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ABREVIATURAS

Art = Articulo
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LCD - Ley de Competencia Desleal
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SJM > Sentencia del Juzgado de lo Mercantil
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I. PRESENTACION DEL CASO

La empresa Esencia King, S.L. se dedica a la venta de fragancias al consumidor
final. Sus perfumes, que integran olores inspirados en otras marcas y tienen un precio
de venta estandar (9,99€) se presentan con una numeracion de forma que cada nimero
recuerda a una marca de perfume determinada. Ademas, el personal de Esencia King,
S.L. asesora al consumidor con la consiguiente experiencia de consumo.

Tanto en el local comercial como en la pagina oficial de Facebook se pone a
disposicion de los potenciales clientes una lista de equivalencias con fines
descriptivos, siendo esta la siguiente:

Equivalencia perfumes femeninos Equivalencia perfumes masculinos

Perfume n°1: Amor Amor de Cacharel Perfume n°1: Boss de Hugo Boss

Perfume n°2: Ultraviolet de Paco | Perfume n°2; Esencia de Loewe
Rabanne Perfume n°3: One million de
Perfume n°3: Tous P.Rabanne

Perfume n°4: Euphoria
Perfume n°5: Coco Mademoiselle
Perfume n°6: J’adore de Dior

Perfume n°4: Diesel Only The Brave
Perfume n°5: Invictus de Paco
Rabanne

Perfume n°7: La vie est belle de
Lancome

Perfume n°8: Lady Million de P.Rabanne
Perfume n°9: Nina de Nina Ricci

Perfume n°6: Acqua de Gio de Armani
Perfume n°7: Polo Blue de R. Lauren
Perfume n°8: Light Blue de D&G
Perfume n°9: Rochas Man

Perfume n°10: Acqua de Gio Perfume n°10: Eternity de Calvin Klein
Perfume n°11: Gucci By Gucci Perfume n°11: Bleu de Chanel
Perfume n°12: CH de Carolina Herrera Perfume n°12: Emporio Armani
Perfume n°13: 212 VIP Carolina Herrera | Perfume n°13: Black XS de P.
Perfume n°14: Burberry Rabanne

Perfume n°15: Dolce & Gabanna Perfume n°14: Euphoria Men de CK
Perfume n°16: Gloria de Cacharel Perfume n°15: Attitude de G. Armani
Perfume n°17: Eau Rochas de Toilette Perfume n°16: BLV de Bvlgari

Perfume n°18: Chloé de Eau de Parfum Perfume n°17: Romance Men

Perfume n°19: Olympea de Paco | Perfume n°18: Le Male J.P. Gaultier
Rabanne Perfume n°19: Fuel For Life de Diesel
Perfume n°20: Romance de Ralph | Perfume n°20: CK One de Calvin
Lauren Klein

Ademas de esta lista con fines descriptivos, el slogan utilizado en publicidad
por Esencia King, S.L. es el siguiente “Perfumes de lujo a precios low cost”.

Por razon de la actividad de Esencia King, S.L. la empresa Perfumate, S.L. que
comercializa las marcas Cacharel, Paco Rabanne, Ralph Lauren, Carolina Herrera,
Dolce & Gabanna, Diesel y Calvin Klein a través de un contrato de distribucion
selectiva, el cual lleva aparejada una licencia para el uso de esas marcas, ha sufrido
una reduccion significativa en su cifra de negocios.

A causa de esta reduccion en su volumen de negocios Perfumate, S.L. decide
ejercitar acciones contra Esencia King, S.L., considerando que esta ultima se esta
apropiando de la imagen de las fragancias que Perfumate, S.L. distribuye con un
precio de venta considerablemente superior.

Por otro lado, el Sr. Gonzélez, consumidor asiduo de fragancias Esencia King,
paga siempre sus productos con tarjetas de crédito/débito, que es un método de pago



totalmente valido en el establecimiento. El problema surge cuando la entidad “Galicia
Banco” detecta irregularidades en las bandas magnéticas de las tarjetas empleadas por
el Sr. Gonzélez.

Una vez que se verifica fehacientemente el caso, el Sr. Gonzalez confiesa que
ha estado realizando adquisiciones de productos con tarjetas de crédito/débito
modificadas por encargo. A su vez, reconoce su pertenencia a una organizacion
criminal dedicada a la falsificacion de tarjetas de crédito/débito.

Las citadas tarjetas falsas fueron empleadas principalmente para efectuar
compras en establecimientos comerciales, tales como:

* Ropa de distintas marcas comerciales (Nike, Zara, H&M, Uterqiie,
Massimo Dutti...).

* Cinco teléfonos moviles de la marca Samsung adquiridos en el
establecimiento Media Markt.

* Un total de 30 frascos de fragancias de Esencia King.

*  Un ordenador portatil Toshiba con software informatico necesario para
poner en funcionamiento lectores de tarjetas.

* Billetes de viaje a diversos destinos con la compaiiia aérea Iberia.

De esta forma, el importe defraudado por el Sr. Gonzéilez ha ascendido a
10.780,50¢€.

IL. DIFERENTES MODOS DE PROTECCION

Tradicionalmente, las casas de perfumeria han protegido sus perfumes por
medio del secreto empresarial, siempre adaptandose a las medidas de regulacion de
etiquetado que encontramos en el Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre
productos cosméticos. Se amparaban en el art. 17 del citado Real Decreto, el cual
regula la confidencialidad de ingredientes, de forma que podian sustituir el nombre de
alguno de sus ingredientes por el nombre de registro otorgado por algin Estado
miembro.

Sin embargo, esta proteccion ha dejado de ser efectiva como consecuencia de
la aparicién de la ingenieria inversa, la cual permite descomponer el producto y
averiguar como se hizo. En este sentido, es importante resaltar la Directiva (UE)
2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la
proteccion de los conocimientos técnicos y la informacion empresarial no divulgados
contra su obtencion, utilizacién y revelacion ilicitas, transpuesta al Ordenamiento
juridico espafiol por la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. En la
norma europea citada se considera la ingenieria inversa un medio licito para la
obtencion de informacidn', pero se muestra preocupacion por la posibilidad de que los
creadores puedan ser victimas de copias o de imitaciones”, por lo que se recuerda la

1 Vid. Considerando 16 Directiva 2016/943: “La ingenieria inversa de un producto obtenido
licitamente debe considerarse un medio licito de obtener informacion, excepto cuando se haya
convenido de otro modo por contrato”.

2 Vid. Considerando 17 Directiva 2016/943: “Actualmente, en algunos sectores industriales en los que
los creadores e innovadores no pueden gozar de derechos exclusivos y en los que la innovacion se ha
basado tradicionalmente en los secretos comerciales, los productos pueden ser facilmente objeto de
ingenieria inversa una vez introducidos en el mercado. En tales casos, esos creadores e innovadores
pueden ser victimas de prdcticas como la copia parasitaria o las simples imitaciones que se aprovechan
gratuitamente de su reputacion y su trabajo de innovacion. Algunas normativas nacionales en materia
de competencia desleal se ocupan de estas practicas”.



posibilidad que dan algunas normativas nacionales en materia de competencia desleal
para paliar este tipo de practicas ilicitas.

Al considerar esta Directiva la ingenieria inversa como un modo licito de
obtencion de informacion, las casas de perfumeria han necesitado buscar nuevas
soluciones como, por ejemplo, la introduccién de red herrings’ en sus perfumes. Aun
asi, se hace necesario buscar una mayor proteccion en las leyes. De esta forma, si
consideramos que el aroma del perfume se percibe como un signo distintivo
intelectualmente disociable del propio producto, podremos encontrar proteccion a
través de la Ley de Marcas por medio de la marca olfativa.

Si, por el contrario, percibimos el olor del perfume como el producto perfume
en si, como una caracteristica esencial del mismo, nos encontrariamos dentro del
marco legal de la libre imitabilidad del art. 11 de la Ley de Competencia Desleal,
pudiendo buscar proteccion aqui a través del derecho de autor o a través de las
excepciones al principio de libre imitabilidad.

III. LA COMPETENCIA DESLEAL
I11.1 Finalidad y ambito de aplicacion

La finalidad y el ambito de aplicacion de la Ley de Competencia Desleal
aparecen delimitados en su capitulo I, dedicado a las disposiciones generales. De esta
forma, el articulo 1 indica que el objeto de la Ley de Competencia Desleal es la
proteccion de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado, y a
tal fin establece la prohibicion de los actos de competencia desleal, incluyendo la
publicidad ilicita en los términos de la Ley General de Publicidad. Por lo tanto,
podemos afirmar que la Ley se ocupa de la proteccion de los intereses de todos
aquellos que se vean afectados por la competencia, es decir, los empresarios, los
consumidores e incluso el propio interés del Estado.

En cuanto al ambito de aplicacién encontramos dos vertientes; por un lado, el
ambito objetivo (art. 2 LCD), donde la Ley establece una doble condicién para la
consideracion de acto de competencia desleal. En primer lugar, el acto deberd ser
realizado en el mercado y deberd tener fines concurrenciales, presumiéndose estos
cuando se revelen como objetivamente idoneos para promover o asegurar la difusion
en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero. Ademads, la reforma
normativa del afio 2009 ha precisado que la Ley sera también de aplicacion a
cualesquiera actos de competencia desleal realizados antes, durante o después de una
operacion comercial o contrato, independientemente de que este llegue a celebrarse o
no.

En cuanto al dmbito subjetivo (art. 3 LCD), se sefiala que la Ley serd de
aplicacion a los empresarios, profesionales y a cualesquiera otras personas fisicas o
juridicas que participen en el mercado, lo que significa que quedan, por tanto,
sometidos a esta normativa los llamados operadores econdémicos, concepto que
comprende a todas aquellas personas que intervienen en el mercado con posibilidad de
incidir sobre €l, como, por ejemplo, los profesionales liberales, los entes publicos, los
sindicatos, etc. Ademas, esta aplicacion no podra supeditarse a la existencia de una
relacion de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de la competencia

3 Esta es una expresion que se utiliza en el idioma inglés para hacer referencia a una maniobra de
distraccion. En el caso de la perfumeria, es una técnica consistente en la inclusion de trazas de
componentes naturales que, sin afectar al olor del perfume en cuestion, conducen a llevar a las técnicas
de ingenieria inversa a resultados confusos, complicando la descodificacion de la formula.



desleal, lo que quiere decir que para que pueda calificarse una conducta de desleal no
sera preciso que el perjudicado sea un competidor directo o indirecto del autor del acto
desleal, sino que podra ser tanto un consumidor como otro empresario que no compita
con el autor de la conducta.

I11.2 Concepto

La competencia es un bien que el Derecho viene a tutelar y defender desde una
doble vertiente: la reguladora de la libertad de competencia, cuyas normas tienen como
finalidad la defensa de la libertad de competencia y por tanto, prohiben o someten a
control los comportamientos de los operadores econdmicos que impiden la existencia
de competencia en el mercado; y la reguladora de la competencia desleal, vertiente que
se caracteriza por que sus normas persiguen la correccion en la realizacion de
actividades competitivas en el mercado.

Podemos dividir la regulacion de la competencia desleal en dos etapas. En la
primera de ellas encontramos una regulacion ajustada a un modelo de caracter
profesional, el cual se encuentra consagrado en el Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial de 1883*. Este modelo de la primera etapa, atin
presente en algunas legislaciones, tenia como principal finalidad la tutela de los
intereses privados de los empresarios frente a las actuaciones desleales de sus
competidores, y se articulaba en torno al establecimiento de una clausula general
prohibitiva que enumeraba una serie de conductas empresariales tradicionalmente
consideradas como desleales, entre ellas, la confusion, las aseveraciones falsas y la
utilizacion de falsas indicaciones de procedencia y denominaciones de origen.

Por su parte, la segunda etapa, denominada modelo social, supera este marco
estrictamente profesional y extiende la nociéon de competencia desleal a cualquier
abuso en el ejercicio del derecho a la libre iniciativa econdmica dentro del mercado y a
la proteccion de cuantos intereses concurren en él. Podemos afirmar, por tanto, que la
doctrina moderna defiende una exigencia de ordenacion del mercado que reprueba la
deslealtad frente al competidor, pero, diferenciandola de la anterior, defiende no solo a
los empresarios, sino también al consumidor e incluso el propio orden concurrencial
del mercado.

La Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, se puede enmarcar en
este modelo social, mas progresista. Tiene muy presentes los intereses colectivos del
consumo y pretende evitar cualquier practica que venga a falsear el principio de
libertad de competencia o a perturbar eventualmente el funcionamiento competitivo
del mercado. Esta Ley ha sido modificada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre,
para adaptarla a las exigencias del Derecho comunitario europeo, recogidas en la
Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005,
relativa a las practicas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los
consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del
Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y

4Vid. art. 10bis Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial: “Los paises de la
Union estan obligados a asegurar a los nacionales de los paises de la Union una proteccion eficaz
contra la competencia desleal”.

Vid. art. 10ter Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial: “Los paises de la Union
se comprometen a asegurar a los nacionales de los demds paises de la Union los recursos legales
apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los articulos 9,10 y 10bis.

Se comprometen, ademds, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de
representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados [...] proceder judicialmente
o ante las autoridades administrativas para la represion de estos actos”.



del Consejo y el Reglamento (CE) n° 2006/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo («Directiva sobre las practicas comerciales deslealesy») (Texto pertinente a
efectos del EEE) y en la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engafiosa y publicidad
comparativa (Texto pertinente a efectos del EEE).

Esta Ley delimita conceptualmente la competencia desleal acudiendo, por un
lado, a la formulacion de una clausula general (art. 4) y, por otro, tipificando de forma
exhaustiva los actos de competencia desleal (arts. 5 a 18). La adaptacion de esta Ley al
Derecho comunitario ha provocado la ampliacion del alcance de la clausula general y
la incorporacion de una nueva categoria de practicas desleales, como son las practicas
comerciales desleales con los consumidores o usuarios (arts. 19-31).

El art. 4.1 LCD reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente
contrario a las exigencias de la buena fe. La clausula extiende su area de proteccion a
los intereses de los competidores, de los consumidores y del saneamiento general del
orden concurrencial sin tomar como referencia un estandar de conducta meramente
profesional, sino el respeto al principio general de la buena fe. La Ley se ocupa, de
igual forma, de establecer el alcance del concepto de la buena fe, de manera que se
entenderd como contrario a las exigencias de la buena fe el comportamiento de un
empresario o profesional que no se corresponda con la diligencia profesional exigida
con caracter general a este tipo de operadores econdémicos.

La LCD, en los arts. 5 a 18, enumera una serie de actos ilicitos que pueden ser,
sin duda, considerados como los mas habituales y frecuentes en la practica. Son actos
y omisiones engaiosas; actos de confusion; denigracion; comparacidon; imitacion;
explotacion de la reputacion ajena; violacion de secretos; induccion a la infraccion
contractual; practicas agresivas; violacion de normas; discriminacion y dependencia
econOmica; venta a pérdida; y publicidad ilicita. Esta larga enumeracion tiene como
justificacion el deseo del legislador de dotar de mayor certeza a la Ley.”

Como ya he anunciado con anterioridad, la modificaciéon de la LCD ha
introducido una nueva rubrica que se ocupa de las practicas comerciales desleales con
los consumidores o usuarios. A pesar de que esta se afiade por la necesidad de
transposicion de las Directivas comunitarias, MENENDEZ y ROJO® entre otros,
consideran que se debe tomar como explicacion la voluntad de lograr una tipificacion
uniforme de este tipo de practicas en todo el territorio nacional, objetivo que
solamente se podria alcanzar si la materia regulada es de indole mercantil, ya que las
Comunidades Auténomas disponen de la competencia de desarrollo normativo en
materia de consumidores y usuarios. De esta forma, el art. 19 LCD dispone que, sin
perjuicio de lo establecido en otras leyes, solamente tendran la consideracion de
practicas comerciales desleales con los consumidores y usuarios las recogidas en este
capitulo que, a modo de resumen, son las practicas engafosas, las practicas de venta
piramidal y las practicas agresivas.

II1.3 La competencia desleal aplicada al caso

Como ya he adelantado, si consideramos que el olor del perfume se percibe
como una caracteristica esencial, podremos incluirlo dentro del principio de libre

5 Vid. preambulo LCD I11.2 parrafo 5: “Pero la amplitud de la clausula general no ha sido 6bice para
una igualmente generosa tipificacion de los actos concretos de competencia desleal, con la cual se
aspira a dotar de mayor certeza a la disciplina”.

6Vid. Alonso Soto, R., “Derecho de la competencia (II)”, en Menéndez, A. y Rojo, A. (Dirs.),
Lecciones de Derecho Mercantil. Volumen I, Civitas, Pamplona, 2017, p. 348.



imitabilidad del art. 11 LCD’, el cual permite la imitacién salvo que exista un derecho
de exclusiva reconocido por ley o que la imitacion resulte idonea para la asociacion.

Para poder afirmar que existe imitacion no es necesario estar ante una copia
integra del original, sino que sera suficiente con que se hayan copiado elementos
esenciales, no accidentales o accesorios, con singularidad competitiva®.

A pesar del reconocimiento del derecho a imitar, el art. 11 LCD reconoce que
la imitacién también podra ser desleal aun cuando no concurran derechos de exclusiva
sobre la prestacion imitada. Para ello debemos acudir a las circunstancias recogidas en
los apartados segundo y tercero de este articulo, que dan lugar a los distintos tipos de
imitacion desleal: la imitacion confusoria, la imitacion parasitaria por
aprovechamiento de la reputacion ajena, la imitacion parasitaria por aprovechamiento
del esfuerzo ajeno y la imitacion sistematica. Estas circunstancias, de darse, anularian
los efectos positivos que en un principio apoyan la imitaciéon de las prestaciones no
protegidas por derechos de exclusiva. Pasar¢, de este modo, a analizarlas una a una
para considerar su posible aplicacion en el caso concreto.

a) La imitacion confusoria

Del art. 11.2 LCD podemos extraer que se reputara desleal la imitacion de
prestaciones de un tercero cuando esta resulte idonea para generar la asociacion por
parte de los consumidores respecto a la prestacion. Estamos aqui, por tanto, ante el
supuesto de la imitacion confusoria.

La imitacion confusoria se caracteriza por el hecho de que el imitador realiza la
actividad de imitacion con el propdsito de generar confusion en el consumidor, ya sea
respecto de la prestacion en si misma (que confunda un perfume con el otro) o
respecto del origen empresarial del producto (que perciba que son perfumes diferentes,
pero que considere que tienen una procedencia empresarial comun).

Por tanto, podemos afirmar que los requisitos que deben concurrir para poder
aplicar este precepto son los siguientes’:

e La prestacion imitada debe tener singularidad o peculiaridad competitiva, es
decir, algiin elemento que la haga reconocible en el trafico como indicador de
su procedencia empresarial. De esta forma, si el rasgo diferencial de la
prestacion estd generalizado en el mercado no podra predicarse la existencia de
dicha singularidad o peculiaridad.

* Ha de existir una confusion juridicamente relevante, siendo en este sentido
suficiente el mero peligro de que se produzca la confusion. Pero debemos tener
en cuenta todos los factores del comercio del producto en cuestion: precios de
ambos productos; canales de distribucion; tipo de clientela, etc., pues, a
diferencia de lo que sucede en el Derecho de Marcas, el riesgo de confusion en
sede de competencia desleal no es puramente normativo, sino factico.

* El riesgo de confusion ha de ser evitable, pues el propio apartado 2 del art. 11
LCD senala que “la inevitabilidad de los indicados riesgos de asociacion o de
aprovechamiento de la reputacion ajena excluye la deslealtad de la practica”,

7 Vid. art. 11 LCD: “La imitacién de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es
libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley. No obstante, la
imitacion de prestaciones de un tercero se reputarda desleal cuando resulte idonea para generar la
asociacion por parte de los consumidores respecto a la prestacion o comporte un aprovechamiento
indebido de la reputacion o el esfuerzo ajeno”.

8 Vid. STS, Sala de lo Civil, Seccién 12, 1629/2017, de 26 de abril, Fundamento Juridico 3°.
9 Vid. Massaguer, J,. Comentario a la Ley de competencia desleal, Civitas, Madrid, 1999, pp. 343- 355.



debiendo entender por esta inevitabilidad la inexigibilidad de que los
competidores sigan con creaciones antiguas o superadas, que no se adapten a
los estandares del mercado o que se venden peor que las nuevas. Esta ultima
cldusula, llamada cldusula de inevitabilidad, comporta la necesidad de
diferenciacion por parte del imitador, es decir, obliga a este a diferenciar su
prestacion de la imitada, lo cual, como norma general, suele llevarse a cabo
mediante el empleo de marcas o signos distintivos propios. Ello ya sefiala la
dificultad de calificar la perfumeria de equivalencia de imitacion confusoria, ya
que lo mas habitual, es que los imitadores cumplan con esta carga de
diferenciacion mediante la utilizacion de signos distintivos. De hecho,
debemos atender también al caracter factico del riesgo de confusion, el cual
también nos lleva a descartar, en principio, la imitacion confusoria en la
perfumeria de equivalencia pues, los perfumes de disefio se comercializan a
través de selectos canales de distribucion, mientras que los perfumes de
equivalencia son comercializados en farmacias, supermercados o pequefnos
establecimientos de venta dedicados a este tipo de producto solamente, como
ocurre en el caso planteado. De igual modo, los perfumes de equivalencia se
venden a un precio muy inferior, de hecho, en el caso planteado nos
encontramos no solamente con un precio muy inferior sino que, estandar para
todos los perfumes. Ocurre también en ocasiones, que el perfume de
equivalencia se vende a granel, mientras que el original vendra siempre en un
envase precintado.

b) La imitacion parasitaria por aprovechamiento de la reputacion ajena

En el art. 11.2 LCD podemos encontrar también la imitacidon parasitaria por

aprovechamiento de la reputacion ajena. En esta lo importante no es confundir al
consumidor sobre el origen empresarial, sino valerse de la fama o prestigio logrado
por la prestacion imitada en el mercado.

Los requisitos exigidos para la aplicacion de este concreto ilicito de imitacién

. 1
desleal son los siguientes':

La prestacion imitada debe poseer singularidad o peculiaridad competitiva, de
esta forma, sera preciso que el olor del perfume imitado se diferencie respecto
de los demas perfumes del mercado y sirva al circulo de destinatarios para su
identificacion y reconocimiento. Para probar esto, sera preciso un informe
pericial que confirme que el aroma es Unico con respecto a los demas perfumes
en el mercado y un estudio demoscdpico, que demuestre que gran parte del
publico relevante que ha olido una muestra de ¢l ha sido capaz de identificar el
perfume.

Es preciso que la prestacion imitada sea reputada, es decir, ha de gozar de
buena fama y prestigio fruto de un esfuerzo y un coste para conseguirlo y
mantenerlo. Como prueba para ello se podrian aportar, por ejemplo, premios de
calidad, inversiones realizadas en publicidad, etc.

Sera también necesario que el aprovechamiento de la reputacion ajena sea
indebido. En este sentido se entiende por aprovechamiento debido aquel en el
que la forma imitada sea técnicamente necesaria para lograr el fin perseguido
por la prestacion, o cuando la forma venga condicionada por la naturaleza de la
propia prestacion, es decir, cuando la forma no ha sido elegida arbitrariamente

10 vid. Massaguer, J., Comentario a la Ley, cit., pp. 355-357 y 368-372.
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por el pionero, sino que es necesaria, lo que impide al imitador separarse o

distanciarse de ella.

En relacién con la adopcion de medidas para evitar el aprovechamiento de la
reputacion ajena de la prestacion, podemos diferenciar dos interpretaciones''. Por un
lado, encontramos la interpretacion a la cual se ha acogido el Tribunal Supremo'”
Segun esta, para poder excluir la deslealtad, el imitador estaria obligado en todo caso a
adicionar en la prestacion de imitacion una marca propia. De ser esta la interpretacion
a seguir, subsumir la perfumeria de equivalencia bajo este tipo de imitacion sera, en
principio, poco probable, ya que, generalmente los perfumes de equivalencia siempre
van acompafiados de signos distintivos propios.

Sin embargo, es cuestionable hasta qué punto el cambiar los signos distintivos
en la perfumeria de equivalencia permite evitar el aprovechamiento de la reputacion
ajena. En el caso concreto, la casa de perfumeria de equivalencia Esencia King S.L. no
distingue cada producto con marcas especificas, sino que el tUnico elemento
diferenciador entre todos los perfumes es el distinto numero que figura en sus
etiquetados. La doctrina'® en este sentido se ha pronunciado de tal forma que
cuestionan que el imitador pueda evitar realmente el juicio de deslealtad anadiendo
signos distintivos propios, pues no se trata de excluir la posibilidad de confusion en
este articulo, sino de proteger el prestigio alcanzado en el mercado por la prestacion
original.

La segunda interpretacion, seguida, en general, por la jurisprudencia menor'*,
defiende que la deslealtad solo podra ser excluida cuando el aprovechamiento de la
reputacion ajena sea evitable, por no estar en presencia de formas técnicamente
condicionadas por la naturaleza de la prestacion, mediante el distanciamiento de los
rasgos peculiares de la prestacion original y, en particular, respecto de aquellos a los
que se asocia la reputacién. En este sentido, ha afirmado la doctrina'® que el
distanciamiento respecto de la perfumeria seria siempre posible, pues en las creaciones
estéticas existe un amplio margen de variacion, aun adaptandose a los estandares del
mercado.

Al aplicar esto al caso concreto no podemos afirmar que Esencia King S.L.
haya pretendido distanciarse del rasgo esencial de la prestacion imitada, es decir, el
olor de los perfumes de prestigio. De hecho, lo que busca, precisamente es que no se
pueda saber si estamos ante el perfume original o el imitador sin ver el envase del
producto.

¢) La imitacion parasitaria por aprovechamiento del esfuerzo ajeno

En este tipo de imitacion, los tribunales'®y la doctrina'” han considerado que
es necesario hacer depender este tipo de deslealtad del método o mecanismo empleado

11 vid. Martinez Sanz, F,. Comentario practico a la Ley de Competencia Desleal, Tecnos, Madrid,
2009, pp. 186-187.

12 yid. STS, Sala de lo Civil, Seccién 1%, 3350/2004, de 17 de mayo, Fundamento Juridico 7°.

13 Vid. Massaguer, J,. Comentario a la Ley, cit., pp. 356 y 357.

14 vid. STM de Madrid, Seccién 6% 373/2007, de 18 de junio, Fundamento Juridico 8°.

15 vid. De la Cuesta, JM., “La Regulacién contra la Competencia Desleal”, en Massaguer, J,.
Comentario a la Ley, cit., pp. 357.

16 vid. SAP de A Coruiia, Sala de lo Civil, Seccién 4%, 150/2019, de 24 de enero, Fundamento Juridico
2°.

17 vid. Portellano, P., La imitacién en el Derecho de la competencia desleal, Civitas, Madrid, 1995, p.
111.
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para realizar la imitacion, pues toda imitacion supone un aprovechamiento del
esfuerzo imitado. De esta forma, la imitacion serd desleal cuando el método empleado
para la actividad imitativa exonere al imitador de cualquier esfuerzo productivo para la
obtencion del producto de imitacion.

Los requisitos que deben concurrir para poder aplicar este precepto son'®:

e La imitacion debe ser realizada mediante el empleo de medios técnicos
especiales que permitan la llamada imitacion por reproduccion del original a
bajo coste, ya que de tal forma se conseguiria la apropiacion inmediata de la
prestacion ajena sin aportar el esfuerzo y los costes que supone su creacion'’.
Este requisito ha sido matizado por el Tribunal Supremo”’, de tal forma que la
deslealtad no reside tanto en los medios empleados, cuanto en el ahorro o
reduccion significativa de los costes de produccion o comercializacion por
parte del imitador.

* Que el imitador haya logrado un ahorro notable de costes o, lo que es lo
mismo, que los costes de la produccion original sean sustanciales para que la
imitacion haya comportado una desventaja significativa para el imitado.

* La introduccion de la prestacion de imitacion en el mercado de manera
inmediata a la prestacion imitada, de tal forma que sea imposible o muy
complicada la amortizacion de los costes.

Aplicando estos requisitos al caso concreto podemos llegar a la conclusion de
que es muy complicado incluir a la perfumeria de equivalencia dentro del supuesto de
la imitacion parasitaria por aprovechamiento del esfuerzo ajeno, pues los perfumes
imitados llevan afios en el mercado, lo que lleva a entender que los costes de disefio e
implantacion ya estan amortizados.

d) La imitacion sistematica

Por ultimo, encontramos en el art. 11 LCD la imitacion sistematica. Este tipo
de imitacion lo que busca es que el competidor no logre establecerse en el mercado.
Para poder aplicar este precepto debemos tener en cuenta los siguientes requisitos”':

* Sera necesario que la imitacion sistematica tenga por objeto una prestacion
novedosa que proporcione una ventaja competitiva, no siendo necesario que la
prestacion imitada goce de un grado de singularidad competitiva muy elevado.

* Debe existir una estrategia imitativa predatoria, la cudl exigira el caracter
plural de la imitacion de todas las prestaciones del competidor, no siendo
reprochable la imitacion de una prestacion singular, aunque la doctrina no ha
logrado determinar con precision el caracter numérico de la imitacion; exigira
también que el imitador reaccione de forma inmediata a toda nueva prestacion
que aparezca en el mercado del competidor y serd preciso que las imitaciones
se hallen relacionadas y dirigidas a obstaculizar la posicion del competidor.

* Sera necesario que la empresa imitadora posea un tamaio superior a la imitada,
pues cuando el imitador es una pequefia 0 mediana empresa y el imitado una

18 Vid. Massaguer, ., Comentario a la Ley, cit., pp. 358-360.
19 vid. SAP de Barcelona, Seccidon 152, 2710/2018, de 22 de febrero, Fundamento Juridico 3°.

20 vid. STS 7740/2011 de 16 de noviembre de 2011, que deriva al criterio declarado por la Sala en
Sentencia de 30 de diciembre de 2010, segln la cual no basta con limitar la imitaciéon al supuesto de
reproduccién mecanica.

21 Vid. Massaguer, J,. Comentario a la Ley, cit., pp. 360 y 361.
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gran empresa, esta Ultima, por mucho que sea imitada de manera sistematica,

no se vera obstaculizada en el mercado.

Tomando todo esto en consideracion, se puede llegar a la conclusion de que
una accién por imitacion sistemadtica frente a una casa de perfumeria de equivalencia
tendra unas probabilidades bajas de ser exitosa.

De igual manera, cuando nos encontramos con empresas de tamafio similar,
como ocurre en el caso concreto que nos ocupa, las probabilidades de éxito seran
bajas, pues se considerara la imitacion como una necesidad estratégica de reaccionar
frente al competidor™.

III.4 ;Considera que el modelo de negocio de perfumeria de equivalencia
ilustrado puede ser constitutivo de uno o varios actos de competencia desleal?

Una vez analizado el marco legal de la libre imitabilidad, podemos afirmar que
enmarcar la perfumeria de equivalencia dentro de los actos de competencia desleal no
va a ser sencillo, aunque siempre se deberd atender al caso concreto, pues la
perfumeria de equivalencia se puede llevar a cabo de muchas formas diversas.

En el caso concreto podemos descartar la imitacién confusoria, pues, como ya
he explicado, exige la existencia de un riesgo de confusion, que no podemos predicar
del caso concreto, ya que se utilizan envases sencillos con numeraciones, mientras que
el envase original tiene su propio signo distintivo y viene cerrado. Debemos atender
también a que en los expositores del local se refleja un precio de venta estandar para
todos los perfumes, lo que nos lleva a tener claro que el origen empresarial de todos
los productos de Esencia King S.L. es el mismo, mientras que en Perfumate S.L. se
puede percibir el distinto origen empresarial, pues cada perfume tiene su precio y su
envase diferenciado. Por ultimo, encontramos también expuesta en el local una lista
con las numeraciones de los perfumes y la marca a la recuerdan. Esta expresion parece
clave a la hora de analizar si existe o no riesgo de confusion, pues deja claro que no
son el mismo perfume, sino que el olor del perfume de imitacion recuerda al imitado.
Por todo lo expuesto, afirmo que no existe riesgo de confusion entre los perfumes que
comercializa Esencia King S..L y los perfumes que comercializa Perfumate S.L.

Se puede descartar también en el caso concreto la imitacion sistematica, pues
uno de los requisitos necesarios, que Esencia King S.L. no cumple, es que la empresa
imitadora posea un tamafio superior a la imitada, pues, en todo caso, Perfumate S.L. y
Esencia King S.L. se encuentran en el marco de las pequefias y medianas empresas, y
al ser estas de un tamafio similar la imitacion serd considerada como una necesidad
estratégica de reaccionar frente al competidor.

Por ultimo, las dos imitaciones parasitarias causan mas dudas en el ambito de
la perfumeria de equivalencia, pues la imitacion parasitaria por aprovechamiento de la
reputacion ajena pretende valerse de la fama o prestigio del perfume imitado para
obtener éxito en el mercado, no pretendiendo en ninglin momento la confusion de los
consumidores, lo que plantea dudas en este sentido, pues, atendiendo a la voluntad de
Esencia King S.L. de que el olor de sus perfumes sea lo mas parecido posible al
original, no podemos afirmar que haya pretendido evitar la reputacion de los perfumes
imitados.

Por el contrario, a pesar de que en general la imitacion parasitaria por
aprovechamiento del esfuerzo ajeno causa dudas en el ambito de la perfumeria de

22 Vid. el art. 11.3 LCD, en el que podemos ver como se excluye la deslealtad por respuesta natural del
mercado.
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equivalencia, yo la descartaria en este supuesto de hecho, pues, si bien es cierto que
han conseguido reproducir el original a bajo coste —si no fuera asi, no podrian
mantener ese precio estandar-, pero Esencia King S.L. esta trabajando con la imitacion
de perfumes que llevan en el mercado anos. Por ejemplo, el perfume n°l
correspondiente a Amor Amor de Cacharel se lanzé al mercado en el afio 2003, el n°16
fue lanzado en el 2002 y el n°19 en el ano 2013, mientras que Esencia King S.L. no
lleva muchos afios en el mercado, por lo que podemos afirmar que los costes de los
perfumes imitados ya han sido amortizados, excluyendo de esta forma la aplicacion al
caso de la imitacion parasitaria por aprovechamiento del esfuerzo ajeno.

Por tanto, a mi juicio el modelo de negocio de perfumeria de equivalencia
ilustrado solamente podria ser constitutivo de un acto de competencia desleal, que
seria el de la imitacion parasitaria por aprovechamiento de la reputacion ajena.

IV. LA MARCA OLFATIVA
IV.1 Regulacion y concepto

La legislacion esencial en cuanto a marcas se recoge en la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas — en adelante, LM-, la cual tiene por objeto “el régimen juridico
de los signos distintivos, categoria juridica que configura uno de los grandes campos
de la propiedad industrial”®. Esta Ley ha sido objeto de desarrollo reglamentario a
través del Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecucion de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. El Real Decreto ha
sido modificado por Ultima vez a través del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.

En el ambito comunitario, actualmente encontramos la Directiva (UE)
2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015,
relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas.

Internacionalmente, siempre teniendo en cuenta el Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, son destacables: el
Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en 1891; el
Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de
Marcas, adoptado en 1989; el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de
Comercio, de 1947; el Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, adoptado en 1957; el Tratado
sobre el Derecho de Marcas, adoptado en 1994; el Acuerdo sobre los aspectos de los
derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y el Tratado de
Singapur sobre el Derecho de Marcas, adoptado el 27 de marzo de 2006.

En el art. 4 LM podemos ver cual es el concepto de marca, de tal forma que se
considerard una marca aquel signo que sirve para diferenciar en el trafico mercantil los
productos o servicios de una empresa. Ademas, se utiliza la marca para permitir a las
autoridades competentes y al publico en general el conocimiento de la proteccion
otorgada al titular. Por tanto, la principal funcion de esta figura es la identificacion del
origen empresarial de los productos y servicios, asi como de su calidad seguin las
expectativas de los consumidores que confian en dicho signo distintivo®*.

23 Vid. exposicién de motivos I LM.

24 Vid. Peinado Gracia, J.I., “Derecho Industrial (IT). La marca como signo distintivo de los productos o
servicios. El nombre comercial como distincion del empresario en el mercado”, en Menéndez, A. y
Rojo, A. (Dirs.), Lecciones de Derecho Mercantil, cit., p. 270.
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En la anterior redaccion del art. 4.2 LM (modificado por el Real Decreto-ley
23/2018, de 21 de diciembre), se planteaba un problema con el registro de la marca
olfativa, pues al no ser esta susceptible de representacion grafica no podia acceder a
los registros de marcas. Fue tras la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2015/2436
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y el
Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de
2017, sobre la marca de la Unién Europea, cuando se abri6 la posibilidad de
contemplar, al menos, en el &mbito comunitario el registro de las marcas olfativas. En
este sentido existen diversos pronunciamientos judiciales destacables a los que me
referiré mas adelante.

En cuanto al objeto cuya identificacién se pretende, la marca puede ser de
productos o de servicios. En este sentido, se debe destacar la Clasificacion de Niza®,
en la cual podemos encontrar 45 clases diferentes, 34 de ellas relativas a productos y
11 relativas a servicios. Esta clasificacion internacional se revisa continuamente por un
Comité de Expertos convocado en el marco del Arreglo de Niza relativo a la
Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas.
Actualmente, la Clasificacion de Niza se encuentra en su undécima edicion, que se
encuentra en vigor desde el 1 de junio de 2020.

Segin el ambito de su proteccion, las marcas pueden ser nacionales,
comunitarias o internacionales. Rige en este sentido el principio de territorialidad?®,
pues, como regla general, cada pais es soberano para determinar qué signos pueden ser
marcas. De todos modos, existen procedimientos para la internalizacion de las marcas.
En este sentido deben ser mencionados el Arreglo de Madrid relativo al registro
internacional de marcas, de 14 de abril de 1891, y el Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883. En el Convenio de
Paris nos encontramos con el principio de prioridad®’, segun el cual el solicitante de
una marca en un pais que forma parte de la Union tiene preferencia durante seis meses
para reproducir la solicitud en cualquier otro pais parte. Asimismo, recoge la
prohibicion de denegacion®® de la solicitud salvo en caso de que concurran las
circunstancias tipificadas. La tramitacion de la solicitud podrd realizarse también
mediante un Unico expediente ante la Oficina Internacional de la Propiedad
Intelectual®™.

Atendiendo a la condicion de su titular, se distingue entre marcas individuales
y colectivas. Las primeras se encuentran reguladas en el art. 4 LM, que hace referencia
a los productos o servicios de una empresa frente a los servicios o productos de otra.

25 Vid. Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, Gobierno de Espafia, Clasificacion de Niza, disponible
en https://consultas2.oepm.es/clinmar/inicio.action (16/06/2020).

26 Vid. art. 6 Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial: “Las condiciones de
deposito y de registro de las marcas de fabrica o de comercio seran determinadas en cada pais de la
Union por su legislacion nacional ”.

27 Vid. art. 4 Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial: “Quien hubiere
depositado regularmente una solicitud de patente de invencion [...] en alguno de los paises de la Union
o su causahabiente, gozara para efectuar el deposito en los otros paises, de un derecho de prioridad
[...] los plazos de prioridad seran [ ...] de seis meses para las marcas de fabrica o de comercio”.

28 Vid. art. 4 Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial: “En consecuencia, el
deposito efectuado posteriormente en alguno de los demds paises de la Union, no podrd ser
invalidado ™.

29 Vid. art. 1 Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas: “Los nacionales de cada
uno de los paises contratantes podran obtener [...] la proteccion de sus marcas [...] mediante el
deposito de las citadas marcas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual”.
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El titular podra ser una persona natural o juridica, sin que sea relevante la
nacionalidad. Cabe mencionar que el art. 46 LM admite la copropiedad de la marca. El
titulo VII, por otra parte, se ocupa de las marcas colectivas. El art. 62 LM se ocupa de
definirlas, de tal forma que “se entenderd por marca colectiva todo signo que,
cumpliendo los requisitos previstos en el articulo 4, sirva para distinguir los productos
o servicios de los miembros de la asociacion titular de la marca de los productos o
servicios de otras empresas”. En este ultimo caso, no podremos encontrar como titular
de una marca colectiva a una persona fisica, sino que siempre estaremos ante una
persona juridica, miembro de una asociacidon, que por su condicién de socia podra
utilizar la marca perteneciente a la asociacion para identificar sus productos.

IV.2 Requisitos del signo para convertirse en marca

La Ley de Marcas dedica los capitulos I y IIT del Titulo II a la determinacién
de signos que no pueden registrarse como marcas, bien sea por razones de indole
general (prohibiciones absolutas) o por razones que lesionan derechos de terceros
amparados por la legislacion en la materia (prohibiciones relativas).

a) Prohibiciones absolutas

En el art. 5 LM encontramos las prohibiciones absolutas.

La primera de ellas alude a que no podran registrarse como marca aquellos
signos que no sean conformes con el art. 4, es decir, serd necesario para poder registrar
una marca la susceptibilidad de representacion grafica y la aptitud diferenciadora. La
cualidad de la representacion grafica de un signo a registrar como marca consiste en
que el mismo pueda ser descrito e identificado segun las propiedades del plano o la
escritura, de modo que sea tal representacion, y no el objeto representado, la que
resulte reconducible a parametros graficos’. De ahi que no puedan considerarse
equivalentes susceptibilidad de representacion grafica y percepcion visual del signo,
ya que se pueden representar graficamente signos no perceptibles visualmente, como
ocurre con el ejemplo del pentagrama, siendo admisibles como marca los signos
musicales descritos con exactitud a través del pentagrama.

No corre la misma suerte la polémica planteada en el &mbito comunitario sobre
la admisibilidad de diversos tipos de signos no solo no perceptibles visualmente, sino
también dificilmente reconducibles a la representacion grafica, como son las llamadas
marcas inmateriales, es decir, las marcas basadas en signos olfativos, gustativos y
tactiles.

El requisito de la aptitud diferenciadora se encuentra no solo en el primer
apartado del art. 5 LM, sino que esta recogido también en los siguientes tres apartados
del articulo (b), ¢) y d)). Esta cuestion no es una nocién meramente normativa, sino
una quaestio facti, vinculada al contexto en el que vaya a enmarcarse dicho signo®'. Es
por ello que nos encontramos ante un elemento dindmico, que se encuentra sometido a
una constante evolucion que dependera siempre de las circunstancias de la realidad y
del mercado.

La falta de caracter distintivo es otra de las prohibiciones absolutas recogidas
en el art. 5 LM. Quedaran subsumidos a este precepto’’: los signos genéricos o

30 Vid. Marco Alcala, L.A., “Prohibiciones absolutas”, en Bercovitz Rodriguez-Cano, A. (Dir.),
Comentarios a la ley de marcas Tomo I, Aranzadi, Pamplona, 2008, p. 145.
311bid, pp. 151-152.

32 Ibid, pp. 157-166.
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necesarios que designan directamente al producto o servicio a distinguir, los signos
banales y los signos excesivamente complejos.

Tampoco podran ser objeto de registro los signos descriptivos que designen o
transmitan informacion de forma directa sobre la especie o sobre cualesquier rasgo de
los productos o servicios distinguidos™>.

El art. 5.1.d) LM excluye del registro los signos que se compongan
exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para
designar los productos o los servicios en el lenguaje comin o en las costumbres leales
y constantes del comercio. Estos signos se caracterizan por haber perdido toda
originalidad debido a su amplia utilizacion en el trafico™.

En el art. 5.1.e) LM encontramos la prohibicion absoluta de registro de los
signos que consistan en formas dotadas de valor intrinseco. Se excluyen, por tanto,
“los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del
propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado
técnico, o por la forma u otra caracteristica que dé un valor sustancial al producto”.

Los signos que sean contrarios a la Ley, al orden publico o a las buenas
costumbres seran también objeto de prohibicion. Se entiende por signos contrarios a la
Ley aquellos que contradicen una disposicidon contenida en una ley en sentido material.
Es destacable en este sentido que el signo debe ser per se contrario a la Ley, no
pudiendo encuadrarse en esta prohibicion absoluta los casos en que un signo es
utilizado de modo contrario a la Ley. Entre las marcas contrarias al orden publico
pueden distinguirse cuatro categorias®’: las marcas obscenas, las cuales son admitidas
en la practica administrativa con bastante liberalidad, como, por ejemplo, la marca
2.2249.020 “AUN NO ES HORA DE SOBAR” concedida para telecomunicaciones;
las marcas atentatorias de cultos religiosos, como la denegada marca 1.505.106
“TUMBA DIOS” para licores; las marcas contrarias al orden politico o democratico,
prohibicion que debe ser interpretada de forma restrictiva, dado el derecho
constitucional a la libertad de expresion; y las marcas contrarias a la dignidad de la
infancia o de la mujer.

Los signos que puedan inducir al publico a error sobre la naturaleza, la calidad
o la procedencia geografica del producto estan también excluidos del registro.

El art. 5.1.h) LM excluye del registro los signos para vinos y bebidas que
contengan o consistan en indicaciones de procedencia geografica para dichos
productos cuando la marca se aplique a vinos o bebidas que no tengan esa
procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen geografico®.

En las letras 1) y j) del art. 5 LM se recoge la prohibicion de registro de
aquellos signos excluidos de registro en virtud de la legislacion de la Unién Europea o
de acuerdos internacionales en los que esta sea parte, que confieran proteccion a los
términos tradicionales de vinos y a las especialidades tradicionales garantizadas. El
apartado k) recoge la prohibicion de registro de “aquellos signos que consistan en la
denominacién de una obtencidén vegetal anterior, registrada conforme a la legislacion
de la Union o Espaiia, que establezcan la proteccion de las obtenciones vegetales, y
que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas”.

33 Vid. Arean Lalin, M., “La aptitud de una denominacidn para convertirse en marca”, Actas de derecho
industrial y derecho de autor Tomo 5, 1978, p. 477.

34 Vid. Lobato, M., Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Pamplona, 2007, pp. 257-259.
35 Ibid. pp. 266-269.
36 Tbid. p. 280.
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El art. 5.1 1) LM excluye del registro los signos que reproduzcan o imiten el
escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de Espafia, sus
Comunidades Autonomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a
menos que medie la debida autorizacion.

La prohibicion de registrar como marca los emblemas oficiales de otros
Estados parte del Convenio de Paris la encontramos en el art. 5.1.m) LM. Esta
prohibicion encuentra su origen en el art. 6 ter del Convenio de Paris®’.

Por ultimo, el art. 5.1.n) LM prohibe el registro como marca de otros signos de
interés publico, entendiéndose por otros, aquellos no contemplados en las dos letras
anteriores del mismo precepto.

Para las prohibiciones absolutas de las letras b), ¢) y d) existe la excepcion
segun la cual estas prohibiciones no serdn aplicables cuando la marca solicitada haya
adquirido caracter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la
misma.

b) Prohibiciones relativas

El fundamento de las prohibiciones relativas de registro de la marca radica en
la necesidad de proteger los legitimos intereses juridico-privados de los titulares de los
signos anteriores que pudieran entrar en colision con la marca para la que se solicita la
proteccion, aunque, indirectamente, también se protegen intereses generales, como son
el interés de los consumidores en no ser engafiados o el interés general en mantener la
transparencia en el mercado’".

Estos signos anteriores, que fundamentan la existencia de una prohibicién
relativa de registro, pueden ser de muy diversas clases. En concreto, en el art. 6 LM se
regula el supuesto en que el conflicto se plantea con respecto a un signo anterior que
aparece registrado o solicitado como marca.

Estas marcas anteriores que han de tenerse en cuenta a los efectos de la
aplicacion del art. 6 LM aparecen enumeradas en el apartado 2 de este articulo,
siguiendo, practicamente de forma literal el art. 4.2 de la Directiva 89/104/CEE del
Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximacion de las legislaciones
de los Estados Miembros en materia de marcas. Por todo ello serdn consideradas
marcas anteriores: las marcas registradas espaiolas que tengan una fecha de
presentacion o de prioridad anterior a la de la marca solicitada posteriormente; las
marcas registradas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos
en Espafa; las marcas comunitarias registradas; las solicitudes de marcas espafiolas,
internacionales y comunitarias a condicion de que sean finalmente registradas y las
marcas no registradas que en la fecha de presentacion o de prioridad de la solicitud de
la marca en examen sean “notoriamente conocidas” en Espafia en el sentido del art. 6
bis del Convenio de Paris™.

Excluyendo los rétulos de establecimiento del &mbito de aplicacion de la Ley
de Marcas, el otro signo distintivo con el que podria entrar en conflicto una solicitud

37 Vid. art. 6 ter Convenio de Paris: “Los paises de la Union acuerdan rehusar o anular el registro y
prohibir, con medidas apropiadas, la utilizacion, sin permiso de las autoridades competentes [...] de
los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los paises de la Union”.

38 Vid. Marco Alcala, L.A., Las causas de denegacién de registro de la marca comunitaria, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2001, p. 106.

39 vid. art. 6.2 LM.

18



de marca es el nombre comercial®’. De acuerdo con el art. 7.2 LM, sera objeto de
prohibicion relativa de registro de una marca posterior el nombre comercial registrado
en Espafia o la solicitud del nombre comercial (a condicion de que sea finalmente
registrada) siempre que se cumpla una de las dos condiciones previstas en el art. 7.1
LM. De esta forma, no podran registrarse como marcas los signos “que sean idénticos
a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos o
servicios para los que se solicita la marca”, ni aquellos que “por ser idénticos o
semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idénticas o similares las
actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la marca,
exista un riesgo de confusion en el publico”.

Segun el art. 8§ LM, tampoco podra registrarse como marca un signo que sea
idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o
servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a
aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando esta tltima goce de
renombre en Espafia o en la Union Europea y con el uso de la marca posterior,
realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del caracter distintivo
o del renombre de la marca anterior, o cuando dicho uso pudiera ser perjudicial para
dicho renombre.

En los arts. 9.1.a) y 9.1.b) LM se recoge la prohibicion de registrar como marca
el nombre civil o la imagen ajenos o el nombre, apellidos, seudonimo o cualquier otro
signo que para la generalidad del publico identifica a una persona distinta del
solicitante. Ello se deriva del derecho a la propia imagen reconocido como derecho
fundamental en el art. 18.1 de la Constitucion Espaiola. A estos efectos cabe destacar
el art. 7.6 de la Ley Organica 1/1982, de 5 de mayo, de proteccion civil del derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que califica como
intromision ilegitima “la utilizacion del nombre, de la voz o de la imagen de una
persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza analoga”. Ahora bien, el
art. 2.2 de la misma Ley establece que no se apreciard intromision ilegitima cuando el
titular del derecho hubiere otorgado consentimiento expreso, el cual, segun la
exposicion de motivos de la citada Ley no conllevard una absoluta abdicacion de los
derechos, sino tan solo el parcial desprendimiento de alguna de las facultades que los
integran.

Algunos signos con aptitud diferenciadora y, por tanto, susceptibles de registro
como marca pueden gozar de proteccion a través de otras formas de propiedad
industrial, o mediante el derecho de autor. Para ello se ha creado la prohibicion
recogida en el art. 9.1.c) LM segln la cual no seran susceptibles de registro los signos
que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor
o por otro derecho de propiedad industrial. Esta prohibicion relativa no seria aplicable
en el caso de que la titularidad de los derechos de propiedad industrial o intelectual sea
la misma que la de la persona solicitante del registro de la marca.

En el ultimo apartado del art. 9.1 LM encontramos la prohibicion de registrar
como marca signos idénticos o confundibles con un nombre comercial no registrado o
con una razéon o denominacidén sociales cuando exista riesgo de confusién en el
publico. Este mismo precepto invoca al art. 8 del Convenio de Paris. Segun el art. 8
del Convenio de Paris, “el nombre comercial serd protegido en todos los paises de la
Union sin obligacion de depodsito o registro, forme o no parte de una marca de fabrica
o de comercio”. Este precepto establece, por tanto, que el nombre comercial serd

40 vid. Curto Polo, M., “Nombres comerciales anteriores” , en Bercovitz Rodriguez-Cano, A. (Dir.),
Comentarios a la ley, cit., p. 266.
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protegido en todos los paises de la Union Europea sin necesidad de registro. De igual
modo, el art. 2 del Convenio de Paris sefiala la obligacion de conferir al nombre
comercial extranjero la misma proteccion que a los nombres comerciales nacionales.

La modificacion que ha sufrido la Ley de Marcas en el afio 2018 ha afadido un
tercer apartado al art. 9, segn el cual se denegard el registro de marcas cuando se
hubiera presentado ya una solicitud de denominacion de origen o de indicacion
geografica de conformidad con la legislacion de la Union o del Derecho nacional.

Por ultimo, en el art. 10 LM se recoge la prohibiciéon de que el agente o
representante de una marca registre esa marca a su nombre sin el consentimiento del
titular. El titular perjudicado tendrd derecho a oponerse al registro de la marca o a
formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o
de cesacion.

IV.3 La proteccion de la marca olfativa

Una vez explicadas las prohibiciones del registro de una marca, podemos
constatar como se materializa la proteccion de estas en nuestro ordenamiento juridico.
El titular de una marca podréa oponerse al registro de un signo olfativo como marca por
estar incurso en la prohibicion de registro de signos que sean idénticos a una marca
anterior (art. 6.1 LM).

Podra, ademads, prohibir a un tercero ciertos usos de signos idénticos a su
marca en el trafico econdomico. Nos encontramos aqui con el llamado ius prohibendi
recogido en el art. 342 LM*'. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la
proteccion conferida por el art. 34.2.a) LM es mas amplia que la proteccion prevista en
el art. 34.2.b) LM, pues para poner en practica el segundo precepto es precisa la
existencia de un riesgo de confusion, mientras que para la aplicacion del primer
precepto basta con que, existiendo una doble identidad, el uso del signo por el tercero
pueda menoscabar alguna de las funciones de la marca. Entre dichas funciones no solo
se encuentra la de indicacion de la procedencia empresarial del producto o servicio,
sino también la consistente en garantizar la calidad de ese bien o servicio™.

En el art. 34.2.c) LM encontramos una proteccion todavia mas reforzada, pues
basta con que el grado de similitud entre el signo y la marca renombrada o notoria sea
tal que tenga como efecto que el publico pertinente establezca un vinculo entre el
signo y la marca. Ahora bien, dicho vinculo no es suficiente para la aplicacion del
citado precepto, sino que, adicionalmente, se requerird la concurrencia de, al menos,
alguna de las siguientes circunstancias®:

* Un perjuicio causado al caracter distintivo de la marca anterior, que consista en
la debilitacion de la capacidad de dicha marca para identificar como
procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registro, ya
que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersion de
la identidad de la marca y de su presencia en la mente del pablico™.

41vid. art. 342 LM: “El titular estard facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su
consentimiento, en el trafico economico, de cualquier signo en relacion con productos o servicios”.

42 vid. Rivero Gonzilez, M. D., “Los problemas que presentan en el mercado las nuevas marcas
cromaticas y olfativas”, Revista de derecho mercantil n° 238, 2000, pp. 1658 y 1659.

43 Vid. parrafos 36 y 37 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Union Europea de 18 de junio de 2009,
caso L’Oréal, disponible en
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=107261&doclang=ES (18/06/2020).

* Ibid. parrafo 39.
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* Un perjuicio causado al renombre de la marca, que se produce cuando los
productos o servicios respecto de los cuales el tercero usa el signo idéntico o
similar producen tal impresion en el publico que el poder de atraccion de la
marca anterior resulta mermado™.

* Una ventaja desleal que se obtenga del caracter distintivo o del renombre de
dicha marca, esta no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la
ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar.

Como se desprende del art. 34 LM, es requisito imprescindible para poder
llevar a cabo una accion por infraccion marcaria que exista identidad o similitud entre
los signos, pero, determinar la identidad entre dos signos olfativos, o un vinculo en la
mente del consumidor es una cuestion problematica.

La jurisprudencia’’ ha elaborado unos parametros para la apreciaciéon de la
semejanza entre signos, de tal forma que sera pertinente analizar el aspecto grafico,
fonético y conceptual. El problema es que estos aspectos no se pueden determinar con
precision en la perfumeria de equivalencia y no existe en la actualidad, a diferencia de
lo que sucede con los colores o con los sonidos, una clasificacion internacional de
olores generalmente aceptada en la que apoyarse.

La prueba consistente en la comparacion de aromas mediante el empleo de
cromatogramas, matrices olfativas en color o medios analogos ha sido considerada
inadecuada e insuficiente por la jurisprudencia® para determinar la semejanza. De
igual modo, ha sido descartada la prueba consistente en la existencia de semejanza en
las formulas quimicas, pues segiin el Dr. Frederick Reiters formulas quimicas
similares pueden producir olores radicalmente diferentes, mientras que formulas
radicalmente diferentes pueden producir un olor similar.

Ahora bien, las dificultades para determinar la existencia de identidad o
similitud entre dos signos olfativos en un pleito por infraccion marcaria podrian perder
relevancia en aquellos casos en que el propio demandado ha reconocido la identidad o
similitud de los signos olfativos en conflicto, por ejemplo, como ocurre en el caso
actual, al hacer publicas las equivalencias entre sus perfumes y los originales®.

En cualquier caso, no se trataria unicamente de determinar si dos fragancias
son efectivamente idénticas o tan solo similares, sino, de saber si el grado de similitud
entre los signos olfativos es tal que pueda generar un riesgo de confusion o un vinculo
entre ellos para el consumidor™.

Se ha pronunciado en este sentido la Audiencia Provincial de Alicante™, de tal
forma que considera que sin indicacion expresa de la concreta equivalencia entre el
perfume de imitacion y el perfume original seria practicamente imposible que un
consumidor medio estableciera el vinculo entre las fragancias.

45 Tbid. parrafo 40.
46 Thid. parrafo 41.

47 Vid. parrafo 54 Sentencia del Tribunal de primera instancia de la Unién Europea, sala quinta de 18
de octubre de 2007, caso Omega 3, disponible en http://www.legaltoday.com/informacion-
juridica/jurisprudencia/constitucional-y-comunitario/sentencia-del-tribunal-de-primera-instancia-de-la-

union-europea-sala-quinta-de-18-octubre-2007 (18/06/2020).

48 vid. Opinion B Sherrell Perfumers, Inc. v. Revlon, Inc., 483 F. Supp. 188 ( S.D.N.Y. 1980),
disponible en https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/483/188/2183983/ (18/06/2020).

49 Vid. Gomez Garcia, E., La situacién juridica de la perfumeria de equivalencia, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2017, p. 91.

50 vid. Balafa, S., “El entorno digital, ;segunda oportunidad para la marca olfativa?”, Actas de derecho
industrial y derecho de autor Tomo 26, 2005-2006, p. 56.

51 Vid. SAP de Alicante, Seccién 8, 1536/2015, de 14 de septiembre, Fundamento Juridico 9°.
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Existe también una doctrina llamada confusion post-venta. Tal confusion
ocurriria cuando el consumidor percibe el olor del perfume de imitacion desligado de
otros signos identificativos en el momento en que dicho perfume es utilizado por un
tercero. Precisa en este sentido la doctrina®® que no es el caracter abstracto del riesgo
de confusion lo relevante en el Derecho de Marcas, sino la posibilidad de que la
confusion se produzca en un momento posterior al de la venta.

De todas formas, la determinacion de la existencia o no de un riesgo de
confusion entre dos signos olfativos seria un andlisis lleno de subjetividades que
variaria segun la edad y el sexo, lo que podria dar lugar a un anélisis con un resultado
totalmente arbitrario. Con el fin de evitar tal arbitrariedad, seria conveniente acudir a
un experto, pero ello no encajaria en el ambito del Derecho de Marcas, pues la
determinacion de la existencia o no de riesgo de confusion debe partir de la percepcion
del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz’".

Sin embargo, GARCIA PEREZ> sefiala que es engafioso limitarse a decir que
el consumidor de referencia es el consumidor medio, porque ello lleva a pensar en un
solo grupo de consumidores y en un consumidor medio de ese grupo. Por ello afirma
que “es necesario concretar el tipo de producto o servicio, precisar cudles son los
consumidores de esos productos o servicios y, finalmente determinar, entre ellos, el
consumidor medio. Por ejemplo, si el perfume objeto de imitacion es un perfume
dirigido a una mujer joven, solo esta, y no un hombre de mayor o menor edad, seria el
consumidor medio”.

Por ultimo, cabe sefalar los perjuicios que el titular de la marca olfativa puede
sufrir asociados a la confusién post-venta™. En este sentido, el consumidor podria
verse decepcionado al examinar la calidad del perfume de equivalencia al que
indebidamente se aplica el signo olfativo y, consiguientemente, abstenerse en el futuro
de adquirir el original. Como consecuencia del aumento en el mercado de imitaciones
a bajo precio, se podria producir también la pérdida del aura de prestigio y
exclusividad asociado al signo olfativo de los perfumes de grandes disefiadores, lo que
derivaria en una disminucion de las ventas de los perfumes imitados. En ocasiones, los
consumidores que adquieren los perfumes de grandes disefadores no solo se ven
atraidos por su olor, sino también por el aura de prestigio y exclusividad, ya que su
precio los situia fuera del alcance de muchos consumidores.

IV.4 ;Puede “Perfumate S.L.” prohibir el empleo de las marcas que distribuye a
“Esencia King S.L.”?

Como ya he explicado y como se desprende del art. 34 LM, “el registro de una
marca conferira a su titular un derecho exclusivo sobre la misma”. Perfumate S.L.
adquirio dicho derecho a través del contrato de distribucion selectiva y de la licencia
por uso de dichas marcas que iba aparejada al contrato. El citado articulo recoge el ius
prohibendi, mediante el cual el titular de una marca estard facultado para prohibir a
cualquier tercero el uso, sin su consentimiento de cualquier signo en relacion con los
productos o servicios.

52 Vid. Garcia Pérez, R., “El riesgo de confusion en el Derecho de marcas de la Union Europea”,
Aranzadi civil-mercantil, Revista doctrinal Volumen 1 n°8, 2011, p. 28.

53 Vid. parrafo 15 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Union Europea de 22 de junio de 1999, caso
Lloyd, disponible en la pagina web
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=44270&doclang=ES (18/06/2020).

54 Vid. Garcia Pérez, R., “El riesgo de confusion”, cit., p. 44.

55 Vid. Balafia, S., “El entorno digital”, cit., pp. 40-41.
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El caso planteado debe enmarcarse en el ambito del art. 34.2.c), pues al poner a
disposicion del publico la lista de equivalencias debe descartarse el riesgo de
confusion. Dicho articulo recoge que serd suficiente para prohibir el empleo de la
marca que se establezca un vinculo entre el signo y la marca. Ahora bien, dicho
vinculo no es suficiente para la aplicacion del precepto, sino que debe concurrir alguna
de las tres circunstancias ya mencionadas anteriormente. El caso concreto se puede
enmarcar en la tercera de ellas, pues Esencia King S.L. estd obteniendo una ventaja
desleal a través del uso del signo distintivo o del renombre de dicha marca, ya que los
compradores que no pueden permitirse pagar el precio del original compraran el
equivalente a bajo precio en Esencia King S.L., pudiendo afirmarse de esta forma que
se estan aprovechando de la similitud entre ambos perfumes.

Dicha similitud debe ser probada y, generalmente, este es el punto mas
complicado a la hora de fundar una accién por infraccion marcaria al amparo de este
articulo, pero ello, en el caso concreto no serd complicado pues el propio Esencia King
S.L. ha reconocido la identidad o similitud de los signos olfativos en conflicto al haber
hecho publica la lista de equivalencias entre sus perfumes y los originales.

Por tanto, se puede afirmar que Perfimate S.L. puede prohibir el empleo de las
marcas que distribuye a Esencia King S.L. a través de la via del art. 34.2.c) de la Ley
de Marcas.

V. EL DERECHO DE AUTOR
V.1 Regulacion y concepto

El derecho de autor se encuentra regulado en el Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual —en adelante LPI-, regularizando, aclarando y armonizando las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Este Real Decreto se llevo a cabo por la necesidad de incorporacion al Derecho
espainol de la Directiva 93/98/CEE, del Consejo, de 29 de octubre, relativa a la
armonizacion del plazo de proteccion del derecho de autor y de determinados derechos
afines’’.

El derecho de autor se encuentra regulado en el libro primero de la LPI. El
nacimiento de este derecho de propiedad intelectual se produce por la creacion de la
obra original por su autor, no siendo necesaria la inscripcion en el Registro de la
Propiedad Intelectual, a diferencia de lo que ocurre con la marca olfativa, por lo que la
inscripcion, al ser voluntaria, servird como modo de prueba. Este derecho de propiedad
intelectual se encuentra integrado por tres elementos: el sujeto, el objeto y el
contenido, es decir, por las personas a quienes la Ley reconoce el derecho de autor, por
las obras intelectuales sobre las que tal derecho recae y por las facultades que el autor
tiene sobre las mencionadas obras’’.

Sera considerada autora de una obra la persona natural que la crea y, en caso de
duda, para satisfacer las necesidades del trafico y de la seguridad juridica, el art. 6 LPI
determina que se presumira autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal
en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique.

56 Vid. preambulo LPI.

57 Vid. Gonzalez Lopez, M., El derecho moral del autor en la Ley espaiiola de Propiedad Intelectual,
Marcial Pons, Madrid, 1993, pp. 38-39.
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El art. 7 LPI permite la coautoria, de tal forma que “los derechos sobre una
obra que sea resultado unitario de la colaboracion de varios autores corresponden a
todos ellos”. La obra en colaboracion constituye asi una comunidad de derechos de
propiedad intelectual sobre un mismo objeto™*. Las aportaciones de los coautores
podran ser explotadas separadamente, aunque, obviamente, ello no puede causar
perjuicio a la explotacion comun. Se acepta también en el art. 8 LPI la obra colectiva,
entendiendo por tal aquella obra creada por iniciativa y bajo la coordinacion de una
persona natural o juridica que la edita y divulga bajo su nombre, cuando esta
constituida por la aportacion de diferentes autores y no es posible atribuirles
separadamente a cada uno de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada.

El objeto del derecho de autor seran todas aquellas obras originales literarias,
artisticas o cientificas que se hallen expresadas por cualquier medio o soporte, el cual
puede ser tangible o intangible. Posteriormente el art. 10.1 LPI elabora una relacion de
creaciones que podran ser objeto del derecho de autor. Ademads, sin perjuicio de los
derechos de autor sobre la obra original, podran ser objeto de derecho de autor las
obras derivadas, es decir, traducciones, revisiones, arreglos musicales, etc. En estos
supuestos sera necesario contar con el consentimiento del autor de la obra originaria,
ya que existira una explotacion econdémica de la obra resultante.

Las colecciones de obras ajenas, de datos o de otros elementos independientes
como son las antologias y las bases de datos, se encuentran también protegidas a
efectos de este libro primero por el derecho de autor. Sin embargo, quedaran excluidos
de la proteccion las disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes
proyectos (art. 13 LPI).

El contenido del derecho de autor comprende dos clases de facultades sobre la
obra intelectual®. Por un lado, esta el denominado derecho moral, a través del cual el
autor podra tutelar la proyeccion de su obra. Por otro lado, encontramos los derechos
de explotacion a través de los cuales dicho autor podra tutelar la explotacion
economica de sus obras.

Los derechos morales estan recogidos en el art. 14 LPI, el cual lleva a cabo una
lista cerrada de derechos que comprende: la decision de divulgar o no su obra y la
forma; la determinacion de si tal obra ha de hacerse en su nombre, bajo seudonimo o
anonimamente; la exigencia del reconocimiento de su condicion de autor de la obra; la
exigencia de respeto a la integridad de la obra y el impedimento de cualquier
deformacion, modificacion, alteracion o atentado contra ella; la modificacidén de la
obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de proteccion de
bienes de interés cultural; la posibilidad de retirar la obra del comercio, por cambio de
sus convicciones intelectuales o morales; y el acceso al ejemplar tnico o raro de la
obra cuando se halle en poder de otro.

Por su parte, los derechos de explotacion se encuentran enumerados en los arts.
18 a 22 LPI, los cuales comprenden la reproduccion, distribucion, comunicacion
publica, transformacion y coleccion.

En cuanto a su duracion, el plazo de proteccion de la propiedad intelectual se
encuentra recogido en el art. 26 LPI, de tal forma que los derechos de explotacion de

58 Vid. Peinado Gracia, J.I., “La Propiedad Intelectual: derechos de autor y derechos afines”, en
Menéndez, A. y Rojo, A. (Dirs.), Lecciones de Derecho, cit., p. 221.

59 Vid. art. 6 bis Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, enmendado
el 28 de septiembre de 1979: “Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso
después de la cesion de estos derechos, el autor conservara el derecho de reivindicar la paternidad de
la obra y de oponerse a cualquier deformacion, mutilacion u otra modificacion de la misma o a
cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputacion”.
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la obra duraran toda la vida del autor y setenta afios después de su muerte o
declaracion de fallecimiento. En el caso de la coautoria, duraran toda la vida de los
coautores y setenta afios desde la muerte o declaracion de fallecimiento del Gltimo
coautor superviviente, estableciéndose en ambos casos como fecha inicial de computo
el 1 de enero del afio siguiente®. Aunque, debemos tener en cuenta en este sentido el
art. 15.1 LPI que recoge aquellos derechos que jamas se extinguiran ya que podran
ejercerse por los herederos del autor.

El derecho de propiedad intelectual no es un derecho absoluto, sino que los
arts. 31 y ss. LPI recogen una serie de limites a este derecho. Entre ellos se recoge, por
ejemplo, la no necesidad de autorizacion del autor para los actos de reproduccion
provisional o para aquellos actos de reproduccién, distribucién y comunicacion de
obras ya divulgadas que se realicen en beneficio de personas con discapacidad,
siempre que los mismos carezcan de finalidad lucrativa.

Por ultimo, cabe mencionar que los derechos de explotacion de una obra
pueden transmitirse mortis causa o inter vivos. Mientras que los derechos morales, por
su propia naturaleza no podran transmitirse inter vivos, pero si tienen un régimen
especifico de transmision mortis causa recogido en los arts. 15y 16 LPIL.

V.2 La perfumeria en el ambito del derecho de autor

Como ya he comentado con anterioridad, el art. 10.1 LPI lleva a cabo una
enumeracion de las categorias de obras protegibles. Ahora bien, esta no es una lista
cerrada ya que utiliza la expresion “comprendiéndose entre ellas”. Es mads, hace
referencia al cardcter tangible o intangible de la obra, por lo que podemos establecer
como requisito para la proteccion de una obra a través del derecho de autor, que esta
sea original y perceptible, bastando con que sea perceptible a través del olfato.

Este mismo articulo también recoge que la obra estara protegida
independientemente del soporte en el que esté expresada. En el caso de la perfumeria,
este medio de expresion sera el aroma que desprende, por lo que el derecho de autor
recae sobre el aroma que desprende el perfume, no sobre la formula de su
composicion®. Ello puede justificarse por diversas razones. Por un lado, si no
protegiéramos el mensaje olfativo no llevariamos a cabo una proteccion efectiva, pues,
como he dicho anteriormente puede llegarse a un mismo aroma a través de formulas
muy diversas. Sefiala BALANA® que proteger la composicién de un perfume seria un
gran error, pues se estaria protegiendo el mero soporte material, pero no estariamos
protegiendo la obra en si misma. Por todo ello, debemos tener claro que en caso de
intentar demostrar un plagio no debemos atender a la comparacion entre las dos
férmulas, sino a la comparacién de los aromas.

El art. 5 LPI sefiala que el autor de una obra intelectual serd una persona fisica,
que a su vez sera el titular originario de los derechos de autor que se deriven de la
obra. Serd por tanto imprescindible para las casas de perfumeria que pretendan
proteger los olores de sus perfumes a través de este medio identificar a la persona
fisica creadora del perfume y probar su cualidad de cesionarias de explotacion de este

60 Vid. Peinado Gracia, J.I., “La propiedad intelectual”, cit., p.223.
61 Vid. Balafia, S., “El entorno digital”, cit., pp. 49-51.

62 Vid. Balafi, S., “La perfumeria toma posiciones en torno al derecho de autor ;... fimus boni iuris?”,
Revista de Propiedad Intelectual, n°19, 2005, p. 51.
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derecho. De vital importancia es esta cuestion, pues fue decisiva en la sentencia del
caso Thierry Mugler Parfums ¢. GLB Molinard®.

Dentro de los requisitos para la proteccion de una obra mediante el derecho de
autor destaca la originalidad. Tribunales como el holandés® han establecido un criterio
subjetivo de originalidad, segun el cual un perfume serd original cuando refleje la
creatividad de su autor, no siendo necesario que sea nueva en sentido objetivo. Por el
contrario, los tribunales espanoles han operado a través de un criterio objetivo de
originalidad. Asi, solo seran objeto de derechos de autor las creaciones objetivamente
nuevas®. Como consecuencia de esta disparidad de opiniones, el Tribunal de Justicia
de la Unién Europea se ha pronunciado®, de tal forma que afirma que el concepto
comunitario de originalidad responde a un criterio subjetivo. Es decir, lo importante
serd que se vea reflejada la personalidad del autor como consecuencia de decisiones
libres y creativas tomadas durante el proceso de creacion.

A raiz de todo esto, podemos destacar la importancia de documentar de la
manera mas concreta posible el proceso de creacion del perfume para poder aportar
toda esta documentacion ante un eventual conflicto®’. Contra esta documentacion
solamente cabria que la contraparte demuestre que la originalidad del perfume en
realidad no es tal y que es una copia de un perfume preexistente.

Como he mencionado anteriormente, nuestro ordenamiento juridico acepta
proteger a las obras derivadas, lo que en el &mbito de la perfumeria serian versiones o
reinterpretaciones de perfumes que parten de aquellos perfumes que ya se
comercializan en el mercado. A estas reinterpretaciones de perfumes se les ha dado el
nombre de variaciones entre dos perfumes. Es destacable que estas variaciones no
determinan necesariamente la falta de originalidad, por lo que podrian ser objeto de
proteccion®. En el caso de que un perfume se haya inspirado en otro anterior,
tendremos que tener en cuenta dos posibilidades: por un lado, si el perfume
preexistente es de dominio privado sera necesario para comercializar con ¢l la
correspondiente autorizacion dada por el autor de la fragancia preexistente; si, por el
contrario, es de dominio publico se podrd comercializar con el perfume derivado sin
necesidad de la autorizacion.

Los perfumes seran de dominio publico, y podran ser utilizados por cualquiera
siempre que respete la autoria e integridad de la obra, cuando se hayan extinguido los
derechos de explotacion sobre la obra. Estos derechos de explotacion, como ya he
explicado, tendrdn una duracion de toda la vida del autor y de setenta afios tras su
fallecimiento o declaracién de este®.

63 Tbid. p. 66.
64 Vid. apartado 3 Consejo Superior de justicia de los Paises Bajos C04/327HR de 6 de junio de 2006.
Caso Lancome. Disponible en

https://translate.google.es/translate ?hl=es&sl=nl&u=https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument%
3Fid%3DECLI:NL:HR:2006:AU8940&prev=search (20/06/2020).

65 Vid. Camara Aguila, M.P., “La originalidad de la obra como criterio general de protecciéon del autor
en el derecho comunitario”, Aranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal Volumen 2,n° 8, 2012, p. 8.

66 Vid. parrafos 88 a 94 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea, Sala tercera, de 1 de
diciembre de 2011. Caso Painer. Disponible en
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=115785&doclang=ES (20/06/2020).

67 Vid. Balaiia, S., “La proteccion del perfume por el derecho de autor. Comentario a la sentencia de la
Cour D’Appel de Paris de 25 de enero de 2006 en el caso L ’Oreal c. Bellure”, Revista de Propiedad
Intelectual, n® 22,2006, p. 111.

68 Vid. Balafia, S., “La perfumeria toma posiciones”, cit., pp. 60-61.

69 Vid. art. 26-28 y 41 LPI.
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Por tultimo, para establecer la ilicitud de la copia del perfume debemos tener en
cuenta el mensaje olfativo que este nos transmite, porque ya hemos descartado
anteriormente que la comparaciéon deba hacerse a través de las composiciones
quimicas. Los medios de prueba’® en este sentido pasarian por el dictamen de un
experto, la encuesta entre el publico consumidor y los analisis realizados a través de
las llamadas narices electrénicas’".

V.3 ;Esta protegido el olor de las fragancias por el derecho de autor?

Una vez analizada la regulacion y los requisitos para la proteccion de una obra
a través del derecho de autor, podemos afirmar que si cabe la posibilidad de proteger
el olor de las fragancias a través del derecho de autor. Es mas, obtener esta proteccion
es mas sencillo que obtener proteccion a través de la marca olfativa. Como hemos
visto, el caso concreto seria mas sencillo de enmarcar en la proteccion de la marca
olfativa por la lista de equivalencias que se puso a disposicion de la clientela,
admitiendo la similitud entre ambos perfumes.

Es destacable también que, de hecho, a diferencia de lo que sucede con la
marca olfativa y las dificultades que suscita el registro del olor del perfume en este
ambito, ni siquiera es necesaria la inscripcion para obtener la proteccion del perfume.
Ademas, una vez que se ha probado el plagio, no seria necesario demostrar el riesgo de
confusion en la clientela ni el aprovechamiento de la reputacion ajena. Es decir, el
mero plagio permite llevar a cabo una accidon por infraccion del derecho de autor
contra el imitador.

Por todo ello, se debe afirmar que el olor de las fragancias es susceptible de
proteccion a través del derecho de autor.

VI. POSIBLES ACCIONES

Ciertas situaciones de hecho contempladas en la Ley de Propiedad Intelectual son
subsumibles en la Ley de Competencia Desleal, ocurre también entre la Ley de
Patentes y la Ley de Marcas o entre la Propiedad Intelectual y la Ley de Marcas. Esta
posibilidad de subsuncion la hemos visto ya a lo largo del trabajo, comprobando como
un mismo hecho podria ser objeto de proteccion a través de diferentes derechos.

Esta posibilidad de subsuncion de determinadas situaciones de hecho en distintas
leyes ha suscitado diversas cuestiones de interés procesal, entre ellas, la posibilidad de
acumular las pretensiones que las diferentes leyes especiales permiten formular con el
fin de ser conocidas en un mismo procedimiento y resueltas en una misma sentencia’”.

Antes de pasar a analizar la acumulacidn de pretensiones voy a hacer un pequefio
analisis sobre las posibles acciones que se pueden ejercer en los distintos ambitos
tratados.

VI.1 Acciones derivadas

70 vid. Soler Masota, P., “La proteccion de las ideas por Derecho de autor”, Actas de derecho industrial
y derecho de autor Tomo 22,2001, p. 500.

71 Este método se basa en traducir la composicion quimica de una sustancia en sefiales eléctricas que
posteriormente seran clasificadas en olores conocidos. Asi se consigue medir el mensaje olfativo de
forma objetiva, sin interferencias de caracter personal o cultural.

72 Vid. Bellido Penadés. R., “La acumulacién de acciones en derecho de la competencia y sectores
concurrentes”, Revista de Derecho n°1, 2002, pp. 1y 2.
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a) Competencia desleal

La Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal regula con detalle las
acciones derivadas del acto de competencia desleal. El propio preambulo de la Ley
afirma que se “realiza un censo completo de tales acciones™”. De tal forma que el acto
de competencia desleal podra conllevar seis tipos de acciones diferentes: la accion
declarativa de deslealtad; la accidn de cesacion de la conducta desleal o la accion de
prohibicion si la conducta todavia no se ha puesto en practica; la accion de remocidén
de los efectos producidos por la conducta desleal; la accion de rectificacion de las
informaciones engafiosas, incorrectas o falsas; la accion de resarcimiento de los dafios
y perjuicios ocasionados y la accion de enriquecimiento injusto.

Segun el art. 33.1 LCD, tendré legitimacion activa para llevar a cabo alguna de las
cinco primeras acciones mencionadas, cualquier persona fisica o juridica que participe
en el mercado, cuyos intereses econdomicos resulten directamente perjudicados por la
conducta desleal.

Las cuatro primeras acciones podran ser ejercidas también por las asociaciones y
corporaciones profesionales o representativas de intereses economicos cuando resulten
afectados los intereses de sus miembros’".

De igual forma, ostentaran legitimacion activa para el ejercicio de las cuatro
primeras acciones, en defensa de los intereses generales, colectivos o difusos, de los
consumidores y usuarios: el Instituto Nacional del Consumo y los 6rganos o entidades
correspondientes de las comunidades autonomas y corporaciones locales competentes
en materia de defensa de los consumidores; las asociaciones de consumidores y
usuarios que reunan los requisitos establecidos en el texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios o, en su caso, en la legislacion
autondmica y las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea
constituidas para la proteccion de los intereses colectivos y difusos de los
consumidores y usuarios que estén habilitadas’.

Podra ademas, ejercitar la accion de cesacion en defensa de los intereses generales
de los consumidores y usuarios el Ministerio Fiscal. En cambio, la accién de
enriquecimiento injusto solamente procedera cuando la conducta desleal lesione una
posicion juridica amparada por un derecho de exclusiva.

Estas acciones podran ejercitarse contra cualquier persona que haya realizado u
ordenado la conducta desleal, asi como cuando haya cooperado a su realizacion. No
obstante, la acciéon de enriquecimiento injusto solo podrd dirigirse contra el
beneficiario del enriquecimiento’®.

Estas acciones, a su vez, prescribirdn tras un afio desde el momento en que
pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizd el
acto de competencia desleal segun el art. 35 LCD. Sin embargo, la prescripcion de las
acciones en defensa de los intereses generales de los consumidores y usuarios se rige
por lo dis717)uesto en el art. 56 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios”'.

73 Vid. preambulo I11.3 Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
74 Vid. art. 33.2 LCD.

75 Vid. art. 33.3 LCD.

76 Vid. art. 34 LCD.

77 Vid. art. 56 Ley General de la Defensa de los Consumidores y Usuarios “Las acciones de cesacion
previstas en este articulo son imprescriptibles”.
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b) Derecho de marcas

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas articula medios de defensa a los
titulares de los derechos de marca, nombre comercial y rotulo de establecimiento’®. En
cuanto a las acciones por violacion del derecho de marca, encontramos su regulacion
en el capitulo tercero de la Ley de Marcas.

Segun el art. 40 LM “el titular de una marca registrada podra ejercitar ante los
organos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra
quienes lesionen su derecho”, de igual forma podran exigir a los tribunales la
imposicion de medidas para la salvaguardia de su derecho.

Estas acciones que tendra derecho a ejercer el titular de una marca seran en via
civil: la cesacion de los actos que violen su derecho; la adopcién de las medidas
necesarias para evitar que se prosiga con la violacion; la indemnizacion de los dafios y
perjuicios sufridos; la destruccion o cesion con fines humanitarios de los productos
ilicitamente indicados con la marca infractora; la atribucion en propiedad de los
productos, materiales y medios embargados y la publicacion de la sentencia a costa del
condenado”’. Ademas, el titular de la marca podra prohibir la utilizacién de un signo
siempre que sus derechos no puedan ser objeto de una declaracion de caducidad.

Estas acciones civiles, prescribiran a los cinco afios, contados desde el dia en
que pudieron ejercitarse™’.

¢) Derecho de autor

El art. 138 LPI es el encargado de regular las acciones y medidas cautelares que se
podran llevar a cabo en el ambito del derecho de autor. De tal forma que, el titular de
este derecho podrd instar el cese de la actividad ilicita del infractor y exigir la
indemnizacion de los dafios materiales y morales causados. Podra instar de igual
forma la publicacion de la resolucion judicial o arbitral en medios de comunicacion a
costa del infractor.

El cese de la actividad ilicita podra comprender numerosas actuaciones: la
suspension de la explotacion o actividad infractora; la prohibicidon al infractor de
reanudar la explotacion o actividad infractora; la retirada del comercio de los
ejemplares ilicitos y su destruccion; la retirada de los circuitos comerciales y la
inutilizacion, o en su caso, la destruccion de los moldes, planchas y demas elementos
materiales; la remocion o el precinto de los aparatos utilizados en la comunicacion
publica no autorizada de obras o prestaciones; el comido, la inutilizacién y, en su caso
la destruccion de los instrumentos cuyo Unico uso sea facilitar la supresion o
neutralizacion no autorizada de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un
programa de ordenador; la remocion o el precinto de los instrumentos utilizados para
facilitar la supresion o la neutralizacion no autorizadas de cualquier dispositivo técnico
utilizado para proteger obras o prestaciones y la suspension de los servicios prestados
por intermediarios que se valgan para infringir derechos de propiedad intelectual®'.

78 Vid. Vilalta, A.E. y Méndez, R.M., Acciones para la proteccién de marcas, nombres comerciales y
rotulos de establecimiento, Bosch, Barcelona, 2000, pp. 12-14.

79 Vid. art 41 LM.
80 Vid. art 45 LM.
81 vid. art. 139 LPL
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En este caso, la accion para reclamar los dafios y perjuicios prescribira a los cinco
anos desde que el legitimado pudo ejercitarla.

V1.2 De la accion comin de cesacion y prohibicion

Tradicionalmente, las acciones declarativas, atendiendo a su petitum, se han
venido clasificando en acciones meramente declarativas, constitutivas y de condena™.
Las acciones meramente declarativas, son aquellas en las que el actor pretende que se
declare la existencia o la inexistencia de un determinado derecho. Por su parte, las
acciones constitutivas son aquellas en que el actor pretende la creacion, modificacion o
extincion de un derecho. En el sentido procesal las mas importantes son las llamadas
de condena, pues se caracterizan porque a través de ellas se pide al organo
jurisdiccional que se condene al demandado a realizar una prestacion. De esta
sentencia, se originard un titulo ejecutivo que permitira al acreedor entrar en el
patrimonio del deudor.

La clase de prestacion a que puede dar lugar una sentencia de condena puede
consistir en la entrega de una cantidad de dinero o en dar, hacer o no hacer®.

Una vez dicho esto, podemos afirmar que tanto la accion de cesacién como la
de prohibicidn, pueden estar incluidas dentro de las acciones de condena, pues su
petitum se dirige a que el demandado deje de llevar a cabo una accion. Podemos
afirmar también, que dicha sentencia llevara a cabo una condena no pecuniaria, pues
pretenderd, o bien que se cese la actividad (acciéon de cesacidon) o bien que dicha
actividad ni siquiera de inicio (accion de prohibicion).

Por tanto, nos encontramos ante una nocion de obligacion negativa, a la que
nuestro ordenamiento juridico no ha dado definicién. No obstante, la doctrina® ha
calificado esta denominacion de obligacion negativa como aquella en que el sujeto
demandado debe llevar a cabo una omisioén de una conducta, por lo que la condena de
no hacer se cumplird absteniéndose el demandado de la realizacion de un acto.

Por su parte, la accion de cesacion, se ejercita cuando ya ha existido una
violacion del derecho y se dirige a evitar que dicha violacién se repita, por lo que mas
que ante una accidon de no hacer no encontramos ante una accion de dejar de hacer,
pues ya se ha llevado a cabo el ilicito.

Por todo ello, podria existir confusion entre estas acciones de no hacer, con la
llamada accion negatoria. Para el ejercicio de esta ultima, sera preciso ser titular de un
derecho real y con ella se pretendera la declaracion de que el demandado carece de un
derecho de la misma naturaleza y sobre la misma cosa®’.

A pesar de la posible confusion, existe una diferencia esencial entre ambas
acciones, pues las acciones de cesacion y prohibicion persiguen la condena del
demandado, mientras que la accidon negatoria es una accion meramente declarativa.

Para poder llevar a cabo la accion por cesacidon sera preciso que se haya
violado un derecho y que exista un riesgo de que esta conducta se pueda repetir. Dicho
riesgo debera ser efectivo y serio, asi como probado por la parte demandante.

82 Vid. Muerza Esparza, J.J., Aspectos Procesales de las Acciones de Cesacién y Prohibicién de Daiios
en el ambito del Derecho Industrial y de la Competencia, Cedecs, Barcelona, 1997, p.27.

83 Vid. Tapia Fernandez, 1., Las condenas no pecuniarias (Ejecucion de sentencias de dar, hacer y no
hacer), Palma de Mallorca, 1983, p. 37.

84 Vid. Diez-Picazo, L. Fundamentos del derecho civil patrimonial Volumen II, Civitas, Madrid, 1993,
p. 248.

85 Vid. art. 348 del Codigo Civil.
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Por su parte, para llevar a cabo la accidon de prohibicion, debe existir un temor
de que la violacion del derecho va a llevarse a cabo. Dicho temor deberd ser inminente
y estar fundado, no bastando solamente con una simple sospecha.

Estos requisitos son los necesarios para llevar a cabo alguna de estas dos
acciones, no siendo necesaria la valoracion de elementos subjetivos, es decir, no hara
falta demostrar, por ejemplo, que el infractor actué con dolo o negligencia®®.

V1.3 Acumulacion de acciones

Bajo la vigencia de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil — en adelante, LEC-
los mayores problemas para poder acumular acciones “se derivaban de la dificultad de
deslindar los componentes de uno de los elementos individualizadores de la
pretension” y del requisito establecido en el art. 154.3 de dicha Ley"’.

En cuanto a la primera cuestion®, era frecuente que el demandante solicitara lo
mismo, frente a un mismo demandado, con base en los mismos hechos pero, utilizando
una fundamentacion juridica diversa. Ello, podia acarrear un problema pues, si el actor
formulaba una pretension dirigida a un mismo fin, ficticamente idéntica pero con
diversa fundamentacion juridica, nos podriamos encontrar con un concurso de normas,
no de acciones, ya que podria estimarse que la calificacion juridica no formaba parte
de la causa de pedir. Por el contrario, si se considerase que la causa de pedir esta
compuesta por la calificacion juridica de los hechos, nos encontrariamos dentro del
supuesto de acumulacion de acciones.

Por su parte, el art. 154. 3 LEC especificaba que las acciones no podran
acumularse, cuando con arreglo a la ley , debiesen ventilarse y llevarse a cabo en
juicios de diferente naturaleza. Sin embargo, un sector de la doctrina® llevé a cabo
una reinterpretacion de este precepto de tal forma que consideraba que al existir
homogeneidad entre los diversos procedimientos concurrenetes y conexidad material
entre las diversas pretensiones, se cumplia la exigencia recogida en el articulo para
poder llevar a cabo la acumulacion de acciones.

Por todo ello podemos afirmar que la mayor complicacion en torno a la
acumulacion de acciones en la historia ha sido la determinacion de si la causa petendi
esta compuesta 0o no por la calificacion juridica de los hechos, para asi diferencias
entre concurso de normas y concurso de acciones ya que de ellos se derivan
consecuencias muy distintas.

Por su parte, el concurso de normas no comporta una pluralidad de acciones
concurrentes, sino que pretende que se determine cual es la norma aplicable por lo que
el juez no concurriria en incongruencia si resolviese con arreglo a la norma en
concurso no alegada, por lo que la cosa juzgada impediria iniciar un proceso posterior
entre las mismas partes en el que se pidiera lo mismo alterando la norma alegada.

Por el contrario, estaremos ante un concurso de acciones cuando, siendo
idénticas las acciones en su petitum y en los sujetos entre los que se ejercitan, fueran
diversas en la causa petendi. Aqui, si apreciariamos incongruencia por parte del juez
en caso de que resolviera sobre una accion no ejercitada y la cosa juzgada no impedira

86 Vid. Muerza Esparza, J.J, Aspectos procesales, cit. pp. 33 y 34.
87 Bellido Penadés, R., “La acumulacion de acciones”, cit., pp. 2 y 3.
88 Tbid. pp. 12-17.

89 Vid. Bellido Penadés, R., La tutela frente a la competencia desleal en el proceso civil, Comares,
Granada, 1998, pp. 298-309.
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un nuevo proceso en el que se ejercite entre las mismas partes la accion concurrente no
ejercitada en el anterior proceso’’..

A juicio de MASSAGUER’', la concurrencia de una doble regulacion se
presenta como un concurso de normas, donde una de ellas tendrd un caracter
secundario y residual. Mientras que, a juicio de BELLIDO PENADES ** nos
encontramos ante un concurso de acciones pues se debe atender a la concreta
configuracion de la causa petendi realizada por el actor en su demanda.

De esta forma podemos distinguir dos teorias diversas: por un lado, estd la
teoria de la individualizacidn, segln la cual la causa petendi esté integrada tanto por
hechos como por su calificacion juridica; por otro lado, estd la teoria de la
sustanciacion segun la cual la causa petendi esta integrada exclusivamente por la
fundamentacion factica de la pretension y en consecuencia, la modificacion de la
fundamentacién juridica no comportaria una nueva pretension por lo que la cosa
juzgada impediria un proceso posterior.

Del art. 218.17° de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se
desprende que nuestro ordenamiento considera incongruente la sentencia que se aparte
de la causa de pedir, por lo que podemos afirmar que se decanta por la teoria de la
sustanciacion. Ello nos lleva a afirmar que la causa petendi sera distinta si existe una
modificacion en la fundamentacion factica, y si asi fuere estariamos ante un concurso
de acciones.

Por todo ello se puede afirmar que la fundamentacion factica de una accion de
competencia desleal, como puede ser el aprovechamiento de la reputacidon ajena es
diversa a la accion que se puede llevar a cabo a través del derecho de autor, pues la
primera de ellas la ejercitariamos porque el demandado se estd aprovechando de la
reputacion que hemos conseguido en el mercado para crear confusiéon en los
consumidores y la segunda porque se esta apropiando de nuestra innovacion creativa.

Ahora que podemos afirmar que nos encontramos ante acciones distintas
debemos preguntarnos si estas son acumulables. Para ello debemos atender a lo
dispuesto en el art. 73 LEC, de tal forma que podran acumularse acciones cuando: el
tribunal que deba atender de la accion principal posea jurisdiccion y competencia por
razon de la materia; que las acciones acumuladas no deban, por razén de su materia,
ventilarse en juicios de diferente tipo y que la ley no prohiba expresamente la
acumulacion de dichas acciones.

Se podria pensar que el primero de los requisitos es complicado pues la
competencia en las diferentes materias puede ser distinta. Asi, en materia de
competencia desleal, serd competente el tribunal del lugar en el que el demandado
tenga su establecimiento, o en defecto su domicilio o lugar de residencia, que en el
caso de que no estuviera en territorio espafol, seria competente el tribunal donde se
hubiera producido el hecho’. En materia de propiedad industrial, serd competente el
tribunal que sefiale la legislacion especial sobre dicha materia’. Y, en materia de
propiedad intelectual, sera competente el tribunal del lugar donde se haya cometido la

90 vid. Berzosa Francos, M.V., Demanda, causa petendi y objeto del proceso, El almendro, Cordoba,
1984, pp. 55-70.

91 Vid. Massaguer Fuentes, J., “Las medidas cautelares en la Ley de Competencia Desleal”, Revista de
derecho mercantil n°206, 1992, pp. 737-739.

92 Vid. Bellido Penadés, R., La tutela, cit., pp. 154-157.

93 Vid. parrafo 2 art. 218.1 LEC “el tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a
fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer”.

94 Vid. art. 52.1.12° LEC.
95 Vid. art. 52.1.13° LEC.
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infraccion, o donde se encuentren ejemplares ilicitos, a eleccion del demandante®.
Pero el art. 53 LEC recoge que “cuando se ejerciten conjuntamente varias acciones
frente a una o varias personas sera tribunal competente el del lugar correspondiente a
la accion”, por lo que, parece que debemos descartar la posibilidad de que vaya a
existir algiin problema en este sentido.

En cuanto al segundo de los requisitos, debemos atender a lo dispuesto en el
art. 249.1.4%7 segun el cual, los tres ambitos analizados en este trabajo (competencia
desleal, propiedad industrial y propiedad intelectual) seran objeto de juicio ordinario.

El tercero de los requisitos fue un grave obsticulo en el Borrador de
Anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil’®, pues el art. 294.1.3°, precedente del
vigente art. 73.1.3° LEC establecia que para que fuese admisible la acumulacion de
acciones, seria preciso que la ley no lo prohibiese especialmente. El precepto
continuaba ‘“concretamente, no se permitira la acumulacién cuando la demanda verse
sobre responsabilidad civil de jueces y magistrados, propiedad intelectual, marcas,
patentes, competencia desleal y publicidad ilicita”.

Pero, esta limitacion ha desaparecido del texto definitivo, pues especialmente
se refiere a ello el art. 72 LEC, en el que se expresa que “podran acumularse,
gjercitandose simultdneamente, las acciones que uno tenga contra varios sujetos,
siempre que entre esas acciones exista un nexo por razon del titulo o causa de pedir. Se
entendera que el titulo o causa de pedir es idéntico o conexo cuando las acciones se
funden en los mismos hechos”.

V1.4 ;Podrian acumularse en la misma demanda el ejercicio de acciones de
propiedad industrial/intelectual y competencia desleal?

Tras haber llegado a la conclusion de que nos encontramos ante un concurso de
acciones y no de normas he procedido a analizar los requisitos necesarios para que
dicha acumulacion pueda darse, que aplicaré a continuacion al caso concreto.

Como ya he apuntado, los requisitos para que dicha acumulacion pueda darse
se recogen en el art. 73 LEC. El primero de ellos corresponde a la competencia del
tribunal, como ya hemos visto en el ambito de la competencia desleal, el tribunal
competente seria aquel donde tenga lugar el establecimiento del demandado. En el
ambito de la propiedad industrial, el tribunal competente serd aquel que marque la
Ley, en este caso debemos acudir a la disposicion adicional primera apartado tercero
de la Ley de Marcas, la cual dispone que tendran la competencia aquellos Juzgados de
lo Mercantil a los que la Ley Orgénica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial haya
atribuido tal competencia, en este sentido se debe destacar el Acuerdo al que lleg6 el
Consejo General del Poder Judicial que fue publicado el 19 de octubre de 2018%,
segun el cual tendran competencia en materia de marcas los Juzgados Mercantiles de
Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, A Corufia, Bilbao y las Palmas de Gran
Canarias. En cuanto a la propiedad intelectual, tendra competencia el tribunal donde se
haya llevado a cabo el ilicito. Ademas, cumple también los requisitos a que por razon

%6 Vid. art. 52.1.11° LEC.

97 Vid. art. 249.1.4° LEC “se decidirdn en juicio ordinario, cualquiera que sea su cuantia [...] las
demandas en materia de competencia desleal, defensa de la competencia [...] propiedad industrial,
propiedad intelectual y publicidad”.

98 Bellido Penadés, R., “La acumulacion de acciones”, cit., p.20.

99 Disponible en http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-

especializacion-en-materias-relativas-a-propiedad-industrial-de-varios-juzgados-en-Andalucia--
Canarias--Galicia-y-Pais-Vasco (23/06/2020)
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de su materia las acciones no deban ventilarse en juicios diferentes y el
correspondiente a que la Ley no lo prohiba expresamente.

Por lo que, en el caso concreto el tribunal competente en el ambito de
competencia desleal sera el de A Corufia, pues pongamos que los las empresas tienen
sus establecimientos en la Corufia, ya que solo se aprecia el lugar por el nombre del
banco “Galicia Banco”,. En el caso de propiedad industrial sera competente el Juzgado
de lo Mercantil de A Coruiia y, como el ilicito se ha llevado a cabo en A Coruiia,
tendra también competencia en materia de propiedad intelectual.

Por todo ello, podemos afirmar que en el caso concreto se podrian acumular en
una misma demanda el ejercicio de las acciones de propiedad industrial/intelectual y
de competencia desleal.

VII. DELITO DE FALSIFICACION DE MONEDA

VII.1 Concepto y bien juridico protegido

El Cédigo Penal recoge el concepto de moneda en el art. 387, a tal fin establece
que se entenderd por moneda la metalica y el papel moneda de curso legal, asi como
aquella que no ha sido todavia emitida o puesta en circulacion pero que esta destinada
a ello. A estos efectos, se equiparara la moneda extranjera a la nacional.

Como podemos observar por tanto, la definicion legal de moneda hace referencia
tanto a la moneda metalica como al papel moneda, por ello, debemos entender por
moneda, aquella emitida por el Estado u organismo del mismo autorizado para ello
con pleno poder liberatorio'®. En este sentido, la Ley 10/1975, de 12 de marzo, sobre
Regulacion de la Moneda Metalica, atribuye la potestad exclusiva de acunacion de
moneda al Estado'".

El bien juridico protegido en esta cuestion ha sido objeto de debate. Por un
lado, el sistema francés ha entendido siempre que el bien juridico protegido debe ser
entendido como la fe publica, ya que es el Estado el que ostenta el monopolio de la
fabricacion de la moneda y le dota del valor que le dan los ciudadanos. Por otro lado,
el sistema germanico afirma que el bien juridico a proteger es la seguridad en el trafico
monetario y mercantil'**.

Es por todo ello que podemos afirmar que el bien juridico protegido ostenta
una naturaleza multiple. No obstante, es claro que la falsificaciéon de moneda supone
una puesta en peligro en la estabilidad del trafico monetario, pero ello no debe tener la
consecuencia de que se produzca una irrelevancia penal cuando la cuantia defraudada
sea baja y por tanto no sea tal el peligro en el trafico monetario.

VII.2 La falsificacion de tarjetas de crédito/débito
a) Antecedentes

El auge de los medios de pago alternativos a la moneda, ha llevado a que a
principios de los afos 70 se uniera a los ya tradicionales cheque, pagaré y letra de

100 vid. Boné Pina, J.F. y Soteras Escartin, R., De las falsedades. Comentario a los articulos 386 al
403 del Codigo Penal de 1995, Bosch, Barcelona, 2000, pp. 24 y 25.

101 vid. art.1 Ley 10/1975, de 12 de marzo, sobre Regulacion de la Moneda Metélica.
102 vid. Boné Pina, J.F. y Soteras Escartin, R., De las falsedades, cit., pp. 20 y 21.
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cambio, la tarjeta de crédito. Esta ultima, apareci6 teniendo como principal y
originaria funcion la de crédito'®.

A lo largo del tiempo, la implantacion de las tarjetas de crédito ha ido
evolucionando, consecuencia de factores, como pueden ser: por una parte, la creacion
de un medio de pago personalizado y con distintos elementos de seguridad; y, por otra,
servia a intereses financieros de las entidades emisoras, pues como consecuencia de la
apertura del crédito, estas ultimas instauraban lineas de crédito permanentes y
comisiones por su utilizacion.

De esta importancia que poco a poco se fue instaurando en la sociedad de los
nuevos métodos de pago, se hizo eco el legislador y diseiid para su protecciéon una
norma que identificaba expresamente a estos métodos de pago. Asi, se recogia por
primera vez en el Codigo Penal de 1995 la expresion “tarjetas de crédito y débito”.

Por tanto, podemos afirmar que el art. 387 CP supuso una respuesta punitiva a
la amplia implantacién de estos nuevos métodos de pago. Aunque, en palabras de
BRAVO GARCIA'" “la norma penal en cuestién supone un claro desatino juridico”,
pues si el legislador pretendia dotar de un mayor reproche punitivo a las acciones
falsarias, la solucion debia haber pasado por la creaciéon de una norma especifica
relativa a las tarjetas de pago y cheques de viaje. Pues, en aquellas normas penales en
blanco, donde no se contiene una definicioén de tarjetas de crédito/débito, se producen
remisiones legislativas al art. 386 CP, y este, no recoge en su ambito ciertas funciones
de las tarjetas de crédito que deberian tener un tratamiento penal especifico. Es mas,
las tarjetas de crédito/débito no son moneda de curso legal y mucho menos, tienen
como ente emisor al Estado, por lo que la remision al art. 386 CP seria ciertamente
desafortunada.

Por su parte, BARUTEL MANAUT'® afirma que las tarjetas de crédito/débito,
mas que un medio de pago son un instrumento de pago, pues actian como instrumento
de identificacion de un titular o como llave de acceso a cajeros automaticos, por lo que
su regulacion debe ser tratada como tal.

El art. 387 CP del afio 1995, en cambio, si se establecia que “se trataran de
igual forma que la moneda, las tarjetas de crédito, las de débito y los cheques de
viaje”. Por lo que, esta aclaracion (y solo a través de ella) llevada a cabo en el art. 387
CP hizo que el art. 386 CP pasase a regular también estos supuestos.

b) Problemas planteados

Como ya he adelantado, el delito de falsificacion de moneda se recoge en los
arts. 386 y 387 CP. Pero la equiparacion que hizo en su momento el art. 387 CP entre
la moneda de curso legal y las tarjetas de crédito/débito ha presentado problemas por
el distinto comportamiento juridico de la moneda, como modo de pago y de la tarjeta
que por su parte es un instrumento de pago.

Uno de los problemas que se ha planteado es que la moneda de curso legal y
las tarjetas de pago son conceptualmente distintas y tienen un origen distinto en su
emision. En este sentido, es destacable que la moneda de curso legal es el titulo valor

103 vid. Bravo Garcia, J.L, “Falsificacién de moneda y tarjetas de pago: el art. 387 del Codigo Penal”
en “tarjetas bancarias y derecho penal”, Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid, 2002, p.172.

104 1bid, p. 174.
105 vid. Barutel Manaut, C., Las tarjetas de pago y crédito, Bosch, Barcelona, 1997, p.130.
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por excelencia y al transmitirse, se transmite el derecho sobre su valor, mientras que la
tarjeta de pago es intransmisible'*.

Por otro lado, el dinero es: una cosa fungible; consumible; corporal; mueble;
susceptible de trafico y tiene un valor patrimonial, mientras que la tarjeta de pago
carece de todos estos atributos, por ser meramente un instrumento de pago.

Por su parte la descripcion de la conducta tipica no es la adecuada para llevar a
cabo esta comparativa'®’ pues, el art. 386.1.1° CP aludiria a la “fabricacion” de una
tarjeta de pago falsa lo cual no tiene mucho sentido, siendo més correcta la expresion
de falsificacion de una tarjeta de pago. De igual manera ocurre con el apartado tercero,
ya que el término “expedicion” se ha venido usando histéricamente para definir la
puesta en circulacion de la moneda falsa en el trafico juridico como medio de cambio
natural y fungible.

Ademas, el art. 386 Cng, no lleva a cabo distincion alguna entre conductas,
por lo que, en la regulacion del afo 1995 nos encontrabamos con unos pardmetros
punitivos desproporcionados pues, el que hubiese falsificado una Unica tarjeta de
crédito podia recibir una pena de prision de ocho anos.

¢) Regulacion especifica

Hasta la reforma operada por la Ley Organica 5/2010, de 22 de junio, por la
que se modifica la Ley Orgénica 10/1995, de 23 de noviembre, del Codigo Penal, las
tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje estaban consideradas como moneda a
efectos de la falsedad, lo que planteaba los problemas expuestos anteriormente.

Actualmente la falsificacion de tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje se
encuentra regulada especificamente en el art. 399 bis CP.

En el apartado primero de este art. 399 bis CP se castiga tanto la creacion de
tarjetas ex novo como la duplicaciéon de una tarjeta existente. De hecho, sera castigada
la mera actividad delictiva sin ser necesario que exista perjuicio alguno'®’, pero en el
caso de que el delito haya afectado a una pluralidad de personas o haya sido cometido
por una organizacion criminal dedicada a esta actividad se aplicara la condena
agravada recogida en el mismo articulo, de tal forma que en el caso de que concurran
alguno de estos dos requisitos se impondra la pena en su mitad superior.

Es destacable también, que en el mismo articulo se recoge la posibilidad de que
el delito sea cometido por una persona juridica, estableciendo la pena a tal efecto.

En el apartado segundo del art. 399 bis CP se castiga también la tenencia de
tarjetas de crédito, débito o cheques de viaje falsificados para traficar con ellas, es
decir, se impondrd la misma pena que al falsificador a aquel autor, que sin haber
falsificado tiene en su poder tarjetas de crédito, débito o cheques de viaje falsificados
con la intencion de traficar con ellas.

Por ultimo, en el tercer apartado del art. 399 bis CP se castiga a la persona que
no ha falsificado la tarjeta ni la tiene para traficar con ella pero que, a sabiendas de la
falsificacion la utiliza en perjuicio de otro. Es decir, en este supuesto si serd necesaria
la concurrencia del perjuicio causado a un tercero. La pena prevista para este tltimo

106 vid. Bravo Garcia, J.L., “Falsificacion de moneda”, cit., p.179.

107 Tbid. pp.181-186.

108 vid. art. 386 CP “serd castigado con la pena de prisién de ocho a doce aiios y multa del tanto al
decuplo del valor aparente de la moneda el que altere o fabrique moneda falsa” y art. 387 CP “se
equipararan a

109 vid. Frias Martinez, E., en Codigo Penal comentado, Bosch, Barcelona, 2015, pp. 647 y 648.
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supuesto es inferior a la pena prevista para los dos primeros supuestos del art. 399 bis
CP.

VII. 3 ;Coémo calificaria las acciones delictivas llevadas a cabo por el Sefor
Gonzailez? ;Qué penas de prision llevan aparejadas?

Teniendo en cuenta que el Sefor Gonzalez admitid6 su pertenencia a una
organizacion criminal dedicada a la falsificacion de tarjetas de crédito/débito, y viendo
que con una de ellas se comprd un portatil Toshiba provisto de un software necesario
para poner en funcionamiento lectores de tarjetas, podemos afirmar que nos
encontramos en el &mbito del art. 399 bis 1 CP. Es el dato del portatil Toshiba el que
nos aparta de calificar el delito mediante el apartado tercero del articulo, que
conllevaria una pena menor, pero el que tenga en su poder un ordenador para poner en
funcionamiento los lectores de tarjetas nos prueba, al menos con los datos que
tenemos, que el Senor Gonzélez ha intervenido en la falsificacion.

Ademas, las actividades llevadas a cabo por el Sefior Gonzalez son también
constitutivas del delito de estafa, pues el art. 248.2 ¢) CP recoge que “se consideraran
reos de estafa los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los
datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en
perjuicio de su titular o de un tercero.

La pena del art. 399 bis 1 CP debera aplicarse en su modalidad agravada por la
pertenencia del Sefior Gonzélez en una organizacion criminal, por lo que la pena que
le sera impuesta por este delito de cuatro a ocho afios en su mitad superior. Es decir, la
pena de prision por este delito seria de 6 a 8 afios de prision. Debemos apreciar la
atenuante recogida en el art. 21.4° CP pues, el Sefior Gonzalez confesé una vez que se
habia verificado fehacientemente el caso pero antes de conocer que el procedimiento
judicial se dirige contra ¢l su pertenencia a una organizacion criminal. Por lo que,
segun el art. 66.1° CP, cuando concurra una atenuante se aplicara la pena en su mitad
inferior, por lo que la pena correspondiente a este delito sera de 6 a 7 afos de prision.

En cuanto a la estafa, esta debera aplicarse también en su modalidad agravada,
a través del art. 250.1.5° CP, pues aunque el importe total defraudado es de 10.780,5€
y por tanto no es superior a los 50.000€, si ha afectado el delito a un elevado nimero
de personas, pues se enumeran al menos nueve comercios afectados y utiliza un etc., lo
que quiere decir que hay mas, por lo que es procedente aplicar el tipo agravado, de tal
forma que la estafa es castigada en su modalidad agravada con 1 a 6 afios de prision y
multa de 6 a 12 meses. Debemos apreciar aqui también la atenuante de confesion, por
lo que aplicaremos la pena en su mitad inferior. Asi quedara la pena del delito de
estafa de la siguiente forma: de 1 a 3 afios y 6 meses de prision y 6 a 9 meses de multa.

VIII. CONCLUSIONES FINALES

La perfumeria de equivalencia, puede llegar a ser tan diversa que afirmar que
solo existe una forma de proteccion o que siempre se debe seguir el mismo camino en
cuanto a acciones que velan por la proteccion de derechos adquiridos seria un grave
error.

Bien es cierto, que hay acciones que en general serdn mas ficilmente
encuadrables que otras en el ambito de la perfumeria de equivalencia. Por ejemplo en
cuanto a la competencia desleal, serd mas sencillo encuadrar a la perfumeria de
equivalencia en las dos imitaciones parasitarias recogidas en el articulo 11.2 LCD,
pues en general, no pretenden una imitacion confusoria (ya que llevan a cabo el uso de
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signos distintivos y la confusion en el olor en todo caso, se encuadraria en la marca
olfativa) y la imitacion sistemadtica en este ambito, es muy dificil encuadrarla, pues
como norma general el imitado ya tiene un peso en el mercado que no se obstaculizara
por un imitador.

La confusion y la similitud en la marca olfativa, en general, seran muy dificiles
de probar. Como hemos visto, el caso concreto ha sido mas sencillo de enmarcar
gracias a la lista de equivalencias que la propia sociedad puso en disposicion de los
consumidores y asi ha reconocido la similitud de los signos en conflicto y ha creado
un vinculo entre ambas fragancias que va a hacer que los consumidores las equiparen
aprovechandose asi de la reputacion de la marca y obteniendo una ventaja desleal.
Pero, en general, probar esto hard necesario llevar a cabo numerosos estudios.

A mi parecer, la accion mas sencilla o mas genérica para todos los casos de
perfumeria de equivalencia es la accion por infraccion del derecho de autor, pues basta
con probar el plagio para llevarla a cabo, sin necesidad de probar la confusion.

En cuanto a la acumulacion de acciones, debemos destacar en este sentido que
el mayor problema que se podria plantear es la competencia del juez, pues para atender
a la accion por infraccion de marcas el Consejo General del Poder Judicial ha tasado la
competencia, no teniendo todas las Comunidades Autonomas y mucho menos todas
las ciudades Juzgados Mercantiles competentes en la materia. El resto de requisitos no
generan dichos problemas pues la Ley no prohibe la acumulacién de estas ni recoge la
necesidad de ventilarlas en juicios diferentes.

Por ultimo, me gustaria sefialar que a mi modo de ver, y como ya sefialaba
BRAVO GARCIA'", ha sido mucho mas acertado crear un precepto especifico para la
falsificacion de las tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje, pues sus
caracteristicas son diversas a las del dinero. Considero, de igual forma, y sin restarle
importancia al delito de falsificacion de tarjetas y cheques de viaje, que es mas grave
el delito de falsificacion de moneda, pues este delito vulnera la fe publica y la
seguridad juridica en el trafico, mientras que las tarjetas de crédito provienen de
entidades privadas y, a pesar del dafio que se puede hacer a través de la falsificacion de
estas a las entidades privadas o a los particulares, considero mucho mas grave atentar
contra la fe publica del Estado. De esta forma, ahora las penas, a mi parecer, son
mucho mas proporcionadas.

110 vid. Bravo Garcia, J.L., “Falsificacién de moneda”, cit., p. 172.
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