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;;'__:_:'f:_:’::;__JuzcsAno DE z_o MERCANTiL DE ALICANTE v DE MARCA CDMUN]TARIA Num
: :-'-'_Z:--_f.'_'-UNO'"'.'- L I T -
f'_;:gif'_.'Pmced.m.ento JUICIO ORD!NARIO nam 593/2012 VM]RALLES
_""__-_-;'-'_-.;”:-Parte demandaﬂte MOTEVESrL S -_ -..--'--BENE zgu
'."._._:.-r:rocurador VICENTE MIRALLES M(}RERA B
"'_';’_:__5*..;'.'ﬁ-._--.Abogado IGNACIO VALDELOMAR e
 Parte demandada: INDUSTRIAS FRANCISCO IVARS sL
'f--:".?'-'.’Procu;ador JOSE MANUEL GUTIERREZ MARTIN
' ?'-:7_-_--_-'-'_-'..'Abogado _A;_EJAN_DR_Q SANZ-_BERMELL_ o |

-No*rmcmo- - _:i

SENTENCIA num 1120'24

En Akcante a 3de Enero de 2014 _ _ B
Vtstcs por m: D Rafaei Fuentes Devesa Maglstrado Juez del Juzgado de o

:'__': 1'._-'-Marca Comunztana num Uno,: ios presentes autos de Juicio: Drdmarlo seguudas con el".__-: _-.“:
___"_""-':':.:.':f-numero 593!2012 promowdos a mstanc:a de: MOTEVE S. rL : representado!a pcr e!lla
'_"--'F’;‘ocuradorfa Sr Ia MIRALLES MORERAy defendldo/a por ei/la !etradola Sr la
 VALDELOMAR contra INDUSTRIAS FRANCISCO IVARS SL representado/a porelia
: _""i"f_f';_:-_.':Pmcurador/a Stfa. GUTIERREZ MARTIN y defendido/a por elfla. 'etfadﬁla Stla
__.'.'_.':..':.SANZ- BERMELL sobre lnfraccxon de modelo comunltarlo . Do

o I'_ANT’ECED'ENTE_ZQ DE_'.HECH.O S

_ Przmem - Que Ia mentada r@presentaclon de Ja parte actora formuio demanda
| "":'f'.f'_arreglada a Ias prescrlpcwnes Eegales en Ia cual prevaa alegacmn de tos hechos y
i . ".fundamentos de derecho que estlmo partmentes scl:cxtaba que se dtctara sentencua en_"__::'
ios sngmentes termmos - SEDECLARE S e o
. - Que MOT‘/VESrL es titular exalusivo de/ diserio comunitario 73952-0001. .
_ 2 Que la fmpon‘ac:lon almacenamiem‘o oferta y comeraaﬁzacron de los reducz‘ores de-_'ﬁ"-_ S
o -'_-fﬂ/a demandada INDUSTRIAS FRANCISCO IVARS S.L (IF1), puestos demarnifiestoenta
= :_:'f_f:;-presenre a’emanda supone una mfracc:én de los derechos d@ propledad mdusm.al del :
_'f:.-":'}"-_D/seno Camunn‘arfo 73952~0007 de MOT!VE _ e
B 3— ' Que ia demandada ha wa/ado /os d@rechos de exp/oz‘ac:on excfustva que. L
i corresponden a la demandanz‘e MO TIVE S rl sobre e/ D/seno Comumtano 73952—0007
SE CGNQENE . . : ) . TR Lol . S
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1 - A ia o’emandada e pasar por las dec]aracrones expuesz‘as._ o

2- A /a demandada a cesar. en los acz‘os da- mfraccran mc/uyeﬂdo la /mporz‘ac:fon S

__.a/macenamfem‘o oﬁ‘ec:/m/ento y/o cualqwer clase de comerc:a/fzacfan de las reducz‘ores:

objez‘o de conﬂlcfo y denum:/ados en fa presente demanda. : e

E 3 - A la demandada a retirar de/ z‘raf co econdmico Ias reducfores objeto del presem‘e.; o

i _i._;'pfetfo asf camo /os e/ementos promvc:fonales (caz‘alogos rewsias pagina web} de esos'-._'}j:_:af o
| = reducz‘ores y, ;unfo con el stock que tenga de los mismos destmzr fodo ello a sU costa.. | S :
_'_4 i A fndemmzar als acz‘ora en e/ fmporfe correspond/em‘e a los beneﬁc:os obfemdos'flg1'_:"'-;-'_'___'_":_ .
'f:por /.9 demandada con moz‘/vo de /a comercza/rzac;on de. fos reduc:fores objez‘o da conﬂfcfo e

: :"denunc/ados en esta demanda, _ en e! :mpoﬂe que se a’ez‘enmne ern Sentencia Y en;.-'_'
ot cua/qwer caso de forma subszdfana a mdemmzar a /a actora enla canﬁdad legalmem‘e;:

o 'L--i.esfablec:da de/ 7 / de la c:ﬁ'a de negoc:o realzzada por fa demandada con Ios producz‘os‘___" o

'-_.'_que mcorporen el dlseno comumz‘ano propzedad de MO??VE
: _' _:' :___r'd:cte ‘ef ei presente procedim;em‘a med/ante su anuncfo en la rewsta especraﬁzada_.
- '-"f{-.__'::_-;Metalurg/a yEiectncadad ' S ' S

CAla demandada a que ses pubﬁcada a. su. costa el fa/lo de Ia Sem‘enma que se‘ e

.f.6'~- Alpago de las costasprocesales  " e . TR el
_ _ Segundo -Czue admlt;da a tramlte se dsspusa el emplazamzento de la/s partels_i_ﬁ_l“i 3"_:'
demandada!s para que en el término Iegal comparec;ere en autos'y contestara aqualla i

._-._.'Veruf candolc en tlempo Y forma medlante !a presentamon de escruto de contestac:on enz"-."_-';':
'-:'tal que soiaclio la deseshmacnon de la demanda, prev;a alegacuon de los hechos y_:'-"
| '_*;__:'fundamentos de derecho que conSIderaron aphcahles | SR R e
Tercero -Preclu;do ei tram:te de contestacnon a Ia demanda se. convocc a Ias

f partes personadas a la audlenma prevza al JUICIO prewsta en el art. 414 LEC que tuvu'_-_":-" .

"-';3-_”-f_lugar el dta y hora sena[ado con la- asnstenma de Ea parte actora y demandada/s o

':'_"-EI_personada!s “sin que se lograse - acuerdo y f;;ados ios hechos ﬂC} ccntrovertidos e
_ 'f-'_mteresada por Ias partes 1a practlca de Ias pruebas de mterrogatorlo testtf‘ cal documental-ﬁ_'_ -_'_-.--_' |
: y pencual se acordaron las pertmentes en ios termmos que f:guran en el soparte_"_

.ﬁ-_audlowsual senaiandose ia cekebracuon del jUICID

“ Cuarto - Sohcntada ia suspensmn de las actuacnones por estar en \nas de-_-.:_

e _}_;'_'__negoclacaon se acordo por decreto de 20 de marzo de 2013, 8% sohcata su reanudacuon ¥ ;
ose dzcto pmvexdo de 2 juho senalando leG[O que. tuvo Iugar el diay hora senaladcs en :__ L

o ':;: ":e[ que se practicamn las dlhgencaas probatonas deciaradas pertmentes y iras el tramlte de__'_

'Qllnfmrme y conclusmnes se dlo par conc!mdo el acto y vnsto ;3ara sentencna L S
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Iegales y demas cie pertlnente aphcaclon al supuesto de autos excepto Ios piazos--'_:._. _f':'i.}.

"'-:"-"Judtciales por !a acumulac;on da senaiam:entos y asuntos concursales de preferente-_-'__

: : -Qtramitacmn ascendlendo a mas de 1. 000 el numem de asuntos reglstrados en 2013

R _FﬁUNﬁAMENTOS-jJUi*?fD_lCosﬂl'

anero Planteamtento

1 La samedad ltallana MOT[VE S r. L (en adeiante MOT[VE) en su condlc;én de'__i :':_::_ S
: __tituiar del modelm c:omunltano reglstrado num 73952-0001 consnstentes en una dsseno de‘f e E

. un reductor comermahzado como feductor BOX demanda ala mercantli INDUSTREAS’.._:" i

:.FRANCtSCO !VARS SL (en abrewatura |Fl) por entender que !a lmportacmn oferta y

o .-'ccmercuahzacxon de un reductor” que. procede de la empresa’ chma WUMA (antlguaI_'_?.:-.':_fff:_ '

_..'_.__:.:_:_;.?';'.jllcenczatana de ia actora) supone. una vulneraclon de sus derechos reconocldos en ei"-
: . _'__'Reglamento (CE) n° 6!2002 del Consem de 12 de dlczembre de 2001 Sobre 105 dlbu;os y
: mode[os c:omumtanos( DOCE L 5 Enero 2002 ‘en io sucessvo RDMC) y ia Ley 2012003, dei_'..-::‘_}
7 de jui;o de Pmtec:clon Jurldlca del Dlseno mdusinal (BOE 8 JuIIO) (en abrevzatura_?.ff}_:;.':--"-.'.-'"-

f ::}.LPJDI) ai no causar su apanencia externa una ;mpresnon general dlStll’Ita asu dfseno S

"::'__.5:."3:com0 ha aﬁrmado la OAMI en reso!ucmn de 16 de marzo de 2010 y el TGUE en la'_:-_'fi__-_

i sentencza de 6 de oc:tubre de 201 1 por ei que anuia el mcdelo comumtano regzstrado num_':' '_ i
_ ., "625?02 001 de IFI por estar antsmpado por el de MOT;VE “con invocacién de o L
e -.:.::_dlspuesto en !os articulos 10, '19 88y 89 del RDMC puestos en reiacnon con tos artsculos:"_

g | _.__54 y 55 de ia Ley da Disefio industrzal espanola

' 2 En ia contestacuon ala demanda IF! se: opone por. Ios mgutentes exiractados_'jf:"-.:'.-__--"_;3.-"" “

"'”3"__"i;_ﬁ'_.--motlvos a) caduc:dad o prescripeion, por franscurso del plazo. de cinco afios para

i reciamar y: subszd:ariamente en todo c:aso la Ismaiamon de Ia reclamaclon ai penodo de . o

o __-_':-:'__.__GIBGG anos anterlor ala fecha de presentaclon de lar demanda temendo en cuenta !a.ff-f. .

_.;:..j: fecha en’ que se not:ﬁcu aE demandado “con mvocamén del art 57 Ley 20/2003 ) '

"'_ff:?-:-.]mexzstenc;a de mfracmon ya que el dlseno que comercxahzo IFI no Produca en el A

S consumudor una apanencza confundtble y de forma suceswa o attematlva estar amparada_ s

o --'-_-3.:';.[3 ccmerc;ahzacnén en un reglstro ya que - cuando fue anulado se ceso en. 'la'

o fcomerciahzaclon' ¥ c;) tmprocedencza de la dwulgacson de {a sentencia y de E

S mdemnzzaclon de danos y p@rjl.iECiOS
= Segundo EI marco féct{cn S
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L 3 De Ias alegacnones conformes de ambas paries hechos admltxdos en |3_:.:.:' :
':g'.-_';:':'aud;encna prewa v pmeba documental practicada que si no se dice lo contraﬂo se
entiende refenda a Ia aportada con. la demanda resultan acredstados Ios s;gulentesfg_-"
'_.I_.'.'_:_'hechos relevantes . . SR L B : ' j_' o | -
i ey La somedad MOTIVE t:ene protegldo uh drsanc de un reductor como modalo:_':-_::_
S ?"comun;tar:c reglstrado n° 73952 0001, concedldo el 9 de Septlembre de 2003 (no ChEeR
: '.__"."-._.i._"f_.controverttdc ydoc num 2 Cemﬁcadcelnforme regtstral de OAIVI!) e i i
| | 29y En. cctubre dei ano 2 006 MOT%VE es. mformada que seestan
o "comerc:ainzando en Espana una sene de reductores y tras una serié de- mdalgac'é'bh’ééf :3'_
__."""'tuene COﬂOCImE@ﬂtO que la empresa respcmsable es iFI (Documento numero 5, catalogo'_"
 comercia, fabricados y suministrados desde China por ZHEJIANG WUMA REDUCER_;:'_?
: _.-.;[j.i-’:‘__-'jco LTD (en adelante, WUMA) (admitido) FR
o 3“) La empresa WUMA habia estado expresamente autorfzada por MOTEVE para-'ifl'
5 ﬁ'_.f-':_'-:.producw Yy fabncar para el mercadc chmo y Estados Unldcs sus reductores reiacién que_ : ¢
_ en et ano 2. 004 se rescindio. (Doc: namero 13, copza de la I'ESO[UCIOI"I de. 17 de Junao de}}:"._:"
Sl 010 dfctada por el Tnbunal Admimstratwo de’ la Republlca Popular de Chma en
"":'::-'-"-'5'-j:_wrtud dei cuat se condena ala empresa WUMA por actos de competenma desieal al
_Janunc;arse una vez fmalzzada la relacion. comercnal con MOTIVE, -como licenciatario dej
_ _m-'_';dtcha mercantll documento numero 14 r:opla de ia reso!uclén de 21 de Dtc;embfe de‘
2,009, de ja: Comls;on de Rewsnén de la Ofc;na de la’ Propuedad Industnal de: Ia"-____'_' :
'_'_'f'jz"'Repubilca Popular de Chuna ‘en virtud de Ia cuai se desestlma 1a nulldad del
 "'"'--'_';.'_:_-'jﬁ.dlsenolpatente 3358349 8 propuedad de, MOTIVE y documen’to numero 15 copla | de la:-.'j k

-'31.-_{_;:-_.resclucuén de 7 de Abrll de: 2010 de [a Com[smn de Revnsmn de Ia Of:cma de laﬁ_'_-'.
--'-':'-_.'_3._'-_.Prop|edad ndustnal de la Republlca Popular de Chma en vnrtud de Ia cua! se es’{zma |a S

:'_-';'f-f_acclén de nulldad lnteresada en. nombre de MC)TIVEE contra ei dlsenolpatente numero
:'-'.--'..j.'-__zooszoosszza sonc:tado porWUMA) e | G "
SR - 4% IF! reglstro ante la Oﬁcma de Armoniza(.‘.lon de[ Mercado intenor ef diseno";_'z_'.'_':’
.'-_:'.::..'EICDmUnltaﬁU 625702-0001 que e fue concedldo el 23 de Nowembre de 2006 (ﬂOf"f.:_' S

e :_controvemdo Yy Doc num 8 ;nforme reglstra de OAIVIi ) S S e
G _. 5oy instada por - MOTKVE la : = acmén de nuhdad del dlseno comumtarlo;f-':’_'; |
. ._..-;"6257(}2-0001 por estar antlc:lpado por su dlseno pﬂontarlo 73952—0001 medtante;-'
| ._:'.-'."resolumon de 23 de Julio de 2 008 la OAMI inicialmente resuelve desestlmar !a acoion de_-é_:_'-':f:-:-
:':--_ nui;dad si blen despues la Sala de. Recursos eshmo med;ante resolucson de 16 de Marzo_',ﬁ_ﬁ'.:_.ﬁ{_:_ G
'_'_de 2 010 su nuhdad e mterpuesto recurso ante eI Trlbunal General de Ia Umon Europea -
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fue desestamado medlame Sentencza de 6 de Octubre de 2 011 por conssderar que el"_f"::_':: i

-’modelo regzstrado de IF? produce Ia misma- :mpres:on general en el usuano anformado que

6") lcs reductores comerctaizzados por H‘-‘l son repmducc:on y se corresponden'_f.'f-_':_j.f;' :
"._:_fc:on el dsseno comumtano 625 702~ODO1 (hecho admatldo al correlahvo hecha 6 7 en el-'.:_: i f

*‘.'.[fque se reccncce que el : modelo camunltano se reglstro fotograﬂandc Ias prfmeras:*_f_-"“'

'-"_"_lumdades i”eCibldaS en.. Espana pmcedentes de Wuma v, acto perIO conslstenta en

;:-;'RODYTRANS ante el Juzgado Mercantzl n° 2 de Ahcante pDr mfraccwn de dlseno__:-_
_Ecomumtarlo -Juumo Ordmarlo 5?4/08 doc num 16) | o 6 =

. "(contestaclon de 15 de Nov;em bre de 2 01 1, documento numero 22)

_numere 26)

i '_'_".hasta 2013 (documentacuon aportada por demandada en exhlblmon de !lbros)
- Tercerc La prescnpclén de Ia accxon de mfracmén ' S

demanda- que en base al dzseno comunttano 625 702 DOO‘E suscuto IF) ccntra Ia socnedad’,-,

~7°) MOTIVE envi6 el 28 de Junio de 2.010 una cartafburofax a IFI mstando a
'ﬁ-".cesar en !a comercnallzacmn de Ios reductores (admtt:do y documento numem 19 copla de_'.: e
.a' cartaiburofax ) que ei 22 de Saptlembre de 2 010 se contesta sosten;endo que sus_"_:_.-_fz_.:'_:-

'___freductores presentan conﬂguracsones dlferentes al’ diseno comumtarzo de MOTIVE

f-.:f-(documentc numem 20) que es re:terada (documento numero 21) y no aiend|da'_: e

. S '8°) En Ia pagma web de la demandada IFI www ifimoto. com aparecen cemo:_g
.productus ofertados los reductores ob]eto de litis a fecha 21 de Octiubre de 2011 y23 de julio S _'::'-_;:
de 2012 ( doc num niimero 23 copm de acta notarzal y cn;:ua mlpresa de la web, documcnto': e

i 9") En D|clembre de 2 0‘!1 !a empresa CHEM!K TARAZONA s. L por cuenta de Ea
- -'actora adquirlo a IFI uno de ios reductores objeto de confhcto que fue summlstrado el 3:-_'__ -
_;__*de Enera de 2012 (acta notarlal Documento numero 24 y pzeza numero 25 muestra_'?’” e

flSlca del reductor adqumdo) sxendo abundantes Ias ventas en Ios afios 2008 y SigUientes _: i

_ 4. La prescrupcmn “de Ias accmnes por v;oiamon del modelo comumtaria por;'i.;
3":_.:-:remlsmn dei art 88" RMC este’: prevzsto en el arficulo 57  de la Ley de DISE':I']E)S'__.-._:'_':':'.'_:::.':.:;"
: :_-_ﬁ"{espanola que regula la prescrapcson de acc:cmes derlvadas de !a vsolacmn de derecho de-_'-_3_ i
i ;dlsenos de modo |dentaco al prewsto en e! art 45 de la Ley de Marcas con ei'_:_--::_ .ﬁ

;e'stablecamsanto de un p!azo de prescnpcnon de cmco anos contados desde el dla en que}i'f.‘ ﬁf_:_

pudleron e;ercztarse las am:tones mdncando en el parrafo segundo que ‘ La;__..-.:;_"::_-_-_'_'3'_':;_j_'

_'mdemmzacacn de Ios danos y perjmczos solamente podra emglrse en relacson con los;g?* i

_:.'f'actcs de mfraccnén reahzados durante Ios cmco anos antenores a la fecha en que se‘_.‘___i_

. “fi.'-j-_ejerclte la correspcnd;ente accuén
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o 5 Aunque alguna sentencfa ccmo la del TS de 28/1/2004 consxdera aphcabie al_ﬁ_'_
| 5upues’tc} dei correiatlvo precepto marcarlc Ia norma espectf ca retatlva a Ias pre’tensmnes}f L
'”'_';'j_'_de responsabihdad extracontractual contemp!ada en el arhculo 1968 2 de[ Cod|go Ciwi e

R en \nrtud de ta cuai el plazo de prescnpclon comlenza «desde que /o supo e/ agrawado» lo

c:erto es. que acoge la norma 1a ﬁamada doctrma de la- «act:o nata» contemda en elﬂ"_:'_l
""_-'3_'_-'-__:_ﬁ-art|culo 1969 del Codtgo ClVIl apllcable ante’ la faita de dISpUSEfJIC)n espec:al que'-_j:-'_' :
determme otra cosa (SAP de’ Barceiona de 14/12/20(}“%) por lo. Clue el plazo se deberaf:-?-' Sl

L computar desde que Ios actos de mfraccmn aparecen como puhl:cos y cognoscnbies por el

.'_:'tatular del derecho de excluswa . : TP S
G B, No. obstante acogerse Ia tasls objetwa (asumu:ia par SSTS entre otras de 49 dejlr .

o :-:diclembre de 2001 y 19 de abril de 2007 en materia de marcas, trasladabte al caso de
. : d:senos ) no 1mphca aqm la estlmacnon de excepcmn ‘pues olvida la demandada que eﬂ_'.-'?.'_-'_."Q:?"':.{.:
o los casos de comportamsentos contmuados la pfeSGﬂpClOﬂ un;camente se api;ca respecto -

""'-'.::Z-f':{'.de Eos hechos produc:dos hace més de cinco arios: y agotados en. dscho momentO_.;_;':-'.

s :-:.','.-"’temporal pem no respecto de nuevos actos e;ecutados s:n que el transcurso del plazo cle_E S i
i 5 anos !eg;tima la contmuacﬁcm del compor‘tamlento mfractor del derecho de exc!uswa

resuitado ai que aboca Ia tes%s ampha que cons;dera que transcumdo cinco anos desde la

__pnmera mfraccaon no es posnbie ei ejerclclo de !as acczcnes por mfraccmn y que se
: '_-:."'i.:-'descarta porque i) no es la mas acorde con Ia naturaleza de la prescrlpcmn al ser fi Qura e
i .. :{'_que se astanta no en una ldea de jUStiCla mtrmseca smo cie hmutacnon de derechos en aras - e
*I-:_'_-dal prsncnplo de segurudad Jur;d;ca (STS 25/6/199{} y 15!3/1993 entre otras) u) cobra.'1-:;.:::-'_:_.:";';'_.
o _-.;:,;_'-::sentsdo el apartado segundo del articulo. 57 va que viene a decur que hay supuestos de "

wolamon con mas de cmco anos de an’ﬂguedad respecto de ios que el t;tular de la marca i
i _fpodra ejecutar accmnes pero que en tales casos se. Ilmztan los danos a rec!amar a ios -

:::-'.r-f-'padecidcs en ese 3apso temporal es decur cmco anos y lll) @S ia asumzda -por: Ia

junsprudenma en sectores tan proxlmos como e! de la competenma desleal ('sTS de e

" e ‘_;23 de Novnembre de 2007‘ y Ias ulterlores de 1G y 18 de enero de 2(}10) o el mafﬂaﬂo;.'}.'{-
en STS de 16 de nowembre de 2010 que por su contundenma se reproducé Paraf-
= dez‘ermmaf el momento en e/ que, juﬂdfcamenfe haj Y que enfendar naada !a accmn a /0-5‘ :.
S :'-'.efectos de/ comrenzo de su presc:npc/on ha de POHEI'S@ 9” fefacf‘?” I P"S’b’/’dad de | *.r.

S e;arcrcxo con fa clase de. accmn de que se trate

= ASI ‘en el supues:‘a de que. ész‘a c:omo sucede con /as prewsz‘as ern e/ an‘fcu!o 45 de: : .
o Ia Ley ?' 7/2001 fenga por fUﬁCiOH defender un derecha SUbjefIVO sabre un bfen fnmal‘eﬂa/ o o
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i fque afnbuye a su f/fular una facuftad de excius;on “ese momenfo no puede ser oz‘ro gu‘gi_:-.:i"_ﬁ- L

'__'aque/ en que el derecho resuita lesronado o negado _' e .

S Hay ‘73505 "3”7 emba/yo, 6’17 Jos: que Ia mfracc;on no se producs con uma'ad nafura/-f...-f‘_’-'-':-: L
.' de accion sino con una plur alidad que se feplfe o permanece en &l tiempo; sin soluc:on de. :

. '.'*":_:com‘/nu.fdad S@ z‘raz‘a entonces como p/anz‘ea e/ moflvo ae dez‘ermmar 51 el z‘fempo de o

. f-;’:f'pft?SCi‘iPGIOH de ias accmnes que puede e;erc;tar e[ m‘u/ar de/ derecho /es;onado of____

EEE amsnazado carre Jrremediabiemem‘e en unos casos desde el comlenzo de la acz‘uacton S

permanenz‘e J4 en 01‘/‘05 dé‘Sdé’ fa Pﬁmera mfracc:on Iuego repeiida o; por el cantrar/o sf_'_:_ Hon

'.:-_debe enienderse qu@ 3/ subs:sﬁr o rena varse la sﬁuac;on Entyurid/ca a que responde Ia i

T f_faccrdn sucede o propfo con la pos:b:lldad de eferc:/cro y con el cdmpuro del plazo de : :
o prescr pcron, hasta e/ momem‘o en que cese a m#accron com‘muada o su repef;c:;on o
o A esa cuesﬂan nos referfmas en /a sem‘enc;a de 20 de enero de 2 010 - recurso. :
numero 7 370/2005 - en relac;on c:on el arfrculo 39 de la Ley 32/1 988 de/ mlsmo"'_'-_.:._'___".-_--' :
L ".com‘emdo que e! 45 apan‘ado pnmero de !a Ley 7 7/2 007 En el/a declaramos que una g

- fﬂf@fpf’ 92‘30’01? como. aquella en la que se sosz‘lane 1a sent‘enc;a recumda noes la dnica - -

i -"-'_'j:respeiuosa con fa /:tera//dad de 1a norma de que se ff:ata Anz‘es bien para em‘ender Io_ o
'. -_.:aonz‘rano esz‘o es para admn‘:r que e/ amcuio 45 no sanc:fona con Ia prescrpc:on ia_"_-';_’ L

: nacflwdad del pef]udzc:ado mfenz‘ras ,sc—:- s;ga repfz‘lendo o permanec:iendo la sﬁuaczon.

.;'_'anfyundfca basfa «con conszdersr que hay pos;b///dad de ej@rc:/tar las acc;ones famb/en i

"'en tanto que la mffac:c;cin pen;/sz‘a o cada vez que se re/tere

Tamblén desfacamos que no se opon@ a esa concepcron la adm;s:on en /a /ez‘ra a}

del art‘mu!o 36 de la derogada i_e 2y 32/ 7. .988 y en la misma Jetra: del aparfado pﬂmero del:'
faﬂicu/o 41 de la Ley 7 7/2 001 de la que fue novedosa acc;on de cesac;dn de Ios acfos__'_ff’ "

o _de wolacion o’el derecho cu_yo fracaso como z‘a/ no como acczon de pmh;b;c;on = es [a": pEe

-fc:onsecuencra no de la prescrlpcvon exz‘mz‘iva smo am‘es y S/mp/emante de que el"

= demandado hub/era puesto f‘n a su c:onducz‘a am‘yurfdfca prewamente al EJEI’GICIO de lal'f‘ cER

: jm!sma pnvandole de sent‘/do

'Y que la dec;s;an de vmcuiar el nac;mlem‘o de las ac:c;ones no a la pr/meraf L

;_mﬁ:acc:én o a/ comienzo de ella segun que se reitere o permanezca smo a cada una que. .- g

_'_’la reproduzca o a todo e/ z‘zempo de. persmfenc;a de/ comportamfento {/IC‘IfO encuentm_'
’-__'apoyo en: el carion hermenéutico de la_totalidao, al resu/tar /lummada en el refendo_'_ _
. _;ﬁ:séﬂfido e! arz‘/cu!o 45 por e/ z‘enor de otras normas de la propfa Ley AI menos y en pnmer "'; ;::3_'_:'
o .:"'termmo Por /4 contenzda en el apadado segundo del. mismo arffcu/o 45 - el cuarto del
:'_lam"_’”/o ?‘9 d&' la 1-6'.!’ dfi‘f ogada < que rechaza la pomb:/rdad de exrgfr una mdemmzac/an} -
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' '.;_ide danos causados por aatos de wolaczon prewos a /os cmco anos antenores a la fechaf-'gf_' i

ff.'ide EJerGIGIO de la acc;on dado que dlChO precepz‘o sena fotalmenfe muz‘/l de no entenderse & -

L que en e/ se ha quendo estab/ecer una regla espec;af somez‘/endo el e;erczcro de la acc/dn'. :

. mdemmzatorfa a un Jimite :‘emporal que . no rige: para as. demas en. /os refendos" L

i supuesz‘os En segundo /ugar por el articulo 9, aparfado 7 de la D/recﬁva 89/104/855 de/ :

Conseyo da 21 de dlaembre de 1.968 y. e/ arhcu/o 52 apaﬁado 2 de ia Ley 17/2 001

S que reﬁer@n /a //amada presor:pc;on por to/@ran(:/a a ia acc:on de nuﬁa’ad por mﬁaccmn de

i una pmh;bfclon re/az‘/va de regrsfro v la wnculan no al uso de cua/qu;er marca postenor g

__j'_la que da soporfe a 1a acc:on smo sd/o a/ de aquella que se hub/era con&oﬁdado por i G

e :_:":trasladabies ai art 57 LF’JDI que reproduce Ios mlsmos termmos que el art 45(M

”_."fregzsz‘ro de a/ menas c:mco anos consec:ut/vos --,; conmderacrones perfectamente,‘

LT Debe pues rechazarse el mottvo defenswo 1° de ia prescnpc;én (sm pei’jUIGIO: :_-;.::___

'“.'___de anai;zar a postenon el alcance de” Ia mdemn;zacuf)n contemplado en’ el apartado

: f’_segundo ciel cttado precepto) cuando ccnsta que hasta ;uho de 2012 se man’nenen Ios

g -_f:"-"-.actos de ofrec:mlenta en la web SIendo una mera aﬂrmac;on carente cle sustento el que-*‘ Lii

' Tio. este actua!uzada que ‘en todo caso no afecta a que efectwamente desde eI punto de S

:'.wsta del mercado se predlque la c}ferta y promoczon de Ios productos que aparecen en o

= '_-.;'Ia mzsma como io demuestra la venta efectuada en 2012 Ademas -y comﬂ argumento

e -_;_de refuerzo hay actos extrajudlclales qua la mterrumpen en 2010 ¥ 2011
' Cuarto. La mfracmén del modelo comumtario | -

8 Lcs hechcs antes expuestos revelan Ia ;nfracczon del modeio comumtarao que"_'-'_.g_-}ﬁ’_.

o aparece en’ la certsf" cacmn de OAMI al no causar el producto lmportado y comerczal;zado:-;".'{.'._-.._5__._-Z'__f:'i_-'-'-_

:_-:;_'_por lFl -una fmpresmn general es decnr apreczada en su comunto y no de !a szmp!e'-_

__-:comparaczon de elemen’tos zndwzduales es dlsimto sin que sea necesano entre aren el..-:-_.'.__ S

j:_ﬁ;_-_::deta ie de semejanzas y davergencuas desde el momento en que se adm:te que ese__".'ﬁ_ e

| producto se carresponde con e! modeio regmtrado en su dia por IFi deSpues anutadc por_f -

: ""55_:_3:reahzada por el TGUE , por lo que no se en'nende el empecmamlento de ias partes en -

-"_'reglstrado dela actora no se correspondaese con ei modelo regls’trado de Flenel que st

estar. antxcspado por. el modelo comumtano de la actora;- comparat;va que. ha sado ya o

"-’f"_._iaportar c!tctamenes penmales sobre este extremo que esta ya resueito pcr sentenc:a S

.'_"'._fnrme Cuest:én dlstmta es que ol reductor de. IFl a cotejar con ‘el modelo comunztarsoi_,}

%tendrla senttdc esa comparatava pero como no el caso, hueiga mayr.)r razonamlento para R

5 :':_conciunr qua c:cmcurre con arregio a: Io dlspuesto en’ Ios arts 10 19 Yo 85 RDMC

'i.'-.'.'56/2[)(}6 ia vmlacnén del ~modelo cc)mumtano invocado en el demanda y la mayor o
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.manera machacona Ia cnntestactnn -

Qumto. Las consecuenclas de Ia mfracmén :

Pégina 10 de18

-’.'menos fortuna de los perltos a! reahzar el dlctamen czrcunstanc;a en Ia QUe se centra de_: Loy

9. Las consecuenmas derivadas de Ia mfraccmn de Ia marca comumtana se:'_-;:_._.-";:-:":_';'.'
. '-..-E'_-_';contempian en el artlcuto 89 RDMC a completar (art 88 RDMC) en todo aqueﬂo no_.‘.*
e -}.pre\nsto ccn o dlspuesto en Ia iegtslacmn naclonal (art:cuios 53 y ss de Ia Ley 2(}!2003 i

'--.’de PJDI)

: '-'.___’.'__";'.'aﬁrmar que proceden : ias pretens;ones merodeciaratwa de cesacnon abstencnon __1 5

10 A Ia Vasta de dlcha regu|ac|0n y atendldo ios termmos del sup!nco, hayque T

; --:"._'j_remc:(:lon y destruccmh mteresadas ya que aunqua se dlga en la dll[genma de exhlbic:on-'

i';.::de libros: practlcada en 13 de nowembre de 2013 se |EqudO en - octubre de ese ano (

: i._'”aportando prtmer foho de ia escntura pubhca acredltativa) Ias petlclcnes cobren pleno_. i

- "-f-:"-sentldo si: se atlende- como 1mpone el arl 41OLEC- al momemo de- preser\tacmn de Ia'iji:"__'_ -

P _'.demanda Cuest;on dlstmta es que puede ser mnecesarlo por ei%o en algunos casns'};.'_ ST

. :-j-:m_star su ejecuc:cn como ta fetlrada del traﬁco econémsco de Ios reductores Ilttglosos asf :
como Ios eiementos promomonales (cata ogos rev:stas pagma web) de esos reductores_:'ﬁ.- L
_'_"_-y, junto con 8l steck que ter;ga de ios mlsmos su. destrucmon que en el supuesto que

i --'.-._3"fuera prec;;so debera lievarse a cabo por la demandada a su costa con observanc;a de;

| "-f.--'_--jlas normas admlmstratavas de eilmmamon de rassduos con preawso de’ 10 dnas a Ia'_': i

S ] de su reahzac:on

" _"":_actora dei Iugar y hora para estar presente y a falta de acuerdo con acredttacnon notanal : o

‘['1 Acerca de Ia pubhcaomn de ia sentencla en una rewsta espec;ahzada en ei :' S

' '”__--.'f.j.sector se ha pmnuncuado este Juzgacio en el sentudo de que no estamos ante una -

| :'_'_-reponer !a lmagen de Ia actora que puede habarse puesto en entredecho o verse afectada
_'E’.'fﬁ'_ipor la actuacaon de Ia contraparte y todo ello en atenc:on a Ia actuacmh llevada a cabo por__'

i'f_’med|da de aphcamon automatlca con apoyo en. Ia jurlsprudencna del Tﬂbunal Supremo"._:'_ﬁ_'.-".':'_-"'_':-'
__'._(entre otras sentencna da 29 de abrll de 2002) ‘Hay que acud;r al caso concreto y
-zfdatermlnar sn esa dwulgacnon determmar si esa publ;cldad dewene necesaraa blen para '_
| Eustrar a. Ios interesados en. aras de ev;tar futuros equzvocos b:en ‘para chsxpar Ios.;.f:'::_:-_"_'i'f"" -

__"'_efectos perturbadores ya producndos snendo ademas una medlda aprcplada para'-i_':_':- SR

el demandado La propna mencnon que reahza 1ey a " ias personas mteresadas pone R

o _'-.de reheve que soio cuando es convemente t;ene senirdo |mponer esa pubhcedad a costa_-_‘_

ic) haga de forma adecuada

- -:-'.'del demandado sen perjmc;o de que el actor suempre puede difundlr Ea notzcna smmpre que_lg_-'_ T
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12 En el caso presente Ia dUFaCiO]"I prolongacia de ia 1nfracmon durante varzos anos :

- ';.__(se remonta a 2006) ol aicance de la mfracc:on (que supera Ias 1. 300 un;dades) y su
._;ipermanente ofreclmuento comerczal de ia demandada a través: de la web, jUStIflCH ia"_f‘ .'

"_'_.j:.’publlcacmn para pcner de. rel;eve a ios mteresados la |I|C|tud ‘de: ese comportam:entc

'_.i_Slendo a}ustada y pmporcaonada la pub]:cac;cn del falto de la sentenc;a en anuncm bajo Ia : ;;:-‘-':f:_

__ _'_rubraca Condena pcr :ﬂfracc;lon de dlseno de reductor de MOTiVE” y que se o __.f_,j:;._'_:

_-{f}fajustara a ios SIQUI@ntE?S parémetros a) sus dsmensnones serén de 15 x 15 cm o tamano .

s mas: prox:mo en su defecto b) se pub!acaré en pag:na par y b) una sola vez en la revasta:_i::::.: '
L f}__j.fdel sector META{_URGIAY ELECTR!C]DAD - S

13, F’ara finahzar pfccede resoiver sobre Ia mdemnlzacnon de danos y perjuscaos L

'_:"petlcnonada Ai respecto el artlcuto 54 LPJDI estab!ece sus presupuestos en tanto que el

__art 55 su exterasron yformula de calculo ERT _ : _ i i
i 14 Bl primero. permite dlstingu:r tres reg:menes dlferentes de responsabmdad

--:segun tos reqwsztos emglbles para su concurrenma a) objetwa (en caso de fabncac;on o B
mportamon o reailcen ia pr;mera comermat:zaclon de Ios productos que mcorporen uni':_:'_" '

: -:_.dlseno comprend[do en el ambito de proteocmn del reglstrado) b) por adveﬁencla Y c) _
__ ':'_"por culpa estando en el caso presente la aciuamén de la. demandada mcursa en el. | ":'::
::""f'supuesto a) Y b) al ser lmpcrtadora : y haber sxdo requenda de cesa desde Jumo '_'.':ff::"
:ﬁ7 ; i2010 EE S Z_ : R ..”' Do _f '_ - f = i
- 15 Fren’ze a ello Ia tesns de ia demandada de que no proc:ede por haber actuado'f’_}._: .:_'.::_:
| S usando un dtsena regnstrado s caertamente una razon de peso para su exencaon '_ : '_
_ = ‘%6 Se mantlene por este Juzgador que en estos c:asos no basta una Iectura acritica
y automatlca de[ art 54 smo que habra que ponderar ¥as Circunstam:las del caso,.y_'_'-_

-'__'::'_-_"espemalmente ol eiemento sub;etlvo del mfractor para jUStIﬁCal‘ Ia zndemmzaczon

; __ff':'mterpretando de forma mstemat;ca Y. armomosa el art 54 com el art 68 Y el[o parque def_:_-:' |

;"'b contrano se obi;garla a resarc&r a aquel que se ha ;mltado a actuar segun las. pautas._ﬁ-'
__."_empresarlaies ordmanas reglstrar un d[seno para mcorporar]o a un producto y. usarlo en S

el mercado A e!lc se refiere la STS de 8/2/2007 en. materia de marcas cuando se piantea_
sn la wolacaon de Ea marca que da iugar a mdemnlzacson sncluye o no ia reallzada po'_'.

-_-_qwenes son tambien tltulares de marca mscnta una vez que haya s:do deciarada Ia'
'.-inuhdad dei reglstm de la marca bajo cuya orb:ta se actuaba y en ta que pomendc en_":"
;Erelacuon ias normas de ambas clases de acc[ones da forma sm’temat:ca concluye que
én /as supuesz‘os de nu/:dad de/ regfsz‘m de’ 1a marca los danos ypazyu;cfos s dentro de/ o

: 3"-'f;empo ac:oz‘ado y de las demas crrcunst‘anc:as a tener en cuenfa — so/o son reclamab/as e S
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- cuando ha ya s;do dec/arada la mala fe del tffu/ar regfsz‘ra/ de la marca despues anu!ada " :': o _ . _
- F’or ello, dado que en ese caso no se habla obtemdo un pronuncnamiento sobre a mala“'-"_'.f::-"' o

: __.__::fe de ia demandada Io que hublera ab|erto pasc a Ia mdemnzzacxon da danos y. perju;cms

L estlma la casacmn pero anulando exaluswamente el pronuncnamtento de§ fal[o deﬁ

__--_'condena relat;vo a Ia pretensmn de mdemmzacuon de danos y perjmcms manten[endc el S

el resto de pronunczamlento derlvado de ta mfraccuon (cesacmn remoclon destrucmén ) i

Asf parece apuntar Ia sentencla dei Tribunat de Marcas espanoi de 30 de marzo de 2012_]_

| al ex&glr en estos casos fa mala fe No obstante Ia recnente STS de: 4 de abnt de 201 2 en '- 3;

e matena de marcas no precusa de esta actuacmn de mala fe relterada en Sentenma de_:': _. :
: 29 de;uma de 2012 R i el e _ i _

7. En el caso presente aun sxenda c;erto que la demandada ha hecho uso. de un”{-‘. :

__ﬁ__"dnseno reg;strado tamblen io es que |) se produce su reglstra en nowembre de 2006‘ para::.i"

: 3-’;proteger la. comermahzamén de raductores lmportados prewamente desde Chma u) no
S _-'-se acredltan Eos ‘trabajos de dlseno de tales reductores pues en ia factura -Sm tradumr ~'f.
' "_'.'_':--'ﬁ_aportada por copna _como doc num 3 o’ aparece ni “ Mr Lu” responsable de a0

ZempreSa WUMA i esta somedad refendos enla contestac:on iti) desde marzo de 2{)10::'_'- S

"'3.'j:era conocedor que a OAMI deciam nuio su mcde!o a pesar de Io cuai contlnuo con su'_i:_.;'f'_' &
: '_':comerclaElzacmn como tamblen contlnua ‘itras ia sentencza del TGUE de 6 de Octubre de'__ e :
2 011 én: la que: se consnderaba que el modelo regzstrado de IFI produc:a Ia mismaﬁ’.'__:;':}-'f_:'-"i”'

L '-__:-_;-"_'impresmn generai en el usuano mformado que el modeto regtstrado de MOTIVE _ i
_ 18 Es evzdente en prlmer Iugar que Ia alegac:ton defeﬂssva carece de efzcacaa :
'--'-'-'_':’-"'_ciesde marzo de 2010 en el que se declara su nul:dad pero tamblen se cnnsxdera que- no}-'_'

'-"'3'“-.':_i':desphega eﬁcac;a enervanie con antersorldad pues las mrcunstancnas expuestas reveian':-’_f _
. un escaso respeto de Ia demandada 4 los derechos de excluswa de terceros (en este'_}_;;__-':.“.
o _:"caso de MOTIVE) que ’tlne toda su actuaclon y corrobora que se trata de un modelo de--': St

-'::f _-cobertura para amparar ante futuras reclamacuones Ia smportamon y comercxahzac;on.'_..'3..
'-i_::_'efectuadas S S o AR e .' i
19 Af rmada la responsab:hdad resarcztona, I art 55 se dedlca a Ia extensron

y caiculo de la mlsma comprenswa no. solo de ias perdldas sufndas (dano emergente)
i smo tamblen de Zas ganancias dejadas de obtener (iucro cesante} por el tituiar de! diseno-.;.._f;
'_:::'-'a causa de Ia \no!acuon de su derecho L;m|tados a este ultlmo se reclaman Ios beneﬂcms' ';':': &
. Ef-_'.__qua haya thamcio Ia entsdad demandada como consecuenma de Eos actcs de wolac:én
_.:_"_”'.-_.'f'_.-'_SUPUB‘SfO en el que es mas facn con: caracter generai y sm per;u;c:to de su adaptacfén al o :'
i "-'.'_’_caso concreto la aprec;acaon de Ea dc;ctrma ex re. tpsa (sentenmas de TS de 23 de
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| -’-’_febrero de 1 998 28 de sept:embre 'y 10 de octubre de 2 001 1 de Jumo de 2 005 5

_-'de febrero y 28 de novnembre de 2, 008) ya que parece IDQICD pensar que ei mfractor se__ =

: _bene}‘" c:a con esa actuacron pues de lo contrarzo no lo harla

e 20 Como ya duo este Juzgado en sentencna de 13 de marzo de 2008 ia fuacson deizf".’.f_-:_”"' L
benef c:|o ob‘temdo por mfractor pasa. por. dos operac;ones suceswas 1% determmar la

i crfra de ventas o de negocms de ios productos que lncorporan el dlseno de Ea actora y 2° e

B - ) restar a esa cantldad los: costes o gastos para su producmon/mstnbuclén (Sentenma de'.'__'f".'
L '_'_.'este Juzgado de 28/2/200? asunto 181/2006 IMATEX SPA cont:-a SAS SANPEREE SA) | '_ '
210 La pnmera varlabie nc debena presentar espemaias problemas ya que una .

= :-'_jrcontab;ildad y facturaclon ordenada Permltlrxa saber, con un alto grado de f‘ abthdad ei:.j;_."}"-

'-’i_-:"_.':'__.-:}numero de umdades vendtdas con’ una determmada referenma v el prec:o medla por_"fjl-':j___'-:',‘-_}'__5_-'-_
| _-_-_-%_'unldad IO CIUE% arrojana el de ventas Las dlfzcuitades se’ plantean en. 1a segunda de las:__- ._:5'
- -__'_'val'fabfes ya que es mas subjetiva la xmputamon de los costes para fuar el heneﬁclo fnal y-?--*_

: ::-._.-;no suempre se suele reai;zar por c:ada producto de los que se comez‘cnahzan por Ias

..mercants!es sino hmlta su actmdad a una sola clase de elios. Como se. dgo enel asunto
._:__'3“:"18112006 cn‘ado ‘.‘7 A mve/ de pnm:/pfas se puede aﬁrmar que /og/camenfe deberan':'_f:_.: :-
e ’"'tenerse en Cuem‘a las cosz‘es de praduccfon a?recz‘amente pravacadas en e/ pracesa de
:-ff.‘ ﬁabﬂcaaén y disfr/bucian de Ios produc:tos marcados con e/ srgno 1nfracz‘or a pon‘adares .

o :_3_: :_del srgna ajeno En camb:o no parece a_;usfado que se inc/uyan Ios gasfos o cosms_'f'_f' 3
_md/recfam@nz‘e re/acmnados que son compamdos para e/ resto de produc:tos a /c:rs que se o
_'ded/ca la empresa demandada S e | | e

.S’e tr.«:n‘an esz‘os u/tlmos de /os //amados cosfes esa‘mcfurafes que S/ bzen se t/enen-' : =

o ::'e-n cuenz‘a para el aalcu/o ord;naﬂo de. beneﬁc;os de la empresa aquf deben quedar'
S .":-exclwdos ya que io cantrano e/ beneﬁc;o obtenldo con la acfiwdad ilicita: serwna par.a'. Eeate

~ financiar esos casfes esfmcz‘urales can merma del derecf?a del tffu/ar de exc:/usrva al que Cobenn
la ley reconoce la foz‘alfdad de ios benef’ jCios obfemdos por e}‘ lnﬁactor s:n exc:lusmn

G alguna

E/ prablema res;de no So/o en concrefar c:ué/es son esos. cosz‘es o’e* producc:mn e

: _ Idfrectos smo que muchos de ellos son compamdos con otro z‘lpo de producfos (por- S
i _'ejemplo, los gastos de persona! gue se ded/ca ala dfsz‘ribucfdn de /os producfos I/ICIt‘OS es s " _'
. gasfo dﬂecto de producc:/on pero si ademas e/ personal z‘ambfen promocrona az‘rosf._ ' '

produaz‘as qua no mcorpora e/ s.fgno o d/seno ilicn‘o) que parece que nos conduce a un:_:'-_%_

L :_.:'_.:._..._'Prcrraz‘eo de dlﬁCI/ c:a/cu/o ’:‘_' i




22 A estas consnderacuones anadlr que a faita da una est;mac;on dlrecta para'ﬁ'_._”-ﬂf?

: ": '*”f:::-_'_iobtener esas var:ables deben utlllzarse crltenos ObjefIVDS y que la eventual merma de -  :
claridad’ acerca ée la s;tuaclon contabke de la actwldad mercantll desarmilada por lals::'
'demandadals bien estructural bien por la falta de datos factiltados no puede perjudtcar al

'. '::"__:"_gactor pues hay que recordar al respecto que deben adecuarse ias regias de la carga de o
}-f._-la prueba a la mayor o mencr facmdad o dlf‘ cultad de probar que tenga cada parte como_'_: -ff"::_'-

: -:_'.'5_3_'c0nsagra ahora el art 217 LE—IC v habla ya puntuahzado la docirina junsprudenc;aI (SSTS' 9
~ entreoras de focha 15 de Julio de 1998, 23 de Septicmbre de 1989, 8 de Marzode 1991,
":_':._’j16 de Octubre de 1995), af‘ rmando el Tnbunal Constltuczonai en su sentencla 227/1991 g
-'?':".que cuando ias fuentes de prueba se encuentran en poder de una parte del [mglo Ja
_ '_ "_"'obttgacaon constutucmnal de- coiaborar con’ Ios Tnbunales en el cursc» del proceso (@art. 118}'_-_.:' i :

_ __-CE) cort!ieva que dlcha parte sea qunen deba aportar ios datos requerldos y si no’ lo hace;;:f._.' _. .
S '_:"_-_':;:debe asurmrlas consecuenmas de su fa!ta de cooperamon ' _ ' _' S | '_ _
23 Con estos parame.tros hay que anahzar Eos calculos efectuados por Ia actora;j- s
j:'.’_-de Ia documentacaon cuntabie aportada en Ias hojas—- resumen aportadas del acto de !a":' :
:'_"."'.:'-;'_:'vssta cuyo admns&on no- ofrece dudas pues ni se trata de una penclal (como se duo por Ia

: ."--._-'-ﬁ-:'clefensa de Ia demandada) ni una ampltacmn de demanda sino una vaioraczan de lajll_-':-'-:.:
"'-'prueba documentai practlcada expuesta en el mforme dei ]UICIO v apoyada --para:'

S _3_.'fac:||:tar ia labor ;udlmal en una msnuta que refle;a lcs calcu!os expuestos en ia \nsta

Cainad 24 En primer lugar en cuantc a Ea csfra de ventas de los reduotores que mcorporan*."f
| i .: "'-'-:el dlseno de ia actora o unlco que aporta Ia demandada son unos 1|stados de Eos que se*.??r E
e _;__;:-":_puede extraer el numero total de umdades vendldas gor afios desde sept:embre de 2007
-_:"_':-'.ﬁ'..'j'.':._'.pero no ias facturas de venta en las que conste su precm (a pesar de ser requendos al .
S ._efecto) Numero de rotores vendidos que asmenden a 1.334 unidades. Ante esa rnerma_': s
: '-._:._.';_mformattva- u’nputab!e a !a demandada— se estlman correctos los calcuios efectuados porﬁ_'
;'::'-ia actora que parte def unlco dato conocido’ conszstente en. el lmporte bruto de ventas delf._--:':'_:‘ :
_ ':ano 2007 y enam a agosto de 2008 reconocldo por la demandada en su demanda mstada'_._' .
en 2008 ( dac num 16) y que suponen por el perlodo septlembre 2007 ~agosto 2008 un
: ."smpczrte de 124 467 74€ que reducndo en el IVA ascuende a 107. 299 78€ L que dtVidldO _. f
:.:'.por el numero de umdades vendzdas en. ese perlodo ( 432) arrojan un precso medto por-:_’f:_-_l.‘-_..
_reductor de 248 38€ ;que multzpllcado por el nimerc’ de rotores vendldos (‘i 334-?_ '_

. '”".”ﬁ:""?umdades) determma como cufra de ventas Ia canttdad cie 331, 338 92€ Por el Perlodﬁi'z::ff'“;.'.'-' '
" -'_'septlembra 2{}07 a 2{)13 por lo que ia aiegac:uon ‘de 1a ltmltamdn de la reclamacuén -al |
o ";_'.::':-;-perlcdo de c:nco anos anterlor a !a fecha de presentac;on de Ia demanda al amparo dei :
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S :'i-’._:f art 57 2 Ley 20/2003 carece de sentldo @orque lo relzmado no excede de ese penodo al'_._'-.:_'_..- =

| i '._ser la demanda presentada el 30 de jUIlD de 2012 que es la fecha en la que se e;erc&ta la-.:_:' __ e
_:_:'-:_-accuén per ei demandanta y despi;ega sus efectos (art 410 LEC) ~yno la _fecha_ e_n___qua'_:';'-:": o
.':"_'__"'se notlf:co al demandado como se propone en a contestac:on ' e _

. 25.En segundo |ugar en cuanto a’ Ia cnfra de. costes o gastos a pamr del mporte:'.f-’ i
. __de Ias facturas de compra de reductores ‘a Chma en 2007 y 2008 (22 560 90€ y
33 389 21€ por 629 y 766 reciuctores respectwamente) cnfra en 40 12€ eE prema medso

_ de cornpra (55 959 11€ / 1 395 umdades) que muitapllcados por el numero de rotores_l._..._:._.:..__...:.;;._..:.;._.._..
. _55'__".:vend|dos (1 334 umdades) determma como 1mporte de costes 53 520 08 =€ g B

| - 25 Aunque el sustema empteado se comparte para’ extraer el precm ponderado de ;

- 3 ;.._-Compra no es asumlble en su tatal:dad porque snlo ilene en cuenta el rmporte de'i .__;:;.

‘compra ¢ de los rotores al exportador Chln() sin computar otros costes dzrectos que: Con .

_..__i_._-;:;certeza exasten (como ocurre con - gastos de transporte aduanas Seguros

: _:.-almacenamlento dlstnbumon L) que deben sar t@mdos en cons:deracuon para ﬂ;ar l :';:::_.-

| _ :"":.."_-’benef‘czo obtenldo por el mfractor gastos cuya documentac;én no ha S[dO reclamada
| '_"_'_-._3'."'-por lo- que. sufalta no es imputabie en este caso a Ia demandada Y no basta para su
i exclusmn deczr que ias campras se efectuaron en COI’]C[IGEOHGS CIF Valenc;a y por ende '.
e :Ios costes de trarxsporte y seguros c:oman a cargo del vendedor. chmo ya que a).-..f:
“"elio ‘solo se r@ﬁere a esos concretos costes 'hasta el puerto de Va!enc:a pero no-'
--""___"'__'_"-E-cmmprende otros (transporte hasta Ia nave de la empresa ~aduanas, segurcs
: '__':'"’_'.i_almacenamtento‘ dlstnbumon etc) y b) solo. una parte de las’ compras se reallzan en esa'.'
'_f_'_condlciones porque Otras :mportamones (Ia de 2?/8!2007 y la de 2(}/312008) se reahzan:}f.'.f
S fﬁ;ffen termmos FOB China o Shanghan v U | G T

e 27 En este trance y al m disponerse de esos datos que no han 5160 requendos a.:_f.'._ v
:ﬁ"'__".'__'la demandada pero con cedeza existen, ‘debe estlmarse prudenmaimente en un 15%: del. e :
.__:precm de venta ‘que. supone mcrementar el montante de ies gastos en 49. 700 71 €, que"'f;"-:""” | I_ =
-_.-'i"_-':j}f-_'anadidos a: Ics 53 520 Q8. € rese_nados supone.gn _to_t_af de 1_03.220,7_9 :_=E_ _(7_7_',3? .€_ p_o_r_"-'f.
'”'-'-"_f_:"f:;:_fre{iuctor) e R S S Sl T = i
28 En conclusnon el beneﬁcm estlmado pcr la venta de 1. 334 unldades asmende a E
;_223 118 13@ (331 338,926 =103, 220 79€ ) frente alos 277.818,84€ calculados por la o
e _actora que se anta;an exceswos porque supone que ei reductor lmportado se vendla por'__: ; _:5.

: .-un |mporte que sextupllcaba el prec&o da c:oste
| Sexto Costas ' '
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: 29 A ios efec:‘ms del pronunc;am;en’to de costas (art 394LEC) la estumacnon de Ia o
demanda ha de conSIderarse total al ser estlmadas Ias pretensnones en su esencna :.;'
S \/:stos Ios preceptos cntados y demas de general y pemnente aphcacmn B

S Que eshmando 1:3 demanda mterpuesta por MOT!VE S r. L. contra ENDUSTR!AS.-: A
Z"J"_FRANC.{SCO iVARS SL debo declarar Y deciara qu@ la mportac:mn aimacenam:ento,

oferta y comercuallzacrén de Ios reductcres de Ia demandada supone una mfraccuon de S
-"1"_Ios darechos de excluswa dei modelo comunitano reglstradc 73952 0001 de MOTIVE';:.'-;.;_ i
e -_y'debo condenar y condeno a Ia demandada :

‘10) a cesar en los actos de mfrac(:lon mcluyendo la mpcrtac:on aimacenamzento G

e ofrecnmiento y/o cualqu:er clase. de camerclahzac;on de Ios reductores ob;eto de htlgla j-_ e
' 2°) a retzrar del traf;co economlco los reductores objeto del Imgso asi como i

ff-elementos promocxonates (cataiogos revls_‘_ta_s resenas en paglna web) de esos s

 reductores objeto de fitigia S Lo
' 3“) a destrwr los elemantos promomonales referldos en el apartado anterlor':"f':-

'-""'-’:_'_-.;unto con ei stock de reductores ob;eto de Iltlgl() en Ees‘iermmos del apartado 11
4“) a mdemmzar a la actora en a 228 118 13€ R : S
5") a pubhcar asu costa el fallo de- Ea sentenc;a medlante su- anunc:o hajo Ia e

;ru_brica Condena por. lnfracmon de drsena de reductor de MOTiVE” e en d;mensron 15_;.3'_-':::': S

S x15.0cm, o tamano mas proxamo en su defecto en pagma par y una soia vez en Ea
f_':'frewsta del sector METALURGIA Y ELECTRECIDAD i ¢

= Las ccstas se imponen a la demandada : : : Pt _

Flrrne esta resolucuon procedase a Ia devolucmn de Ias pzezas aportadas por Ias'_'f:_f‘;':;-'If;j".f

: _'-"_.'::partes . . . Sl . e : 3

Notzfxquese Ia presente resotucuon a ias parteshamendoies constar que no es f rme_'_'i*'." '

” f_'-_'y que contra !a misma cabe recurso de apetacaon para ante el Tribunal de Marca':"_-“

':.3"_-':100mumfa“a a: !ﬂterponer ante este Juz.gado en el plazo de vamte dias desde s'_ G
f-.:..notiﬂcac;én BT T L e

Para ta apelaczén sera necesano pre\no dep051t0 de Ia suma de 50 Eums que_';g__:i__-*'i' S
debera mgresa;' en ia cuenta de depos;tosy cons:gnac:ones de este Juzgado ablerta en el_.;.':

g :'Grupo Banestc conszgnando como: codlgo 02 v como concepto "pago recurso de _:'_g-:l:-'

:'apelacuon Sii‘E cuyos requnsntos no se admitlra el recurso (art;culos 451 y 452 de Ia LEC y_f

:'stposmlon adlcxonal Dec:moqumta de Ia LOF’J anadlda por Ea Lo 1/2009 de 3 de o




D "V;cente eralies A: D EGNACIO VALDELOMAR 115025 08/01/2014 L e paging 17 de 18

'_novaembre) IR s o _ e
.":_._:_ASI por esta mr sentenc:a def nitwamente ;uzgando lo pronunclo mando yflrmo

Ao P”bkc'da‘i 'A ia presente resolucmn se Ie ha dado ia publlmdad pre\nsta en ias
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AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCION OCTAVA -NOTIFICADO.
ALICANTE

NIG: 03014-37-2-2014-0000506
Procedimiento: Recurso de apelacion marca, dibujo, modelo N° 000065/2014 //

000010/2014- mc -
Dimana del Juicio Ordinario N° 000593/2012
Del JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE ALICANTE

Apelante/s: INDUSTRIAS FRANCISCO IVARS S.L.
Procurador/es: JOSE MANUEL GUTIERREZ MARTIN
Letrado/s: FERMIN RABAL FORT

Apelado/s: MOTIVE S.R.L.
Procurador/es : VICENTE MIRALLES MORERA
Letrado/s: IGNACIO VALDELOMAR SERRANO

s

En Alicante a

amol ‘
La extiendo yo la Secretaria Jud|C|a PcOR

entrego al Procurador/a de los Tribunales D‘Ig?

'1
‘-; s
e G N

-

este procedlmlento y en prueba de su ré ba} j rn& oﬁ\; igo. Doy fe.
ﬁgk _
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‘SEGCION OCTAVA.

| TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

CANTE

ROLLO DE SALA N° 65 (C-10) 14
PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 593/12
JUZGADO de Marca Comunitaria n° 1 Alicante

SENTENCIA N° 71/14

limos.
Presidente: D. Enrique Garcia-Chamén Cervera
Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual

Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzman

En la ciudad de Alicante, a tres de abril de dos mil catorce

La Seccién Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de
Tribunal de Marca Comunitaria e integrada por los litmos. Sres. expresados al
margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infraccién de disefio
comunitario registrado, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil
numero uno de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Comunitaria con el
ndmero 593/12, y de los que conoce en grado de apelacién en virtud del
recurso entablado por la parte demandada, Industrias Francisco Ivars S.L. (IF1),
representado en este Tribunal por el Procurador D. José Manuel Gutiérrez
Martin y dirigido por el Letrado D. Fermin Rabal Fort: y como parte apelada la

mercantil Motive S.R.L. (Motive), representada en este Tribunal por el
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Procurador D. Vicente Miralles Morera y dirigida por el Letrado D. Ignacio
Valdelomar Serrano, que ha presentado escrito de oposicion.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Marca Comunitaria nimero uno de los de
Alicante, en los referidos autos tramitados con el nim. 593/12, se dicté
Sentencia con fecha 3 de enero de 2014, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente: “Que estimando la demanda interpuesta por MOTIVE S.r, L.
contra INDUSTRIAS FRANCISCO IVARS SL debo declarar y declaro que la
importacién, almacenamiento, oferta y comercializacién de los reductores de la
demandada supone una infraccion de los derechos de exclusiva del modelo
comunitario registrado 73952-0001 de MOTIVE y debo condenar y condeno a
la demandada: 1° a cesar en los actos de infraccién, incluyendo Ia
importacién, almacenamiento, ofrecimiento y/o cualquier clase de
comercializacién de los reductores objeto del litigio. 2°) a retirar del tréfico
econoémico los reductores objeto del litigio, asi como los elementos
promocionales (catédlogos, revistas, resefias en pagina web ) de esos
reductores objeto de litigio.3° a destruir los elementos promocionales referidos
en el apartado anterior junto con el stock de reductores objeto de litigio en los
terminos del apartado 11. 4% a indemnizar a la actora en a 228.118, 13 €. 5°)
a publicar a su costa el fallo de Ia sentencia, mediante su anuncio bajo la
rubrica “Condena por infraccién de disefio de reductor de MOTIVE” en
dimensién de 15 x 15 cm, o tamafio mas proximo en su defecto, en pégina par
y una sola vez en la revista del sector METALURGIA Y ELECTRICIDAD. Las
costas se imponen a la parte demandada.”.

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelacion por la
parte arriba referenciada. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se
elevaron los autos a este Tribunal con fecha 26 de febrero de 2014 donde fue
formado el Rollo ndmero 65/C-10/14, sefalandose para la deliberacién,
votacion y fallo el dia 2 de abril de 2014, en el que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitacién de esta instancia, en el presente proceso, se han
observado las normas y formalidades legales.

e 2 —3hdiig

=)

sl

L



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

e

AN
GENERALITAT
VALENCIANA

VISTO, siendo Ponente el litmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En su demanda, la mercantil Motive S.R.L., en tanto titular del
disefio comunitario n® 73952-0001 (para reductor de motor que comercializa
como reductor serie BOX), representado por las siguientes imagenes

L e T Y
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solicitaba la condena de la mercantil IF] en tanto infractora, por la importacion,
almacenamiento, oferta y comercializacién, de estos mismos mecanismos cuya
apariencia entendia la actora, era incompatible con su disefio al no producir en
el usuario informado una impresioén general distinta a aquél.

La Sentencia de instancia ha estimado |a demanda y lo ha hecho, tras
desestimar la excepcién de prescripcion, en base a los siguientes hechos que
no estan en cuestion y que han servido de referencia factica en la decisién de

instancia y que igualmente han de servir para la decision de este Tribunal.

La sociedad Motive es titular registral del disefio indicado desde el dia 9 de
septiembre de 2003.

Dicha sociedad licencié a la mercantil de nacionalidad china Zhejiang Wuma
Reducer Co, LTD (WUMA) a producir y fabricar para el mercado chino y
estadounidense los reductores de su titularidad, rescindiéndose dicha relacién
en el afio 2004 tras un litigio ante la administracién china que concluyé con
condena de la empresa china por competencia desleal.

En Espafia la mercantii demandada [F] ha comercializado los reductores
fabricados y suministrados por Wuma.

Para su proteccion, IFI solicitd un disefio comunitario, que reproducia g3

apariencia de los reductores fabricados por Wuma, que le fue concedido, cong
nimero 625702-0001 el dia 23 de noviembre de 2006.

En concreto, los modelos registrados por IFl (fotografiados de unidag
importadas de Wuma) fueron los siguientes:

o SRR s - ORI
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Dicho disefio fue anulado a instancias de Motive por estar anticipado por el
disefo titularidad de ésta, quedando definitivamente resuelta la cuestion por
Sentencia del Tribunal General de la Unién Europea de 6 de octubre de 2011
que consider6 que el modelo registrado de IF| producia la mismo impresion

general en el usuario informado que el modelo anterior registrado por Motive.

Esto no obstante, IFl ha continuado importando de Wuma y comercializando
reductores que son reproduccion del disefio anulado, negandose a cesar en
tales actividades no obstante las comunicaciones remitidas por Motive,

argumentando que sus reductores presentan caracteristicas diferentes al
modelo comunitario de Motive.

En base a estos hechos, la Sentencia de instancia llega a la conclusién de que
la actividad comercial realizada por IFl con tales modelos, que son
reproduccién anulado en su dia, constituye infraccién del modelo titularidad de
Motive porque estando afirmada por Sentencia firme del Tribunal General de la
Unién Europea la incompatibilidad entre el modelo registrado en su dia por IFl y

el anterior de Motive, en tanto los reductores comercializados por la
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demandada no producen una impresion general a los de aquella, no cabe ya
plantear si producen o no una impresién general distinta al usuario informado.

SEGUNDO.- Opone en su recurso de apelacion la mercantil IF| tanto la critica a
la desestimacion de la excepcién de prescripcién de la accién indemnizatoria
como en lo relativo a la estimacion de la accién de infraccion del disefio
comunitario y de sus consecuencias.

En relacién a la primero -prescripcién- argumenta el apelante que el pla
quinquenal de prescripcién a que hace referencia el articulo 57 de la L
20/2003 se computa desde el dia en que pudo ejercitarse la accién y, por tanto,
desde que se produce el primer acto lesivo a la exclusiva, no siendo de
aplicacién la doctrina de la actio nata sino desde que tiene lugar el hecho
vulnerador. Y no es razonable, sefiala el apelante, que se afirme que existe una
pluralidad de infracciones reiteradas sino sélo una, la producida al tiempo del
inicio de la comercializacién y venta del producto.

El motivo se desestima.

Conforme al articulo 57 de la Ley 20/2003, son dos los criterios indemnizatorios
que se establecen. Uno general, para el ejercicio de las acciones derivadas de
la violacién del derecho registrado, cuyo dies a quo que establece es el dia en
que las acciones pudieron ejercitarse, Y uno especial para el ejercicio de las
acciones por dafios y perjuicios, cuya especialidad radica en el establecimiento
de un limite retroactivo que se fija en cinco afios sin que, por tanto, la
interrupcién de la prescripcién permita una ampliacion del periodo
indemnizable. Con referencia al general, que es el que cuestiona el apelante,
afirma que la jurisprudencia ha huido del criterio del criterio subjetivo -el
conocimiento de la infraccién- a favor de un criterio objetivo. Sin embargo dice
la STS de 20 de enero de 2010 que

“El articulo 39 de la Ley 32/1.988 - este si invocado Justificadamente en el
motivo - constituye reflejo de la exigencia de que la accién haya nacido para
que comience a correr el tiempo de su prescripcion extintiva. Dicha regla - que
aparece formulada, en términos similares, en los articulos 71, apartado 1, de la
Ley 11/1.986, de 20 de marzo, de patentes, 57 , apartado 1, de Ia Ley
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20/2.003, de 7 de julio, de proteccién juridica del disefio industrial, y 1.969 del
Cadigo Civil -se inspira en la idea de que no pueden prescribir las acciones
que no hayan nacido -"actiones nondum natae non praescribitur "-, pero,
también, en la de que corre el plazo para las que ya lo hubieran hecho - regla
de la " actio nata" -.".

Y afiade

‘Hay casos, sin embargo, en los que la infraccién no se produce con una
unidad natural de accién sino con una pluralidad que se repite o que
permanece en el tiempo sin solucién de continuidad...vincular el nacimiento de
las acciones no sélo a la primera infraccién, si se reitera o permanece, sino a
cada una que la reproduzca y a todo el tiempo de persistencia del
comportamiento ilicito, encuentra apoyo en el canon hermenéutico de la

.

totalidad, al resultar iluminado el referido sentido del articulo 39 por el tenor q

otras normas de la propia Ley.".

Resulta por tanto evidente que la doctrina judicial contempla en el caso de
pluralidad de infracciones la doctrina de la actio nata como el momento
temporal en que finaliza la infraccion misma, siendo asi que ésta continta, sin
solucion de continuidad, mientras el derecho de exclusiva estd siendo
vulnerado por alguno de los actos que la ley define como tales en el articulo 12
de la Directiva 98/71/CE sobre proteccién juridica de los dibujos y modelos,
reproducido en el articulo 19 RDMC y 45 Ley 20/2003, sean actos fabricacién,
oferta, comercializacién, importacion, exportacién, uso o almacenamiento de
productos incorporando el disefio.

Aplicada esta doctrina al caso, ninguna duda tenemos que en absoluto las
acciones ejercitadas no estan prescritas pues es hecho no rebatido que al
menos hasta julio de 2012, IFI mantenia su oferta de los productos que nos
ocupan.

Siendo asi, es hasta esa fecha que se mantenia la infraccion y, por tanto, que
en aplicacién de la doctrina expuesta, tomando en consideracion la fecha de
formulacién de la demanda, que la accién en absoluto esta prescrita.
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TERCERO.- En relacién al segundo de los motivos de apelacion, el relativo a la
infraccion del disefio, critica el apelante la conclusién de la Sentencia de
instancia sobre que el producto IF| no posee singularidad propia y distinta al de
la actora dado que en la comparacion entre el disefio de Motive y el producto
comercializado por IFl, desde la perspectiva de la funcién que dichos
mecanismos realizan y desde el punto de vista de su apariencia externa y la
forma del producto, resultan a su entender evidentes las diferencias, como
pone de relieve el perito de su parte al explicar que si bien la solucion
constructiva es similar en ambos motores, tal solucién es comin en el
mercado, no obstante lo cual, concluye el perito, las diferencias sobre
apariencia externa son evidentes no ya por un experto sino por cualquier
persona, destacando que si Motive ha utilizado un patrén de composicién de
lineas curvas concéntricas, IFI ha utilizado un patrén de lineas rectas paralelas,
habiendo errado la Sentencia de instancia al llevar a cabo la comparacién
producto a producto dejando de un lado las diferencias externas para centrarse
en las funcionales que en todo caso, afirma, no son tantas en el mercado del
sector. En conclusién, afirma el apelante que el producto de |FI posee
singularidades que lo distinguen del de Motive sin que, en todo caso, la nulidad
del disefio implique que existan cualidades de ambos productos plenamente
diferenciables que hagan de su uso un hecho licito.

El motivo se desestima.

No es cierto que el Juzgador de instancia haya hecho la comparacién producto
a producto. Tampoco, en realidad, la ha hecho registro a producto. Ni desde
luego la hubiera hecho atendiendo a las funcionalidades del producto, que es
cuestion ajena al derecho del disefio que exclusivamente atiende a la
apariencia y que sélo vincula a la funcionalidad para excluir la creatividad de
dicha apariencia y por tanto el concepto mismo de disefio cuando ésta, su
apariencia, viene impuesta por aquella -art 8 RDMC-.

En realidad, el criterio adoptado por el Juzgado no ha sido otro que el de
considerar que la cuestién sobre la singularidad del modelo comunitario Motive
a que hace referencia el articulo 6 RDMC, engloba -art 10 RDMC- el modelo
reductor IFI por haberse ya afirmado por Sentencia firme del Tribunal General
de la Unién Europea de 6 de octubre de 2011 (asunto T-246/10) que éste no
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causa a los usuarios informados, una impresién general distinta respecto de
aquel, afirmacion basada en un silogismo lgico que trae causa en el hecho, no
rebatido ni cuestionado en el recurso de apelacion, de que los modelos
comercializados por IFI son reproduccién del disefio comunitario n® 625702-
0001 anulado primero por resolucion de la Sala de Recursos de la OAMI de 16
de marzo de 2010, confirmada luego por aquella Sentencia, lo que se
comprende porque el disefio anulado de IFI era reproduccién del disefio de los
productos importados de Wuma que no era otro que el de Motive n® 73952-
0001, en modo tal que el disefio Motive era anterior al registro de IFI, siendo
incompatibles desde el punto de vista de la singularidad.

En sentido, conviene recordar que la STIGUE afirma que

(apart. 28)...1a Sala de Recurso no cometié ningiin error al considerar, en el
apartado 15 de la resolucion impugnada, que el dibujo o modelo controvertido
produce la misma impresién general en el usuario informado que el dibujo o

modelo anterior. Por consiguiente, la Sala de Recurso declaré fundadamente _,

en el apartado 16 de la resolucién impugnada, que el dibujo o modeﬂ

controvertido ha de declararse nulo, con arreglo al articulo 25, apartado
letra b), del Reglamento n° 6/2002, puesto que carece de caracter singular en
el sentido del articulo 6 de dicho Reglamento.

No es por tanto dable, ni en la instancia y en esta alzada, cuestionar tal
circunstancia ni por tanto, analizar lo que ya esta resuelto.

Si IFI comercializa productos con disefios protegidos los infringe, y en el caso,
si el disefio IF| se basa en un modelo anulado en su dia por no ser singular
respecto del de Motive, tal modelo carece iguaimente de singularidad y por
tanto es infractor -art 10 RDMC- del modelo Motive.

Esta es la argumentacion que contiene la Sentencia de instancia y ésta es la

argumentacion que asume el Tribunal por ser conforme a los hechos probados
y a derecho.

CUARTO.- Constituye el ultimo de los motivos de apelacion el relativo a las
consecuencias de la infraccion.
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Afirma el apelante que no procede la accién de cesacién y abstencién porque
la empresa demandada ya esta liquidada. Que tampoco procede la accién de
remocion de los objetos existentes en el mercado, ni la publicacién de la
Sentencia al no ser confundibles los reductores como tampoco, por esta razon,
la accién de dafios y perjuicios pues no hay infraccién, habiéndose hecho uso
de un disefio registrado.

El motivo se desestima.

El principio de la perpetuatio iurisdiccionis -art 411 LEC- no permite cuestionar
la estimacion de las pretensiones deducidas en su demanda por Motive en
atencién al estado actual de Ia mercantil demandada, que en todo caso ser&

atendible con ocasién de la ejecucion, porque no afectan al fondo del litigio y,
en particular, al hecho de la infraccion cometida y a sus efectos.

e

En cuanto al resto de cuestiones, basadas en la inexistencia de una infraccién
que sin embargo nosotros confirmamos, sin que se cuestione ningln otro

st S

aspecto de las mismas, no cabe sino rechazarlas.

o m

QUINTO.- En cuanto a las costas de esta alzada, habiéndose desestimado el
recurso de apelacion de la demandada, no cabe sino imponerlas a la parte
apelante conforme lo prevenido en los articulos 398 y 394 de Ia Ley de
Enjuiciamiento Civil.

% Mt rritds

SEXTO.- Habiéndose desestimado el recurso de apelacion, se produce la
pérdida para el recurrente del depésito efectuado para recurrir —Disposicién
Adicional Décimoquinta n° 9 LOPJ-, al que se le dara el destino previsto en 1
dicha disposicion. 3

iaihs
s

Vistos los articulos citados y demas de general y pertinente aplicacioén,
en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Espaiiol.
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Que desestimando el recurso de apelacién recurso entablado por la parte
demandada, Industrias Francisco Ivars S.L. (IFI), representado en este Tribunal
por el Procurador D. José Manuel Gutiérrez Martin, contra la Sentencia dictada
por el Juzgado de Marca Comunitaria nimero uno de los de Alicante de fecha 3
de enero de 2014, debemos confirmar y confirmamos dicha resolucién; y con
expresa imposicion de las costas de esta alzada a la parte apelante.

Se declara la pérdida del depdsito efectuado para recurrir, al que se le dara el
destino previsto en la Disposicion Adicional Decimogquinta n°® 9 LOPJ-.

Esta Sentencia no es firme en derecho vy, consecuentemente, cabe en su caso
interponer contra la misma, conforme a lo dispuesto en los articulos 468 y
siguientes, y 477 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, recurso
extraordinario por infraccfén procesal y/o recurso de casacion, recursos que
deberan presentarse dentro de los veinte dias siguientes a la notificacién de
esta resolucion previa constitucién de depdsito para recurrir por importe de 50
euros por recurso que se ingresara en la Cuenta de Consignaciones de esta
Seccién 8?2 abierta en la entidad Banco de Santander, indicando en el campo
“Concepto” del documento resguardo de ingreso, que es un “Recurso’,
advirtiéndose que sin la acreditacién de constitucién del depésito indicado no
sera admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre) el recurso.

Notifiquese esta Sentencia en forma legal Y, en su momento, devuélvanse los
autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servira acusar
recibo, acompafiados de certificacion literal de la presente resolucién a los
oportunos efectos de ejecuciéon de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de
apelacion.

Asi, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelacion,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos. “D. Enrigue Garcia-Chamén
Cervera.-D. Luis Antonio Soler Pascual.- D. Francisco-José Soriano Guzman.-
Firmado y rubricado.”
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Y para que conste y sirva de notificacion a las partes, se expide la presente, advirtiéndose a las
mismas, que contra la precedente sentencia, procedera los recursos anteriormente indicados .
De conformidad con la D.A. 152 de la LOPJ, para que sea admitido a tramite el recurso de
casacion y/o extraordinario por infracccion procesal contra esta resolucion, precisara que al
interponerse el mismo se haya consignado un DEPOSITO por importe de 50 € por cada
recurso, que se ingresara en la Cuenta de Consignaciones de esta Seccién Octava abierta en
Banesto n°® Expediente 2276/0000/06/0065/14 en el caso de recurso de casacion, y en el caso
de recurso extraordinario por infraccién procesal: n° Expediente 2276/0000/04/0065/14,
indicando en el campo “Concepto” del documento Resguardo de Ingreso que es un “Recurso”,
sin cuya acreditacién no sera admitido (LO1/2009, de 3 de noviembre).

Estan exceptuadose de la obligacién de constituir el depdsito quienes tengan reconocido el
derecho a litigar gratuitamente, el Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Auténomas,
entidades locales y organismos auténomos dependientes de los tres anteriores.

LA SECRETARIA JUDICIAL,
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