”,
es aceptado de forma unénime por la doctrina que el bien juridico protegido es la saludad
humana concretado en la integridad fisica y mental® de las personas.®’

Es necesario que exista un menoscabo para la salud si se quiere hablar de un delito de

35 Arturo Gomez, al propinar el pufietazo pretendia, menoscabar la salud de Don Felipe, evidente es que se
puede producir una lesion, es decir, existe una voluntad consciente. Por lo que se dan los requisitos
necesarios para considerar la conducta como dolosa. Esto se puede apreciar con mas claridad con la lectura
de la STS de 8 de Octubre de 2010 (RJ 2010\7827)"el dolo, segln la definicion mas clasica, significa
conocer y querer los elementos objetivos del tipo penal. En realidad, la voluntad de conseguir el resultado
no es mas que una manifestacion de la modalidad méas frecuente del dolo en el que el autor persigue la
realizacion de un resultado, pero no impide que puedan ser tenidas por igualmente dolosas aquellas
conductas en las que el autor quiere realizar la accién tipica que lleva a la produccidn del resultado o que
realiza la accion tipica, representdndose la posibilidad de la produccién del resultado™. ""Pero ello no excluye
un concepto normativo del dolo basado en el conocimiento de que la conducta que se realiza pone en
concreto peligro el bien juridico protegido, de manera que en esta segunda modalidad el dolo radica en el
conocimiento del peligro concreto que la conducta desarrollada supone para el bien juridico. En el
conocimiento del riesgo se encuentra implicito el conocimiento del resultado y desde luego la decision del
autor esta vinculada a dicho resultado”. La AP de Corufia en su Sentencia de 5 de Junio de 2014 (ARP
2014\1106) apoya la vision del TS y por tanto confirma la actuacion dolosa por parte de Arturo Gémez.

% La proteccion de la salud mental ha sido afiadida por el legislador en la LO 3/1989.

37 Vid. QUERALT JIMENEZ, Joan J. (2015), Derecho Penal Espafiol Parte Especial, Valencia, ed. Tirant
lo Blanch, pags. 115-116.
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lesiones.

4.3.1 Existencia de deformidad

Para descartar la aplicacion del articulo 150 es necesario valorar si los cuatro
puntos de sutura en el rostro conllevan la apreciacion de deformidad, claro esta que no ha
habido perdida o inutilidad de un drgano no principal.

El TS establece que “ la jurisprudencia ha entendido que la deformidad a que se
refiere el articulo 150 consiste en toda irregularidad fisica, visible y permanente que
suponga desfiguracion o fealdad ostensible, con independencia de la parte del cuerpo
afectada, excluyendo aquellos defectos que carezcan de importancia por su escasa
significacion antiestética. También ha sido entendida como toda irregularidad fisica
permanente que conlleva una modificacion corporal de la que pueden derivarse efectos
sociales o convivenciales negativos.(...) la prevision del articulo 150 requiere de una
interpretacion que reduzca su aplicacion a aquellos casos en que asi resulte de la gravedad
del resultado, de manera que los supuestos de menor entidad, aunque supongan una
alteracion en el aspecto fisico de la persona, queden cobijados bajo las previsiones
correspondientes al tipo basico”®. El hecho de que se pueda someter a una correccion no
elimina el resultado tipico®.

El TS, de acuerdo a su propia doctrina, los elementos clave: “tres notas
caracteristicas de la misma: irregularidad fisica, permanencia y visibilidad” dicha
irregularidad ha de ser de “cierta entidad y relevancia”.

La antigua doctrina del TS apreciaba para valorar las circunstancias subjetivas de
la victima como la edad, el sexo, profesion y otras de caracter social, esta posicion ha sido
abandonada. Siendo estos elementos valorados para la indemnizacion por dafios y
perjuicios derivada de la lesion“C.

No todas las alteraciones fisicas pueden ser consideradas deformidad, en este caso
estamos ante una pequefia brecha que supuso cuatro puntos de sutura, los puntos de sutura
faciales nunca podran superar los 10mm, siendo lo comin 5 mm de distancia®*. Esto
implica una cicatriz de 2cm en la mejilla, nada se dice que dicha cicatriz sea hipertrofica,
aun asi, si la lesion se produce en el rostro la afectacion es mayor.*?

En base a lo expuesto con anterioridad se puede concluir que dicha cicatriz carece
de cierta entidad y relevancia para afectar de manera significativa a la estética. Por ello
se descarta la existencia de deformidad.

4.3.2 Tratamiento médico o quirurgico

El art 147.1 exige que exista tratamiento medico o quirdrgico, ante la falta de una
definicion legal, para dilucidar que significan es menester acudir a la jurisprudencia y a

38 STS de 6 noviembre de 2013 (RJ 2013\7466)

39 Vid. SSTS de 27 de Diciembre 2005 (RJ 2006, 278), 6 de Octubre 2010 (RJ 2010, 7677), 28 de Junio
2011 (RJ 2011, 5144).

40 STS de 19 mayo de 2015 (RJ 2015\2447).
41 Opinion contrastada con el Dr. José Antonio Cachaldora del Rio, Cirjuano Vascular del Chuac, A Corufia.
2 \/id. QUERALT JIMENEZ, Joan J. (2015), Derecho Penal Espafiol... op.cit, pags. 121-130.

16



la doctrina. Este articulo supone un resultado con cierta relevancia y es a este resultado al
que hay que atender para considerar la aplicacién del tipo penal. Estamos ante un delito
de resultado, pues es necesario que se produzca el dafio.*®

El TS establece que “el tratamiento de que habla el legislador es médico o
quirdrgico. El primero es la planificacion de un sistema de curacion o de un esquema
médico prescrito por un titulado en Medicina con finalidad curativa, el tratamiento
quirdrgico es aquel, que por medio de la cirugia, tiene la finalidad de curar una
enfermedad a través de operaciones de esta naturaleza, cualquiera que sea la importancia
de ésta: cirugia mayor o menor, bien entendido que la curacion, si se realiza con lex artis,
requiere distintas actuaciones (diagndstico, asistencia preparatoria ex ante, exploracion
quirdrgica, recuperacion ex post, etc.)”**

La STS de 12 de mayo de 2014 (RJ 2014\ 2807) entiende como tratamiento
médico toda actividad posterior a la primera asistencia con el objetivo de sanar las
lesiones y prescrita por un médico. Por tratamiento quirdrgico entiende que existe siempre
que se actle médicamente sobre el cuerpo del paciente de forma agresiva, considerando
como tal, el corte, la extraccion, o la sutura. Es decir, siempre que exista una intervencién
directa en la anatomia de quien la necesite.*®

De estas sentencias se puede extraer que la lesion debe provocar la necesidad de
una intervencion que ha tener un caracter curativo, tanto realizada por médicos o por
auxiliares sanitarios, atendiendo a los cuidados objetivos que ha necesitado la lesion.
También es importante resaltar que hasta la colocacion de puntos de papel se consideran
tratamiento médico, a pesar de poder encontrar cierta contradiccion en la jurisprudencia,
ya ha sido resuelta por el Tribunal Supremo“®.

En el caso concreto, D. Felipe recibio cuatro puntos de sutura, lo cual implica que
nos hallamos ante un caso en el que si ha existido tratamiento quirurgico, ya que cualquier
operacion que suponga la necesidad objetiva de aplicar puntos de sutura se encuadra
dentro del tipo penal.*’

4.4 Pena

En base a todo lo expuesto con anterioridad se puede concluir que estamos ante el
tipo penal recogido en el articulo 147.1, cuya pena se establece entre los 3 meses y 3 afios
de prision, o entre los 6 y 12 meses de multa.

El articulo 56 CP, modificado en 2010, recoge la obligatoriedad de aplicar, al
menos, una de las penas accesorias que en él se recogen para los delitos con penas de
prision inferiores a 10 afios. La doctrina y la jurisprudencia asi lo entienden. El art 79 CP

43 V/id. QUERALT JIMENEZ, Joan J. (2015), Derecho Penal Espafiol... op.cit, pags. 126-129
4 SSTS de 9 de junio de 2014 (RJ 2014 3545) o de 12 mayo de 2014 (RJ 2014\2807).
4 Vid. SSTS de 22 de mayo de 2002(RJ 2002, 6844), de 11 de noviembre de 2008(RJ 2009, 36).

S ARRAYOZ SOLA, Inés (2014), “La colocacion de puntos de papel o “stir-strip” supone un
tratamiento médico™ Revista Aranzadi Doctrinal num. 7/2014.

47 ACALE SANCHEZ, Maria (2016) “Las lesiones”, coord. TERRADILLOS BASOCO, Juan Maria,
Lecciones Derecho Penal Parte Especial, Tomo 11, Volumen I, 2° edicién, ed. lustel, Madrid, pags. 57-61.
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refuerza esta posicion al establecer que “siempre que los jueces o tribunales impongan
una pena que llevo consigo otras accesorias condenaran también expresamente al reo a
estas Gltimas”.*8

Solo la pena accesoria prevista en el punto 3 del art 56 exige “relacion directa con
el delito cometido”. La jurisprudencia ha optado por aplicar la prevista en el apartado
segundo “inhabilitacion especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de
la condena”®. Ya que la primera hace referencia a la suspension de empleo o cargo
publico y en muchos casos carece de ningun sentido aplicarla.

4.5 Grado de participacién y circunstancias modificativas de la responsabilidad penal

Arturo GOmez es autor de un delito de lesiones del art 147.1, pues realizo el hecho
por si solo como establece el articulo 28 CP. En este caso, con la informacién dada, no
parece existir las circunstancias eximentes del articulo 20, ni tampoco un agravante del
articulo 22 CP. En el caso de las circunstancias atenuantes del articulo 21, es importante
resaltar la recogida en el apartado tercero “La de obrar por causas o estimulos tan
poderosos que hayan producido arrebato, obcecacion u otro estado pasional de entidad
semejante.”

4.6 Responsabilidad civil

El Codigo penal regula en el Titulo V del Libro I, Capitulos I y 11, en los arts.109
y siguientes, la responsabilidad civil derivada de los delitos. El art. 109.1 establece “la
ejecucion de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar, en los términos
previstos en las leyes, los dafios y perjuicios por él causados”. El art 116.1 dispone que
“toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del
hecho se derivaren dafios o perjuicios”

En base a los articulos citados es clara la obligacion de reparar el dafio por parte
de Arturo Gomez a D. Felipe. Estamos ante lo que se considera una parte de la
responsabilidad civil extracontractual, en este caso deriva de la comision de un delito®™.

Del art. 110 CP establece que la responsabilidad civil comprende la restitucion, la
reparacion del dafio y la indemnizacion de perjuicios materiales y morales. La restitucion
no es posible en este caso ya que esta prevista para cuando se ha privado de un bien a la
victima.

48B/-’\UCELLS LLADOOS, Joan (2011), “De las penas”, dirs. CORDOBA RODA, Juan y GARCIA
ARAN, Mercedes, Comentarios al Codigo Penal, Parte General, ed. Marcial Pons, Madrid, pags. 417-430.

49 SSTS de 6 junio de 2008 (RJ 2008\3639), de 9 julio de 2014 (RJ 2014\3545), STS de 4 abril de 2016
(RJ 2016\1222).

%0 “las diferencias apreciables entre responsabilidad civil ex delicto y el resto de la responsabilidad civil
extracontractual son solo de tratamiento procesal” ALASTUEY DOBON, Carmen, (2016) “Consecuencias
juridicas no penales derivadas del delito (I1): la responsabilidad civil derivada del delito”, coord. GRACIA
MARTIN, Luis, Lecciones de consecuencias juridicas del delito, Valencia, ed. Tirant lo Blanch, 52 edicion
pag. 255.
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En este caso da lugar a la indemnizacion de los perjuicios materiales y morales
causados a la victima, el problema surge a la hora de determinar la cuantia. Nada se dice
sobre que en este caso la victima contribuyese con su conducta a ser lesionado por lo que
el art. 114 que dispone para estos casos la obligacion de moderacion de la indemnizacion,
no seré de aplicacion.

El art. 115 del CP establece la obligacion de los jueces y tribunales de motivar las
bases en que fundamenten la cuantia de dafios. Es necesario acudir a la jurisprudencia
para aportar un poco de claridad a como se resuelven estos casos, debido a la falta de
precision legal.

EL TS se ha manifestado en numerosas ocasiones sobre la utilizacion de los
baremos para casos de lesiones, dichos baremos estdn regulados en el Real Decreto
Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre responsabilidad civil y seguro en la circulacién de vehiculos a motor de uso
obligatorio para accidentes de trafico, en la STS de 30 de enero de 2004 (RJ 2004\1706)
expone “tratandose de delitos dolosos no es exigible la aplicacion del baremo ( RCL
1995, 3046) , aunque, partiendo de su posible utilizacion como elemento orientativo, las
cantidades que resulten de su aplicacion pueden considerarse minimas, de modo que el
Tribunal debe explicitar las razones de no ajustarse a ellas, al menos cuando establezca
indemnizaciones inferiores”.

Queda claro que en este caso el baremo tiene un caracter orientativo, esta tesis se
puede apreciar también en la STS de 22 septiembre de 2009 (RJ 2009\58517) “en
anteriores sentencias hemos sefialado que, en principio y con caracter general, no existe
ninguna razén para que los dafios causados dolosamente sean indemnizados en menor
cuantia que los causados por imprudencia causada en el ambito de la circulacién de
vehiculos de motor, de manera que el baremo para la indemnizacion de dafios personales
en esta clase de supuestos es orientativo para los delitos dolosos, aunque el Tribunal pueda
modificar la indemnizacion resultante de su aplicacion en funcion de las circunstancias,
siempre de forma motivada.”

La AP de A Corufia de 30 junio de 2016 (AC 2016\1458) establece “Es
jurisprudencia reiterada que el denominado baremo de trafico o sistema legal de
valoracion del dafio corporal es aplicable a otros sectores distintos de la circulacion,
siempre con caracter orientativo no vinculante, teniendo en cuenta las circunstancias
concurrentes en cada caso y el principio de indemnidad de la victima. Ahora bien, su
aplicacion debe ser integra y no solo en los aspectos que las partes consideren mas
favorables a sus intereses”

En base a lo anterior el Unico responsable de indemnizar los dafios y perjuicios
causados, incluyendo los morales, serd Arturo Gomez. El Juez o Tribunal correspondiente
sera el encargado de valorarlo.
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5. RAZONE SOBRE LA VALIDEZ DE LA CELEBRACION
DE LA JUNTA ORDINARIA

5.1 Hechos

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, l0os
cuales ostentan cada uno el 33.33% del capital social. EI domicilio social de la empresa
radica en A Corufia.

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

5.2 Cuestiones generales

La Sociedad Andnima tiene como rasgos mas definitorios: la division del capital
en acciones de facil transmision lo que permite la diversificacion del riesgo; y que los
socios no responden por las deudas de la sociedad. Esta ultima caracteristica hace que
este tipo de sociedades resulten muy atractivas para los inversores al ver estos limitada su
responsabilidad a la cantidad invertida®®.

La regulacion principal se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2
de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. En
el caso se nos plantea que los socios deciden convocar una junta ordinaria ante la dimisién
de Don Felipe.

La junta general es un 6rgano deliberante dentro de la Sociedad Anénima, en el
cual se manifiesta la voluntad social (la voluntad de los socios). Las juntas podran ser
ordinarias o extraordinarias. Estando el 6rgano de administracion subordinado a sus
decisiones. La Ley somete expresamente determinadas materias a la decision de la junta®?

Syid. NUNEZ LOZANO, Pablo Luis(2016) “La sociedad anonima y la sociedad comanditaria por
acciones”, coords. IMENEZ SANCHEZ, Guillermo J. y DIAZ MORENO, Alberto (2016), Lecciones de
Derecho Mercantil, 19° edicién, Madrid, Tecnos, pag. 227.

52 Articulo 160. Competencia de la junta.
“Es competencia de la junta general deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos:
a) La aprobacidn de las cuentas anuales, la aplicacion del resultado y la aprobacién de la gestion social.

b) El 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 modificacion de los estatutos sociales.
d) El aumento y la reduccion del capital social.

e) La supresion o limitacion del derecho de suscripcion preferente y de asuncion preferente.

20



Las juntas ordinarias son de obligada convocatoria dentro de los 6 primeros meses
de cada ejercicio (caracter periodico), siendo obligatorio tratar ciertos temas: aprobacién
de la gestion social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicacion del
resultado. Siendo valida si es convocada fuera de plazo (articulo 164 LSC).

Las juntas extraordinarias segun el art 165 LCS son “Toda junta que no sea la
prevista en el articulo anterior tendré la consideracion de junta general extraordinaria.”.
Su convocatoria es facultativa.

Es importante resaltar, en palabras de Diego Cruz Rivero “Pese a que la junta
ordinaria debe tener un contenido minimo, nada obsta que en la misma puedan tratarse
otras cuestiones”®3, Esta posicion es doctrina del TS, como vemos en su sentencia de 9
de diciembre de 2010 (RJ 2011\291), en la cual se recoge su posicion de forma clara,
“afirmar en la sentencia 242/1987, de 20 de abril ( RJ 1987, 2716) , que " ambas clases
de juntas, segun ha observado ya esta Sala - sentencia de 31 de octubre de 1984 ( RJ
1984, 5152) - no presentan diferencias sustanciales, y con excepcion de la periodicidad
de las ordinarias, no difieren ni en cuanto a asuntos ni, desde luego, en cuanto a garantias
respecto a convocatoria y celebracién, por lo que es indudable que no puede hacerse
depender de una simple cuestion de denominacion la eficacia de los acuerdos tomados”,
lo que reitera la 357/1999, de 30 de abril ( RJ 1999, 3425) : "ambas clases de Juntas no
presentan diferencias sustanciales entre ellas salvo la periodicidad de la convocatoria de
las ordinarias y, por otro, que la distincion entre ambas clases de Juntas no impide que en
las ordinarias se puedan tomar otros acuerdos (ademas de los que le son propiamente
especificos -articulo 95 de la vigente Ley de Sociedades Anonimas -), siempre que se den
los «quorums» exigidos para la validez de los mismos ( Sentencia de esta Sala de 18 de
octubre de 1985 ( RJ 1985, 4946) )", apuntandose por la doctrina que, a diferencia de
otros ordenamientos en los que la dicotomia se sustenta en las diferentes competencias de
ambas juntas, en la realidad, la norma regula un solo tipo de junta reunida, eso si, en
sesion "ordinaria” o "extraordinaria”, sin que afecte a su esencia tipoldgica la exigencia
de diferentes porcentajes de capital para interesar su convocatoria judicial en
determinadas circunstancias -cualquier socio en el caso de la ordinaria y minoria
cualificada en la extraordinaria”

Las decisiones de la junta general obligan tanto a los administradores como a los
socios, tanto a los disidentes y a los que no hayan participado en la junta, como a los que
si han participado (art 159 LSC).

f) La adquisicion, la enajenacion o la aportacion a otra sociedad de activos esenciales. Se presume el
caracter esencial del activo cuando el importe de la operacién supere el veinticinco por ciento del valor de
los activos que figuren en el Gltimo balance aprobado.

g) La transformacidn, la fusion, la escision o la cesién global de activo y pasivo y el traslado de domicilio
al extranjero.

h) La disolucién de la sociedad.
i) La aprobacion del balance final de liquidacion.

j) Cualesquiera otros asuntos que determinen la ley o los estatutos.”.

53 Jiménez Sanchez, Guillermo J. y Diaz Moreno, Alberto (coords.) (2016), Lecciones de Derecho..., op.
cit., pag. 227.
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Tanto las juntas ordinarias como las extraordinarias tienen ciertos requisitos que
se han de cumplir para que puedan ser consideradas validamente constituidas. Estos
requisitos determinan como y cuando realizar la convocatoria, asi como su constitucion.
Como veremos mas adelante nos encontramos ante una junta universal lo cual afecta
directamente a estos requisitos.

5.3 Junta ordinaria

En base a lo expuesto con anterioridad la junta ordinaria puede abordar la dimisién
de D. Felipe. Debe abordar el resto de temas de obligada inclusién dentro del orden del
dia para este tipo de junta®. De la redaccion del caso se entiende que si incluye esos
asuntos al calificarla como ordinaria, otro dato importante es que se esta convocando
dentro de los primeros 6 meses del ejercicio como establece el mandato legal.

5.3.1 Convocatoria

La convocatoria de las juntas ordinarias ha de cumplir ciertos requisitos legales.
Segun el articulo 166 LSC la convocatoria corresponde a los administradores, salvo
algunos casos®.

La convocatoria ha de hacerse mediante anuncia publicado en la pagina web de la
sociedad y, en defecto de ésta, en el Boletin Oficial del Registro Mercantil y en uno de
los diarios de mayor circulacion en la provincia en que esté situado el domicilio social
(art 173.1 LSC). La Ley prevé la posibilidad de que los estatutos fijen otro procedimiento
de comunicacion individual y escrita, que asegure la recepcion del anuncio por todos los
socios (art 173.2 LSC) actuando en sustituciéon del primero. El apartado tercero del
articulo 173 permite que los estatutos afiadan mecanismos adicionales de publicidad.

El art 174 LSC obliga a que en el documento de convocatoria figuren
expresamente los asuntos a tratar.

La previa convocatoria es un requisito esencial para la valida constitucion de la
Junta salvo en el caso de la junta universal. “En cualquier caso, en el anuncio de
convocatoria tienen que constar el nombre de la sociedad, la fecha y hora de la reunién y
los asuntos que han de tratarse, es decir, el orden del dia que tiene que ser claro y
completo. Debera aparecer en el anuncio el cargo de la persona o personas que realizan
la convocatoria.” °®

54 Aprobar la gestion social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicacion del resultado.

%5 Sobre esta cuestion debe tomarse en cuenta que “para suplir la posible inactividad-culpable o no. De los
administradores, la Ley ha previsto un sistema alternativo en el que la convocatoria puede solicitarse tanto
del secretario judicial del Juzgado de lo mercantil mediante un expediente de Jurisdiccion Voluntaria(ojo
introducido en 2015) (...) cualquier socio —con independencia de su grado de participacion en el capital
social- esta legitimado para instar su convocatoria cuando no se celebre en el plazo legal (art. 169.1
LSC)(...) la convocatoria podra realizarse por el secretario judicial o el registrador mercantil, previa
audiencia de los administradores, cuando estimen que no existe ningin motivo fundado que justifique el
incumplimiento de la obligacion legal”. En MENENDEZ, Aurelio y ROJO, Angel (dirs.), Lecciones de
Derecho Mercantil. Volumen 1, 132 edicion, Pamplona, Civitas, pag. 473.

% Jiménez Sanchez, Guillermo J. y Diaz Moreno, Alberto (coords.) (2016), Lecciones de Derecho..., op.
cit., pag. 265.
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Es importante lo expuesto por la RDGRN de 28 de julio de 2014 “Cabe recordar
que la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general dentro del ambito de
sus competencias esta condicionada no so6lo a que lo hayan sido por la mayoria legal o
estatutariamente exigible, sino, como requisito previo, a la valida constitucion de la
propia junta, lo que exige su previa convocatoria (cfr. articulo 174) incluyendo el orden
del dia, salvo que se trate de junta universal, en cuyo caso es necesaria la aceptacién
unanime, no solo en relacion con la celebracién de la junta, sino respecto de los temas a
tratar en ella.”

Es presupuesto para la validez de la junta que haya sido convocada de acuerdo a
los requisitos legales. EI art. 204.1 LSC establece “Son impugnables los acuerdos
sociales que sean contrarios a la Ley, se opongan a los estatutos o al reglamento de la
junta de la sociedad o lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de
terceros.” Situacion que se daria en caso de un defecto en la convocatoria, ya que con ella
se pretende garantizar los derechos de los accionistas a poder acudir, con el tiempo e
informacion necesarios para poder defender sus intereses en la Junta.

5.3.2 Lugar de celebracion

El lugar de celebracidn es el establecido en los estatutos de la sociedad, en caso
de que no se disponga nada, se celebrara en el termino municipal donde la sociedad tenga
su domicilio. En caso de no concrecion por parte de la convocatoria del lugar exacto se
entiende este sera el domicilio social (art.175 LSC).

El TS en su sentencia de 28 de marzo de 1989 (RJ 1989\2273) reconoce que
estamos ante una “exigencia legal tan estricta, cuya «finalidad» es la seguridad juridica,
que se traduce en facilitar, sin dudas perturbadoras, la asistencia de todos los socios a las
Juntas Generales y evitar alteraciones arbitrarias del lugar de su celebracion, sea 0 no
sefialando uno cercano, e incluso inmediato, a la sede de la sociedad -interés general no
identificable con el de un socio determinado- no posibilita variacion alguna, salvo el
supuesto de fuerza mayor que impida la celebracién en la localidad donde la sociedad
tenga su domicilio”. Queda clara la importancia de fijar con la formay tiempo legalmente
previstos el lugar de celebracion si no se declarara la nulidad de la junta general y de los
acuerdos en ella adoptados.

La RDGRN de 20 de noviembre de 2012 establece con claridad que, tanto por la
ley como por la jurisprudencia, se ha establecido como medida tuitiva a favor de los
socios, la obligacion de que la junta general de la sociedad se celebre en el término
municipal en que radique el domicilio de la sociedad. Con la excepcion de la junta
universal (analizada posteriormente) y la derivada de la Sentencia del Tribunal Supremo
de 28 de marzo de 1989 que dejo a salvo la necesidad de que la junta se celebrara en el
término municipal de la sociedad en el caso de fuerza mayor.>” La nulidad de todos los
acuerdos adoptados en la junta es el efecto principal de la infraccion de las normas que
regulan la convocatoria y celebracion®®,

57 Cfr. SAP de Zaragoza, de 16 de enero de 2009 (JUR 2009 \239549), dicha sentencia concluye que ha de
permitirse la celebracion de Juntas fuera del término municipal cuando haya causa que lo justifique.
Sentencias actuales como la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Madrid de 8 septiembre de 2016
(JUR 2016\182723) niegan la posibilidad de aplicar la interpretacién de la AP de Zaragoza.

5% SAP de Madrid de 2 diciembre de 2011 (JUR 2011\440848).

23



5.4 Junta universal

La junta universal se encuentra regulada en el articulo 178 de la LSC, como se
verd a continuaciéon el hecho de que sea asi considerada subsana errores que afectarian a
la validez de la junta ordinaria. Esta figura permite a las sociedades de pocos socios, como
es el caso, evitar los tramites y costes de la convocatoria, en ella se retne todo el capital
social. Todos los socios aceptan por unanimidad la realizacion de la junta, es decir todas
las personas con derecho a asistir apoyan la celebracion de la junta®. El propio articulo
178 admite la representacion al establecer “siempre que esté presente o representada la
totalidad del capital”.

Es légico que la junta universal permita obviar los requisitos de la junta ordinaria
y extraordinaria, pues estos han sido establecidos para garantizar proteccion a todos los
socios®, y en este caso todos los socios acuerdan su celebracion. En definitiva la junta
universal requiere la reunion de todo el capital social®!, aceptando la celebracion todos
los asistentes por unanimidad. Tanto la doctrina como la jurisprudencia entienden que la
aceptacion también ha de recaer sobre el orden del dia®2.

En base a lo expuesto, carece de sentido que se siga aplicando el requisito de
publicidad de la junta, pues al ser la junta universal un acuerdo de todos los socios se
estaria obligando a un gasto absurdo que no garantizaria mayor proteccion.

El TS determiné que si la junta ha sido validamente constituida como universal,
resultara valida aunque luego uno de los socios se niegue a firmar el acta®®. Los requisitos
de convocatoria anteriormente expuestos seran subsanados por la junta universal®.

La junta universal puede abordar cualquier tema, tanto de las juntas ordinarias
como de las extraordinarias. En el caso de acuerdos de transformacion, fusion escision, o
cesion global de activo y pasivo, seré preciso que el acuerdo se adopte por unanimidad®.

La RDGRN de 7 de abril de 2011 exige que es preciso manifestar que se celebro
como junta universal, en un caso en el que eran dos Unicos socios. Este requisito se
entiende extensible a este caso pues nos encontramos ante una division del capital social
entre tres socios.

En consecuencia, y como establece, Aranzazu Pérez Moriones los “requisitos
exigidos por la LSC para la convocatoria de junta general -es decir contenido, plazo
previo de convocatoria y lugar de celebracion— habran de ser necesariamente respetados;

% Vid. VALPUESTA GASTAMINZA, Eduardo (2013) Comentarios a la Ley de Sociedades de Capital,
Barcelona, ed. Bosch, pag. 461.

60 Vid. GARCIA DE ENTERRIA, Javier y IGLESIAS PRADA, Juan Luis(2015) “Los 6rganos sociales de
las sociedades de capital”, dir. Menéndez, Aurelio y Rojo, Angel. Lecciones de derecho... op.cit, pag. 475.

61 STS de 19 abril de 2010 (RJ 2010\3538).

62 PEREZ MORIONES, Aranzazu (2013) “La necesaria constancia de la aceptacion unanime de la
celebracidn de la reunidn para la valida constitucion de junta universal” Revista Doctrinal Aranzadi num.
1/2013, Apartado 2 Y RDGRN de 24 de abril de 2013.

83 SSTS de 29 de diciembre de 1999 (RJ 1999, 9619) y de 18 marzo de 2002. (RJ 2002\2850)
64 STS 16 de marzo de 2010 y RDGRN 13 de enero de 1994.

% Vid. VALPUESTA GASTAMINZA, Eduardo (2013) Comentarios a la Ley... op.cit, pdg. 465-466.
Segun la STS 18 de marzo de 2002 (RJ 2002\2850) la junta universal esta “validamente constituida para
tratar cualquier asunto”.
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obligatoriedad que desaparece en caso de que la junta sea celebrada como universal.”
Apartado primero.

En referencia al lugar de celebracién para la junta universal, “podré reunirse en
cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero (articulo 178.2 LSC)”. En base a
lo expuesto la junta puede celebrase en Pontevedra sin que ello implique ninguna
consecuencia para su validez.
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6. EFECTOS JURIDICOS DE LA CONTRATACION DE
DON FELIPE POR PARTE DE LA EMPRESA ZUMITOS
S.A.

6.1 Hechos

El 30 de enero de 2008 se contratd como director general a Felipe Rodriguez,
estableciéndose con el mismo un pacto de no competencia.

Hubo un enfrentamiento, Arturo dio 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 dimisién el 26 de febrero de 2014 y abandonar la
empresa 15 dias despues.

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

6.2 Cuestiones generales

El Cédigo Civil en su articulo 1254 establece uno de los efectos principales de un
contrato, consiste en “obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algan
servicio.”, en este caso ZUMITOS SA se obliga a abonar un salario y Don Felipe a prestar
un servicio. La obligatoriedad de cumplir lo pactado en un contrato es resaltada por el
articulo 1278 CC.

Se ha determinado en la primera cuestion la no validez del pacto de competencia
pues carecia del requisito esencial de satisfacer al trabajador una compensacion
econdémica adecuada. Es menester analizar si se ha podido incurrir en un acto de
competencia desleal en la contratacion de Don Felipe. Estan regulados en la Ley 3/1991,
de 10 de enero, de Competencia Desleal que tiene como fin proteger la competencia en
interés de los participantes en el mercado (articulo LCD). A diferencia de la Ley de
Defensa de la Competencia, esta se centra en comportamientos microeconémicos como
es el caso de la contratacion de Don Felipe por parte de Zumitos S.A.

6.3 Induccidn a la infraccidon contractual

El art. 4 LCD incorpora una clausula general por la que “se reputa desleal todo
comportamiento que resulte objetivamente contrario a la buena fe”. Protege tanto a los
competidores dafiados como a los consumidores®®

8 \Vid. BROSETA PONT, Manuel y MARTINEZ SANZ, Fernando (2014), Manual de Derecho Mercantil,
volumen 1, Madrid ed. Tecnos, pags. 203-205.
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De la revision exhaustiva de la Ley, simplemente se puede llegar a considerar, en
relacion con la cuestion planteada, si ha existido una induccion a la infraccion contractual
recogida en el articulo 14 LCD.

Este articulo recoge tres ilicitos®”, cuya nota comin es la existencia de una
relacion contractual. El articulo establece la consideracion de desleal a la induccion a
“trabajadores, proveedores, clientes y demas obligados” a infringir sus contratos. La
inclusion del término “deméas obligados” incluye a toda relaciéon contractual. Otra
elemento comun consiste en la existencia de una accion de induccion, salvo en el caso del
aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infraccion contractual
ajena.®®

La STS de 26 febrero de 2014 (RJ 2014\2101), nos aporta més claridad sobre las
exigencias para que la conducta pueda ser reputada desleal “La salida de empleados de
una empresa y su incorporacion a una sociedad competidora en la que utilizan
informacidn y conocimiento adquirido en la anterior solo es desleal si se incurre en los
supuestos de hecho del art. 14.1 de la Ley de Competencia Desleal ( RCL 1991, 71)
, esto es, si ha existido una induccién a dichos empleados a infringir los deberes
contractuales basicos contraidos con la empresa de la que se marchan y en concreto el de
confidencialidad; del art. 14.2, esto es, si ha existido una induccién a la terminacién
regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una
infraccion contractual ajena si tiene por objeto la difusion o explotacion de un secreto
industrial o empresarial; o del art. 13, esto es, si se ha producido la divulgacién o
explotacion, sin autorizacion de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra
especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legitimamente, pero con
deber de reserva.”

La induccién no tiene que tener éxito para constituir el ilicito del articulo 14
LCD®, es requisito de la induccion que se ejerza de forma suficiente o relevante con el
objetivo de poner fin a una relacion contractual °

Segun los datos aportados por el caso se puede descartar que se cumpla el requisito
de la induccion por lo que no es de aplicacion lo establecido en los dos primeros ilicitos
de este articulo. Los dos ilicitos recogidos en el articulo 14.2 LCD exigen que “siendo
conocida, tenga por objeto la difusién o explotacion de un secreto industrial o empresarial
0 vaya acompafada de circunstancias tales como el engafio, la intencion de eliminar a un
competidor del mercado u otras analogas”. No podemos saber si era conocida la situacién
por parte del Zumitos S.A, ni cuales eran sus intenciones.

En consecuencia, se descarta la posible aplicacién de la LCD, por lo que por esta
parte carece de efectos dicha contratacion.

57 Induccion a la infraccion de los deberes contractuales basicos (articulo 14.1), induccion a la terminacion
regular de un contrato (art.14.2) y el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infraccién
contractual ajena (art 14.2). En este sentido, véase STS de 23 de mayo de 2007 (RJ 2007\3603) la cual es
citada por SAP Madrid de 12 de diciembre de 2014 (AC 2015\492).

88 Vid. DOMINGUEZ PEREZ, Eva M? (2011), “Articulo 14 Induccién a la infraccion contractual”, dir.
BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto, Comentarios a la Ley de Competencia Desleal, Navarra, ed.
Aranzadi, pags. 380-403.

69 STS 15 de Julio de 2013 (RJ 2013\ 5917) y SAP Valencia 25 enero de 2016. (AC 2016\991)
0 SAP Castellon de 2 de diciembre de 2002 (AC 2002\ 2297)
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6.3 Efectos relativos al salario y a la Seguridad Social

Suponiendo que la relacion entre ZUMITOS S.A 'y Don Felipe se encuadra en el
marco de un contrato de alta direccion es necesario acudir al Real Decreto 1382/1985, de
1 de agosto, por el que se regula la relacién laboral de caracter especial del personal de
alta direccion. En su articulo 3 se recogen las fuentes y criterios reguladores de dicho
contrato. La importancia de la voluntad de las partes en este contrato es vital, para que se
pueda aplicar el Estatuto de los Trabajadores o las demas normas de la legislacion laboral
comun es necesario remision expresa del Real Decreto o del contrato. El apartado tres
establece que a falta de regulacion del contrato o del Real Decreto se atenderd a lo
dispuesto en la legislacion civil o mercantil y a sus principios generales.

En consecuencia los efectos del contrato dependen mucho de lo pactado por la
partes, aun asi la obligacion de abonar un salario (articulo 4.2 ¢) DPAD) y de cotizar a la
seguridad social son evidentes. Puede apreciarse una identidad de régimen juridico y
conceptual entre el salario de la relacion laboral ordinaria y la retribucion del alto
directivo, el alto directivo no podria convertir su retribucion en simbélica o ficticia.

La empresa tiene la obligacion de comunicar a los representantes de los
trabajadores, se incluira la identificacion del directivo, la naturaleza del contrato y, como
mucho, el area de responsabilidad del directivo. Otra obligacion consiste en notificar al
directivo sobre los elementos esenciales de su contrato, siempre y cuando la duracién del
mismo supere las cuatro semanas’?.

El alto directivo laboral en sociedades anénimas que no forme parte del érgano de
administracion, que no posea control efectivo, directo o indirecto de la sociedad, quedara
incluido en el Régimen General de la Seguridad Social 2.

En las obligaciones de afiliacion, alta y cotizacion al Sistema de Seguridad Social
no existen practicamente diferencias entre un trabajador ordinario y uno sometido al
régimen de alta direccion. En referencia a la afiliacion y alta del mismo el sujeto obligado
es el empresario para este caso concreto pues esta incluido en el Régimen General. En el
caso de la cotizacion, estan obligados tanto el alto directivo como la empresa a cuya
cuenta trabaja, siendo el sujeto responsable de los pagos el empresario”.

6.4 Abonar el IRPF

El hecho de que perciba renta, como es el caso al ser contratado por una empresa,
da lugar a la obligacién de abonar el IRPF, el cual es un tributo de caracter directo y

Vid. FERDANDEZ AVILES, José Antonio (2010) “Retribuciones del personal de alta direccion”, dirs.
MONEREO PEREZ y José Luis, DE VAL TENA, Angel Luis, El régimen juridico... op.cit, pag. 227-232.

2Vid. DE VAL TENA, Angel Luis (2010) “Contratacion y contrato del personal de alta direccion”, ”, dirs.
MONEREOQ PEREZ y José Luis, DE VAL TENA, EIl régimen juridico... op.cit, pag. 195-197.

3Vid. GARCIA JIMENEZ, Manuel y DE LA CASA QUESADA, Susana (2010) “La proteccion social del
personal de alta direccion, Proteccion publica: Encuadramiento y accion protectora”, dirs. MONEREO
PEREZ, José Luis, DE VAL TENA, EI régimen juridico del personal de alta direccion, Granada, ed.
Comares, pag. 597

" Vid. Ibidem, pags. 598-601.
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personal (articulo 1 Ley IRPF). La obtencidn de renta por el contribuyente, entendiendo
como tal, y como es el caso, los rendimientos del trabajo (articulo 6.2 a)). Son
contribuyentes por este impuesto las personas fisicas que tengan su residencia habitual en
territorio espafiol (articulo 8.1 a)).

En base a lo expuesto, es menester concluir la obligacion de Don Felipe, al ser
contratado por ZUMITOS S.A, y por ello percibir un salario que el alto directivo no
podria convertir simbdlico o ficticio”™, de abonar el IRPF.

® FERNANDEZ AVILES, José Antonio (2010) “Retribuciones del personal de alta direccion”dirs.
MONEREO PEREZ, José Luis, DE VAL TENA, El régimen juridico... op.cit, pags. 227-232.
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7. PUEDE EJERCITAR “IRENATA S.A. ALGUNA ACCION
CONTRA ZUMFRUIT S.A.?

7.1 Cuestiones generales

Los signos distintivos son de vital importancia para las empresas que quieran
hacerse, 0 tengan, un hueco en el mercado, entendiendo como tal: elementos que
pretenden diferenciar al empresario (nombre comercial) y a sus servicios o0 productos
(marca). Es decir su objetivo es que el consumidor pueda distinguir su procedencia y sus
productos, lo cual le ofrece garantias®. Los signos distintivos conceden al propietario un
derecho de uso exclusivo y excluyente oponible frente a terceros. Otros signos distintivos
son el rétulo del establecimiento’” o las denominaciones geograficas’®.

En la bibliografia juridica se hace énfasis en su caracter diferenciador, que es el
elemento principalmente protegido por el derecho, pero considero también importante
resaltar el poder manipulativo que lleva a muchos consumidores a realizar compras
compulsivas, no basadas en criterios objetivos como la calidad del producto, el trato
recibido por parte de los trabajadores o el medioambiente.

Los signos distintivos tienen una funcion publicitaria’, constituyendo la marca el
mas importante de todos en términos generales®. Siendo esta de vital importancia en las
décimas de segundo en las que se decide la adquisicion del producto®..

En este caso es menester analizar en concreto la marca, pues es el signo distintivo
afectado.

7.2 La marca

Segun el TJUE la principal funcion de la marca es indicar la procedencia de los
productos o servicios, sin perjuicio de su caracter promocional, de garante de calidad o
: i4an 82
inversion.

6 STS Sentencia de 25 abril 2007 (RJ 2007\5778) “existe un doble objetivo de la proteccion registral de
las marcas, que atiende tanto a la defensa de los intereses econémicos y comerciales de las mismas cuanto
a la defensa de los consumidores y usuarios, al objeto de evitar la confusidn de éstos respecto a las diversas
caracteristicas y al origen empresarial de los productos que adquiere.”

" Regulado por el régimen de competencia desleal.

8\/id. BROSETA PONT, Manuel y MARTINEZ SANZ, Fernando (2014), Manual de Derecho... op.cit,
pags. 259-286.

" Articulo 2 de la Ley General de Publicidad define el termino publicidad como “Toda forma de
comunicacion realizada por una persona fisica o juridica, pablica o privada, en el ejercicio de una actividad
comercial, industrial, artesanal o profesional con el fin de promover de forma directa o indirecta la
contratacion de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones™.

80 Vid. STS 2 de junio de 1998 (RJ 1998 \3755).

81Vid SAMPERE MASA, Ivan L. (2011) La proteccion de las formas tridemensionales, Valencia, Tirant
lo Blanch, pags. 21-22.

82STJCE Caso L'Oréal SAOtros contra Bellure NVOtros. de 18 junio 2009. (TJCE 2009\191) APARTADO
51Y 58
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Este signo distintivo esta regulado en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, que
regula también los nombres comerciales. Esta ley ha sido modificada por Ley 19/2006
ampliando los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y
estableciendo normas procesales para facilitar la aplicacién de los reglamentos
comunitarios.

El reglamento introducido por el RD 687/2002, de 12 de julio, modificado por el
RD 1431/2008, de 29 de agosto. La marca también tiene regulacion comunitaria e
internacional .8 Cabe destacar el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de
febrero de 2009 sobre la Marca Comunitaria y el Convenio de Paris. Asi como la
Organizacién Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI).

La aplicacion de la Ley de Competencia desleal se resolvera posteriormente.

Segun la vigente Ley, marca es “todo signo susceptible de representacion gréafica
que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los
de otras” (art 4.1 LM).

Existen diversas clasificaciones de las marcas: por su configuracion
(denominativas, graficas, tridimensionales, sonoras, mixtas), por el objeto designado (de
productos o de servicios), por la actividad (industriales o comerciales), por la naturaleza
de su titular (individuales o colectivas), por su funcion econdmico-empresarial (garantia,
defensivas y de reserva) y por su difusion (notorias y renombradas)®.

El articulo 2 de la LM supedita el derecho de propiedad sobre la marca a su
correcto registro. El articulo 11 LM establece que ha de ser en el 6rgano competente de
la Comunidad Auténoma o en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas en base a ciertos
criterios que no afectan al caso ante la falta de datos. Es importante resaltar que los
documentos siempre han de acabar en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas con el
objetivo de ofrecer una gestion organizada (articulo 17 LM).

La proteccion duraré 10 afios renovables de forma indefinida (art 31 LM). El art
4.2 d) reconoce la posibilidad de registrar las marca tridimensional. Registrada de forma
correcta por ZUMOS IRENATA S.A. La clave de las marcas tridimensionales es, como
su nombre indica, que viene representada en tres dimensiones. Siendo necesario que su
funcidon no sea simplemente de disefio, sino diferenciadora®.

7.3 Efectos de la marca registrada

ZUMOS IRENATA S.A ha realizado la inscripcion de la marca siguiendo el
procedimiento establecido lo cual le concede ciertos efectos. EI hecho de que estd
debidamente registrada hace presuponer que no incurre en prohibiciones absolutas (Titulo

8 Vid. PEINADO GRACIA, Juan Ignacio (2015), “Derecho Industrial (I1). La marca como signos
distintivos de los productos o servicios. EI nombre comercial como distincion del empresario en el
mercado”, dirs. MENENDEZ, Aurelio y ROJO, Angel, Lecciones de Derecho... op.cit, pags. 267 y 268.

8 Vid. MARTIN LABORDA, Antonio Robles (2016), “El Derecho industrial y el régimen juridico de la
competencia”, coords. IMEMEZ SANCHEZ, Guillermo J. y MORENO DIAZ, Alberto, Lecciones de
Derecho... op.cit, pags. 173-175.

8 Vid. SAMPERE MASA, Ivan L. (2011) La proteccion de las formas... op.cit. pags. 67-70.
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I1, Capitulo Il) ni relativas (Titulo Il, Capitulo 1I1), el hecho de que esté registrada no
impide que dicho registro sea anulado en via judicial.

Como establece el articulo 34 LM, el titular de la marca registrada tiene derecho
a utilizarla de forma exclusiva pudiendo prohibir a terceros la utilizacion de “Cualquier
signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la
marca esté registrada” y “Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y
por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusion
del pablico; el riesgo de confusion incluye el riesgo de asociacion entre el signo y la
marca.”

Es decir la marca otorga un derecho que tiene una vertiente positiva (su uso con
caracter exclusivo en el trafico econémico) y una vertiente negativa ( lus Prohibendi, por
la que podra oponerse a un registro posterior, el uso por terceros no autorizados)

Es menester analizar si existe riesgo de confusion al consumidor para determinar
la violacion del derecho de uso exclusivo por parte de ZUMOS IRENATA S.A., paraello
hemos de acudir a la jurisprudencia.

El término confusidn ha sido analizado por la jurisprudencia, la cual determina la
necesidad de hacer un estudio “analitico y comparativo”®’

La STJUE en el Caso Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi
KobImiller GmbH contra Glinter Gunitrekking.at aporta claridad al concepto “Constituye
un riesgo de confusion el riesgo de que el publico pueda creer que los productos o
servicios de que se trata proceden de la misma empresa 0, en su caso, de empresas
vinculadas economicamente”.

La STS 8 de abril de 2007 (RJ 2007, 1842) con cita de la precedente sentencia
de 4 de diciembre de 2003 (RJ 2004, 6604) expone « [...] en la apreciacion de las
similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales
aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera
individualizada y en relacién con las circunstancias concurrentes especificas; de modo
que cabe afirmar que no tienen un caracter absoluto ninguno de los distintos criterios
utilizados para determinar si existe o no la relacién de semejanza capaz de inducir a error
o confusion en el mercado, sino que es necesario atender a las multiples y variadas
circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan
casuistica como es la de marca.

La STS 21 mayo de 2008 (RJ 2008\4145) “(a) la razonabilidad de la apreciacion
del criterio del buen sentido, que exige valorar la logicidad, coherencia y racionalidad, y
repugna la arbitrariedad y el juicio dispar con la forma de ser de las cosas segln su
disposicion natural; (b) la atencidn a ciertas pautas, entre las que cabe destacar la vision
de conjunto de los elementos que componen el signo, la prevalencia en las marcas mixtas
del elemento fonético, como criterio general, la trascendental importancia de la apariencia
externa y la conveniencia de calibrar todas aquellas circunstancias que en conexién con
el signo expresivo de cada marca pueden tener influencia en la posible confusion que en
el mercado pueda producirse por la identidad de los productos (SSTS, entre otras, de 3
de noviembre de 2000 [ RJ 2000, 8494] , 29 de septiembre de 2003 [ RJ 2003, 6399] ,

8 \/id. BROSETA PONT, Manuel y MARTINEZ SANZ, Fernando (2014), Manual de Derecho... op.cit,
pags. 268-272.

87 SSTS de 21 mayo de 2008 (RJ 2008\4145), 30 de abril de 1986 (RJ 1986, 2045), 26 de junio 2003 (RJ
2003, 4265).
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26 de enero y 28 de julio de 2006)(...)La jurisprudencia viene declarando que para que
se aprecie riesgo de confusion, la semejanza fonética y grafica - decia la STS 28 de julio
de 2006 ( RJ 2006, 6584) - ha de tener entidad suficiente para inducir a error o confusion
a los consumidores en funcién de todas aquellas circunstancias que, en conexién con el
signo expresivo de cada marca, puedan tener influencia en la posible confusion que en el
mercado puede producirse por la identidad de los productos (SSTS 14 de abril de 1986
[ RJ 1986, 1850] , 20 de julio [ RJ 2000, 6888] , 3 [ RJ 2000, 8494] y 21 de noviembre
de 2000 [ RJ 2000, 9297] , 26 de junio de 2003 [ RJ 2003, 4265] , etc.”

EL TS en una sentencia de 4 febrero de 2016 (RJ 2016\217) es de gran
importancia para aportar claridad sobre el caso concreto, pues nos encontramos también
ante la imitacion de una botella. En esta sentencia se hace referencia a la posibilidad de
que exista vulgarizacion en la forma de presentar el producto y se haya convertido en un
uso normal, cosa que en este caso queda claro que no es asi. En este caso se protege tanto
el relieve en la botella como su forma, asi como el caracteristico color marron.

Un envase asimilado a la forma de un producto resulta por si mismo apto para
describir algunas caracteristicas del producto y, en particular, su calidad, asi como su
origen empresarial (STJCE de 12 de febrero de 2004, asunto C-218/01 , Henkel KGaA).

Es importante resaltar que no nos encontramos ante una marca “notoriamente
conocida” en el sentido establecido por la LM vy el articulo 6 bis del Convenio de Paris
para la Proteccién de la Propiedad Industrial al que esta Ley hace referencia en numerosas
ocasiones en relacion a este mismo término.

Estudiando el caso concreto, de forma analitica y comparativa, queda acreditado
el riesgo de confusion. Pues ZUMOS IRENATA S.A lleva en el mercado desde 1930, y
segun los hechos conocidos la forma de presentar el producto es caracteristica de dicha
empresa pues hace referencia a la ciudad donde tiene la sede. La utilizacion de los mismos
colores, con la imagen de la Torre de Hércules puede inducir facilmente a confusion al
consumidor.

7.4 Mecanismos de proteccion de la Ley de Marcas (lus Prohibendi)

El Capitulo Il del Titulo V de la LM recoge las “Acciones por violacion del
derecho de marca”. En el articulo 40 LM se reconoce derecho al titular de la marca a
gjercitar las acciones civiles o penales que correspondan. Asi mismo permite la
posibilidad de someterse a arbitraje cuando corresponda.

El articulo 41 LM establece las acciones civiles el titular del derecho de marca,
incluye la de cesacién, la de indemnizacion de dafios y perjuicios, la que permite la
adopcién de medidas necesarias en aras de impedir que prosiga la violacion, la accion
dirigida a la destruccidn o cesién con fines humanitarios (eleccion del demandante a costa
del condenado), la atribucion en propiedad de los productos, materiales y medios
embargados y, por ultimo, la publicacion de la sentencia.

El péarrafo dos del articulo 41 LM establece una excepcion procesal para marcas
registradas al menos con 5 afios de antigiiedad, segun el cual, es necesario que el
demandante, a solicitud del demandado, ha de probar que ha sido usada.
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7.5 Legitimacion activa.

Por lo tanto queda claro que ZUMOS IRENATA S.A ostenta la legitimacion
activa necesaria para entablar acciones contra ZUMFRUIT. S.A, pues como hemos visto
es la titular de la marca registrada y ha sido utilizada® (no se conoce la fecha de
registro)®.

Es menester analizar, de forma concreta, las acciones que podria ejercer ZUMOS
IRENATA S.A.

7.6 Acciones civiles

El plazo de prescripcion de las acciones civiles para la proteccion del derecho
exclusivo reconocido por la LM es de 5 afios, a contar desde el dia en que pudieron
ejercitarse (articulo 45 LM).

7.6.1 Accion de Cesacion.

Esta accion es de vital importancia dentro de la proteccién otorgada por el
legislador al uso exclusivo por parte del titular de la marca. Con esta accion se impide el
uso continuado del infractor en el futuro, siendo necesario la infraccion y el riesgo de
repeticion de la misma®. El dolo, culpa o el dafio efectivo no son necesarios para su
interposicion®. Esta accion pretende, normalmente, un comportamiento negativo en el
demandado, es decir, que deje la actividad que esta vulnerando el derecho sobre la marca.
Se puede dar el caso en el que el demandado haya creado una situacion que requiera
eliminarla®, por lo que esta accion también puede dar lugar a la obligacion por parte del
demandado a realizar actos a mayores del comportamiento negativo.*

El articulo 44 establece que el tribunal fijara una indemnizacion minima de 600
euros por dia hasta que se produzca la cesacién de la violacion de la marca. El dia en el
que surge la obligacién y la cuantia se fijaran en ejecucion de sentencia.

8 Vid. SSTS de 22 enero de 2000 (RJ 2000\60) y de 22 diciembre de 2015 (RJ 2015\5800) recogen la
necesidad de ese uso efectivo en los 5 afios anteriores.

8 Vid. GARCIA LUENGO, Ramo6n Bernabé (2008) “Articulos 40y 417, dir. BERCOVITZ RODRIGUEZ-
CANO, Alberto, Comentarios a la Ley de Marcas tomo |, Navarra, ed. Aranzadi, pags. 663-666.

0Vid. SAP de Murcia de 29 septiembre de 2011 (AC 2011\2209) “La sentencia estima que concurren los
requisitos exigidos para la accion de cesacion previstos en el articulo 41.1 de la Ley de Marcas, pues se ha
producido vulneracidn del derecho de marca y peligro de continuidad de violacién del derecho o el riesgo
de que en el futuro vuelva a repetirse.” En el mismo sentido se pronuncia AP Murcia en su sentencia de 20
abril de 2007 (JUR 2007\281455).

%yvjd. FERRANDIZ, José Ramén (2003), “Articulo 41”, coord. GONZALEZ BUENO, Carlos,
Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas, Madrid, ed. Civitas, pags. 418-419.

%2 \/id. STS de 10 julio de 2000 (RJ 2000\6880)

% Vid. GARCIA LUENGO, Ramo6n Bernabé (2008) “Articulos 40 y 41", dir. BERCOVITZ RODRIGUEZ-
CANO, Alberto, Comentarios a la Ley...op.cit,, pags.667-670
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7.6.2 Medidas que tienden a evitar que prosiga la violacion

Las letras c), d) y e) del punto 1 del articulo 41 LM pretenden eliminar o remover
los efectos residuales en los que se materializé la violacion e impedir su realizacion en el
futuro. Es decir aquellos efectos perturbadores que no desaparecen con el mero cese de
la conducta.

Se requiere que el actor acredite la violacion del derecho de marca y que subsistan
los medios que resultaren de la vulneracion del derecho. El dolo o culpa del demandado
no son exigibles. El juez queda vinculado a lo solicitado por el actor®

Estas medidas pueden consistir en la destruccion del producto(o cesion con fines
humanitarios), embargo o atribucion de la propiedad, han de ser proporcionadas.

7.6.3 Publicacion de la sentencia

Otra de las pretensiones del actor puede consistir en solicitar al 6rgano
jurisdiccional que se publique, a cosa del demandado, la sentencia. Sin perjuicio de que
el actor pueda realizar dicha publicacion por medios privados de forma independiente.
Existe cierto debate doctrinal sobre la funcién normativa de este pronunciamiento, se
puede concluir que tiene una naturaleza mixta pues pretende de una parte, un
resarcimiento de la mala imagen que hubiere podido producir en la marca con la
infraccion y de otra, paliar los efectos perniciosos por aquella®.Es también opinion de la
jurisprudencia lo expuesto anteriormente®,

7.6.4 Accidn de indemnizacion de dafios y perjuicios.

Esté accion goza de notoria importancia dentro de la Ley, pues hay que atender a
los articulos 41.b), 42 y 43 LM para conocer sus presupuestos y la forma de calcularla.

En el articulo 42.1 se reserva la aplicacion de esta accidn a quien realice los actos
previstos en las letras f) y a) del articulo 34.3%. Se aplica a aquellos que introducen en el

%V/id. GARCIA LUENGO, Ramén Bernabé (2008) “Avrticulos 40 y 41”, dir. BERCOVITZ RODRIGUEZ-
CANO, Alberto, Comentarios a la Ley... op.cit, pags.675-677

%Vid. Ibidem, pags.677-679

% SAP de A Coruiia de 9 marzo de 2012 (AC 2012\751) “Entre las acciones civiles que puede ejercitar el
titular de la marca estd la publicacion de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y
notificaciones a las personas interesadas ( art. 41.1-f) LM ). Y otro tanto reconoce la Ley de Competencia
Desleal ( RCL 1991, 71 ) en su anterior articulo 18.5 2 0 en el actual 32.2 tras la reforma de la Ley
29/2009 ( RCL 2009, 2633 ). (...)Con base en el articulo 41.1-f) LM, la publicacién cumple funciones no
solo de resarcimiento especifico del dafio causado al derecho sobre el signo sino también de remocién de
los efectos de la infraccidn, ademas de la utilidad de la publicacion, como medio de restablecer la imagen
dafiada del signo o de que cesen todos los efectos de la infraccion o cualquier otra que sea merecedora de
tutela, aunque no sea siempre forzoso o necesario ( STS de 9/9/2009 ; SAP 42 A Corufia de 16/11/2010 y
29/2/2012 (JUR 2012, 89828) ).”

% Articulo 34 LM
“a) Poner el signo en los productos o en su presentacion

f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificacién u ornamentacion del
producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar,
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mercado productos o servicios ilicitamente marcados, se trata de una primera
comercializacién realizada por quien fabrica elabora los productos, los importa... o quien
los pone en el producto o presentacion®. El articulo incluye también a aquellos que sean
responsables de la primera comercializacion del producto.

El articulo 42.2 establece unos requisitos alternativos para cuando se den el resto
de supuestos del articulo 34, que en este caso no sera de aplicacion pues ZUMFRUIT S.A
ha puesto la marca protegida en sus productos por lo que entra dentro del supuesto del
articulo 42.1. Uno de los requisitos consiste en que el titular de la marca(o quién esta
legitimado) ha de advertir y requerir al infractor de la marca que cese en la violacion.
Otro requiere que en la actuacion hubiere mediado dolo o negligencia y por tltimo que la
marca en cuestion fuera notoria o renombrada.®®

En base a lo expuesto queda claro que se dan los presupuestos necesarios para que
ZUMOS IRENATA S.A ejercite, si quiere, esta accion, pues la violacion de la marca
afectd directamente al producto por lo que estamos ante un caso de responsabilidad
objetiva. Es importante resaltar que esta accion también podra ir dirigida ante quien es
responsable de la primera comercializacién del producto o servicio ilicitamente marcado.

El articulo 4319 establece como calcular dicha indemnizacion, el TS lo expone
con absoluta claridad “dos criterios, entre los que puede elegir el perjudicado: a) las
Ilamadas consecuencias negativas, pudiendo optar el perjudicado por los beneficios que
habria obtenido el titular (art. 43.2.a, primer inciso) y los beneficios obtenidos por el
infractor (art. 43.2.a, segundo inciso); y b) la regalia hipotética (precio que hubiera debido
de pagar al titular por la concesion de una licencia -art. 43.2.b). A su vez, el art. 43.5
contempla un supuesto de indemnizacion, que se concedera en todo caso y sin necesidad
de prueba alguna”

Los dafios indemnizables son el dafio emergente y el lucro cesante, estos dafios
pueden ser tanto patrimoniales como morales'®?,

exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos
medios puedan ser utilizados para realizar algin acto que conforme a las letras anteriores estaria prohibido.”

% GARCIA-CRUCES GONZALEZ, Antonio (2008) “Articulo 427, dir. BERCOVITZ RODRIGUEZ-
CANO, Alberto, Comentarios a la Ley... op.cit, pags. 684-686.

% GARCIA LUENGO, Ramén Bernabé (2008) “Articulos 40 y 41, dir. BERCOVITZ RODRIGUEZ-
CANO, Alberto, Comentarios a la Ley... op.cit, padgs.670-675

100 Este sistema indemnizatorio tiene su origen en el art. 13 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 , relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual,
que fue traspuesta por la Ley 19/2006.

101 STS de 19 febrero de 2016 (RJ 2016\542).

102 £ considerando 26 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril
de 2004 , con el fin de reparar el perjuicio sufrido como consecuencia de infracciones de propiedad
intelectual establece “«[e]l importe de la indemnizacion por dafios y perjuicios concedida al titular debe
tener en cuenta todos los aspectos pertinentes, como los beneficios dejados de obtener por el titular del
derecho o los beneficios ilicitos obtenidos por el infractor, asi como, cuando proceda, el dafio moral
ocasionado al titular. O como alternativa cuando, por ejemplo, sea dificil determinar el importe del perjuicio
realmente sufrido, el importe de la indemnizacion podria inferirse de elementos como los canones o
derechos que se te adeudarian si el infractor hubiera pedido la autorizacién de utilizar el derecho de
propiedad intelectual de que se trate. El objetivo no es instaurar una obligacion de establecer
indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnizacion basada en un criterio objetivo»”. Posicion
recogida en la jurisprudencia del TS en las sentencias de 19 febrero de 2016 (RJ 2016\542) y 19 abril de
2007 (RJ 2007\2071).
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7.7 Acciones Penales

La LM recoge en el articulo 40 la posibilidad por parte del titular de la marca de
gjercitar acciones penales pero no hace una remision directa a los articulos del Codigo
Penal. Es menester acudir a los articulos 274 a 276 del Codigo Penal, existe la
problemética de resolver que legislacion le sera de aplicacion, la vigente en 2013 o la
presente.

Como se ha explicado con anterioridad, el principio de irretroactividad penal
impide que se aplique una disposicion posterior a los hechos que sea mas perjudicial,
permitiendo que si se aplique en caso de ser favorable al reo. Por ello, tras realizar un
analisis comparativo, la conclusion es que la reforma implica un resultado judicial mas
severo, se han elevado todas las penas, por lo que habria que atenderse a la legislacion
vigente en el momento de los hechos.

El sujeto incurrié en un delito contra la propiedad industrial tipificado en el
articulo 274.1%%, pues realizo los actos descritos en el articulo sin consentimiento del
titular de la marca debidamente registrada, considerando que conocia el registro. La pena
es de seis meses a dos afios de prision y multa de doce a veinticuatro meses.

El articulo 276 establece que si los hechos descritos se han cometido bajo algunas
circunstancias!®* se impondra pena de prision de uno a cuatro afios, multa de 12 a 24
meses e inhabilitacion especial para el ejercicio de la profesion relacionada con el delito
cometido, por un periodo de dos a cinco afios.

7.8 Aplicacién de la Ley de Competencia desleal, principio de especialidad,
primacia, o de complementariedad relativa.

La Ley de Competencia Desleal tiene como finalidad la proteccion de la
competencia, no tiene como fin proteger al titular de los derechos de exclusiva sobre el

103 Articulo 274 CP

“1. Sera castigado con las penas de seis meses a dos afios de prision 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, reproduzca, imite,
modifique o de cualquier otro modo usurpe un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, para
distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el
derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. Igualmente, incurrirdn en la misma pena los que
importen estos productos.”

104 Articulo 276 CP
“ a) Que el beneficio obtenido posea especial trascendencia econémica.

b) Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los objetos producidos ilicitamente o
a la especial importancia de los perjuicios ocasionados.

c) Que el culpable perteneciere a una organizacion o asociacion, incluso de caracter transitorio, que tuviese
como finalidad la realizacion de actividades infractoras de derechos de propiedad industrial.

d) Que se utilice a menores de 18 afios para cometer estos delitos.”
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uso de una marca, sino ser un instrumento de ordenacion de conductas en el mercado%,
La ley exige que los actos desleales se realicen con un fin concurrencial (articulo 2 LCD).

Su aplicacion indiscriminada crea el problema de vaciar de contenido la Ley de
Marcas, por ello la jurisprudencia respondié en su momento con la aplicacién del Derecho
de Marcas en base al criterio de especialidad (lex specialis derogat generali)®. La AP de
Madrid en su sentencia 2013 de 18 febrero de 2013. (AC 2013\916) expone con absoluta
claridad esta posicion “como hemos venido sefialando en otras ocasiones - entre otras,
sentencia de 4 de mayo de 2006 - la doctrina ha venido sosteniendo que la Ley de
Competencia Desleal no resulta aplicable cuando existe un derecho exclusivo reconocido
en virtud de registro operado ante la OEPM a favor del titular del mismo, que es ademas
el Unico que puede activar los mecanismos de defensa de su exclusiva, quedando el
ambito de aplicacion de la normativa represora de la deslealtad reducido en este punto a
aquellos extremos que no ampara la normativa especifica(...) cuando un determinado
acto tenga por objeto o efecto la violacion de un derecho de exclusiva protegido por las
leyes especiales que regulan la propiedad industrial e intelectual, serdn éstas las normas
que deben aplicarse, y no la normativa que sanciona la deslealtad en el comportamiento
competitivo. Esta solo sera aplicable en la medida en que el bien inmaterial no sea
protegible por la legislacion especial o que el acto concreto exceda del ambito de
proteccion otorgado por aquella.(...) Ante la infraccion del derecho de exclusiva solo
cabe la proteccion conferida por la Ley de Marcas (RCL 2001, 3001) . La proteccién
derivada de las normas de competencia desleal debe ir referida a otras circunstancias, bien
por la inexistencia del derecho de exclusiva o mas alla de él”

Siguiendo lo expuesto por esta interpretacion, el Derecho de la Competencia se
podria aplicar siempre que no sea posible aplicar la Ley de Marcas, es decir cuando no
exista el derecho de exclusiva en virtud del registro o si el acto concreto excede del &ambito
de proteccion de la Ley de marcas.

En este sentido también se ha pronunciado el TS en su sentencia de 20 mayo de
2008 (RJ 2008\3158) “como acertadamente apunta la Sala de instancia, se trata, en el
caso, de la proteccion de un derecho de exclusiva, y la represion de la confusion desleal
no esta predispuesta para duplicar la proteccion que ya el sistema de marcas dispensa a
los signos distintivos registrados, sino para complementarla, de modo que funciona, como
han puesto de relieve la jurisprudencia (SSTS 6 de junio [ RJ 1997, 4611] y 11 de julio
de 1997 [ RJ 1997, 5606] ) y la doctrina, ante la inexistencia de unos derechos de
exclusion”

Segun esta posicién solo se aplicaria la normativa de competencia desleal cuando
nos encontrdsemos ante un caso en el que no cabe la aplicacion de la Ley de Marcas.

El punto de inflexion es la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de mayo de 2005. De su obligada aplicacién surge otra posicion por parte
de la doctrinay jurisprudencia, en mayor sintonia con la moderna doctrina alemana, segln
la cual no es correcta la aplicacion generalizada de la LCD a toda utilizacion ilicita de un
signo, si cabria sostener una aplicacion complementaria y concurrente (principio de
concurrencia relativa). La aplicacion de la normativa de competencia desleal exigiria, no

195 Vid. STS de 4 de marzo de 2010 (RJ 2010\1454)

106 \id. SSAP A Coruiia de 8 marzo de 2013 (JUR 2013\138168), Barcelona de 4 junio de 1998 (AC
1998\1182)
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solo afectar al derecho de exclusiva, si no que constituya un ilicito concurrencial al afectar
a los derechos de los consumidores y usuarios?’.

Con la entrada en vigor de dicha directiva el principio de primacia del Derecho de
Marcas ha de ser desplazado, pues es contrario a la normativa europea. Segun lo dispuesto
por la directiva el ejercicio de acciones de competencia desleal basadas en la confusion
de los consumidores es legitimo, ya sean acumuladas a las de marca o de forma aislada.®

Esta posicion (principio de complementariedad relativa) ha sido recogida en la
mas reciente jurisprudencia, desde 2012 hasta la actualidad. EI TS en sus sentencias de 2
septiembre de 2015 (RJ 2015\4745), recoge la establecido en otras como las, de 17 de
octubre de 2012 (RJ 2012, 9718), y 95/2014, de 11 de marzo de 2014 (RJ 2014, 2245).
En ellas se abandona el principio de especialidad legislativa que niega la aplicacion de la
Ley de Competencia Desleal cuando exista un derecho de exclusiva. Aun asi se considera
necesario que no sean conductas plenamente comprendidas por la normativa de marcas,
continta diciendo que es necesario “comprobar si la conducta presenta facetas de
desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y
delimitar el alcance de la proteccion juridica conferida por la normativa marcaria.”. Por
ultimo exige que la aplicacion de dicha Ley no implique una contradiccion sistematica
con las soluciones adoptadas en materia marcaria. En base en todo a lo expuesto con
anterioridad el TS falla a favor del uso de las acciones derivadas de ambas normas. %

En consecuencia, de acuerdo a la mas moderna doctrina y jurisprudencia, es
posible ejercitar las acciones recogidas en la Ley de Marcas y en la Ley de Competencia
desleal, siempre que existan fines concurrenciales.

7.9 Posibilidad de aplicar la Ley de Competencia Desleal para el caso
concreto

La LCD regula los aspectos relativos a los actos de competencia desleal. En el
articulo 4.1 se establece una clausula general de prohibicién, reputando como desleales
todos los actos que resulten objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe.
Entiende como desleal aquellos actos que distorsionen o puedan distorsionar de manera
significativa el comportamiento del consumidor medio. Solo se aplica en defecto de
prevision especifica. 1

Es necesario resolver que articulos de la LCD complementan la proteccion de la
Ley de Marcas y no versa sobre una conducta plenamente comprendida en ella. El Gnico
articulo que parece compatible en este caso es el articulo 6.

Dicho articulo establece como desleal el comportamiento que posibilite la
asociacion de los consumidores del producto, actividad o establecimiento con una

107 MIRANDA SERRANO, Luis y PAGADOR LOPEZ, Javier (2013) “Recientes pronunciamientos
judiciales sobre las relaciones entre la Ley de Competencia Desleal y la Ley de Marcas: ¢es necesario un
cambio de criterio?”. Documento en linea: http://www.ccopyme.org/articulo.php?a=78

108 \/jd. GARCIA PEREZ, Rafael (2012), “Nuevas relaciones entre la Ley de Marcas y la Ley de
Competencia Desleal” Revista Doctrinal Aranzadi, nim. 1/201, Apartado primero y quinto.

109 Vid. DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto (2015), “Derechos de propiedad industrial”, Estudios y
Comentarios Legislativos (Civitas), apartado primero.

110 SAP de Alicante de 15 enero de 2016 (AC 2016\987).
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procedencia empresarial determinada®'!. Para su aplicacién conjunta con la Ley de
Marcas es necesario que se de este requisito!!?. Esto se da en el caso de que el tercero
ponga el signo distintivo o uno semejante en el producto que comercializa'*®, La STJUE
de 10 abril 2008 (TJCE 2008\74) adidas AGc Marca Mode, deja definitivamente claro
que en el caso concreto el hecho de haber utilizado un signo con caracter decorativo con
tal similitud a la marca registrada constituye un riesgo en la asociacion por parte del
consumidor sobre la procedencia del producto, al establecer que “cuando el signo
mencionado, a pesar de su caracter decorativo, presente tal similitud con la marca
registrada que el pablico pertinente pueda creer que los productos proceden de la misma
empresa o, en su caso, de empresas vinculadas econémicamente.”. Este articulo podria
ser aplicado de forma acumulada con el articulo 20, el cual de forma reiterativa, protege
la imitacion que confunda a los consumidores*“.

El articulo 6 LCD, segun la jurisprudencia, exige varias notas. Debe realizarse en
el mercado con fines concurrenciales; dirigido especialmente par signos distintivos y
creaciones formales; debe crear, al menos un peligro, de confusién en el consumidor; el
mero riesgo la califica de desleal; no es necesaria la intencionalidad, tan solo el
comportamiento y no es necesario que produzca un dafio o perjuicio efectivo.!?®

Por Gltimo para confirmar esta posicion cito textualmente a Rafael Garcia Pérez
“en la actualidad resulta perfectamente posible que el titular de una marca ejercite
acciones de competencia desleal, con fundamento en la confusion de los consumidores,
ya de forma aislada, ya de forma acumulada con las acciones de violacion de su derecho
de marca”11®

En consecuencia, el uso de una botella con rasgos tan similares y caracteristicos,
puede facilmente inducir a error al consumidor medio en la procedencia de la botella, por
lo que la aplicacidn al caso concreto de la LCD es perfectamente viable.

HISAP Alicante de 15 enero de 2016 (AC 2016\987) “el articulo 6 LCD sanciona el atentado a las
funciones dadas a los signos distintivos en el trafico econdmico a través del uso falsario o incorrecto de un
signo por quien no le pertenece, alterando frente al consumidor, el conocimiento que de la funcién de origen
se atribuye en el mercado a dicho signo”.

12 Vid. CURTO POLO, M2 Mercedes (2011), “Articulo 6, dir. Bercovitz Rodriguez-Cano, A,
Comentarios a la Ley, op.cit, pags. 153-156.

113 STICE de 11 de septiembre de 2007(TJCE 2007\213 buscar

14 Vid. Vid. CURTO POLO, M? Mercedes (2011), “Articulo 6, dir. Bercovitz Rodriguez-Cano, A,
Comentarios a la Ley, op.cit, pags. pags. 150-157

115 SAP Zamora de 5 diciembre de 2014 (AC 2015\82).

116 \/ijd. GARCIA PEREZ, Rafael (2012), “Nuevas relaciones entre la Ley de Marcas y la Ley de
Competencia Desleal” Revista Doctrinal Aranzadi, nim. 1/201, apartado 5.
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7.10 Acciones que puede ejercer en base a la Ley de Competencia Desleal

Con fundamento en la infraccion del articulo 6 de la LCD, ZUMOS IRENATA S.A puede
gjercitar las siguientes acciones por infraccion concurrencial (art.32 LCD)":

- Accion declarativa de deslealtad, aqui lo que se pretende es que el 6rgano
jurisdiccional declare la deslealtad de un acto o conducta. Esta accion esta considera como
un prius légico del resto de acciones ejercitadas™*®.

-Accion de cesacion de la conducta desleal, en este caso se dan los requisitos para
su préctica ya que se produce una actuacion englobada dentro de la competencia desleal
(art. 6 LCD) existiendo un riesgo de repeticion o continuacion.

-Accidn de rectificacion de las informaciones engafiosas, incorrectas o falsas, no
se cumple el requisito que exige que estas informaciones hayan faltado a la verdad o sean
incorrectas, por lo tanto no es de aplicacion en este caso.

-Accion de remocion de los efectos producidos por la conducta desleal, esta accion
tiene por objetivo la eliminacion de cualquier circunstancia indeseable derivada de los
actos concurrenciales. Esta accion es autonoma y diferente de la accion de cesacion. Para
su ejercicio no es necesario que los actos se sigan realizando, pero si deben perdurar los
efectos perniciosos.

-Accidn de resarcimiento de los dafios y perjuicios ocasionados por la conducta
desleal, aqui es necesario que haya intervenido dolo o culpa por parte de “ZUMFRUIT
S.A”, asi como que se haya causado una lesion patrimonial. De interponer esta accion
sera “ZUMOS IRENATA S.A” quien debe probar cumplidos estos dos requisitos.

-Accién de enriquecimiento injusto, la LCD requiere que se lesione un derecho
de exclusiva, referidos a la propiedad industrial o intelectual. Se exige una ganancia
patrimonial por parte del infractor y una pérdida del perjudicado. Actla bajo el prisma de
la responsabilidad objetiva no siendo necesario acreditar culpa o dolo del enriquecido.
Segun la STS se 2 de diciembre de 2006 (RJ 2007,1714) esta accion es compatible con la
de dafios y perjuicios, pues la primera trata de reponer el menoscabo sufrido y la segunda
la ganancia conseguida por el competidor al realizar actos de competencia desleal, siendo
necesario evitar la duplicidad indemnizatoria.

-Publicacion de la sentencia y la declaracion rectificadora recogidas en el 32.2
LCD, con cargo al demandado. Nos encontramos ante pretensiones accesorias de las
cuatro primeras acciones citadas anteriormente. El articulo para la declaracion
rectificadora que los efectos puedan mantenerse a lo largo del tiempo.

La legitimacion, tanto pasiva como activa, se cumple atendiendo a los contenido
en los articulos 33 y 34 de la LCD. Estas acciones tienen un plazo de prescripcion de un
afio desde que la empresa tuvo conocimiento de las mismas, o de tres afios en cualquier
caso, desde el momento de finalizacion de la conducta (articulo 35 LCD).

117 VEGA VEGA, José Antonio (2011) “Articulo 32”, BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto,
Comentarios a la Ley de Comptencia Desleal, Navarra, ed. Aranzadi, pags. 849 a 884.

118 SAP de Vizcaya de 11 de noviembre de 1999 (AC 1999\2414).
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8. CONLUSIONES

8.1 Primera

Don Felipe es considerado personal de alta direccién, en base a la posicion
ejercida dentro del organigrama de la empresa. Por ello es de aplicacion el Real Decreto
1382/1985.

El pacto de no competencia postcontractual es nulo al no cumplirse el requisito
legal (art. 8.3 RD 1382/1985) por el cual ha de existir una compensacién economica
adecuada que justifique la limitacion al trabajo a Don Felipe. La consecuencia de la
nulidad es la obligacion de devolver lo cobrado (naturaleza indemnizatoria) por ese
concepto pues si no se estaria produciendo un enriquecimiento injusto.

8.2 Segunda

En base al principio de irretroactividad penal salvo en casos que sea favorable al
reo, se aplicara el CP vigente tras la reforma de 2015. En concreto los hechos se encuadran
dentro del articulo 14.1 pues se da el requisito de tratamiento quirtrgico al haber recibido
puntos de sutura.

La deformidad ha sido descartada por la baja entidad de las consecuencias, una
pequefia brecha de 2 cm en el rosto, cuya cicatriz en ningin momento es considerada
hipertrofica. Arturo tiene la obligacion de indemnizar a Don Felipe por los dafios
causados (articulo 109 y ss CP).

8.3 Tercera

Los socios deciden convocar una junta ordinaria, la cual adolece de un defecto
claro, haber sido convocada en Pontevedra y no en el lugar donde tiene el domicilio social
la empresa (A Corufia). Este defecto y otros que provocarian la nulidad de los acuerdos
adoptados, han sido subsanados, al encontrarnos ante una junta universal. Dicha junta
requiere la reunion de todo el capital social y la aceptacion del orden del dia, pues asi se
pueden subsanar errores que pretenden proteger a los accionistas que quieran ejercer su
derecho de acudir con un nivel de informacidn a la junta.

8.4 Cuarta

De la contratacion de Don Felipe resulta clara la obligacion de cotizar a la
Seguridad Social que tendra que realizar de forma efectiva el empresario. EIl hecho de ser
contratado obliga a abonar un salario a Don Felipe y este se obliga a prestar un servicio.
De este salario surge la obligacion de tributar al IRPF.
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No se puede acreditar que exista un acto de competencia desleal en base a la
induccién a la terminacion regular de un contrato, ni a la infraccion de los deberes
contractuales basicos.

8.5 Quinta

Se ha acredita la vulneracion de un derecho de exclusiva sobre la marca registrada.
Asi como que la vulneracion realizada por parte de ZUMFRUIT S.A puede generar
confusion en los consumidores, y tiene efectos concurrenciales. Esto Gltimo permite la
aplicacion de la LCD en base al principio de complementariedad relativa recogido por la
mas moderna doctrinay el TS. La LM hace referencia al CP posibilitando el ejercicio de
acciones penales.
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