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Sentencia Audiencia Provincial  Vizcaya núm. 705/1999 (Sección 4ª), de 1 julio

Jurisdicción: Civil

Recurso de Apelación núm. 389/1997.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Antonio García Martínez.

Texto:

En Bilbao, a uno de julio de mil novecientos noventa y nueve.

Vistos en grado de apelación ante la Audiencia Provincial de Bilbao, Sección Cuarta, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados, los presentes autos de juicio de menor cuantía núm. 603/1995, procedentes del Juzgado de 1ª Instancia núm. 10 de Bilbao y seguidos entre partes: Como apelantes «Adidas España, SA» y «Adidas AG» representados por la Procuradora señora Perea y asistidos del Letrado don Fernando Rodríguez Domínguez; y como apelados «Calzados Crube, SA» representado por la Procuradora señora Rodrigo Villar y asistido del Letrado señor Reboiro Fraile; Cruz P. S. y Begoña G. V., no personados en el presente recurso.

Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la Sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-La Sentencia de instancia de fecha 2 de mayo de 1997 es del tenor literal siguiente:

Fallo: «Que desestimando la demanda interpuesta por la representación procesal de la parte actora "Adidas AG" y "Adidas España, SA" contra los demandados "Calzados Crube, SA" y doña Begoña G. V., debo declarar y declaro no haber lugar a realizar ninguno de los pronunciamientos solicitados por la parte actora, absolviendo a los demandados de los pedimentos solicitados en su contra, con imposición a la parte actora de las costas causadas».

SEGUNDO.-Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de los demandantes se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación que, admitido por el Juzgado de Instancia y tramitado en legal forma ha dado lugar a la formación del presente rollo, al que ha correspondido el núm. 389/1997 de registro y que se ha suscitado con arreglo a los trámites de los de su clase.

TERCERO.-Hecho el oportuno señalamiento y la vista del recurso, se celebró ante la Sala el pasado día 28 de abril de 1999 en cuyo acto:

El Letrado recurrente solicitó la revocación de la Sentencia de instancia y se dicte otra por la que se estime la demanda interpuesta con expresa imposición de las costas causadas a la contraparte. El Letrado recurrido solicita la desestimación del recurso interpuesto con la imposición de costas.

Terminado el acto, quedaron las actuaciones sobre la Mesa del Tribunal para la deliberación y resolución.

CUARTO.-En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales excepto el plazo para dictar sentencia dado el volumen de asuntos que pesan sobre la Sección.

Ha sido Ponente para este trámite el Ilmo. Sr. Magistrado D. Antonio García Martínez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Interpuesta demanda sobre declaración de derechos de propiedad industrial, nulidad de registros y competencia desleal, al amparo de los artículos 1, 2, 11, 12, 13, 30, 31, 35, 36, 37 y 38 de la Ley de Marcas (RCL 1988\2267) (LM), 187 y 188 del Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI [RCL 1930\759 y NDL 25009]) y 1, 6, 7, 11.2, 12 y 18.1.2 de la Ley de Competencia Desleal (LCD [RCL 1991\71]), todo ello, sintéticamente expuesto, por considerar la parte actora incursos en causa de nulidad los registros relativos a la marca núm. ... y al modelo industrial núm. ..., solicitados y concedidos a favor de doña Cruz P. S., al infringir los derechos prioritarios derivados a su favor del registro de las marcas internacionales núms. ..., y de las nacionales núms. ..., cuyo signo protegido es utilizado por la sociedad mercantil codemandada al amparo de los registros ilegítimos cuya nulidad interesa, con lo que incurre en clara conducta de competencia desleal, lesionando sus derechos e irrogándole graves perjuicios, fue dictada Sentencia por la que se acordó, tras considerar el Ilmo. Sr. Juez de 1ª Instancia perjudicadas por prescripción las acciones ejercitadas, desestimar la demanda interpuesta y con imposición de costas a la parte actora.

Disconforme con lo razonado y resuelto en la Sentencia de instancia, recurre en apelación la parte demandante, ahora recurrente, que señala, en relación con la prescripción de las acciones ejercitadas: a) que la acción para pedir la nulidad, de la marca núm. ... es imprescriptible, de conformidad con lo prevenido en el artículo 48.2 LM, al haberse solicitado su registro de mala fe, así como también, de conformidad con lo prevenido por el artículo 47.3 LM, por contravenir la misma lo dispuesto en los artículos 1 y 11 LM; b) que la imprescriptibilidad de la acción para pedir la nulidad del modelo industrial resulta de lo dispuesto en el apartado a) de la disposición derogatoria de la Ley de Patentes (RCL 1986\939) (LP) y en el artículo 113.2 de esta misma Ley y c) que las acciones ejercitadas al amparo de la Ley de Competencia Desleal tampoco pueden considerarse prescritas no ya sólo porque el «dies a quo» a tomar en consideración para el cómputo del plazo no puede situarse en el año 1979 al no haberse tenido conocimiento de los actos desleales hasta el año 1995, sino además por cuanto que procedería, siquiera fuese por analogía, la aplicación de la doctrina establecida en materia de responsabilidad extracontractual cuando se trata de la prescripción de daños continuados, de lo que resultaría la vigencia de la acción en tanto que lo estuviese el comportamiento desleal correspondiente que es, precisamente, lo que acontece en el caso, al haberse prolongado en el tiempo los actos de competencia desleal cuya cesación se interesa.

SEGUNDO.- Las marcas de la actora recurrente a las que se hace alusión en la demanda interpuesta, registradas en el tiempo con anterioridad a la marca cuya nulidad se interesa y que sirven para distinguir especialmente calzado deportivo, se caracterizan por presentar un diseño en el que destacan tres bandas paralelas que aparecen, en los casos de la marca internacional núm. ... y de la nacional núm. ..., dispuestas en los laterales de las zapatillas deportivas, discurriendo desde el borde del piso o la suela hasta el refuerzo de los ojetes situado en el empeine que aparece en el plano superior.

Por su parte, la marca núm. ..., con la que se protegen prendas confeccionadas y calzado, consiste, según, su descripción registral, en un gráfico constituido por una parte del corte de un zapato deportivo, en el que se aprecian tres bandas ligeramente inclinadas respecto al plano horizontal, dos de ellas unidas por otra banda transversal, apareciendo sobre ésta la denominación «crube», diseñada con especial tipo de letra.

Confrontados los signos en pugna rápidamente se advierte, cual se destaca en el informe pericial obrante a los folios 2663 y ss. de los autos, que el elemento principal, en algunos de los casos único, de la totalidad de las marcas examinadas, es el representado por las tres bandas paralelas, que de esta forma constituyen lo más característico y definitorio de aquéllas, lo que resulta especialmente apreciable, en el caso de la marca internacional núm. ... y de las nacionales núms. ..., en las que dichas tres bandas paralelas aparecen dispuestas sobre el lateral de una zapatilla deportiva, discurriendo desde la zona de los ojetes hasta la zona del piso o la suela. Cierto es, que en la marca núm. ... dos de las tres bandas se encuentran unidas entre sí por otra transversal y más pequeña dentro de la cual se puede leer, en letras minúsculas, la denominación «crube» e, igualmente, que las tres bandas paralelas aparecen festoneadas, pero dichos elementos quedan relegados en su componente diferenciador carente de la suficiente fuerza individualizadora, ante la potencia distintiva, principal y verdaderamente determinante, de las tres bandas mismas, cuya presencia en las zapatillas, dada su condición preponderante, es susceptible de inducir a errores, generando un riesgo de confusión en el mercado que, a criterio de la Sala, no resulta excluible en todo caso por la concurrencia de aquellos elementos aditivos de carácter puramente accesorio y carentes del necesario poder discriminador.

De lo que se acaba de razonar ya se deduce que se produce un supuesto de doble inmatriculación en el que se da el requisito de la semejanza entre las marcas de la actora apelante y la marca de la codemandada coapelada, las que refiriéndose al mismo producto (el calzado deportivo), resultan susceptibles de provocar confusión, situación en la que gozan de prioridad las marcas de las que resulta titular la demandante apelante, a tenor de las fechas de su registro, de lo que se sigue que la marca de la codemandada coapelada está incursa en causa de nulidad, por lo que a continuación procede determinar si la acción ejercitada para que dicha nulidad se declare está o no prescrita.

La prescripción de la acción para pedir la nulidad de la marca ha de ser examinada en el caso a tenor de lo prevenido en el artículo 48 LM, toda vez que la acción de nulidad encuentra su fundamento en la contravención de la prohibición relativa de registro a que se refiere la letra a), del núm. 1, del artículo 12 LM y no en la infracción de las prohibiciones absolutas a que alude el artículo 11 LM, de lo que ya se sigue, que no resulta de aplicación al supuesto el artículo 47.3 sino, como se deja dicho, el 48, por lo que en el caso, y por haber transcurrido el plazo de prescripción de cinco años a que se refiere la norma, es llano que tan sólo podrá considerarse vigente la acción si la misma se considera imprescriptible y ello, como también señala el precepto, por haberse solicitado el registro de la marca de mala fe, que es precisamente lo que asevera y corresponde acreditar a la demandante recurrente y lo que la sentencia no juzga probado.

Pues bien, en contra de lo que señala la Sentencia recurrida, considera la Sala que el registro de la marca núm. ... sí fue solicitado de mala fe.

Mala fe que se deduce del simple conocimiento que el solicitante de la misma tenía de la utilización por parte de la entidad «Adidas» y para distinguir sus productos en el mercado y entre ellos su calzado de deportes, del signo de las tres bandas, cuya difusión en la esfera deportiva ya era notoria en el año 1979 a nivel internacional, habida cuenta su importante presencia en eventos deportivos del máximo nivel y la más amplia comunicación (ver documentación acompañada a la demanda), no pudiendo alegarse falta de penetración en España y desconocimiento de su despliegue por quien siendo, como era el señor P. S., un especialista en el diseño de calzado deportivo, resulta obvio que no podía ignorar los productos de sus más directos e importantes competidores, lo que además se descarta a la vista del contenido del interrogatorio y del pliego de posiciones presentado por la parte demandada apelada, así como de lo aseverado por el representante legal de «Calzados Crube, SA» en prueba de confesión, de todo cuanto se desprende, no sólo el importante grado de implantación que «Adidas» tenía en España ya en el año 1979, sino también el de información que de sus actividades y productos tenía el propio señor P. S., cuyo calzado deportivo ya competía por entonces en el mercado español con el de «Adidas», tan conocido para él, como las marcas que lo identificaban y distinguían.

En definitiva, que siendo el registro de la marca núm. ... contrario a lo dispuesto en el artículo 12.1 a) LM y resultando la acción para pedir su nulidad imprescriptible, de conformidad con lo prevenido en el artículo 48.2 LM, procede su anulación y consiguiente cancelación, a tenor de lo señalado en el artículo 48.1 LM.

TERCERO.- La problemática planteada en relación con el modelo industrial núm. ... también ha de resolverse en sentido favorable a la pretensión de la actora recurrente.

Dicho modelo, cuyo registro fue concedido con posterioridad al de la marca núm. ..., consiste en un calzado deportivo que también contiene sobre ambos laterales tres bandas iguales y equidistantes entre sí, las cuales están inclinadas y se extienden desde el refuerzo de los ojetes y la zona correspondiente al enfranque de la bandeleta, siendo así que dos de dichas tres bandas, que no se describen como festoneadas, aparecen unidas por otra transversal y más pequeña, en cuyo interior, y a diferencia de la marca, no se incluye denominación alguna.

Pues bien, como defiende la actora recurrente, considera la Sala, que dicho modelo carece de la condición de novedad, en cuanto incorpora una forma estética al calzado deportivo, la de las tres bandas laterales, anticipada por las marcas de la actora, por lo que resultan de aplicación al caso los artículos 49 y 188.3 EPI, debiendo considerarse el modelo nulo y sin ningún valor ni efecto legal, declarándolo así, de conformidad con el artículo 194.5 EPI, y ello dado que la acción de nulidad por faltar la novedad, como requisito que debe concurrir en una creación de forma para que la misma pueda ser protegida como modelo industrial, obteniendo un derecho de exclusiva que tan sólo se justifica cuando dicha condición concurre en realidad, debe considerarse imprescriptible, en cuanto que constitutiva de una nulidad radical o absoluta, impuesta por la naturaleza de la prohibición infringida en función del interés que en la misma se trata de proteger, que no es sólo de naturaleza privada, en cuanto puede favorecer al propio autor del modelo, reconociendo de esta suerte su actividad creadora, sino también pública o social, en cuanto que dicha actividad creadora debe enriquecer el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, lo que supone, por razón de dicho principio fundamental e informador del derecho de modelos, la negación de la protección cuando, no concurriendo el indispensable presupuesto de la novedad, dicho enriquecimiento no se produce, lo que determina, para los supuestos de improcedente registro, como acontece en el caso, la invalidez del título desde el inicio del disfrute con pretensión de exclusividad, en cuyo caso, en cualquier momento, sin sujeción a tiempo determinado se podrá ejercitar la acción de nulidad, y así citamos en nuestro apoyo la doctrina, que consideramos aplicable al supuesto, de la STS de 19 de enero de 1973 (RJ 1973\10). Debiendo recordarse finalmente que el modelo industrial tan sólo protege la creación de forma sin consideración alguna al resultado industrial que dicha creación de forma pueda reportar, por lo que no se comprende la insistencia y reiteración de la parte demandada recurrida pretendiendo vincular el diseño de las bandas laterales de las zapatillas deportivas con la ideación de un sistema de refuerzo de las mismas tendente a evitar holguras y deformaciones, cuando es lo cierto que dicho sistema, ni era, ni podía ser objeto de protección a través del registro de un modelo industrial.

CUARTO.- Las acciones ejercitadas al amparo de la Ley de Competencia Desleal considera la Sala que se encuentran prescritas.

En este punto debe partirse, como hecho que se considera probado, de que la demandante recurrente conocía, ya desde finales del año 1979 o principios del año 1980, en que varios de sus directivos visitaron la fábrica de «Calzados Crube, SA», en Oyón (Alava), las actividades desarrolladas por la referida mercantil y, por lo tanto también, el calzado deportivo que la misma comercializaba, en cuyos laterales se incorporaban, ya por entonces, unas bandas semejantes a las registradas a su favor como marca.

Pues bien, esto así es lo cierto aun cuando resulte inapropiado retrotraer el «dies a quo», para el cómputo del plazo de prescripción a una fecha en la que, por no hallarse en vigor la Ley de Competencia Desleal y, por tanto, por no haber nacido las acciones reguladas en la misma, resulta difícil imaginar que dichas acciones pudieran ponerse en juego, que situado el «dies a quo» a la fecha de entrada en vigor del cuerpo legal referido, a partir de la cual dichas acciones ya podían ejercitarse, la prescripción de las mismas se habría producido igualmente.

El artículo 21 LCD, fija con meridiana claridad («in claris non fit interpretatio»), el «dies a quo» o día a partir del cual debe comenzar a correr el plazo de un año para el ejercicio de las acciones de competencia desleal y lo hace señalando literalmente «desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal». La mercantil «Calzados Crube, SA», comenzó su actividad de fabricación de calzado deportivo en el año 1979, y la entidad recurrente fue plenamente conocedora de esta actividad y de los hechos que denuncia como constitutivos de competencia desleal, cuando menos, desde la fecha en que, a finales del año 1979 o principios del año 1980, algunos de sus directivos procedieron a visitar la fábrica que «Calzados Crube, SA» tenía en Oyón (Alava); sin embargo, no pone en marcha actuación alguna tendente a la defensa de sus derechos hasta el mes de marzo del año 1995 que es cuando formula la denuncia penal, interponiéndose la presente demanda civil el día 10 del siguiente mes de octubre, todo ello, cuando ya había transcurrido con exceso el plazo de un año fijado en el antecitado artículo 21, y ello, incluso situando el «dies a quo», como antes se refería, en la fecha de entrada en vigor de la Ley de Competencia Desleal; por lo tanto, deben considerarse prescritas las acciones articuladas por competencia desleal, pues es evidente que desde la entrada en vigor de la LCD no sólo tuvo la posibilidad objetiva y legal de haberlas ejercitado sin impedimento alguno, sino que también era perfecta conocedora de la identidad de la persona que realizaba, ya desde tiempo atrás, los actos reputados ilícitos o desleales.

Alega la entidad recurrente que hallándonos ante un acto continuado, el plazo prescriptivo no debe comenzar a contarse sino desde que hubiere cesado la perturbación o deslealtad competencial, pues debería aplicarse, siquiera fuese por analogía, la doctrina establecida en materia de responsabilidad extracontractual cuando se trata de la prescripción de daños continuados, de lo que resultaría la vigencia de la acción en tanto que lo estuviese el comportamiento desleal correspondiente que es, precisamente, lo que acontece en el caso, al haberse prolongado en el tiempo los actos de competencia desleal cuya cesación se interesa.

Entiende sin embargo la Sala, no dejando de reconocer la existencia de opiniones favorables a tal tesis, que dicha doctrina no es aplicable al supuesto de autos, pues: a) el artículo 21 LCD no establece distingos o excepciones en función de la naturaleza del acto; b) resulta contradictoria con lo que a todas luces es un presupuesto cardinal, tanto de la acción declarativa como de la de cesación «ex» artículo 18.1.2 LCD, pues ambas requieren que al tiempo de su ejercicio, aún subsista o permanezca el acto de deslealtad o la perturbación concurrencial creada por el mismo; c) no se aviene con los términos tajantes y categóricos con que el propio artículo 21 en su último párrafo establece el plazo prescriptivo de tres años «y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la realización del acto», plazo este que también determinaría en nuestro caso la apreciación del instituto de la prescripción; d) viene referida a una determinada acción resarcitoria por culpa o negligencia extracontractual, cuya naturaleza y finalidad no resulta equiparable sin más a las acciones por competencia desleal, y e) no resultaría acorde con la finalidad perseguida por el instituto de la prescripción al favorecerse, con injustificable menoscabo del principio de seguridad jurídica, el ejercicio tardío del derecho por quien más que evidenciar, por razón de sus propios actos, la voluntad de conservarlo, hizo gala de una manifiesta dejación, tan sólo compatible con su voluntad de abandonarlo.

QUINTO.- Por lo que se refiere a la indemnización de daños y perjuicios, interesó la recurrente, reiterando lo que ya solicitara en la instancia, la condena de la mercantil codemandada al pago de la suma de 46.400.000 pesetas causándose oposición por «Calzados Crube, SA» que alegó la inexistencia de prueba acreditativa de la producción de daños y perjuicios por la cantidad reclamada.

También en este punto procede resolver, si bien que parcialmente, a favor de la recurrente que exige la indemnización en relación con los actos de violación realizados durante los años 1994 y 1995 y amparándose en el criterio del canon razonable al que se refiere el artículo 38.2 c) LM, lo que no puede considerarse improcedente o desproporcionado, salvo lo que a continuación se dirá, cuando es lo cierto que tan sólo persigue la percepción de lo que la mercantil codemandada le hubiera debido pagar por la utilización de su marca conforme a derecho.

Y decimos parcialmente por cuanto que la indemnización reclamada por «el ejercicio de 1995», no puede ir más allá en el tiempo del día 9 de octubre, dado que la demanda se presentó el día 10 y que la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, según lo establecido por el artículo 38.4 LM, «solamente podrá exigirse en relación con los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción». Por lo que, y aceptando como ajustadas las bases consideradas por la recurrente para el cálculo de la indemnización, en cuanto parte de un volumen de ventas para los ejercicios de 1994 y 1995 de 580 millones de pesetas en total, cifra razonable a tenor del que se considera estimado para el año 1994, de 294 millones de pesetas, según resulta del documento núm. 45 de los de la demanda, al que aplica un porcentaje, de conformidad con el criterio de las regalías, del 8%, considerado adecuado por el perito judicial informante, atendiendo al hecho de que se trata de una marca notoria, que resulta atrayente para el público consumidor y que en dicho porcentaje puede quedar incluida una contribución razonable a los gastos de publicidad de la marca, considera la Sala que la indemnización debe fijarse, teniendo en cuenta, como se señalaba, que «por el ejercicio de 1995» no puede ir más allá del día 9 de octubre de 1995, en la suma de 41.124.383 pesetas.

SEXTO.- Finalmente, y en lo referente a la publicación de la Sentencia, ello precisa expreso acuerdo en la resolución judicial, pues, de conformidad con lo prevenido en el artículo 36 d) LM, «esta medida sólo será aplicable cuando la sentencia así lo disponga expresamente» y, por tanto, sólo podrá adoptarse cuando las especiales circunstancias y trascendencia del caso así lo aconsejen, siendo así que en este supuesto no se aporta por la demandante recurrente, que nada razonó al respecto en su demandada o en el acto de la vista del recurso, elemento de juicio alguno que justifique la pretensión, por lo que debe ser rechazada.

SEPTIMO.- En definitiva, que procede, de conformidad con lo hasta aquí razonado, revocar parcialmente la Sentencia recurrida, estimando en parte la demanda interpuesta, y todo ello sin que proceda verificar expresa condena ni en las costas de la instancia ni en las de la alzada.

En atención a lo expuesto

FALLAMOS

Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de «Adidas AG» y «Adidas España, SA» contra la Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 10 de los de esta Villa en los autos de juicio de menor cuantía núm. 603/1995, con fecha de 2 de mayo de 1997, debemos revocar y revocamos parcialmente la Sentencia apelada, acordando estimar parcialmente la demanda interpuesta y ello:

1º) Declarando:

a) que el registro de la marca ..., gráfica en clase 25ª, es nulo, por lo que procede su cancelación,

b) que el modelo industrial núm. ... es nulo, por lo que procede la cancelación de su registro y,

c) que la sociedad «Calzados Crube, SA» carece del derecho de incluir en el calzado deportivo que fabrica el signo de las tres bandas protegido por las marcas de la actora, y

2º) Condenando:

a) a «Calzados Crube, SA» y a doña Begoña G. V. a estar y pasar por las anteriores declaraciones, y

b) a «Calzados Crube, SA» a abstenerse en lo sucesivo de incluir en el calzado deportivo que fabrica el signo de las tres bandas protegido por las marcas de la actora y a indemnizar a la misma en la suma de 41.124.383 pesetas.

Y todo ello sin que proceda verificar expresa condena ni en las costas de la instancia ni en las de la alzada.

Así por esta nuestra Sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.-Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente el día veintiuno de julio de mil novecientos noventa y nueve, de lo que yo la Secretaria certifico.

