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JUZGADO DE LO MERCANTIL N.° 3 DE MADRID
Sentencia 2/2014, de 9 de enero de 2014

Rec. n.9 616/2010

SUMARIO:

Propiedad intelectual. Existencia y titularidad del derecho de autor. Marcas. Nulidad.
Indemnizacion. Dafos. Publicacion de la sentencia. Derecho aplicable.Reconocimiento de
sentencias extranjeras. En el sistema del derecho de autor (en el sistema de copyright puede
considerarse autor a una persona que no crea la obra), toda obra se crea por personas naturales y la
creacion determina una titularidad inicial u originaria del derecho de autor. Ello no empece que las
personas juridicas puedan obtener titularidades derivadas del derecho de autor o que puedan
considerarse ex lege como autores titulares iniciales del derecho. Ademas, respecto al contenido del
derecho de autor la Ley espafiola emplea una terminologia que da a entender una multiplicidad de
derechos, distinguiendo, por un lado, los derechos personales o morales y, por otro, los derechos
patrimoniales o de explotacién. La mejor doctrina es monista y descompone el derecho de autor, de
monopolio juridico (afin al derecho de propiedad) en un haz de facultades morales y patrimoniales. La
Ley puede atribuir las distintas facultades, segun hemos explicado, de modo originario o derivado vy,
también, a titulo individual o comdn. Ciertamente, si los derechos morales son personalisimos, no es
consistente reconocerlos o cederlos a las personas juridicas, pero las concepciones en los distintos
sistemas no son uniformes ni los ordenamientos son perfectamente coherentes.

PRECEPTOS:

Convenio de Berna para la proteccién de obras literarias y artisticas de 9 de septiembre de 1886, arts.
5.2, 6 bis y 20.

Convenio de Viena de 1969 (Derecho de los Tratados), art. 30.3.
Directiva 2004/48/CE (Derechos de Propiedad Intelectual), art. 15.
Reglamento (CE) n.° 864/2007 (ley aplicable a las obligaciones extracontractuales), arts. 3, 8.1 y 31.
Constitucion Espafiola, art. 96.1.

Ley de Propiedad Intelectual de 1879, art. 1.

Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, art. 951.

Cédigo Civil, arts. 10.4 y disp. trans. tercera.

Ley 22/1987 (Propiedad intelectual), disp. trans. primera.

Ley 32/1988 (Marcas), art. 13.

RDLeg. 1/1996 (TRLPI), arts. 10.1, 51.1, 138.1 y 163.3.

Ley 1/2000 (LEC), arts. 217.3, 222, 319.1, 323.3, 400 y 406.

Ley 17/2001 (Marcas), arts. 9.1 y 52.1.

PONENTE:
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Don Jesus Miguel Alemany Eguidazu.

JUZGADO DE LO MERCANTIL N° 3 DE MADRID
Sentencia num.: 2/2014

Procedimiento: Juicio ordinario n® 616/2010

Objeto del juicio: Propiedad intelectual. Nulidad relativa de marcas. Convenio de propiedad literaria,
artistica y cientifica entre Espafia y México. Reconocimiento de sentencias extranjeras. Limites de la cosa
juzgada. Valor probatorio de la sentencia. Originalidad de la obra. Titularidad de la obra del colaborador
remunerado y del empleado. Falta de interés en la accidon de cesacion. Publicacién de condena del ilicito
intelectual. Retroactividad de la Ley de Marcas en materia de prescripcion. Prescripcion del dafio moral a
la propiedad intelectual. Ilicito intelectual continuado. Imprescriptibilidad de acciones reales sobre el
derecho moral. Prescripcién por tolerancia. Retraso desleal y acto propio por aquiescencia

Demandantes: D. Claudio y D. Fernando

Procurador: D. José-Antonio Sandin Fernandez

Letrado: D. Jean-Marcel Deville Malaga

Demandada: Clarke, Modet y Compaiiia, S.L. (en adelante, " CM Espafia ")
Procurador: D.2 Maria-Isabel Campillo Garcia

Letrado: D. Juan-José Marin Lépez

En nombre del Rey, el Magistrado IImo. Sr. D. Jesus Alemany Eguidazu
SENTENCIA

En Madrid, a nueve de enero de dos mil catorce.

ANTECEDENTES PROCESALES

Primero. Demanda.

La demanda fue presentada el 20/9/2010 ante el Decanato de los Juzgados de Madrid (reparto
mercantil). Funda sustancialmente la pretensidén en las siguientes acciones (tras la desacumulacion por
escrito presentado el 23/7/2013 y la renuncia parcial de acciones en la audiencia previa): accion de
nulidad de marca por derecho de propiedad intelectual anterior, acciéon indemnizatoria por violacién de
propiedad intelectual, acciéon de cesacion y accidon de publicacion ; para terminar con suplico de [a]
declaracion de nulidad de las marcas espafiolas nUmeros 1695012, 1695013 y 1695014, [b] condena a
indemnizar [ba] el 10% de la facturacion de CM Espafia entre los afios 1993 y 2005, ambos inclusive,
[bb] asi como 500 000 euros en concepto de dafio moral, [c] la condena a suspender « cualquier tipo de
uso o explotacion comercial o publicitaria de la obra artistica y marca comercial de mérito [aquellas cuya
nulidad se pide, segln se aclara en la audiencia previa], tanto internamente [sic] como a nivel nacional
o internacional », [d] condena a publicar a costa de CM Espafia en determinados directorios « un
reconocimiento publico de la autoria y propiedad exclusiva » de los demandantes « sobre su obra
artistica y marca comercial CM », asi como la sentencia estimatoria « en al menos dos diarios de tirada
nacional », y [e] las costas. La demanda se turné por reparto a este juzgado, que la admitié a tramite,
acordd sustanciarla por el cauce del juicio ordinario y emplazé a la parte demandada.

Segundo. Contestacion.
1
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La parte demandada presentd contestacién en tiempo y forma, con las excepciones que se desglosan en
la fundamentacion de esta resolucion; para terminar con suplico de desestimacion integra de la
demanda, con condena en costas a la parte actora.

Tercero. Audiencia previa.

La audiencia previa se celebrd el 26/9/2013, con asistencia de todas las partes personadas, sin llegar a
conciliacion y ratificAndose en sus escritos rectores. Las excepciones procesales fueron desestimadas o
se subsanaron los defectos procesales de la demanda. Los medios de prueba admitidos fueron los que,
propuestos por las partes, no se declararon impertinentes o inutiles.

Cuarto. Acto del juicio.

El acto del juicio se celebrd en las sesiones de 16 y 17/12/2013, con asistencia de todas las partes
personadas, si bien D. Claudio no comparecié personalmente y solo por su representacion procesal;
practicandose los siguientes medios de prueba : documentalpublica y privada , interrogatorio de la
demandada en la persona de D. Carlos José (director general de CM Espafia) y del demandante D.
Fernando , testificales de D.2 Maria Antonieta (subdirectora general de CM Espaia), D. Avelino (anterior
director general de CM Espafia), D.2 Concepcion (empleada de la filial mexicana de CM Espafia, en
adelante " CM México "), D. Emilio del Rio (abogado externo de CM México), D. Ildefonso (director
general de CM México) y periciales de D.@ Leticia (jurista mexicana, experta en Derecho de autor,
designada por los demandantes), D. Octavio (jurista mexicano, experto en Derecho de autor, designado
por los demandantes), D. Victor (jurista mexicano, experto en Derecho de autor, designado por CM
Espafia), D. Juan Pablo (jurista mexicano, experto en Derecho de autor, designado por CM Espafia) y D.
Benjamin (licenciado en Bellas Artes, especialidad disefio, designado por CM Espafia); con el resultado
que obra en autos y en el correspondiente soporte audiovisual. Las partes formularon sus conclusiones ,
quedando el pleito visto para sentencia.

Quinto.

Siglario de esta sentencia: " BOE ", Boletin Oficial del Estado; " Convenio de Berna ", Convenio de Berna
para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, de 1886 (segun Acta de Paris de 1971 y
enmendado en 1979); " CC ", Cddigo Civil; " CE ", Constitucién espafiola, de 1978; " CFPC ", Cddigo
Federal de Procedimientos Civiles, de 1943; " DOF ", Diario Oficial de la Federacién; " LEC ", Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; " LFDA 1956 ", Ley Federal del Derecho de Autor de 1956 (DOF
31-12-1956), reformada en 1963 (DOF 21-12-1963); " LFDA 1996 ", Ley Federal del Derecho de Autor
de 1996 (DOF 24-12-1996); " LM ", Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; " LM 1988 ", Ley
32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas; " LPI ", Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y
armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia; " SAP ", Sentencia de la Audiencia
Provincial, seccion; " SCIN ", Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién; " STIUE ",
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unidn Europea (antes, Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas) y " STS 12 ", Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera.

Sexto.
En la sustanciacion del procedimiento se tienen por observadas las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Derecho aplicable.
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Los demandantes interponen una serie de acciones al amparo de la legislacion espafiola y con
fundamento en un derecho de autor conferido por las leyes mexicanas. La demandada no objeta esta
escision del Derecho aplicable , sin perjuicio de negar el derecho.

A) Existencia de obra artistica.- Tanto Espafia como México son parte del Convenio de Berna . El articulo
5.2 del Convenio establece que «la extension de la proteccién asi como los medios procesales acordados
al autor para la defensa de sus derechos se regiran exclusivamente por la legislacién del pais en que se
reclama la proteccidon».

No obstante, en cuanto al alcance objetivo del articulo 5.2 del Convenio, la opinién mayoritaria no lo
tiene por norma de conflicto general para todo el régimen juridico de la propiedad intelectual (v. STICE
30.6.2005 , Tod?s/Heyraud , § 32) sino por norma de conflicto puntual. En este sentido, las condiciones
de proteccidon, como es la misma existencia del derecho o su titularidad, se rigen por la ley designada
por las normas de conflicto de leyes del pais cuyos tribunales conocen del asunto, aqui por las normas
de conflicto espafiolas .

Pues bien, tanto el articulo 10.4 del Coédigo Civil como el articulo 163.3 de la Ley de Propiedad
Intelectual , sin perjuicio de reconocer el principio de la ley del lugar en que se reclama proteccion ( lex
loci protectionis ), salvan lo dispuesto en los Tratados: «En todo caso, los nacionales de terceros paises
gozaran de la proteccion que les corresponda en virtud de los Convenios y Tratados internacionales en
los que Espafia sea parte» ( art. 163.3 pr. LPI ).

El Convenio de propiedad literaria, artistica y cientifica entre Espafia y México , firmado el 31 de marzo
de 1924 vy ratificado el 6 de abril de 1925 (Gaceta de Madrid de 17-5-1925) estd plenamente vigente
(segun acredita el certificado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperacién del Reino de Espafa,
doc. n° 48 de la contestacion). El articulo 2 de este Convenio establece en su parrafo I que «para
determinar si una obra es literaria, cientifica o artistica, y queda, en consecuencia, sujeta a los preceptos
de este Convenio, regira la ley de la parte contratante, cuya legislacion sea mas favorable a los derechos
de los autores, traductores y editores». En consecuencia, para determinar la existencia del derecho de
autor aqui controvertido se aplicara la ley mas favorable ( lex favorabilis ), sea la espanola o la
mexicana.

Finalmente, incluso si se interpretara que el articulo 5.2 del Convenio de Berna contiene una norma de
conflicto general ( quod non ), seria una norma inaplicable al caso porque el articulo 20 del mismo
Convenio da preferencia a los arreglos particulares entre paises de la Unidn de Berna que «confieran a
los autores derechos mas amplios que los concedidos por este Convenio, o que comprendan otras
estipulaciones que no sean contrarias al presente Convenio».

Esta solucidn coincide, ademas, con el articulo 30.3 sobre tratados sucesivos de la Convencidén de Viena
sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969, que establece la aplicacion del tratado anterior
(aqui Berna) solo en lo compatible. Dicho sea de paso, por la misma norma sobre tratados sucesivos de
la Convencion de Viena, deberia estimarse vigente, en lo compatible, el Tratado sobre Propiedad
Cientifica, Literaria y Artistica entre los Estados Unidos Mexicanos y Espafia, firmado en la Ciudad de
México el 26 de marzo de 1903 (Gaceta de Madrid de 24-9-1903). No obstante, los Estados contratantes
lo prorrogaron en varias ocasiones, asumiendo implicitamente la pérdida de vigencia si no fuera por las
prérrogas.

Diversamente, la Convencidon Universal sobre Derecho de Autor (Ginebra, 6-9-1952) establece en su
articulo XIX la prevalencia de sus disposiciones sobre, entre otras, las convenciones bilaterales sobre
derecho de autor vigentes entre dos Estados contratantes, como lo son Espafia y México. No obstante,
esta Convencidn fija un nivel de proteccién inferior al de la Unién de Berna y no presenta divergencias
relevantes para la decision del caso.
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B) Titularidad del derecho de autor.- El primer articulo del Convenio entre Espafia y México sefiala que
«los autores de obras literarias, cientificas o artisticas de cualquiera de las dos Naciones que aseguren
con los requisitos legales su derecho de propiedad en uno de los paises contratantes, lo tendran
asegurado en el otro, sin mas formalidades que las que se fijan en el presente Convenio».

A diferencia del Convenio de Berna, que no contiene normas de conflicto sobre la propiedad; el Convenio
hispano-mejicano contiene una norma mixta: es norma de conflicto en cuanto la obra se puede asegurar
cumpliendo los requisitos de la ley de su origen ( lex originis ) y, ademas, es una norma de trato
nacional. Por consiguiente, habra que determinar si, conforme a Derecho mexicano, los demandantes
son titulares del derecho de autor sobre el dibujo, lo que es un presupuesto de la eventual estimacion de
las acciones planteadas.

Ademas, incluso aunque se opinara que la norma no es conflictual y solo de trato nacional, aporta mayor
certidumbre y facilita la explotacion internacional de la obra, que la titularidad se resuelva bajo un
principio de universalidad y no con un mosaico de territorialidades (cf. no obstante, por la lex loci
protectionis , en Francia, la sentencia de la C. Cass. 10.4.2013, ABC News ), lo que puede resultar,
alternativamente:

(a) De aplicar la ley del Estado donde la relacién sea mas significativa ( Itar-Tass Russian Agency v.
Russian Kurier, Inc. 153 F.3d 82, 89-90 [2nd Cir. 1998] y Sadhu Singh Hamdad Trust v. Ajit Newspaper
Adv. , 503 F. Supp. 2d 577, 584 [E.D.N.Y. 2007]). En este sentido, los autores del dibujo son mexicanos
y residentes en México, el dibujo se creé en México, la primera publicacién del dibujo se produjo en
México y esta registrado en el Instituto del Derecho de Autor (INDAUTOR) de México.

(b) De que para determinar la titularidad de las obras creadas por el empleado se adopte la ley que
disciplina la relacion laboral ( lex contractus ) (v. sec. 313[1][c] de ALI, Intellectual Property: Principles
Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes , 2008, consultable en el
sitio WIPO Lex; y, por analogia con la obra por encargo [como proponen algunos autores], art. 3:201[2]
de CLIP, Principles of Conflict of Laws in Intellectual Property , 2011, consultable en http://www.cl-
ip.eu). Ademas, la aplicaciéon de la ley de la relacién laboral, en cuanto a los derechos patrimoniales,
puede fundarse especificamente en el articulo 1 C) del Convenio hispano-mexicano: «Los
derechohabientes de los autores [...] gozaran, respectivamente, y en todas sus partes de los mismos
derechos que el presente Convenio concede a los propietarios, autores [...] siempre que aquéllos
acrediten su derecho con arreglo a las leyes del pais donde se verificd el acto juridico que les concedid el
caracter de derechohabientes». Esto igualmente nos remite a la ley mexicana porque no se discute que
los demandantes crearon el dibujo mientras mantenian una relacién laboral con la mercantil mexicana
Clarke Modet y Cia. de México, S.A.

C) Nulidad de la marca espafiola.- La demanda cita, entre otros y como mas ajustado al derecho de
autor invocado, el articulo 13, letra d) de la Ley de Marcas de 1988 , aplicable por razones temporales.

Efectivamente, las causas por las que se puede instar la nulidad de la marca espafiola se determinan por
la ley espafiola. El Unico elemento de extranjeria es el derecho prioritario de propiedad intelectual que
puede anular el registro de la marca. Una vez que se reconozca la eficacia del derecho del autor
mexicano en Espafa, se conforma el factum subsumible en el supuesto de hecho de la Ley de Marcas
previgente.

D) Acciones indemnizatoria, de cesacién y publicacién.- Previamente, descartamos la aplicacion del
articulo 8.1 del Reglamento (CE ) n°® 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de
2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (« Roma II »); porque, aunque
contiene una norma de conflicto multilateral y universal (art. 3 Roma II), los hechos generadores del
dafio o de la infraccidon son anteriores a su entrada en vigor (art. 31 Roma II a contrario ).
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En el caso, el articulo 19, letra B) del Convenio de 1924 establece que «para las garantias de esas
ventajas, [y] la obtencidn de dafios y perjuicios», los autores «tendran la misma proteccién y los
mismos recursos legales que estén concedidos o se concedieren a los autores naciones de cada uno de
los paises contratantes por las legislaciones respectivas». Sin embargo, no consideramos que la anterior
sea una norma de conflicto sino una norma de extranjeria para el tratamiento nacional, a fin de eliminar
las posibles discriminaciones que sufririan los nacionales de un pais en el otro.

En su defecto, cabria aplicar el articulo 5.2 del Convenio de Berna que, en materia de infracciones de
propiedad intelectual (no de titularidad), se remite a la «legislaciéon del pais en que se reclama la
proteccidén» ( lex loci protectionis ); debatiéndose si es la del lugar en que se comete la infraccion ( lex
loci delicti commissi , como se entiende en el pais vecino en sentencias de la C. Cass. 5.3.2002, Sisro y
30.1.2007, Lamore ) o el del lugar del dafio ( lexlocus damni , como se dijo en sentencia de la C. App.
Paris 26.1.2011, SAIF/Google ).

Sin embargo, en ilicitos ubicuos o plurilocalizados, esto obligaria a la prueba y a la aplicacidon conjunta de
numerosas leyes (como en el caso francés Sisro ). Por lo tanto, se ha propugnado, sensatamente,
escapar de esta escision territorial para adoptar un enfoque de ley Unica que, en la mayoria de
propuestas, sera la del pais con vinculos mas estrechos con la disputa (o suficientemente estrechos).
Entre los factores de conexion que se proponen destaca el del lugar donde se produjo el ilicito primero y
determinante ( lex originis del caso francés Lamore ).

En el supuesto enjuiciado, se pide proteccion por las violaciones del derecho de los actores en varios
paises: Espafia, México, también Chile y Perl, asi como en otros seis territorios que figuran en la
Sentencia mexicana de 28.1.2004. Ahora bien, se demanda a una sociedad espafiola, ante los tribunales
espafioles, imputandose a CM Espafia, ademas de la infraccion en Espafia, que « se arrogo
unilateralmente la propiedad de la obra y con ella otorgd licencias o autorizaciones a sus filiales a cambio
de beneficios econémicos recibidos de esta por ser propietaria de cada una de esas filiales, de donde
surge la responsabilidad de la demandada y la responsabilidad solidaria de todas sus filiales » (pg. 36 de
la demanda), operando las filiales en varios paises distintos. En consecuencia, interpretado el Convenio
de Berna bajo el criterio del lugar de comisidn de la infraccién y considerando que el hecho determinante
imputable a CM Espafia seria su propia conducta y las instrucciones ilicitas a sus filiales, la ley aplicable a
las acciones de violacion del derecho de autor puede accederse razonablemente a que sea la ley
espafiola por ser la ley en conexién mas estrecha con las infracciones que ahora dirimimos.

Segundo. Reconocimiento de la sentencia mexicana.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de México, Sala 33, de 28 de enero de
2004 (doc. n° 10 de la demanda; en lo sucesivo, la « Sentencia mexicana ») declara la validez y
ausencia de simulacién del contrato de licencia de uso del monograma controvertido que se concluyé en
1995 entre los demandantes y CM México.

La parte demandada sostiene que no puede atribuirse a la Sentencia mexicana eficacia alguna por no
haber sido objeto de un procedimiento formal de reconocimiento.

A) Reconocimiento automatico.- El instrumento internacional que rige esta materia ( ex arts. 96.1 CE y
951 LEC 1881 ) es el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Espafia sobre
Reconocimiento y Ejecucion de Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales en Materia Civil y Mercantil,
hecho en Madrid el 17 de abril de 1989 (BOE n° 85/1991). El articulo 8 del referido Convenio prescribe:
«Las sentencias y laudos arbitrales de caracter declarativo dictadas en uno de los Estados Partes tendran
eficacia y seran reconocidos en el otro sin que sea necesario seguir un procedimiento de homologacion;
cuando sélo vayan a utilizarse como prueba ante Tribunales, sera suficiente que las mismas llenen los
requisitos necesarios para ser consideradas como documentos auténticoss.
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Se trata de un sistema de reconocimiento automatico , debiendo este tribunal tomar razén de la
sentencia a titulo incidental porque no existen Obices de reconocimiento, habida cuenta que la
vulneracién del orden publico procesal que la demandada alega estad ayuna de toda prueba.

Ademas, la autoridad de la resolucion extranjera responde al modelo de extensidnde efectos por el que
se asegura la igualdad de efectos de la decisiéon con independencia de la localizacién de las partes, como
corresponde a una logica de Derecho privado, ya que las partes conocen asi los riesgos por las
consecuencias juridicas de la estrategia procesal adoptada, una vez que la demanda se presenta ante los
tribunales de un Estado determinado, eliminando los incentivos a estrategias oportunistas posteriores.

B) Alcance de la cosa juzgada.- En concreto, de los efectos juridico-procesales de una sentencia
extranjera, interesa el de cosa juzgada en su vertiente prejudicial.

El instituto de la cosa juzgada es universal, aunque bajo teorias diversas, como la de la presuncion de
verdad o "verdad legal" (art. 354 CFPC; aunque la SCIN, Pleno, tesis de jurisprudencia 86/2008,
considerando 89, supera la literalidad del Cddigo y declara que «la autoridad de la cosa juzgada que se
atribuye a la sentencia definitiva no se funda en una ficcién, sino en la necesidad imperiosa de poner fin
a las controversias, a efecto de dar certidumbre y estabilidad a los derechos del litigio, como
consecuencia de la justicia impartida por el Estado, por medio de los jueces») o la teoria procesal que
sigue la Ley espanola (E. de M. LEC § XXX y XXXI; v. SSTS 12 360/2012, 13.6 ; 652/2012, 8.11 ;
721/2012, 4-12 y 239/2013, 12.4 , entre otras).

En su efecto positivo o prejudicial , el juez del segundo proceso ( res iudicanda ) queda vinculado a lo
decidido en el primero ( res iudicata ), bien resolviendo en el mismo sentido por la parte coincidente, o
bien considerando ineludiblemente el antecedente ldgico, esto es, «una pretension que ha sido objeto de
juicio como presupuesto de otra pretension, es propuesta independientemente» (WINDSCHEID, La
"actio" , 1856, 87). A diferencia del efecto negativo, preclusivo o excluyente de la cosa juzgada, que esta
en funcidn de las identidades de sujetos y objeto en el sentido de peticion y causa de pedir (desde Dig.
44, 4, 12-14 hasta art. 422 CPCDF y SSCIN P./J. 86/2008, 2a./]. 19/2009 y 2a./]. 198/2010; en
Espafia , arts. 222.1 y 4 LEC y, entre muchas, SSTS 12 150/1934, 13.11 ; 14/1945, 14.6 ; 163/1968,
9.3 ; 251/1969, 18.4 ; 25.6.1982 y 721/2012, 4-12 ); en la cosa juzgada prejudicial basta la identidad
de sujetos, aunque hace falta la prejudicialidad logica (en este sentido, SCIN 2a./]. 198/2010; entre los
tribunales civiles, S. 4° Trib. Col. en materia civil del I Cir. Tesis 1.4°.C.36 K; en Espafia, art. 222.4
LEC).

En cuanto al alcance que deba reconocerse a la Sentencia mexicana, la autoridad de cosa juzgada de la
decision extranjera se atiene a los "limites de la cosa juzgada" impuestos por el Derecho del Estado de
origen (en este sentido, entre otros, VIRGOS/GARCIMARTIN, Derecho procesal civil internacional 2,
2007, § 20.10; también, CALVO/CARRASCOSA, Derecho internacional privado 14, 2013, § 9.3).

En efecto, en México, los juicios mercantiles se regulan en el Libro Quinto del Cédigo de Comercio
mexicano de 1887, que efectivamente se observa en la Sentencia mexicana. Para las cuestiones no
resueltas por el Cédigo de Comercio, rige supletoriamente, en primer grado, el Cddigo Federal de
Procedimientos Civiles de 1943 vy, en segundo grado, el Cddigo de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal (este orden de prelacién, se comprueba en el art. 1063 CCom mexicano).

a) Limites subjetivos de la cosa juzgada .- CM Espafia protesta que no fue parte en aquel proceso sino
CM México, por lo que no cabria extenderle la eficacia de tal Sentencia mexicana.

Ciertamente, por el principio de audiencia, no debera formarse la cosa juzgada si no la formula una
misma persona a una misma persona. En otro caso, «la cosa juzgada entre unos no causa perjuicio
alguno a otros» (regla res inter alios iudicata de Dig. 44, 2, 1).
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Sin embargo, distinguiendo entre parte en sentido material (sujeto del litigio) y parte en sentido formal
(sujeto del proceso), cumple aclarar que «con frecuencia quien aparece como tercero no lo es, porque lo
que sucede es que su litigio ha sido deducido en el proceso mediante la accién de personas distintas»
(CARNELUTTI, Sistema , I, 1936, § 99d). Lo relevante no es la identidad fisica sino la identidad juridica
(v. SSTS 12 50/1881, 7.2 ; 47/1921, 15.2 ; 595/1960, 22.10 ; 19.11.1999 ; 790/2001, 26-7 ;
210/2006, 28.2 ; 124/2007, 8.2 y 410/2010, 23.6 ), lo que permite extender el efecto positivo de la
cosa juzgada a otras sociedades de un grupo que actlan con una misma estrategia en defensa de
intereses comunes ( STS 12 521/2013, 5.9 , invocando el principio de seguridad juridica, el de tutela
judicial efectiva y que, en una valoracién realista, no se lesiona el principio de audiencia) y sin necesidad
de levantar aqui el velo societario (argumento de STS 1@ 392/2006, 19.4 ). En términos de algunos
textos y de la doctrina legal mexicana, CM Espafia no es una "persona extrafa al juicio", lo que
requeriria no «haber tenido la oportunidad de ser oida en su defensa por desconocer las actuaciones
relativas» (SSCIN P./J. 7/1998 y 2a./]. 19/2009).

Es mas, aunque nada se dispone al respecto en las leyes federales, el articulo 422 parrafo III del Codigo
para el Distrito Federal declara que «se entiende que hay identidad de personas siempre que los
litigantes del segundo pleito, sean causahabientes de los que contendieron en el pleito anterior» (mas
ampliamente, art. 222.3 LEC ). En el mismo sentido, el Alto Tribunal mexicano ha declarado que los
limites subjetivos «se refieren a las personas que estan sujetas a la autoridad de la cosa juzgada, la que
en principio sélo afecta a quienes intervinieron formal y materialmente en el proceso (que por regla
general, no pueden sustraerse a sus efectos) o bien, a quienes estan vinculados juridicamente con ellos,
como los causahabientes o los unidos por solidaridad o indivisibilidad de las prestaciones, entre otros
casos» (SCIN, Pleno, tesis de jurisprudencia 86/2008; también 2a./]. 19/2009 y 2a./]. 198/2010).

En efecto, CM Espafia serd, en su caso, causahabiente de CM México en relacidn con la obra protegida.
La Suprema Corte de Justicia, Sala Segunda, en Acuerdo de 10.6.2005, Cinemex Toluca II, S.A. de C.V.
y otras , toma del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS (UNAM), Diccionario Juridico Mexicano
3, la definicién de causahabiente como la «persona que ha sucedido o que se ha subrogado por cualquier
otro titulo en el derecho de otra u otras. Junto a las partes, en determinados actos juridicos, estan
aquellas personas que por un acontecimiento posterior a la realizacion del mismo, adquieren en forma
derivada los derechos y obligaciones de quienes fueron sus autores». Segun el propio escrito de
contestacion, si el grupo empresarial usd el monograma es porque considerd que era titularidad de CM
México que, necesariamente y bajo una férmula juridica que no conocemos, habria cedido su derecho,
entre otras, a CM Espafia.

b) Limites objetivos de la cosa juzgada .- El tribunal mexicano no se pronuncié sobre los requisitos de
proteccidon del anagrama por el derecho de autor o sobre su titularidad en funcién de la relacién laboral
de los demandantes.

No obstante, los limites objetivos de la cosa juzgada pueden fijarse, de menor a mayor amplitud, (1)
circunscribiéndolos al fallo sobre la pretension deducida; (2) comprendiendo también los antecedentes
I6dgicos necesarios del fallo o "fallo implicito" o (3) llegando a abarcar los hechos y fundamentos que
pudieron alegarse y no se alegaron en el proceso anterior, para lo que se establecen reglas como la
llamada preclusion entre procesos, o instituciones equivalentes.

ba) Inexistencia de prejudicialidad por fallo implicito .- La primera posibilidad es que la susceptibilidad de
proteccién o la titularidad de la obra hubieran quedado prejuzgadas por la doctrina del fallo implicito.
«Las cuestiones de fondo juzgadas no sélo son las expresamente resueltas, sino también aquellas cuya
soluciéon sea una premisa necesaria para la solucion de las primeras, y que, por tanto, se resuelven
implicitamente (el llamado fallo implicito)» (CARNELUTTI, Sistema , I, § 92 e Istituzioni 4, I, 1951, § 78;
en los autores patrios, citando otros, DE LA OLIVA, Objeto , 2005, 213-224). Precisamente, la
incompatibilidad de sentencias puede estar en el fallo ( pronuntiatio ), originandose un conflicto practico;
o en los fundamentos, dando lugar a un conflicto tedrico. Esta distincion entre conflictos se asume por la
doctrina (CHIOVENDA, Principii 3, 1923, § 17 III).

1
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El articulo 222.4 de la Ley rituaria espafola adopta la teoria de la prejudicialidad légica o del
«antecedente logico de lo que sea su objeto», conforme a la jurisprudencia predominante (también la
comunitaria, v. STJCE 1.6.2006 , P & O European Ferries [Vizcaya] y Diputacién Foral de Vizcaya/COM ,
§ 44) y frente a una doctrina clasica dividida (con la defensa inicial de SAVIGNY, Sistema , V, 1841, 223;
pero, en sentido contrario, CHIOVENDA, Istituzioni 2, 1935, § 117 y 128 o GOLDSCHMIDT, Derecho
procesal civil 2, 1932, § 63.3). Por lo que hemos podido comprobar, la jurisprudencia mexicana también
entiende la prejudicialidad en sentido Idgico (cit. SCIN 2a./]. 198/2010; entre los tribunales civiles, Tesis
1.40.C.36 K).

Ahora bien, la armonia ldgica solo se exige a los fundamentos indisociables o determinantes del fallo
( ratio decidendi ) y, desde luego, no lo son los que no estan. «Nada puede ser iudicatum que no sea al
menos in iudicium deductum » (WINDSCHEID, Actio , 1856, 74). «Si no hay duda de que la seguridad
juridica, que estd en la base de la cosa juzgada, requiere que sobre cada asunto solo puede decidirse
una vez, tiene que haberse decidido, esto es, ha de haber un pronunciamiento concreto que requiera
estabilidad, un pronunciamiento que implique disposicidn jurisdiccional en el contenido en el fallo, y en
nuestro caso no lo hay» ( STS 12 85/2008, 14.2 ). «La fuerza de cosa juzgada solo afecta a las
cuestiones de hecho y de Derecho que han sido efectiva o necesariamente zanjadas por la resolucion
judicial de que se trate» (entre otras alli citadas, SSTIJUE 29.3.2011, ThyssenKrupp Nirosta/COM , § 123
y 24.1.2013 , COM/Espafia , § 56). Por esto, la doctrina del fallo implicito no evita toda contradiccion
entre sentencias, porque la alegacion de nuevos hechos o fundamentos que no fueron objeto de debate
en el juicio anterior permite salvar la légica de la nueva sentencia, esto es, las nuevas circunstancias
pueden derrotan la necesidad del antecedente ldgico. La Ley espafiola expresa que el antecedente logico
se forma por la sentencia del primer proceso en el proceso posterior («en éste») y no a la inversa.

Por lo expuesto, la doctrina del fallo implicito no permite apreciar prejudicialidad de la Sentencia
mexicana en el juicio de existencia del derecho de autor o de su titularidad. Acabamos de prevenir que
la doctrina del fallo implicito debe ser observada con cautela y, a nuestro juicio, para saber cuales sean
las cuestiones resueltas al declarar la Sentencia la validez del contrato de licencia de uso del dibujo y
marca no procede una interpretacion amplia. «Por ejemplo, aun cuando el juez haya declarado
genéricamente la validez de un contrato, podra ser aclarado mediante interpretacion, si entendié decidir
solo acerca de una o de algunas causas de nulidad con exclusion de una o de algunas otras»
(CARNELUTTI, Sistema , I, § 92c). Con la lectura de la Sentencia mexicana (especialmente pgs. 32-37,
donde responde a las excepciones de CM México y fundamenta la desestimacion de la reconvencién) se
comprueba que el tribunal mexicano no tuvo en consideracion en su decisum , ni siquiera incidenter
tantum , si el monograma reunia los requisitos para la proteccion autoral o si los derechos patrimoniales
debian entenderse cedidos a la sociedad empleadora.

bb) Inexistencia de prejudicialidad por preclusion .- La pregunta obligada es si la regla de preclusion esta
reconocida o no en el Ordenamiento de México y si, en tal caso, han precluido las excepciones oponibles
en juicios sucesivos, de suerte que no podemos reabrir ahora el debate sobre la originalidad del dibujo o
la titularidad del mismo.

La preclusion se ha presentado como una institucion general del proceso civil. «La preclusién es la
pérdida o extincién o consumacion, como se quiera decir, de una facultad procesal por el solo hecho de
que se han alcanzado los limites de la ley marcados para su ejercicio» (CHIOVENDA, Cosa giudicata e
preclusione , 1933, 232). En una perspectiva endoprocesal, la preclusion puede ser la caducidad o
"preclusion de términos" y puede ser también la cosa juzgada formal o firmeza como preclusién suma, a
su vez presupuesto de la cosa juzgada material (SCIN P./]. 86/2008). En perspectiva interprocesal, la
preclusidn equivale al concepto sustantivo de agotamiento, e impide la reserva de alegaciones o acciones
para un proceso ulterior, inspirandose en «por un lado, la necesidad de seguridad juridica y, por otro, la
escasa justificacién de someter a los mismos justiciables a diferentes procesos y de provocar la
correspondiente actividad de los organos jurisdiccionales, cuando la cuestiébn o asunto litigioso
razonablemente puede zanjarse en uno solo» (en palabras que tomamos de la Exposicion de Motivos de
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la LEC espafiola, VIII § II). Esta regla de preclusion disipa dudas, superando la postura mas antigua que
consideraba, bajo un entendimiento erréneo del principio dispositivo (que no ordena la contienda), que
cuando varias acciones tienden a la misma finalidad, el actor es libre de elegir entre ellas, salvo que
legalmente se prevea la exceptio praejudicii .

Para mayor ilustracién, nuestra vigente Ley adjetiva, ademas de la preclusion de alegaciones ( art. 400.1
LEC ), en el apartado segundo del articulo 400 contempla una posible preclusién de acciones, en su
variedad de consuncidn procesal -el ejercicio inicial de la facultad procesal es también el Gltimo- por la
via de extender o fingir la cosa juzgada para las acciones no interpuestas en "concurso de acciones"
(individualizadas por su causa petendi ), es decir, quedaria consumida la causa de pedir deducible mas
no deducida (ejs. en SSTS 12 189/2011, 30.3 ; 944/2011, 16.12 y 503/2013, 30.7 ).

En los Cddigos federales de Procedimiento mexicanos no hallamos una regla similar al articulo 400 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil espafiola . El articulo 1078 del Cdédigo de Comercio solo establece la
preclusién de términos. El Cédigo Federal de Procedimientos Civiles de 1943 también se limita a la
preclusién de términos en el articulo 288 , si bien la atenlia «para el conocimiento de la verdad» (art.
80).

Sin embargo, en el Cddigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal si se reconoce en el articulo
31 parrafo I el principio de eventualidad de alegaciones entre procesos ( Eventualmaxime ): «cuando
haya varias acciones contra una misma persona, respecto de una misma cosa, y provengan de una
misma causa, deben intentarse en una sola demanda»; asi como la consuncidon de las acciones no
interpuestas: «por el ejercicio de una o mas quedan extinguidas las otras». Aplicando esta norma al
caso, concluimos:

(1°) Si CM México no hubiera reconvenido ante el tribunal mexicano no se habrian consumido las
contrapretensiones. Al respecto, en la Ley espafiola la preclusién de alegaciones ( art. 400.1 II LEC )
afecta a ambos litigantes al referirse «a la demanda y a la contestacion», mientras que la eventualidad (
art. 400.1 I LEC ) sdlo al actor o reconviniente ( art. 406.4 LEC ) con la expresidon «lo que se pida en la
demanda» (asi, STS 1@ 159/2011, 10.3 ). La excepcion son las contrapretensiones sobre las que el juez
tenga la facultad o el deber de fallar ( STS 1@ 161/1985, 11.3 ; en su formulacidon doctrinal,
WINDSCHEID, Actio , 1856, 74-75).

(2°) Dado que CM México efectivamente reconvino, si CM Espafia hubiera querido reconvenir por
segunda vez (ya hemos explicado que, a estos efectos, las sociedades del grupo CM se unimisman),
habrian quedado consumidas las hipotéticas acciones que pudieron haberse alegado en la reconvencién
planteada por CM México ante los tribunales mexicanos «respecto de una misma cosa». Para la
consuncion, en las dos demandas se habria de pedir lo mismo, al menos en una valoracion juridica (arg.
STS 12 503/2013, 30.7 ). Por ejemplo, no se habria consumido la accién de nulidad del registro
mexicano por falta de originalidad del dibujo pero si la nulidad del contrato de licencia por imposibilidad
juridica del objeto.

(3°) Tampoco existe una regla de consuncidn de excepciones entre procesos, de modo que por el hecho
de no haber opuesto determinadas excepciones en el proceso anterior, el nuevamente demandado se
vea privado de oponerlas en el proceso ulterior. Ahora bien, que no se consuman las excepciones no
evita el riesgo de cosa juzgada por fallo implicito ( SSTS 12 161/1985, 11.3 ; 552/2004, 15.6 y
771/2006, 21.7 ; en la doctrina, DE LA OLIVA, Objeto , § 27 y 198-192), claro esta, cuando lo haya, no
siendo este el caso.

En definitiva, los limites objetivos de la cosa juzgada no impiden a CM Espafia oponer ahora todas
aquellas excepciones que estime oportunas, aunque también pudieran haberse deducido ante los
tribunales mexicanos en el juicio antecedente.

Tercero. Existencia del derecho de autor.
. ]
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La demandada opone que el dibujo creado por los demandantes no puede ser objeto de derecho de
autor por falta de originalidad y porque en México no cabria reconocer derechos de autor sobre un dibujo
registrado o registrable como marca.

Al respecto, hemos determinado que los requisitos legales de proteccion del derecho de autor se
examinan conforme a la ley mas favorable, sea la espaiola (v. infra A]) o la mexicana (v. infra B]).

A) Ley espaiola

a) Marco juridico aplicable .- Hay consenso en que el dibujo se cred en el aflo 1983, estando vigente en
Espafia la Ley de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879. La Ley 22/1987, de 11 de noviembre,
de Propiedad Intelectual, hoy refundida, declaré en su disposicién transitoria primera que «las
modificaciones introducidas por esta Ley , que perjudiquen derechos adquiridos segun la legislacidén
anterior, no tendran efecto retroactivo».

La Ley de 1879 decia: «La propiedad intelectual comprende, para los efectos de esta ley, las obras
cientificas, literarias 0 artisticas que pueden darse a luz por cualquier medio» (art. 1°). Este articulo no
expresaba un requisito de originalidad, pero asi se interpretd (v. STS 13 542/1995, 7.6 , Ediciones Nadal

).

Conforme a la regulacién hoy vigente, «son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones
originales literarias, artisticas o cientificas» ( art. 10.1 pr. LPI ).

b) La originalidad como requisito de proteccién .- La originalidad , como presupuesto de un objeto de
propiedad intelectual, puede entenderse en dos sentidos: [a] originalidad subjetiva -«que resulta de la
inventiva de su autor» (22 acepcion del Diccionario de la Lengua) - , y [b] originalidad objetiva - que
tiene en si «caracter de novedad - (62 acepcion del Diccionario).

La ultima jurisprudencia identifica la nocidn legal de «creacidn original» con la originalidad creativa
( SSTS 12 214/2011, 5.4 , United Biscuits Iberia ; también ATS 12 26.2.2013, Gestevisidn Telecinco ),
exigiendo a la obra artistica una «minima originalidad y altura creativa» ( SSTS 12 561/2012, 27.9,
Industrias de Iluminacién Roura y 439/2013, 25.6 , Grupo Santa Modnica Sports vs. BBK ; contra ,
objetivista, la STS 12 542/2004, 24.6 , Meeting Ibérica vs. Axel Springer Pubs. ). Esta postura viene
reforzada sistematicamente por la disposicion final 102 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccion
Juridica del Disefio Industrial , que distingue entre el "disefio ordinario" y el "disefio artistico", siguiendo
la teoria de los peldafios ( Stufentheorie ) y adoptando un sistema de acumulacién parcial o restringida
de las normas especificas del disefio y de las normas concernientes al derecho de autor (como reconoce
la STS 12 561/2012, 27.9 ; conformes también con este argumento sistematico, la STS 12 cit. 214/2011
y SSAP Barcelona 152 357/2011, 15.9, repasando antecedentes legislativos , y Las Palmas 4@ 191 y
201/2012,4.5).

El aspecto subjetivo hace referencia a «la exigencia de un esfuerzo creativo y que se refleje la
personalidad del autor [...] La creatividad supone la aportacion de un esfuerzo intelectual -talento,
inteligencia, ingenio, inventiva, o personalidad-» ( STS 1@ cit. 214/2011 ). La doctrina, especialmente la
alemana, lo llama altura creativa ( Gestaltungshéhe ), de modo que la obra no sea una creaciéon comudn
o usual, exigiéndose por tanto, de modo indirecto, un cierto valor artistico. Ciertamente, otra corriente,
predominante en Francia, tiende a prescindir del valor artistico, aunque reclama, entonces, cierta
"complejidad" a la obra susceptible de proteccion intelectual (lo hacen notar las SSAP Las Palmas 42 cit.
191 y 201/2012 ). Ahora bien, «que la altura creativa, aunque deba existir de algin modo, resulte de
modesto alcance, no supone un problema conceptual para reconocer el caracter de obra al admitirse
como dignas de proteccién por la propiedad intelectual las denominadas obras menores, siempre que
medie en ellas un minimo tratamiento no exento de cierta originalidad (de ahi que se hable de "moneda
pequefia" o "calderilla", lo que proviene de la expresidon original alemana kleine Minze » ( SSAP Madrid
282 12/2012, 20.1 y 164/2012, 25.5 ). En el mismo sentido, la jurisprudencia norteamericana, que no
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exige novedad pero si la originalidad, declara que esta «solo significa que la obra fue creada
independientemente por el autor (como opuesto a copiada de otros trabajos) [...] posee al menos algun
grado minimo de creatividad. [...] Ciertamente, el nivel requerido de creatividad es extremadamente
bajo; incluso una ligera cantidad sera suficiente. La gran mayoria de obras cumplen el grado con
bastante facilidad, en cuanto poseen alguna chispa de originalidad» ( Feist Publications, Inc v. Rural
Telephone Service Co., Inc, 499 U.S. 340, 345 [U.S. 1991]).

El aspecto objetivo alude «a la trascendencia de la obra [...] no basta una novedad objetiva cualquiera
sino que requiere una relevancia minima» ( STS 12 cit. 214/2011 ; también S. cit. 542/2004 ). La nota
objetiva equivale a distintividad, imprescindible para atribuir un derecho de exclusiva, que se predica
«cuando la forma elegida por el creador incorpora una cierta especificidad, que permita considerarla una
realidad singular o diferente por la impresién que produce en el destinatario, lo que, por un lado, ha de
llevar a distinguirla de las analogas o parecidas y, por otro, le atribuye una cierta apariencia de
peculiariedad» ( SAP Madrid 282 250/2013, 16.9, citando otras ; parecidamente, Barcelona 152
441/2011, 10.11 y Las Palmas 42 cit. 191 y 201/2012 ).

c) Aplicacién al caso .- En el caso, se debate si el monograma <CM> es protegible como obra artistica. El
monograma se compone de las letras iniciales del nombre de las sociedades del grupo, "Clarke" y
"Modet". Un monograma es una variante de simbolo o isotipo en la que se utilizan varias iniciales,
entrelazando los rasgos de unas letras con otras para formar un signo fundido en una unidad.

En cuanto a la novedad objetiva , «no podemos negar que el disefo que esgrime la demandante, pese a
su mas que evidente simplicidad, tiene cierta peculiaridad y puede producir una impresion singular en el
observador, que permitiria distinguirlo de otras creaciones analogas o parecidas en el ambito de las
obras gréficas» (reproducimos el dictum de las SSAP Madrid 282 cit. 12/2012 y 164/2012 ).
Ciertamente, recuerda a otras marcas mexicanas de la época o anteriores, inspiradas en una fusion de
op-art y arte huichol (v. gr. <México 68>, <Fifa México 70>, <Moscu 80>, <Cigarrera La Moderna>,
<Cemex> y, especialmente, <Jeanne Lanvin>, <Liverpool>, <Metro>); pero la coincidencia en un estilo
o tendencia no es tal que impida la distintividad. En todo caso, la discusion de la distintividad de la
marca nos parece una conducta contradictoria con los propios actos del grupo empresarial CM cuando,
durante varios afios, sus componentes utilizaron el monograma e incluso lo consideraron suficientemente
distintivo para ser digno de ser registrado como marca.

Mas dificil es apreciar la creatividad del dibujo. «La ponderacion de la suficiencia creativa dependera de
las circunstancias de cada caso, pues son diversos los factores y aspectos que pueden incidir,
correspondiendo su valoracién en principio a los Tribunales que conocen en instancia, a cuyo efecto han
de tomar en cuenta la pluralidad de elementos de conviccidon que hayan podido proporcionarles las
partes -periciales, informes de expertos, revistas especializadas, exposiciones, certamenes, premios,
etc.-» ( STS 12 cit. 214/2011 ).

En este sentido, CM Espafia se vale de un dictamen pericial que niega al dibujo la suficiente creatividad.
El dictamen parte del presupuesto inexacto de que lo que estd en tela de juicio es la aptitud del dibujo
para constituir una marca. Algunos argumentos (como el de la calidad conceptual o la calidad técnica) no
se ajustan a un juicio sobre originalidad de la obra. Otros si pueden ser orientadores del escaso valor o
mérito artistico del dibujo: (a) impronta personal del autor no reconocible, méxime siendo dos los
autores; en otras palabras, no se vislumbra de quién la obra imprime su trazo personal ( persénlicher
Handschrift ) porque, verosimilmente, cualquiera hubiera podido crear figuras similares (este argumento
en SSAP Las Palmas 42 cit. 191 y 201/2012 ); (b) falta de profesionalidad de los autores, que limita su
aptitud para la originalidad, para conocer o filiar sus posibles influencias y para el empleo de recursos
creativos; (c) los demandantes, por su profesidn de agentes de propiedad industrial, estan contaminados
por el riesgo de copia, incluso inconsciente; (d) originalidad menos probable en logotipos; (e)
originalidad menos probable en logotipos por asociacién convencional; (f) originalidad menos probable
en monogramas que en denominaciones completas y (g) originalidad menos probable en formas
sencillas, esquematicas y monocolores.

1
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En definitiva, conforme a la ley espafiola, el anagrama enjuiciado no seria protegible como obra artistica
por falta de suficiente originalidad creativa.

B) Ley mexicana.- «El derecho extranjero deberd ser probado en lo que respecta a su contenido y
vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios de averiguacion estime necesarios para su
aplicaciéon» ( art. 281.2, inciso 3° LEC ). Efectivamente, el tribunal se ha valido del sitio en la Red del
Congreso de la Unidn (http://www.diputados.gob.mx), del Diario Oficial de la Federacion
(http://www.dof.gob.mx) y del INDAUTOR (http://www.indautor.gob.mx). También hemos tenido la
fortuna de hallar en internet articulos doctrinales instructivos, incluso de uno de los peritos, con mayor
presuncion de imparcialidad que el dictamen pericial obrante en autos, al estar publicado in tempore non
suspecto y no estar ordenado al juicio.

Por otra parte, se comprueba que el derecho mexicano del autor nace desde su fijacion material, con
independencia de la inscripcién, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 5.2 del Convenio de
Berna . Por esto mismo, que los efectos de la inscripcion hayan estado suspendidos por orden judicial es
intrascendente y, en todo caso, la suspensidon ha sido levantada por acuerdo judicial de 31.8.2012, ya
cumplido por el Registro (v. docs. n® 2 y 3 aportados por los demandantes en la audiencia previa).

a) Sobre el requisito de originalidad .- Por el momento de creacion de la obra, en el afio 1983, la ley
aplicable es la Ley Federal del Derecho de Autor de 1956, en su reforma de 1963. Se protege al autor
«de toda obra intelectual o artistica» ( art. 1 LDFA 1956). «La proteccidn de los derechos que esta Ley
establece surtird legitimos efectos cuando las obras consten por escrito, en grabaciones o en cualquier
otra forma de objetivacion perdurable y que sea susceptible de reproducirse o hacerse del conocimiento
publico por cualquier medio» (art. 7, ult.), «aun cuando no sean registradas» (art. 8).

Sobre la originalidad, aunque la ley menciona el requisito para la parte protegible de las obras derivadas
(arts. 9 y 15 II LFDA 1956), se entiende que las obras se protegen por ser una «expresion original»
(respuesta escrita del INDAUTOR DJO/264/2011, anexo al Dictamen De la Parra); luego no es tanto que
la originalidad se conciba como un requisito implicito de toda obra (Dictamen de la Parra) sino que la
originalidad se admite como consecuencia implicita de toda obra no copiada (en este mismo sentido, se
pronuncian los peritos Sres. Leticia y Octavio ).

Con valor interpretativo auténticamente aclaratorio, la Ley Federal del Derecho de Autor de 1996
establece: «Las obras protegidas por esta Ley son aquellas de creacion original susceptibles de ser
divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio» ( art. 3). «La proteccion que otorga esta Ley se
concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material,
independientemente del mérito, destino o modo de expresidon» (art. 5 I LFDA 1996).

Literalmente, se comprueba que la Ley mexicana aplicable en 1983 no sometia el derecho de autor a un
requisito de altura creativa. En la misma linea, la Ley posterior de 1996 precisa una "creacion original",
pero prescinde de la altura creativa como requisito legal pues la proteccion se otorga
«independientemente del mérito».

Coincidimos con el INDAUTOR (DJO/264/2011) y todos los dictamenes periciales que nos han ilustrado,
asi como la doctrina en ellos citada, que en México se maneja una nocidn de originalidad subjetiva -
impronta de la personalidad en la obra - . Significativamente, la Sentencia del Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito de 6 de agosto de 2010, Plasticos Veta , declara como uno
de los criterios para determinar si una obra debe ser protegida «que tenga originalidad, sin confundirse
con la novedad de la obra, dado que aquélla es el sello personal que el autor imprime en su obra y la
hace Unica».

Ahora bien, de la concepcion subjetiva no se sigue el requisito mas exigente de la altura creativa. El
propio jurista Sr. Juan Pablo tiene publicado que « la originalidad implica que la obra emane de la
actividad intelectual del autor, es decir, que haya sido una creacidon de éste y no de otra persona. En
I —
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pocas palabras sdlo es necesario que la obra sea distinta de las que existian con anterioridad, que no sea
una copia o imitacién de otra [...] que la originalidad se presume, por lo que, quien afirme que
determinada obra no es original, deberd probarlo en juicio. Es por eso que [...] en principio, toda
expresion creativa exteriorizada al mundo sensible es original en tanto que ha sido obra de su autor, es
decir, ha sido por él realizada de modo independiente y es fruto de su esfuerzo personal e individual.
[...] En especial, son criterios ajenos para otorgar la proteccion los siguientes: a) El mérito de la obra.
Las obras se protegen con independencia de su calidad, valor, mérito, importancia o trascendencia. Esto
es asi porque se trata de una cuestion de gustos, lo que para algunos puede ser una obra de culto, para
otros puede ser algo carente de calidad. [...] Dicho en otras palabras, también se protege lo que la
doctrina alemana ha bautizado figurativamente como Kleine Minze (morralla o moneda de baja
denominacidon), es decir, obras menores, ya que cualquier creacién original, por mas simple o
intrascendente que pudiera parecer, también estd protegida por derechos de autor » ( Juan Pablo ,
Nociones basicas sobre el objeto de los derechos de autor , Rev. Instit. Judicatura Fed. 18, 2004).

Frente a la nocidn subjetiva, CM Espafia trae a colacién una Sentencia de la Sala Regional en Materia de
Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de 10 de marzo de 2009,
que afade el requisito de la «estética o grado de aprecio», «pues es evidente que una obra artistica o
literaria, debe generar una sensacién de agrado en cualquiera de sus aspectos, al publico al que vaya
dirigido; dicho en otras palabras, la obra debe generar sensaciones en quien lo aprecie». Ahora bien, es
una resolucidn de la jurisdiccidn administrativa y no civil, que es anterior a la resolucion civil
supracitada, dictada para el registro de una obra de arte aplicada, que mantiene una tesis aislada y con
escaso apoyo doctrinal, que utiliza conceptos insdlitos en la doctrina de la propiedad intelectual y que, a
nuestro juicio, solo puede conciliarse con la ley autoral mexicana interpretada como una alusidén al
«aprecio» o «agrado» independiente del mérito.

En fin, concluimos que es suficiente que la obra no haya sido copiada por lo que, pese a no gozar de
altura creativa, la obra queda protegida por el Derecho mexicano.

b) Sobre la posibilidad de proteccion acumulada del signo .- CM Espafa resiste la accion porque los
demandantes habrian registrado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (INPI) el dibujo
como marca (marca mexicana n® 548551, concedida por resolucion de 22.5.1997) y, en su tesis, el
Derecho mexicano no protege por derechos de autor un dibujo registrado o registrable como marca. El
Dictamen Juan Pablo se apoya en el Reglamento para el Reconocimiento de Derechos exclusivos de
Autor, Traductor y Editor de 1939 (DOF 17-10-1939), vigente cuando se creé la obra (fue derogado por
el art. transitorio 2° del Reglamento de la LFDA 1996): «La Secretaria de Educacién Publica no
reconocera derecho alguno y negard, en consecuencia, el registro de las producciones siguientes: [...]
II.- Las que hayan sido o deban ser materia de registro conforme a la Ley de Patentes y Marcas» (art.
5).

Si esto fuera asi, el sistema mexicano de entonces seria distinto al espafiol: «Los derechos de autor son
independientes, compatibles y acumulables con: [...] 2.9 Los derechos de propiedad industrial que
puedan existir sobre la obra» (art. 3 LPI ).

Sin embargo, este articulo del Reglamento no se concilia con el articulo 5.2 del Convenio de Berna (tras
la revision de Berlin de 1908) y, ademas, ya habia sido abrogado en este punto por la Ley Federal del
Derecho de Autor de 1947 (DOF 14-1- 1948): «La proteccidn que esta Ley otorga a los autores se
confiere por la simple creacidon de la obra sin que sea necesario depdsito o registro previo a su tutela,
salvo los casos especialmente sefialados en ella» (art. 2 pr. ). Aunque el Reglamento mantuviera su
vigor, no se acreditan casos en que hubiera motivado la denegacidon del registro intelectual por
registrabilidad marcaria y, en caso de llegare a ser aplicado, la consecuencia seria que la obra quedaria
sin registro pero este no es un requisito constitutivo del derecho de autor sobre la obra.

Ya con el ordenamiento vigente en la fecha de creaciéon de la obra y de superior rango normativo, el
articulo 8 de la Ley de 1956 disponia: «Las obras a que se refiere el articulo anterior quedaran
I —
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protegidas, aun cuando no sean registradas ni se hagan del conocimiento publico o cuando sean
inéditas, independientemente del fin a que puedan destinarse». El propio perito Sr. Juan Pablo tiene
publicado en el estudio precitado que « el articulo 5° de nuestra LFDA al indicar que las obras tienen
tutela juridica sin importar su destino, no hace otra cosa que recoger la teoria de la unidad del arte,
misma que sefala que los derechos de autor protegen tanto el arte puro como el arte aplicado a la
industria, por lo que en este ultimo caso hay una doble proteccion, tanto por derechos de autor como
por disefios industriales, mismos que se regulan por la Ley de la Propiedad Industrial ». El comentario es
a la Ley vigente pero la irrelevancia del destino de la obra ya constaba, como se ha transcrito, en la
legislacién anterior, aplicable en el momento crativo.

Lo expuesto es perfectamente compatible con el articulo 164 de la Ley Federal de 1996 cuando deniega
el registro de marcas «a menos que se trate al mismo tiempo de una obra artistica y la persona que
pretende aparecer como titular del derecho de autor lo sea también de ella» (art. 164 IIId). Esta
disposicion es un buen ejemplo de un sistema de tutela acumulada parcial, como tiene Espafia en
relacién con el disefio industrial.

Cuarto. Titularidad del derecho de autor.

Los demandantes aportan un certificado del INDAUTOR mas no prueba definitivamente la titularidad
porque solo establece una presuncion relativa de titularidad, dejando a salvo los derechos de terceros
(art. 168 LFDA 1996).

Por otra parte, CM Espana opone la falta de legitimacion activa de los demandantes porque, en el
momento de creacion del monograma, los demandantes eran empleados de CM México. A su vez, los
demandantes no niegan la relaciéon laboral, si bien no la resaltan (subrayan su condiciéon de accionistas y
directivos), pero la reconocen puntualmente en la demanda (pg. 14, "laboraban") y, antes bien, consta
en la cldusula decimosexta del contrato de licencia de uso para México de 27/12/1995, que demandaron
a la filial CM México por despido improcedente ante los tribunales mexicanos (v. doc. n® 9 de la
contestacion) vy, en fin, se confiesa por D. Fernando en su interrogatorio que fueron también empleados
de CM México.

A) Titularidad del derecho de autor.- A riesgo de simplificaciones, en el sistema del derecho de autor (en
el sistema de copyright puede considerarse autor a una persona que no crea la obra), toda obra se crea
por personas naturales y la creacion determina una titularidad inicial u originaria del derecho de autor.
Ello no empece que las personas juridicas puedan obtener titularidades derivadas del derecho de autor o
gue puedan considerarse ex lege como autores titulares iniciales del derecho. Ademas, respecto al el
contenido del derecho de autor la Ley espafiola emplea una terminologia que da a entender una
multiplicidad de derechos, distinguiendo, por un lado, los derechos personales o morales y, por otro, los
derechos patrimoniales o de explotacién. La mejor doctrina es monista y descompone el derecho de
autor, de monopolio juridico (afin al derecho de propiedad) en un haz de facultades morales vy
patrimoniales (v. TUHR, Derecho civil , I, 1910, § VI.4 y DIEZ-PICAZO, Fundamentos , VI, 2012, IV.3).
La Ley puede atribuir las distintas facultades, segun hemos explicado, de modo originario o derivado v,
también, a titulo individual o comun. Ciertamente, si los derechos morales son personalisimos, no es
consistente reconocerlos o cederlos a las personas juridicas, pero las concepciones en los distintos
sistemas no son uniformes ni los ordenamientos son perfectamente coherentes.

En cuanto a la transmision de derechos de un titular originario al titular derivado, puede resultar [a] de
la ley ( cessio legis ), imperativamente o dispositivamente, o [b] de un contrato, entre ellos un contrato
del género de los de servicios o de obra, o un contrato de trabajo. La transmision convencional [b-1] se
produce si se ha pactado por escrito de forma clara y precisa o bien [b-2] en algunas legislaciones, pero
no en otras (que exigen una cesién convencional formal o que atribuyen el derecho al creador en defecto
de pacto), puede presumirse, salvo prueba en contrario, siempre que la creacién se produzca en
ejecucion del contrato o siguiendo las instrucciones del comitente o patrdn (asi, en Espafia, art. 15 L.
20/2003, de proteccion juridica del disefio industrial; o, p. €j., sec. 11[2] Copyright, Designs and Patents
1
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Act 1988 de R.U. y 17 U.S.C. § 101 / § 201[b]). Normalmente, se presume la cesidén con el alcance
necesario para el ejercicio de la actividad habitual del comitente o patrdn, en el momento de creacion de
la obra (cf. en Espafia art. 51 LPI , que regula el contrato de trabajo pero no el de obra, como observa la
STS 12 1204/2008, 18.12 ; siendo esta misma solucién la de la jurisprudencia francesa).

B) Marco juridico aplicable.- Como argumento principal, CM Espafia basa el nacimiento del derecho de
autor en cabeza de la filial CM México en la figura de la "colaboracién remunerada".

Efectivamente, el articulo 59 de la Ley Federal del Derecho de Autor de 1956 , aplicable en el momento
creativo, establecia: «Las personas fisicas o morales que produzcan una obra con la participaciéon o
colaboracion especial y remunerada de una o varias personas, gozaran respecto de ellas, del derecho de
autor, pero deberdn mencionar el nombre de sus colaboradores». Este articulo atribuye ex lege una
titularidad originaria del derecho de autor al productor de la obra, si bien obliga a reconocer la
paternidad de la colaboracion (lo que es conforme con el art. 6 bis 1] de la Convencidon de Berna [Acta
de Paris] y art. XI de la Convencién Interamericana sobre Derechos de Autor en Obras Literarias,
Cientificas y Artisticas [DOF 24-10-1947]). Ademas, creemos que el Legislador federal de 1956 emplea
los términos "participar" y "colaborar" como sindnimos en este contexto porque, al reconocer en el inciso
final el derecho de paternidad a los "colaboradores", debié de estimar innecesario reiterar el pleonasmo
afiadiendo a los "participes". A falta de una regulacién especifica, puede interpretarse razonablemente
que la figura de la participacion remunerada comprendia también la del trabajador.

No obstante, la participacion debe ser «especial» y «remunerada», sin que en el caso enjuiciado conste
una contratacion ad hoc de los demandantes para participar o colaborar en la produccion de la obra o
que se les remunerara especificamente por este concreto cometido, que fue una creacidon espontanea.
Cuestion distinta es que, por haberse realizado la obra en ejecucion del contrato de trabajo, haya que
presumir o no la transmisidon convencional del derecho ( vide infra C]).

A la parte demandada le parece relevante que sobre la figura o "doctrina de la colaboracion" se hayan
pronunciado los tribunales estadounidenses, citando el caso Alameda . Sin embargo, aquellos tribunales
se pronuncian de modo compatible con nuestra conclusién: (1) En Alameda Films Sa De Cv v. Authors
Rights Restorat. , 331 F.3d 472 (5th Cir. 2003), los alli demandantes y el Gobierno mexicano (como
amicus curize ) alegaron que las corporaciones necesariamente crean trabajos protegidos a través de la
colaboracion de individuos, a saber, sus agentes y empleados. La sentencia no se pronuncia sobre si
toda obra de un empleado pertenece a su patrén, sino que, admitiendo que la doctrina de la
colaboracion se aplica a los empleados, decide que las personas juridicas (aqui, productores de peliculas)
pueden ser autores en el sentido de la ley mexicana y, por tanto, ostentar derechos de autor. (2) En
Peliculas y Videos Internacionales v. Harriscope , 302 F. Supp. 2d 1131 (C.D. Cal. 2004) se reitera lo
dicho en Alameda Films respecto a los productores de peliculas y, ademas, se declara que un cesionario
puede ostentar las facultades de explotacion pero no las morales. (3) Laparade v. Ivanova , 387 F.3d
1099 (9th Cir. 2004) se remite a Alameda Films para considerar autores a los productores, frente a otros
intervinientes en la pelicula.

La Ley Federal del Derecho de Autor de 1996 refuerza nuestra conclusion. Implementando el articulo
1705.3d del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Cap. XVII Propiedad Intelectual) (DOF 20-
12-1993), se introduce en México la figura de la obra por encargo (trasunto del work made for hire de
17 U.S.C. § 101). Ademas, la Ley de 1996 mantiene la colaboracién remunerada mexicana pero ya
embebida en el concepto de obra por encargo y afiade una regulacion especifica para la obra realizada
como consecuencia de una relacién laboral (que, en Derecho de los EE.UU., se incluye como
subcategoria de obra por encargo). «La Ley Federal del Derecho de Autor reconoce la creacion de una
obra como consecuencia de una relacion laboral establecida mediante un contrato individual de trabajo,
o bien aquella obra que se crea por encargo. Por su interés en el caso, la obra por encargo tiene las
siguientes caracteristicas: [a] Desde el punto de vista de su producciéon: Una persona fisica o moral
comisiona a otra la produccion de una obra, o la produce con la colaboracion remunerada de otras. En el
primer caso, quien comisiona la produccién de una obra pagara un precio por el producto; en el otro, la
1
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producird él mismo con la colaboracion de otros a quienes remunerarad su participacion. [b] Desde el
punto de vista de la titularidad de los derechos: Los derechos patrimoniales y la facultad de divulgacion
de la obra, de la integridad de la obra y de coleccién, corresponden a quien la encargd o a quien la
realizd con la colaboracién remunerada de otros. Los derechos patrimoniales, en ese supuesto, otorgan a
su titular el cimulo de facultades que la ley prevé. Los que participan en la realizacion de la obra tienen
el derecho a que se les mencione expresamente su calidad de autor, artista, intérprete o ejecutante,
sobre la parte o partes en cuya creacion hayan participado» (SCIN 2a./]. 105/2005).

Asi, en cuanto a la obra por encargo , «salvo pacto en contrario, la persona fisica 0 moral que comisione
la produccion de una obra o que la produzca con la colaboracién remunerada de otras, gozara de la
titularidad de los derechos patrimoniales sobre la misma y le corresponderan las facultades relativas a la
divulgacion, integridad de la obra y de coleccidén sobre este tipo de creaciones» (art. 83 I LFDA 1996).
Este articulo (como 17 U.S.C. § 201[b] para las obras por encargo) atribuye ex lege una titularidad
originaria de los derechos patrimoniales y ciertas facultades morales al comitente o productor, salvo
pacto en contrario. Pues bien, el caso enjuiciado tampoco se resolveria por esta norma por ser posterior
a la creacion, porque hay un articulo especial para la relacidén laboral y por las mismas razones por las
que no se aplica el correspondiente articulo de la Ley de 1956. Es mas, el articulo 83 bis parrafo II de la
Ley de 1996 aclara que «para que una obra se considere realizada por encargo, los términos del contrato
deberan ser claros y precisos, en caso de duda, prevalecerd la interpretacion mas favorable al autor. El
autor también esta facultado para elaborar su contrato cuando se le solicite una obra por encargo».

Diversamente, «cuando se trate de una obra realizada como consecuencia de una relacién laboral
establecida a través de un contrato individual de trabajo que conste por escrito, a falta de pacto en
contrario, se presumira que los derechos patrimoniales se dividen por partes iguales entre empleador y
empleado. El empleador podra divulgar la obra sin autorizacion del empleado, pero no al contrario. A
falta de contrato individual de trabajo por escrito, los derechos patrimoniales corresponderan al
empleado» (art. 84 LFDA 1996). Este articulo presume una cotitularidad originaria de los derechos
patrimoniales (no de los morales), salvo pacto en contrario. Aunque pueden suscitarse dudas
interpretativas, literal y sistematicamente, parece que no es suficiente ser empleado sino que la obra
tiene que haber sido prevista en el contrato laboral (para la redaccién similar «obra creada en virtud de
una relacion laboral» del art. 51.1 LPI , de esta opinidn es RODRIGUEZ TAPIA, ComLPI , 2007). En todo
caso, aunque se interpretara que esta norma juega para toda obra del empleado, no es aplicable por ser
posterior a la creacién y, aunque hubiera sido anterior, tampoco hubiera llevado a declarar la transmision
de derechos porque la presuncion es destruible ( vide infra C]) y, ademas, se habria omitido la
autorizacion de los demandantes para la explotacion (solo se excluye de este requisito la divulgacion).

Por otra parte, el Dictamen Juan Pablo cita como orientativo y tergiversa el articulo 45 de la Ley de
Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del Sector Publico , de 2000. Lo que se establece en ella es
que «el contrato o pedido contendra, en lo aplicable, lo siguiente: [...] XX. [...] Salvo que exista
impedimento, la estipulacion de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven
de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se
constituirdn a favor de la dependencia o de la entidad, segun corresponda, en términos de las
disposiciones legales aplicables». El articulo es inconcluyente para atribuir una titularidad a la entidad o
al licitante o proveedor porque no despeja la incognita de quién es el titular en defecto de pacto.

Tampoco tiene aplicacion directa el articulo 163 de la Ley Federal del Trabajo de 1970 , recordado en los
Dictamenes Juan Pablo y Victor , porque disciplina las invenciones (patentes) de los trabajadores y no el
derecho de autor. CM Espafia propone su aplicacion analdgica. Ciertamente, la tendencia moderna
apunta hacia la aproximacion de estas propiedades especiales en la esfera de las ideas y la creatividad.
Sin embargo, no se justifica la analogia sobre esta norma cuando existe mayor proximidad con el actual
articulo 84 de la Ley Federal del Derecho de Autor . En todo caso, los derechos de explotacidon solo
corresponden al patron «cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigacion o de
perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa», «en cualquier otro caso, la
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propiedad de la invencion correspondera a la persona o personas que la realizaron» sin perjuicio del
derecho de adquisicion preferente del patrén. El cometido propio de los demandantes como directivos no
era investigar o perfeccionar los signos de identidad de la empresa ni les era exigible su creacién, idea
que desarrollamos en el siguiente apartado.

C) Destruccién de la presunciéon de cesion de derechos de explotacién.- Dentro del marco legal expuesto,
la creacion del monograma no cumple con el test por el que deba presumirse la cesion de los derechos
de un empleado al patrdn. El criterio determinante es que la obra se realice por el empleado dentro del
objeto de su trabajo . «No es lo mismo con ocasion del trabajo que en el "desempefio normal de su
puesto de trabajo", que es el supuesto al que la Ley se refiere; y tampoco es lo mismo colaborar en la
idea, o hacer indicaciones sobre el resultado o aspectos del mismo que se desean, que proporcionar
"instrucciones sobre la creacién"» ( STS 12 696/2007, 21.6 , < Coden >). El criterio relevante no es que
el empleador pueda supervisar o controlar el resultado del trabajo (lo que es caracteristico de las obras
por encargo). Si fuera asi, las partes desconocerian hasta que la obra estuviera concluida o casi
concluida, de quién es el derecho de autor, lo que afecta a aspectos esenciales del contrato como el
precio de la obra o el derecho de reproduccion. Cuanto mas propia de una relacién laboral sea la obra
del creador menos dudas habra en presumir la titularidad del empleador. A tal efecto, pueden valorarse
todos los factores de laboralidad de una relacién (v. Community For Creative v. Reid , 490 U.S. 730, 751-
752 [U.S. 1989]).

En el supuesto de autos, la obra se realizé para uso empresarial de CM México, como se infiere de que
representa una conjuncion estilizada de las iniciales de la denominacién social, confesandose su finalidad
comercial en la misma demanda.

Sin embargo, la obra fue fruto de la espontaneidad creativa de dos altos ejecutivos de la empresa, CM
México no controlé la forma y los medios por los que se consiguidé la obra, ni proporciond los
instrumentos y herramientas para su consecucién, la empresa no tenia ningun derecho contractual a la
ejecucion del monograma que resultd ser puramente voluntario, hubo total discrecionalidad de los
demandantes sobre cuando y cdmo trabajar y, en definitiva, la creacion de monogramas no era parte
habitual del cometido de los empleados. Por estas razones, no podemos considerar que la obra se
realizara en ejecucion o dentro del objeto propio del trabajo de los demandantes.

Sin perjuicio de lo anterior y aunque, arguendo , se pudiera presumir la cesion, la presunciéon de que
tratamos es una presuncion relativa ( iuris tantum ), luego admite prueba en contra de esa cesion de los
derechos patrimoniales. Si bien la Sentencia mexicana propiamente no produce cosa juzgada sobre la
titularidad del derecho de autor, la sentencia si constituye un medio de prueba documental publico del
acto documentado ( arts. 319.1 LEC ) y de las declaraciones de voluntad en él incorporadas ( art. 323.3
LEC ), en este caso, de que los demandantes licenciaron la obra a CM México. Esta eficacia de las
resoluciones, distinta a la propia de la sentencia como acto jurisdiccional, como precedente en la
valoracion de la prueba o elemento de conviccidn, la reconoce la jurisprudencia ( STS 12 141/2012, 20.3
). Con caracter general, igualmente se otorga relevancia a las sentencias extranjeras, no como actos
jurisdiccionales, sino como elementos de prueba ( STS 1@ 1025/1965, 21.12 ; en la doctrina,
VIRGOS/GARCIMARTIN, Derecho procesal civil internacional , cit., § 20.2[b][i]). Particularmente, el
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Espafia sobre Reconocimiento y Ejecucion de
Sentencias de 1989 contempla en su articulo octavo que las sentencias «sélo vayan a utilizarse como
prueba ante Tribunales».

Logicamente, con independencia de que hubiera o no una licencia verbal previa, del contrato de licencia
escrito entre los demandantes y CM México se infiere ( art. 386 LEC ) la existencia de un entendimiento
comun de que las facultades patrimoniales sobre la obra no eran de la sociedad empleadora sino de sus
empleados ahora demandantes, lo que es suficiente para destruir la presuncidn de cesién del derecho.

Quinto. Pretension de nulidad de marca.
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A) Nulidad por infraccién de derecho prioritario.- La Ley de Marcas de 2001 se aplica a los derechos ya
registrados, por regla general (disp. transitoria 22.1). Es causa de nulidad relativa del registro de marca
(art. 52.1 LM ) la de «los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un
derecho de autor» ( art. 9.1 c] LM ). Cabe sostener la aplicacién de la ley vigente para esta causa de
nulidad porque la anterior ( art. 13 d] LM 1988 ) no contenia una «disposicion mas benigna» sobre el
caso (disp. transitoria 32 CC).

Considerando los fundamentos anteriores, debe declararse la nulidad del registro de las marcas
espafiolas nimeros 1695012, 1695013 y 1695014 pues todas ellas reproducen la creacion de los
demandantes (v. doc. 8 de la demanda respecto a la primera; y docs. 6 y 7, aportados por los
demandantes en la audiencia previa, respecto a las otras dos, ante la infitiatiofacta contraria de la
demandada de que estas marcas no reproducian el monograma).

B) Inexistencia de nulidad por mala fe en el registro.- Los demandantes arguyen mala fe en el registro
(art. 51.1 b] LM).

Sin embargo, las marcas espafolas se solicitaron el 17/12/1993 (doc. n°® 8 de la demanda), luego bajo
la vigencia de la Ley de Marcas de 1988, que no contemplaba esta causa de nulidad absoluta, que no
cabe aplicar retroactivamente (v. SSTS 12 815/2012, 16.1.2013 , < Camel> ; 503/2013, 30.7, <Nautica
>y 508/2013, 2.9 y 521/2013, 5.9, <Rio> ).

C) Subsistencia de la accién de nulidad

a) Prescriptibilidad derogada de la acciéon de nulidad .- La contestacidon de la demanda (pg. 78) sostiene
la aplicacion de la Ley de Marcas hoy vigente en materia de prescripcion, discurriendo sobre una
sedicente prescripcidn por tolerancia. Solo subsidiariamente se invoca el articulo 48.2 de la Ley de
Marcas de 1988 . Diversamente, en conclusiones del juicio, se opone la prescripcién por aplicacion
directa del articulo 48.2 de la Ley de 1988, al haber transcurrido mas de «cinco afios a contar desde la
publicacion de la concesion del registro en el "Boletin Oficial de la Propiedad Industrial"».

En esto, se disputa si una accién formulada bajo la vigencia de la Ley posterior debe desestimarse si la
accion se hubiera considerado prescrita de haberse interpuesto con la Ley anterior.

(12@) Para una tesis, la retroactividad de la nueva ley es de grado minimo y que no se aplica el actual
régimen de prescripcion a las marcas registradas bajo la legislacion anterior (asi, Tribunal de Marca
Comunitaria 34/2011, 28.1, <Antiguas Tierras Florentinas> ).

(23) También se encuentra otra tesis intermedia para la que la retroactividad de la disposicidn transitoria
segunda de la Ley de Marcas de 2001 es de grado medio o de efecto inmediato y que la prescripcion
extintiva ganada (no meramente comenzada) bajo el imperio de la Ley de 1988 consolida la marca, de
forma que no puede pretenderse ya la nulidad aunque la accidon no hubiera prescrito segin la Ley
vigente (en este sentido, SSAP Barcelona 152 15.6.2006, <Silueta > y Madrid 282 150/2008 , 10.6,
<Pradolargo> ).

(33) No obstante lo anterior, el principal argumento para sostener la posibilidad de la nueva accién es la
misma disposicion transitoria segunda de la vigente Ley de Marcas que debe aplicarse, también, en
materia de prescripcidn y que solo reconoce la prescripcidon por tolerancia. En este sentido se han
pronunciado las Sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid, seccién 283, 68/2008, 11.3 , < La
Perfeccidn> , «siendo irrelevante, a efectos de la prescripcion de estas acciones de vulneracion, la fecha
en que se registraron las marcas que pretendidamente amparaban la actuacion de las demandadas».
Igualmente, parece que es la tesis de la misma seccién 283 en Sentencia 197/2008, 17.7 , <CH
Chimedecor> , «ya que la disposicion transitoria 22.1 del texto en vigor prevé su aplicacion a las marcas
concedidas durante las legislaciones precedentes, sin que concurra en este caso ningln supuesto de
excepcion a esta regla»; claro estd, salvo que el supuesto de que tratamos se considere una excepcién a
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la aplicacion de la disposicidn transitoria, pero el Tribunal Supremo empled también la frase parecida
«salvo los limitados supuestos» y no se incluy6 este caso en tales supuestos. En efecto, la Sentencia del
Tribunal Supremo de 919/2000, 7.10 , <Popeye> considerd, bien que para la disposicion transitoria
segunda de la Ley de Marcas de 1988 en relacion con las marcas concedidas conforme a lo dispuesto en
el Estatuto de la Propiedad Industrial, con un régimen similar al que ahora dilucidamos, que un nuevo
supuesto de imprescriptibilidad (la mala fe) debia ser aplicado y ello pese a afirmar que la retroactividad
lo era de «grado minimo» porque entendid que «la prescripcién solamente se puede apreciar por los
tribunales, cuando hay previa peticidn o alegacion de parte, y esta peticion se produce cuando esta ya
en vigor» la nueva ley y porque la imprescriptibilidad sobrevenida era un simple efecto nacido de la
antigua relacion juridica. El criterio de esta sentencia se sigue después en SAP Valencia 92 284/2006,
17.7 , <El Guerrero del Antifaz> .

Ademas, creemos que la teoria de la prescripcion cumplida (efecto agotado) antes de la entrada en vigor
de la nueva ley, tiene su ambito natural en la prescripcion adquisitiva (v. FERRARA, Trattato , 1921, § 60
III), pero no en la extintiva. La marca sigue siendo relativamente nula porque el titular del derecho
prioritario no lo pierde, aunque no lo pueda hacer valer. No sobreviene un derecho adquirido a la marca,
ni siquiera como efecto reflejo de la prescripcion extintiva de la accidon (a diferencia de la usucapion, que
si provoca la extinciéon del contraderecho y su correspondiente acciéon [v. STS 12 Pleno 540/2012,
19.11 ], pero no es el caso) y menos se entiende la posibilidad de consolidar un derecho sobre una
marca nula: «Lo que es vicioso en su principio no puede convalidarse con el transcurso del tiempo» ( Dig
. 50, 17, 29). «El no poder imponer un derecho no equivale necesariamente a su extincién, aunque sea
un estado anormal, de excepcional debilidad del mismo» (ALBALADEJO, La prescripcion extintiva 2,
2004, 18; v. también MARIN/SANCHO, voto particular a STS 12 cit. 540/2012 , no habiendo en esto
discrepancia con la tesis principal de la sentencia). La ley posterior puede despejar el obstaculo
devolviendo la accion o la facultad de exigir el derecho o, mas precisamente, privando al demandado de
una excepcion de la que eventualmente disfrutaba conforme a la ley anterior.

Hay otro argumento alternativo que nos parece decisivo, que es el efecto directo oblicuo del Derecho
comunitario o, dicho de otro modo, la necesaria interpretaciéon conformeal Derecho comunitario de las
normas nacionales, que los particulares pueden exigir a sus tribunales. Las Directivas no pueden
invocarse en litigios entre particulares (ausencia de efecto horizontal), salvo a efectos interpretativos.
«Al aplicar el Derecho interno, los drganos jurisdiccionales nacionales estan obligados a interpretarlo en
la medida de lo posible a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva de que se trate para alcanzar el
resultado que ésta persigue y atenerse asi a lo dispuesto en el articulo 288 TFUE , parrafo tercero. Esta
obligacion de interpretacion conforme del Derecho nacional es inherente al régimen del Tratado FUE, en
la medida en que permite a los dérganos jurisdiccionales nacionales garantizar, en el marco de sus
competencias, la plena efectividad del Derecho de la Unidn cuando resuelven los litigios de que conocen»
( SSTIUE 5.10.2004, Pfeiffer , § 114 ; 23.4.2009, Angelidaki , § 197-198 ; 19.1.2010, Kiciikdeveci , §
48 y 24.1.2012 , Dominguez , § 24). «Ciertamente, este principio de interpretacién conforme del
Derecho nacional tiene determinados limites. Asi, la obligacion del juez nacional de utilizar como
referencia el contenido de una directiva cuando interpreta y aplica las normas pertinentes de su Derecho
nacional esta limitada por los principios generales del Derecho y no puede servir de base para una
interpretacion contra legem del Derecho nacional» ( SSTJUE 15.4.2008 , Impact , § 100; Angelidaki , §
199 y Dominguez , § 24). «A este respecto, procede recordar que el principio de interpretacion conforme
exige asimismo que los érganos jurisdiccionales nacionales, tomando en consideracion la totalidad de su
Derecho interno y aplicando los métodos de interpretacion reconocidos por éste, hagan todo lo que sea
de su competencia a fin de garantizar la plena efectividad de la directiva de que se trate y alcanzar una
solucion conforme con el objetivo perseguido por ésta» ( SSTIJUE 4.7.2006 , Adeneler , § 111; Angelidaki
, § 200 y Dominguez , § 27,). La doctrina de la interpretacidn conforme ya ha sido recibida en la
jurisprudencia espafiola (v. SSTS 12 29/2007, 25.1 , Adidas vs. Calzados Crube y 1192/2008, 19.12,
<McSalad> y las antes citadas sobre el art. 51.1 b] LM , aunque no se aplicé porque en aquellos casos
no se daban los presupuestos, a diferencia de este).
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Justamente, la Primera 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, contenia una
regulacion de la prescripcion incompatible con el articulo 48.2 de la Ley de Marcas de 1988 . Los Estados
miembros debian transponer la Directiva a mas tardar el 28 de diciembre de 1991, luego con
anterioridad al registro de las marcas ahora impugnadas. El Consejo estaba autorizado para aplazar, a
propuesta de la Comision, la fecha de transposicion hasta el 31 de diciembre de 1992, como sucedié por
Decision 92/10, del Consejo, de 19 de diciembre de 1991.

La conformidad de la legislacién espafiola al ordenamiento comunitario se consigue interpretando que la
disposicion transitoria segunda de la Ley de Marcas de 2001 se aplique también en materia de
prescripcion. No hay interpretacion contra ley sino que es una de las posibles interpretaciones de la ley,
de hecho la que respeta el canon prima facie de la literalidad o semantico ( art. 3.1 pr. CC ) y, en la
medida que de él nos separamos con otros métodos interpretativos, los enunciados interpretantes seran
mas discutibles. Tampoco se quiebran principios generales del Derecho porque no es licito obtener
ventaja frente a tercero por un incumplimiento de sus obligaciones por el Legislador nacional, ni es
equiparable el derecho adquirido a la facultad de oponer la excepcidon de prescripcion en un proceso.
Ademas, sea dicho obiter , cuando se registraron las marcas, CM Espafia podia prever razonablemente
que la prescripcion debia regirse por los mismos principios del Derecho comunitario, que hacia tiempo,
ya entonces, que tenia que haber sido transpuesto, por lo que no puede considerarse legitima una
supuesta confianza de la demandada en la inatacabilidad del registro por esta causa (si es que llegd a
representarsela).

b) Prescripcion por tolerancia .- En su contestacion, y antes de aludir a la Ley de Marcas de 1988, CM
Espafia opone la prescripcién por tolerancia ( art. 52.2 LM ). En prevencion, los demandantes habian
alegado mala fe en el registro por CM Espafia por lo que consideran la accion de nulidad imprescriptible
por tolerancia.

Con el fin de apreciar o no mala fe del solicitante debemos tener «en cuenta todos los factores
pertinentes en el caso de autos y que existian en el momento de presentar la solicitud de registro, tales
como, entre otros, el hecho de que el solicitante supiese o debiese haber sabido que un tercero utilizaba
un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar. No obstante, la circunstancia de que el
solicitante sepa o deba saber que un tercero usa tal signo no basta, por si sola, para acreditar la
existencia de que concurre mala fe en dicho solicitante. Ademas, procede tomar en consideracién la
intencidn del mencionado solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro de una marca,
elemento subjetivo que debe determinarse en funcion de las circunstancias objetivas del caso de autos»
( SSTJUE 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Springli/Franz Hauswirth y 27.6.2013 , <Yakult> ; w.
también STJUE 3.6.2010 ).

En efecto, es indisputable que los érganos o los auxiliares de CM Espafa conocian el monograma que
habia sido creado por los demandantes y, ademas, por el ejercicio de su actividad, comprensiva del
asesoramiento y la gestion en materia de propiedad intelectual e industrial, pudieron haber advertido
que la determinacién de la titularidad de la obra no era trivial. No obstante, el juicio sobre la mala fe es
una valoracién del comportamiento comparandolo con la conducta que se considera socialmente exigible
(v., entre otras, SSTS 1@ 22/2012, 7.2 , <Cas Sucrer> y las antes citadas en los casos <Camel> ,
<Nautica> y <Rio> ). En este sentido, no vemos reprochable que CM Espafa pretendiera registrar las
marcas que venian siendo usadas por el grupo bajo el entendimiento no irrazonable (aunque nos
parezca mejor fundado el nuestro) de que el monograma era titularidad de CM México y, en
consecuencia, para uso comun de todo el grupo. El mévil del registro se amparaba en un interés cierto
que en el juicio no se acredita que fuera ilegitimo (p. ej. animo de aprovechar indebidamente la
reputacién ajena, impedir la continuidad en la utilizacién del signo por el tercero o desconocer la
paternidad de los creadores). Ldgicamente, no apreciamos mala fe porque la existencia de una licencia
verbal para el uso del monograma, con anterioridad al contrato escrito de licencia de 1995, es un relato
desprovisto de soporte probatorio. Aclaramos, también, que la mala fe sobrevenida no dafia la

www.cef.es Pagina 21


http://civil-mercantil.com/
http://www.cef.es/

Revista practica del
Derecho CEFLegal.-

http:/ /civil-mercantil.com/

prescripcion (v. cit. STJICE 11.6.2009 , § 35) porque la mala fe que hace imprescriptible por tolerancia la
accion es la coetanea a la solicitud del registro.

Empero, al margen de no existir prueba suficiente que nos permita alcanzar una certeza razonable sobre
la existencia de mala fe, que no se presume; los demandantes aseveran (pg. 22 de la demanda) que
tuvieron conocimiento del registro de marca en el incidente de ejecucién de la Sentencia mexicana en el
afio 2005. Aunque los demandantes conocian el uso del monograma por el grupo CM mucho antes, CM
Espafia esta gravada con la carga de demostrar y no lo hace ( art. 217.3 LEC ) que los demandantes
hubieran conocido del registro de las marcas cinco afios antes del conciliatorio de 2008. Pese a alguna
opinién doctrinal disidente, sobre el articulo 9 de la Directiva 89/104 que regula la prescripcion por
tolerancia, debemos afirmar que «el titular de la marca [aqui derecho de autor] anterior debe tener
conocimiento del registro de la marca posterior y del uso de dicha marca una vez registrada» ( STIJUE
22.9.2011 , <Budweiser> ). La prescripcién por tolerancia es una expresion de doctrinas de equidad
mas amplias y no puede apreciarse aquiescencia en los demandantes que ahora solicitan la nulidad de
una marca cuyo registro y entidad de marca desconocian, aunque conocieran el uso del monograma.

Sexto. Pretension indemnizatoria.

Los demandantes suplican la condena a que CM Espafia indemnice el décimo de su facturacion entre los
afios 1993 y 2005, ambos inclusive; asi como medio millén de euros en concepto de dafio moral.

A) Dafios morales

a) Resarcibilidad del dafio moral .- «En el caso de dafo moral procederd su indemnizaciéon, aun no
probada la existencia de perjuicio econdmico. Para su valoracidén se atendera a las circunstancias de la
infraccion, gravedad de la lesidon y grado de difusion ilicita de la obra» ( art. 140 II LPI , anterior a la L.
19/2006; actual art. 140.2 a] II LPI ).

La norma no establece una presuncion de existencia de dafios morales y quien demanda debe especificar
en qué consiste el dafo moral sufrido, pues no puede derivarse de la mera utilizacién comercial ( STS 12
654/2007, 12.6 , Walt Disney Co. y Buenavista Home Entertainment vs. Procofix de Promociones
Comerciales y Memory Screen Group ). No obstante, se entiende que el registro de marca sin
autorizacion del autor, omitiendo el nombre del autor, viola el derecho moral de paternidad de la obra
( STS 12 19.4.2007, <Pumby > ).

La cuantificacién del dafio seria compleja y una actividad inutil por la prescripcién que a continuacién se
declara. «Los dafios morales no son objeto de prueba en si mismos, sino que lo que debe probarse es el
hecho generador del dafo y las circunstancias de su produccion» ( STS 12 19.4.2007); fijandose , por
ser intangibles y no valorables con una prueba objetiva, en definitiva, con criterios de prudencia (v. STS
12 1001/1999, 26.11 , <Libro Guiness de los Records> ).

b) Prescripcidon de los dafos morales .- «La accién para reclamar los dafios y perjuicios a que se refiere
este articulo prescribird a los cinco afios desde que el legitimado pudo ejercitarla» ( art. 140 III LPI ,
anterior a la L. 19/2006; actual art. 140.3 LPI ).

Conforme a la teoria de la actio nata o de la posibilidad abstracta de ejercicio (que es la regla general
«para toda clase de acciones» en el art. 1969 CC ), el dia inicial para el computo del plazo es el dia de la
inscripcién. «El perjudicado sé6lo va a poder ejercitar la accidon cuando se ha registrado la marca, con la
consiguiente publicidad que ello proporciona; antes no puede ejercer la acciéon, a menos que se le haya
informado de la tramitacidon de la peticion de la marca, cosa que no ha sucedido en el presente caso»
( STS 12 19.4.2007, <Pumby > ). Para la accién indemnizatoria del dafno moral, el acto que produce la
lesion del derecho de autor, no alegandose otro, es la inscripcion, con consolidacion del dafio ( STS 12
19.4.2007, <Pumby > ). El registro de la marca crea una infraccion de estado antijuridico duradero,
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pero el dafio a la paternidad de la obra se consuma, agotando su potencialidad lesiva, con el registro (a
diferencia de la inclusién en otros registros, cf. STS 12 899/2011, 30.11).

Esto supone estimar la excepcidn de prescripcion por transcurso del lapso quinquenal desde el registro
de las marcas (5/10/1994) o, mas razonablemente, desde la publicacion de la concesion en el Boletin
Oficial de la Propiedad Industrial (16/12/1994; v. disp. ad. 62 LPI) hasta la solicitud de conciliacién en el
ano 2008.

B) Dafios patrimoniales

a) Resarcibilidad del dafio patrimonial .- Los demandantes (pg. 26) reclaman el diez por ciento de la
facturacion de CM Espafia entre 1993 y 2005 con el argumento de que tal porcentaje fue la pena
convencional fijada en el contrato de licencia de 1995 con CM México.

Tal criterio es, sencillamente, arbitrario y no responde al principio de indemnidad ( art. 140.1 LPI ,
aunque durante el periodo indemnizable que se reclama era aplicable la redaccion anterior a la L.
19/2006). Es mas, pretender una indemnizacién del décimo de la facturacion de una sociedad, durante
un largo periodo, por el uso de un monograma de dudosa relevancia en el trafico, es una pretensién
abusiva.

Ademas, el calculo propuesto no se arregla a ninguno de los criterios por los que el perjudicado puede
elegir ( art. 140 I LPI , anterior a la L. 19/2006; actual art. 140.2 LPI ). En particular, se incumple no
solo la demostracion sino también la carga de alegar cudles serian las pérdidas de los demandantes
atribuibles a la usurpacién de la obra o bien los beneficios del infractor. Tampoco es significativa la
regalia pactada con un tercero, como es CM México, que es inutilizable contra la sociedad espafiola ( art.
1257 I CC ) y que presumiblemente tendria que haber abonado una regalia bien distinta e inferior por el
menor arraigo del monograma en Espafa.

Por otra parte, en el caso no se advierten dafos fatales por el comportamiento enjuiciado, indefectibles,
incontrovertibles o autoelocuentes ( in re ipsa loquitur ), como cuando el uso del signo ajeno genera un
riesgo de asociacion que desvia o aumenta la clientela (caso de la citada STS 12 654/2007, 12.6 ).

En fin, la falta de acreditacion de los elementos que deben concitarse para poder predicar la
responsabilidad aquiliana de CM Espania, incluso infra petita , conlleva la desestimacion completa de la
accion indemnizatoria por dafios patrimoniales.

b) Prescripcion de los dafios patrimoniales .- Con independencia de lo anterior y como fundamentacion
alternativa parcial, los dafios patrimoniales estarian mayormente prescritos.

A diferencia del dafio moral, la ilicitud del uso del monograma se ha extendido desde 1993 hasta la
cesacion del uso en 2005, lo que reconoce CM Espafia. La solicitud de conciliacién en el afio 2008 (v.
doc. n° 14 de la demanda) interrumpe la prescripcidon pero solo hasta donde el plazo de prescripcién
retroalcanza.

Ciertamente, por el uso indiscriminado en el trafico del monograma, podria apreciarse unidad de hecho
en valoracién normativa , bien bajo la doctrina de la infraccion continuada (que exige un dolo conjunto o
continuado) o, mejor, bajo la figura de la realizacion repetitiva de la infraccién (en la que el contexto
situacional sirve de enlace normativo de las conductas). Por ello, existe una postura minoritaria que
justifica el resarcimiento de todos los dafios patrimoniales compactados por la unidad normativa (p. €j.
Taylor v. Meirick , 712 F.2d 1112, 1118-19 [7th Cir.1983]).

Otra opinién es partidaria de extender la ventana indemnizable en los ilicitos continuados a los dafios
anteriores al plazo legal de prescripcion de la accién siempre que fueren dafios desconocidos por causa
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no imputable al perjudicado ( Polar Bear Productions, Inc. v. Timex Corp. , 384 F.3d 700, 705-707 [Sth
Cir. 2004]).

La postura mayoritaria niega relevancia a la doctrina de la infraccion continuada y limita el periodo
indemnizable a los dafios no prescritos por la fecha de su produccion, con lo que, en la practica, haya o
no unidad juridica del hecho, alcanza el mismo resultado que el sistema de prescripcion de actos
plurales, por el que cada acto de explotacion indemnizable conllevaria su plazo de prescripcion. Esta es
la solucidén acogida por el Tribunal Supremo, no para las acciones declarativa y de cesacion, pero si para
las acciones indemnizatoria y de enriquecimiento injusto. El Alto Tribunal tiene declarado que, para la
accion indemnizatoria, el resarcimiento debe limitarse a los dafios no prescritos por la fecha de su
produccion ( SSTS 12 Pleno 872/2009, 18.1.10 y, no de Pleno, 338/2010, 20.5 ; aunque no menciona la
excepcion, la también del Pleno 871/2009, 21.1.2010 ; siendo también la tesis mayoritaria en otras
jurisdicciones, asi en Stone v. Williams , 970 F.2d 1043, 1049- 1050 [2d Cir. 1992] y Kregos v.
Associated Press , 3 F.3d 656, 662 [2d Cir. 1993]; Makedwde Publ. Co. v. Johnson , 37 F.3d 180, 182
[5th Cir.1994] y Hoste v. Radio Corp. of America , 654 F.2d 11 [6th Cir.1981]).

En definitiva, solo serian resarcibles los dafios dimanantes de las infracciones cometidas dentro de los
cinco afios anteriores a la papeleta de conciliaciéon de 2008 y, dado que se ceso en el uso de las marcas
en el afio 2005, la mayoria del periodo reclamado estaria prescrito.

Séptimo. Pretension inhibitoria.

Los demandantes piden la condena a suspender « cualquier tipo de uso o explotacién comercial o
publicitaria de la obra artistica y marca comercial de mérito [aquellas cuya nulidad se pide, segun se
aclara en la audiencia previa], tanto internamente como a nivel nacional o internacional ».

La tutela inhibitoria conviene ante los incumplimientos de obligaciones negativas, como tolerar el
ejercicio de un derecho absoluto ajeno y abstenerse de perturbarlo. Recibe este nombre en la
jurisprudencia reciente ( SSTS 12 817/2011, 7.11 y 585/2012, 4.10 ; también, SAP Barcelona 152
58/2007, 19.1 ) pero hay huellas de la actio prohibitoria desde el proceso romano (v. Dig. 7, 6, 5 pr. y 8,
5, 11; presentandose como férmula distinta a la confesoria y la negatoria en Basilicos 16, 6, 5, sch. 6) y
podemos resaltar que " prohibere " era tanto impedir como apartar o librar de algo. En términos
actuales, esta clase de tutela puede presentarse: [a] Como accién de cesacién , enderezada a detener
comportamientos en curso. Se trata de una accion real y de condena a no hacer (aunque puede requerir
una actividad accesoria para la paralizacion [v. STS 12 25.7.2002]). [b ] Como accién de prohibiciéon o
abstencién, buscando evitar el probable comienzo o reanudacién de la intromisién. Se trata de una
accion personal y de condena a no hacer (aunque no toda la doctrina admite la posibilidad de una
condena por abstencion y solo la declaracidon del deber de abstencion).

El articulo 138 in initio de la Ley de Propiedad Intelectual establece: «El titular de los derechos
reconocidos en esta Ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podra instar el cese de la
actividad ilicita del infractor y exigir la indemnizacién de los dafios materiales y morales causados, en los
términos previstos en los articulos 139 y 140». El articulo 139.1 de la Ley afiade: «El cese de la
actividad ilicita podra comprender: a) La suspension de la explotacion o actividad infractora, incluyendo
todos aquellos actos o actividades a los que se refieren los articulos 160 y 162».

En el caso sometido a juicio, debe cuestionarse la prosperabilidad de la accion de cesacion por falta de
interés legitimo ya que no se demuestra ni se controvierte que hace varios afios (desde 2005), CM
Espafia no utiliza en el trafico la obra ni las marcas cuya nulidad se declara. La accion de cesacidn
fracasa cuando «el demandado hubiera puesto fin a su conducta antijuridica previamente al ejercicio de
la misma, privandole de sentido» ( STS 12 721/2010, 16.11 , <Don Antafio> ). Ademas, no podemos
efectuar una condena a prohibir la reiteracion futura (accién de prohibicién) porque no se pide ( art.
218.1 I LEC).
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Mas ampliamente, se admite por los tribunales provinciales y por diversos textos legales que prevén la
accion de cesacion que «asimismo, la accién podra ejercerse para prohibir la realizacion de una conducta
cuando esta haya finalizado al tiempo de ejercitar la accion, si existen indicios suficientes que hagan
temer su reiteracion de modo inmediato» (p. ej. arts. 53 I RD Leg. 1/2007, 11.2 L. 2/2009, 15.2 L.
22/2007, 105.3 L. 29/2006, 30.2 L. 34/2002 y 2.3 L. 11/2001).

En esta linea, normalmente, se desestima la accién de cesacidon cuando el demandado muestra
voluntariamente avenencia a satisfacer la pretensién. Pero el hecho de no mostrar avenencia (CM
Espafia no la muestra) no es indicio para temer la reiteraciéon sino ausencia de contraindicio. La parte
demandante no alega indicios en los que sustentar el riesgo de repeticidén del uso ilicito y, ademas, que
pueda temerse una reiteracion inmediata, maxime cuando el signo dejo de usarse por CM Espafia tres
afios antes de interponerse la peticion de conciliacion. Ciertamente, la doctrina se divide sobre el grado
del peligro de reiteracion ( Wiederholungsgefahr ) y alguna resolucién se contenta con la "probabilidad
hipotética" (v. SAP Barcelona 152 22.9.2006, no asi otras de la misma Audiencia). Con todo, las leyes
espafiolas que acogen la accidn de cesacidon se muestran estrictas en que los indicios deben ser
suficientes y el peligro inmediato.

Octavo. Pretension de publicacion.

La demanda suplica la publicaciéon, a costa de la demandada, en determinados directorios, de « un
reconocimiento publico de la autoria y propiedad exclusiva » de los demandantes « sobre su obra
artistica y marca comercial CM », asi como de la sentencia estimatoria « en al menos dos diarios de
tirada nacional ».

El articulo 138.1, inciso 2° de la Ley de Propiedad Intelectual dispone que el titular del derecho de
propiedad intelectual «también podra instar la publicacion o difusion, total o parcial, de la resolucion
judicial o arbitral en medios de comunicacion a costa del infractor».

Precisamente, ademas de que CM Espafia no ha negado la autoria y solo la titularidad de los
demandantes, por lo que el reconocimiento publico de autoria es una pretension satisfecha
extraprocesalmente; con la mera lectura del articulo de nuestra Ley se comprueba la imprevision de
reconocimientos publicos o actos de contricidn, por otra parte, de caracter personalisimo.

Respecto al alcance de la publicacion que deba darse a la accion estimada de nulidad de marca, el
articulo 15 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004
relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual manda que «los Estados miembros
garantizaran que, en el ambito de las acciones judiciales incoadas por infraccién de un derecho de
propiedad intelectual, las autoridades judiciales puedan ordenar, a instancia del solicitante y a expensas
del infractor, las medidas necesarias para difundir la informacién relativa a la decision, incluida la
divulgacion de la decisidn y su publicacion total o parcial. Los Estados miembros podran establecer otras
medidas de publicidad adicionales que sean adecuadas a las circunstancias de cada caso, incluidos
anuncios de manera destacada».

Ciertamente, lleva razén la mercantil demandada en que la jurisprudencia espafiola sobre propiedad
industrial sostiene que la publicacién no es de aplicacion automatica y solo potestativa ( STS 12
346/2010, 14.6 ), bajo el entendimiento de que la publicacion sirve a remover los efectos de la
infraccion (sin terminancia, STS 13 586/2012, 17.10 ) o se aprecia una naturaleza mixta de
resarcimiento y remocién ( SSTS 12 697/2009, 6.11 y 505/2012, 23.7 ).

Sin embargo, estas prevenciones acerca de la publicacion en el sector de la propiedad industrial no
pueden trasladarse acriticamente al ambito de la propiedad intelectual, a la vista del Derecho
comunitario. Precisamente, el Considerando (27) de la Directiva 2004/48 explica que «en los casos de
infraccion de los derechos de propiedad intelectual es conveniente dar publicidad a las decisiones para
reforzar su aspecto disuasorio frente a futuros infractores y contribuir a que el publico en general tome
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conciencia del problema». En otras palabras, para el Legislador comunitario y en este ambito, la
publicacion cumple también una finalidad de prevencidn general y se aconseja la publicidad de las
decisiones.

En consecuencia, se estima parcialmente la pretension de publicidad de la sentencia; parcialmente, para
garantizar la proporcionalidad de la medida. En concreto, se acuerda la publicacion de los datos de
identificacion de la sentencia, el reconocimiento de la titularidad de los demandantes sobre el
monograma y el pronunciamiento primero de la parte dispositiva (como «breve y sucinta informacion
sobre el contenido de la sentencia», arg. STS 12 395/2013, 19.6 ), en dos diarios de los de mayor
difusion nacional (lo que se justifica por la extension territorial de Espafa, v. STS 12 586/2012, 17.10),
«con letra de tamafio 10 o superior» (arg. ATS 12 rec. 485/2012, 3.6.2013 ).

Noveno. Prescripcion de acciones reales.

La demandada formula, en sintesis, el siguiente razonamiento para sostener la prescripcién de las
acciones de cesacién y publicacién:

[19] «La Ley sobre Propiedad Intelectual determina las personas a quienes pertenece ese derecho, la
forma de su ejercicio y el tiempo de su duraciéon. En casos no previstos ni resueltos por dicha ley
especial se aplicaran las reglas generales establecidas en este Cdodigo sobre la propiedad» ( art. 429 CC ;
en general, art. 4.3 CC ).

[2°] «Todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiacion se consideran como bienes muebles o
inmuebles» (art. 333 CC).

[3°] «Se reputan bienes muebles los susceptibles de apropiacion no comprendidos en el capitulo
anterior» ( art. 335 pr. CC); sin que la propiedad intelectual figure en el capitulo anterior ( art. 334 CC,
que enumera los inmuebles), luego la propiedad intelectual seria un bien mueble.

[4°] «Las acciones reales sobre bienes muebles prescriben a los seis afos de pérdida la posesién, salvo
que el poseedor haya ganado por menos término el dominio» ( art. 1962 pr. CC ).

[5°] La posesion de derechos no puede perderse por su inmaterialidad, luego «el tiempo para la
prescripcion de toda clase de acciones, cuando no haya disposicion especial que otra cosa determine, se
contara desde el dia en que pudieron ejercitarse» ( art. 1969 CC ).

[6°] Solo hay disposicidn especial para la accién indemnizatoria ( art. 140.3 LPI ), luego las demas
acciones reales en materia de propiedad intelectual prescriben a los seis afios desde el dia en que
pudieron ejercitarse.

[7°] Desde la publicacidon de la concesién de las marcas espafiolas en el Boletin Oficial de la Propiedad
Industrial (16/12/1994) hasta la interposicidon de la papeleta de conciliacion (no sabemos la fecha pero si
que se admitié por providencia de 9.7.2008) ha transcurrido el plazo de prescripcidn.

A) Accién de cesacion

a) Naturaleza real de la accidn .- Coincidimos con el anterior razonamiento en que, con independencia de
la concepcidn que se tenga de la naturaleza del derecho de autor, en nuestro Cédigo Civil se le dispensa
un régimen juridico asimilado al del dominio .

No obstante, no compartimos que la accién sea real solo porque se funde en un derecho de propiedad o
asimilado. De un mismo derecho pueden nacer acciones reales y personales (v. gr. del dominio sobre mi
casa puede nacer una reivindicatoria si me la ocupan y también una indemnizatoria si los ocupantes me
la queman). La accién real es la que se ejercita en cuanto titular del derecho y la personal la que se
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interpone en cuanto perjudicado (esta distincion, en STS 128 747/2010, 30.12 , <Havana Club> ) o,
también se ha declarado, la que tiende a proteger un derecho real (v. STS 12 Pleno 540/2012, 19.11 ).
La accion de cesacidn es una pretensidon real porque la pretensién del titular es restablecer la situacion
de hecho correspondiente a su derecho. Pese a la dificultad de encuadrar las acciones que no se refieren
a un derecho material (como advierte GUASP, ComLEC 2, 1948, 342), « a potiori se habla de
pretensiones reales también respecto de los derechos absolutos que no se refieren a cosas (verbigracia,
al derecho de autor y de inventor)» (TUHR, Derecho civil , I, 1910, § 15.3). En particular, «la accidén de
cesacion de la actividad ilicita tiene caracter real y es ejercitable erga omnes , frente a todo aquel que
participe en la comercializaciéon, explotaciéon y distribucién de la obra producida con lesién de los
derechos de propiedad intelectual» ( SSAP Madrid 282 48/2006, 20.4 ; 22/2008, 28.1 ; 145/2008, 5.6 ;
251/2008, 24.10 y 254/2010, 19.11 ; también SSAP Madrid 143 773/2004, 17.11 ; Barcelona 152
17.11.2005 y La Corufia 4@ 136/2010, 22.3 ; contra , AAP Asturias 72 68/2001, 14.6).

b) Imprescriptibilidad de la accidon de cesacidon de ilicitos contra el derecho moral del autor .- Una vez
asumido el caracter real de la accién, resulta aplicable el articulo 1962 del Cédigo Civil (como hace la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, seccién 282, 145/2008, 5.6 , Automobili Lamborghini
Holding S.p.A. ).

Sobre el dia inicial del computo del plazo o si existe tal dia, también opera el articulo 1962 del Cédigo
sustantivo, no el 1969 que se propone. Los bienes inmateriales pueden ser objeto «en cierto sentido, de
una posesion -mediante el uso o la utilizacién del signo» ( STS 138 747/2010, 30.12 , <Havana Club> ).
«No se puede hablar de posesion en sentido estricto, pero hay que admitir esta posesion sui generis ,
que hace aplicables los preceptos de la disciplina posesoria» (DIEZ-PICAZO, Fundamentos , III5, 2008,
XXVII.10).

Ahora bien, si en los derechos de constitucion registral el cambio de titularidad registral conlleva el
cambio de posesién (en este sentido, STS 12 cit. 747/2010 ); no ocurre asi en los derechos de autor, que
se constituyen al margen del registro. Enseguida se advierte que, a diferencia de las facultades
patrimoniales, no puede desposeerse al autor de su derecho moral, luego por aplicacion misma del
articulo 1962 del Cédigo Civil la accién de cesacién no prescribird respecto a las facultades morales del
derecho de autor (como la de paternidad sobre la obra).

Al igual que para la accién declarativa de dominio ( STS 12 540/2012, 19.11 ) o de lo que estd
legalmente previsto para varias acciones de cesacion que responden a un derecho irrenunciable o a un
interés supraindividual (p. ej. arts. 1.3 LO 1/1982 ; también, 19.1 L. 7/1998, salvo registro de la
condicion general y 53 RD Leg. 1/2007), la acciéon de cesacion para la protecciéon de las facultades
morales debe entenderse imprescriptible. En general, la imprescriptibilidad de la accion de cesacion
frente a inmisiones ilegitimas es la solucion mas razonable ( obiter , STS 13 1228/2007, 23.11 ). Distinto
es que la accién pueda decaer por tolerancia o que el derecho pueda extinguirse.

Por encima de esta tesis, la citada sentencia de nuestra Audiencia rechaza implicitamente la aplicacién
del articulo 1969 del Cédigo Civil y, conforme a la jurisprudencia actual del Tribunal Supremo en ilicitos
continuados, considera que el comienzo de la prescripcidn se sitia en el dia que finaliza la situacién
antijuridica (v. en materia de competencia desleal, SSTS 1@ Pleno 872/2009, 18.1.10 ; 871/2009,
21.1.2010 y 338/2010, 20.5 ; en marcas, STS 1@ 721/2010, 16.11 ). Diversamente, si las infracciones
son plurales, la jurisprudencia declara, para la accidon de cesacion, que debe reiniciarse el computo con la
ultima infraccién (en la cesacién de competencia desleal, SSTS 1@ 1348/2006, 29.12 ; 754/2007, 29.6 y
1228/2007, 23.11 ; en marcas, 721/2010, 16.11 ). En definitiva, aunque se entendiera que la accién de
cesacion es prescriptible cuando se afecta un derecho moral, sea la infraccion continuada o fraccionada,
el dia inicial se situaria en el afio 2005 y, desde entonces, no habria transcurrido el plazo de prescripcion
de la accién de cesacidn hasta la interrupcion por el conciliatorio de 2008.

B) Accion de publicacion.- La accion de publicacion o difusion, por lo explicado en el Fundamento VIII
antecedente, puede calificarse como pretension real en la medida que pueda considerarse una variedad
I —
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de remocidn para restablecer el derecho vulnerado de los actores. En consecuencia, cabe trasladar a
esta accion las consideraciones precedentes sobre la prescripcion de la accion de cesacion.

Décimo. Retraso desleal en el ejercicio de los derechos.

La demandada esgrime la doctrina del retraso desleal en el ejercicio de las acciones que plantean los
demandantes.

Una manifestacion de la buena fe en el ejercicio de los derechos es el retraso desleal o decadencia
( Verwirkung ), doctrina de origen germanico y asumida por nuestra jurisprudencia (v. recientemente,
SSTS 12 532/2013, 19.9 y 579/2013, 26.9 ), segun la cual un derecho subjetivo o una pretension no
pueden ejercitarse cuando el titular no sélo no se ha preocupado durante mucho tiempo de hacerlos
valer, sino que incluso ha dado lugar con su pasividad a que el adversario de la pretension pueda esperar
objetivamente que el derecho ya no se ejercitara. Son tres los elementos de esta figura jurisprudencial:
(i) la omision del ejercicio del derecho, (ii) el transcurso de un periodo de tiempo y (iii) la objetiva
deslealtad e intolerabilidad del posterior ejercicio retrasado.

No basta la mera pasividad del titular del derecho silente, sino que al aplicar doctrinas de equidad
debemos exigir que esa pasividad vaya acompafiada de actos o circunstancias que puedan fundar en el
obligado la razonable conviccion de que ya no sera compelido a cumplir o de que se consiente la
vulneracién juridica que daria derecho a reclamar; o bien debe desestimarse la reclamacién cuando el
retraso haya causado al demandado un perjuicio que no tenga el deber de soportar. En fin, el mero
transcurso del tiempo no es suficiente pues la regla general es la de la preservacion de acciones en tanto
no prescriban (asi, STS 12 992/2004, 18.10 ).

En efecto, para desestimar esta excepcidon postrera podria argumentarse que la prescripcion por
tolerancia tiene un fundamento analogo al retraso desleal (asi, SSTS 128 29/2007, 25.1 , Adidas vs.
Calzados Crube y 1192/2008, 19.12, <McSalad> ; antes, 188/2005, 28.3, <Nike> ) y los requisitos de
la prescripcidn por tolerancia, que ya han sido valorados por el Legislador, aqui no concurren ( supra
Fundamento V C] b]).

Pero la anterior respuesta no es completa porque, aunque todas son defensas de equidad, la
prescripcién por tolerancia no es propiamente un caso de retraso desleal sino de aquiescencia ( estoppel
by acquiescence ; sefialadamente, la sec. 48 de la Trademarks Act 1994 se rubrica Effect of
acquiescence ), situacion en la que una persona actla bajo error sobre la existencia o alcance de su
derecho real (por eso la mala fe recibe otro tratamiento mas severo), error que no es inducido por el
perjudicado pero del que no puede obtener ventaja, particularmente si se mantuvo inactivo sabiendo del
error del infractor. Tal y como hace la Lanham Act 15 U.S.C. § 1115[b][9], entre las defensas de equidad
se distingue la vinculacién por los actos propios que crean una confianza legitima en la contraparte
( estoppel ), normalmente por aquiescencia o tolerancia, y la laches defense (reconocida en este ambito
desde McLean v. Fleming , 96 U.S. 245 [1877]), que se singulariza por requerir un perjuicio al infractor a
consecuencia del retraso del demandante.

Pues bien, no apreciamos actos propios de los demandantes dignos de confianza legitima por CM
Espafia, de que no iban a controvertir el registro; cuando, contrariamente, tienen inscrito a su favor el
monograma en los registros mexicanos, tanto en el INDAUTOR como en el de marcas (solicitado en 1996
y concedido en 1997, v. doc. n® 11 de la demanda), los litigios en aquel pais son multiples (civiles y
penales) y no se demuestra que los demandantes conocieran el registro de las marcas espafiolas hasta
2005, no siendo razonable confiar en una renuncia del adversario en un plazo de dos o tres afos,
cuando en la jurisdiccion de México se seguian pleitos coetéaneos cuyo resultado era conveniente conocer
de antemano antes de impetrar la tutela de los tribunales espafioles.

Tampoco apreciamos que el retraso en demandar produzca perjuicios a CM Espafia, en una marca que
afirma que ha dejado de explotar y que no afirma que vaya a reanudar la explotacion.
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Undécimo. Costas.

Conforme al articulo 394.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que expresa el principio de distribucién,
por haber sido parcial la estimacion de las pretensiones de la demanda, cada parte abonara las costas
causadas a su instancia y las comunes por mitad, sin que haya méritos para imponerlas a una de ellas
por haber litigado con temeridad.

Vistos los preceptos legales citados y demas de general y pertinente aplicacion,
FALLO

Que debo estimar y ESTIMO PARCIALMENTE la demanda, y en su virtud dictar los siguientes
pronunciamientos:

Primero.

Declarar la nulidad de las marcas nacionales nimeros 1.695.012, 1.695.013 y 1.695.014 en todas sus
clases.

Segundo.

Condenar a Clarke, Modet y Compaiiia, S.L. a publicar el siguiente texto: « Por sentencia del Juzgado
mercantil n® 3 de Madrid de 9.1.2014 se ha reconocido en Espafia la autoria de D. Claudio y de D.
Fernando sobre el monograma "CM" registrado en el Instituto del Derecho de Autor de México,
declarandose en consecuencia la nulidad de las marcas espafiolas niumeros 1.695.012, 1.695.013 vy
1.695.014 registradas en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas a nombre de Clarke, Modet y
Compaifiia, S.L. »; en dos diarios de los de mayor difusidon en Espaina, con letra de tamano 10 o superior.

Tercero.

Absolver a Clarke, Modet y Compaiiia, S.L. de los demdas pedimentos deducidos en su contra.

Cuarto.

No ha a lugar a especial pronunciamiento respecto de las costas procesales.

Asi, por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Notifiquese esta resoluciéon a las partes, indicandoles que no es firme y cabe interponer recurso de
apelacion contra ella del que conoceria la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid. En su caso, el recurso de
apelacion se interpondra ante este tribunal dentro del plazo de veinte dias contados desde el dia
siguiente a la notificacion. La admisién del recurso precisard que, al interponerse el mismo, se haya
consignado en la oportuna entidad de crédito y en la "Cuenta de Depositos y Consignaciones" abierta a

nombre del Juzgado, la cantidad objeto de depdsito, de 50 euros, lo que debera ser acreditado.

Una vez firme la sentencia, comuniquese a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas para que proceda,
inmediatamente, a la cancelacidon de la inscripcidn del registro y a su publicacion en el "Boletin Oficial de
la Propiedad Industrial" ( art. 61.3 LM ).

Archivese el original de esta resolucion en el Libro de sentencias y pongase testimonio literal en los
autos de su razén.

Publicacion .- Dada, leida y publicada ha sido la anterior sentencia por S.S.2 Ilma., estando celebrando
audiencia publica en el mismo dia de su fecha; de lo que como Secretario de este Juzgado, doy fe.
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