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MIRIAM ANDERSON*

TRIBUNAL SUPREMO

Competencia desleal

STS (Sala Civil) de 19 de mayo de 2008 (RJ 2008/3089). Ponente: José
Ramon Ferrdndiz Gabriel. La Sala, asumiendo funciones de Tribunal de
segunda instancia, entiende que no se ha producido vulneracién del articulo 7
de la Ley 3/1991 en un caso en que, en el etiquetado de margarinas y maho-
nesas, se hacia constar la presencia de yogur, siendo asi que el ingrediente
incorporado, adquirido en Alemania, no respondia a las exigencias de este
derivado de la leche en el ordenamiento espafiol. En el FJ 6.* se concluye
que: «El articulo 7 de la Ley de competencia desleal trata de proteger el
correcto funcionamiento del mercado, en el que la Ley de la oferta y la
demanda cumple una funcién trascendente, ante la posibilidad de que los
consumidores, en el momento de tomar la decisién de adquirir o no los bie-
nes —productos o servicios—, estén errados sobre las caracteristicas de los
mismos que puedan influir en aquella. La estimacién del recurso de apela-
cidén interpuesto por la asociacion demandante hubiera exigido la demostra-
cién de que el concepto yogur que tienen los potenciales consumidores de
margarina y salsa mayonesa —productos alimenticios en los que, segiin los
envases y la publicidad, se integra, como un componente, aquel derivado de
la leche- es el mismo que el que le atribufa el articulo 1.4 de la Orden de 1 de
julio de 1987 (RCL 1987, 1570). Esto es, que el concepto normativo coincide
con el efectivamente imperante en el mercado entre los consumidores poten-
ciales del producto. En conclusidn, si lo que se denuncia es la posibilidad de
un error, en el sentido de equivocada o inexacta creencia o representacion
mental de los consumidores sobre la realidad determinante de su actuacién
en el mercado, no es bastante con denunciar la lesién del principio de legali-
dad, a menos que se demuestre la coincidencia entre la norma y el conoci-
miento de los consumidores sobre que no es yogur el derivado de la leche que
no contenga en el momento de su comercializacién la presencia viva de las
bacterias que producen la fermentacién. Y que no lo es tampoco, en tal caso,
cuando se incorpora como ingrediente a otros productos que se ponen a dis-
posicion de los consumidores en condiciones totalmente distintas. La insufi-
ciencia de prueba de esos datos necesarios para la declaracién, en todos los
casos, del engafio lleva a desestimar el recurso de apelacion de la demandan-
te. Y hace innecesario examinar si Agra, S. A., venia obligada a cumplir un
deber de informacién complementario sobre las caracteristicas particulares
del producto utilizado por ella como ingrediente; asi como que, en la posi-
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cion de Tribunal de instancia, entremos a examinar si la pretensién deducida
en la demanda podria afectar indirectamente a la libre circulacion de mercan-
cias en el mercado tnico —articulo 28 del Tratado Constitutivo de la Comuni-
dad Europea (RCL 1999, 1205 ter), directamente aplicable, segtin las senten-
cias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 13 de marzo de
1987 (C-358/95) y 18 de septiembre de 2003 (C-416/00 [TICE 2003, 271])-,
en relacién con un producto [—el yogur—] elaborado segtin las exigencias de
la legislacion de Alemania, de donde fue importado —la sentencia de 5 de
abril de 2001 (C-123/2000 [TJCE 2001, 105]) declaré (18) que constituyen
medidas de efecto equivalente, prohibidas por el articulo 28 del Tratado cons-
titutivo de la Comunidad Europea, los obstaculos a la libre circulacion de
mercancias derivados, a falta de una armonizacién de las legislaciones, de la
aplicacién a mercancias procedentes de otros Estados miembros, donde se
fabrican y comercializan legalmente, de normas relativas a los requisitos que
deben cumplir dichas mercancias (como los relativos a su denominacién,
forma, dimensiones, peso, composicidn, presentacion, etiquetado, acondicio-
namiento), aunque dichas normas sean indistintamente aplicables a todos los
productos, siempre que esta aplicacién no pueda verse justificada por un
objetivo de interés general que pueda prevalecer sobre las exigencias de la
libre circulacién de mercancias».

Contrato de seguro: delimitacion del riesgo y clausulas abusivas

STS (Sala Civil) de 16 de septiembre de 2008 (JUR 2008/319878).
Ponente: Clemente Auger Lifidn. Se considera que la definicién de quiénes
sean «terceros» a los efectos de un seguro de responsabilidad civil frente a
terceros pertenece a la delimitacién del riesgo asegurado, de modo que resul-
ta de aplicacidn a la cldusula en cuestion la legislacion sobre condiciones
generales y no la relativa a cldusulas abusivas (art. 3 de la Ley 50/1980, de 8
de octubre, del Contrato de Seguro); se sigue el criterio mantenido por la STS
de 11 de septiembre de 2006 (RJ 2006/6576).

Efecto directo de las Decisiones

STS (Sala Civil) de 7 de julio de 2008 (JUR 2008/250125). Ponente:
Francisco Marin Castdn. Una ayuda estatal concedida a una compafiia mer-
cantil antes de su privatizacién fue declarada ilegal por Decision de la Comi-
sién de las Comunidades Europeas de 18 de septiembre de 1996. La mercan-
til estaba en suspension de pagos y el Abogado del Estado solicité que se
declarase como crédito de la masa el correspondiente a la devolucién de la
referida ayuda. La sentencia de primera instancia considerd que se trataba de
un crédito posterior a la suspension de pagos y que, en cualquier caso, de la
Decisién no nacia un crédito directo para el Estado, sino que éste debia pro-
ceder primero a anular el acto por medio del cual se concedi6 la ayuda decla-
rada ilegal. La decisién fue confirmada en apelacién. E1 TS, en cambio, con-
sidera acertada la argumentacion del Abogado del Estado quien, con apoyo
en distintas decisiones del TICE (a las que la Sala afiade la cita de sentencias
posteriores a la recurrida), argumenta que se contravendria la eficacia directa
de la Decision si se obligase al Estado a deshacer la cadena de actos y nego-
cios juridicos conexos a la concesion de la ayuda (y que incluyen el proceso
de privatizacién) que la Decision, por si misma, ya anula. Justamente, éste es
el proceso que la Decisién prohibe. E1 TS concluye que el crédito a favor del
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Estado debi6 incluirse en la lista de la suspensidn de pagos, por no ser poste-
rior a a misma, a lo que se une (FJ 3.°), «que el crédito del Estado contra la
sociedad demandada tiene su razén de ser en un principio del Derecho comu-
nitario tan esencial como el de la libre competencia, en la incompatibilidad
de la ayuda estatal con el mercado comun por falsear la competencia, articu-
lo 92.1 del Tratado CEE (87), y por tanto en la infraccion de una norma de
Derecho comunitario originario, los 6rganos jurisdiccionales del Reino de
Espaiia, en su aplicacion de la legislacion nacional para la recuperacién de la
ayuda, no pueden menos que favorecer su efectividad, no sélo por los princi-
pios bésicos de primacia y efectividad del Derecho comunitario, unidos al de
equivalencia, sino también porque en nuestro ordenamiento interno el articu-
lo 6.3 CC impone la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a las
normas imperativas y prohibitivas y el articulo 62.1 a) de la Ley 30/92, esta-
blece la nulidad de pleno derecho de los actos de las Administraciones publi-
cas que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitu-
cional, siendo en este caso la ayuda estatal incompatible con el mercado
comtn y por tanto con un principio tan fundamental del Derecho comunitario
originario como es el de la competencia no falseada entre empresas.» En el
FJ 4.° se estima también que el crédito a favor del Estado tiene caracter privi-
legiado en la suspension de pagos, puesto que, aun no tratdndose en rigor de
un crédito tributario, debe equipararse analégicamente a los de esta clase por
mor de los principios de primacia y efectividad del Derecho comunitario,
derivando el crédito en este caso de la infraccion del Derecho originario.

Propiedad intelectual

STS (Sala Civil) de 10 de julio de 2008 (JUR 2008/240646). Ponente:
Clemente Auger Lifidn. La sefial televisiva emitida por los televisores instala-
dos en las habitaciones de hoteles es un acto de comunicacién publica que
genera derecho de indemnizacidn; la sentencia sigue el criterio instaurado
por la STS de 16 de abril de 2007 (RJ 2007/3780), a partir del pronuncia-
miento del TICE de 7 de diciembre de 2006, asunto prejudicial C 306/05. De
la misma fecha, ponente y sentido: JUR 2008/240650 y RJ 2008/3358.

AUDIENCIAS PROVINCIALES

Aprovechamiento por turno

SAP de Barcelona (Seccién 16.*) de 30 de mayo de 2008 (AC 2008/1166).
Ponente: Agustin Ferrer Barriendos. La sentencia parte de que, a pesar de la
presién que el marketing pudo infligir sobre los compradores, no cabe razo-
nablemente alegar error contractual transcurrido el plazo para el desistimien-
to, puesto que éste se concede precisamente para que los adquirentes tengan
ocasion de examinar en profundidad el contenido del contrato. En el caso
enjuiciado, era evidente que, pese a ello, los adquirentes no habian entendido
cudl era el plazo dentro del cual podian disfrutar del inmueble y, seguramente
por ello, solicitaron a la empresa la reventa del turno, a la cual se habia com-
prometido por medio de documento anexo al contrato. Al no haber cumplido
la empresa con esta obligacion, se estima procedente la resolucién del con-
trato. Todo ello pese a que la redaccion del documento en cuestion, literal-
mente, s6lo aseguraba que se gestionaria la reventa por un determinado plazo
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y no que la venta se concluiria; sin embargo, el tribunal estima que la redac-
cion es lo suficientemente ambigua como para dar a entender que la empresa
se comprometia efectivamente a revender, lo que haria més atractiva la adqui-
sicion, por lo que resultan de aplicacién los articulos 1288 CCy 10.2 LGDCU.
En cambio, no procede la resolucién del contrato de financiacién por falta de
exclusividad (se concert6 al cabo de un tiempo y con una entidad bancaria
del domicilio de los demandantes), sin que quepa aplicar el articulo 12 de la
Ley 42/1998, puesto que se refiere a los supuestos de desistimiento o de reso-
lucién en los casos del articulo 10 de a citada Ley y no a la resolucién que se
ejercita en el supuesto enjuiciado.

SAP de Barcelona (Seccién 16.*) de 13 de junio de 2008 (JUR
2008/265820). Ponente: Jordi Segui Puntas. Se confirma la sentencia de pri-
mera instancia favorable a los adquirentes de un derecho de aprovechamiento
por turno «flotante» (en el sentido de que el plazo de 7 dias podia recaer
sobre cualquiera de las semanas de distintos alojamientos), por falta de infor-
macién veraz (posibilidad que se explica porque la Ley 42/1998 pone la reso-
lucién del contrato al servicio del adquirente consumidor, como es propio del
derecho de consumo). Junto a la posibilidad de desistimiento ad nutum y la
resolucién en los tres meses siguientes a la fecha del contrato, en caso de que
concurran carencias graves en la informacién previa o carencias formales del
propio contrato, estin también a disposicién de los adquirentes los remedios
propios del consentimiento viciado, incluyendo el dolo, que se constata en
este caso debido a la alambicada redaccién del contrato por parte de la empre-
sa (asi, por ejemplo, no se expresan las facultades que corresponden a los
adquirentes para instar la ineficacia del negocio). Ademas, se aprecia la inde-
terminacion del objeto, al no constar en el contrato los datos registrales de los
inmuebles sobre los que se constituia el derecho de aprovechamiento.

SAP de Las Palmas (Seccién 5.*) de 30 de junio de 2008 (JUR
2008/300764). Ponente: Pedro Joaquin Herrera Puentes. Se decide, a favor
de los consumidores, un supuesto en que la demandada habia disefiado un
contrato de aprovechamiento por turno al margen de las previsiones de la Ley
42/1998. En aplicacion del articulo 1.7 del referido texto legal, la sancién es
la nulidad de pleno derecho, con la correspondiente restitucion de las canti-
dades aportadas por los adquirentes, con intereses. Se trataba de un contrato
en que, literalmente, se transmitia «la condicién de miembro de un selecto
club». La propuesta comunitaria de reforma de la Directiva 94/47 pretende
abarcar también estos supuestos (http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/
safe_shop/timeshare/ts_proposal2007_en.pdf, comentario al art. 2).

Clausulas abusivas: sumision a arbitraje

AAP de Madrid (Seccién 10.%) de 3 de junio de 2008 (AC 2008/1172).
Ponente: José Manuel Arias Rodriguez. Cldusula de sumision a arbitraje con-
tenida en un contrato de telefonfa mévil. En el FJ 8.°, 1a Audiencia sefiala que
la cldusula es nula de pleno de derecho (art. 10 bis LGDCU) por no haber
sido negociada individualmente, por no remitir a una institucién publica
como son las Juntas de consumo a las que se referia el articulo 31 LGDCU y
por perjudicar claramente al consumidor, puesto que, de no existir la referida
clausula, el procedimiento habria tenido que seguirse ante los juzgados del
domicilio del demandado (art. 54 LEC) y el coste del procedimiento, por
razén de la cuantia, habria sido muy reducido, al no ser obligatoria la presen-
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cia de abogado y procurador para ninguna de las partes. Sin embargo, el ver-
dadero problema radicaba en averiguar si esta normativa puede ser aplicada
de oficio por el tribunal en sede de ejecucion y sin que conste que la ejecuta-
da haya comparecido en el procedimiento arbitral ejercitando lo conducente
a su defensa o que haya promovido la accién de anulacién del laudo. En el FJ
9.° la Audiencia trae a colacion la doctrina sentada por el TICE en sus sen-
tencias de 27 de junio de 2000 (C 240/98 a C 244/98 [TJCE 2000, 144],
Rec. P.14941) y de 21 de noviembre de 2002 (C 473/00 [TICE 2002, 345],
Rec. p. I 10875). Se estima que, igual como sucedio en esta dltima sentencia,
en el caso enjuiciado existid el riesgo cierto de que el consumidor no pudiese
ejercitar las facultades de defensa, bien por ignorancia, bien por el miedo a
tener que soportar los costes derivados de un recurso ante la jurisdiccion
ordinaria, si se decidia a impugnar el convenio arbitral. Ademads, el plazo
concedido para que el consumidor decidiese si hacia uso o no de las referidas
facultades por el 6rgano arbitral fue muy breve. Tras reconocer la necesidad
de eficacia y seguridad de los arbitrajes (que justifica las limitaciones proce-
dimentales a las objeciones al convenio arbitral y el cardcter taxativo de los
supuestos en que es posible anular el laudo), se recuerda (FJ 10.°) que el
TJCE, en sentencia de 1 de junio de 1999 (TJCE 1999, 110), Eco Swiss.
(C 126797, Rec. P. 13055), afirm6 que, en la medida que el érgano jurisdic-
cional nacional deba, en aplicacién de sus normas procesales internas, esti-
mar un recurso de anulacién de un laudo arbitral basado en la inobservancia
de normas nacionales de orden publico, también debe estimar tal recurso
basado en la inobservancia de normas comunitarias de este tipo. La Audien-
cia entiende que, habida cuenta de la importancia que ha adquirido en el
ordenamiento comunitario la proteccion de los consumidores, la Directiva
93/13 también puede considerarse norma de orden publico, al dirigirse a lle-
nar uno de los cometidos fundamentales de 1a Unién Europea. No se extiende
en exceso el concepto de orden publico, en el sentir de tribunal, puesto que,
en realidad, lo que se trata de salvaguardar es el derecho de defensa (de
nuevo, tan ensalzado por el TICE: véanse los FF.JJ. 11.°, 13.°y 14.°, con cita,
en este ultimo, de la sentencia de 26 de octubre de 2006, C-168/05 [TICE
2006, 299]). Entendiendo que la doctrina del TJCE reconoce a los jueces la
facultad de examinar de oficio el cardcter abusivo de una cldusula para con-
seguir los objetivos de los articulos 6 (proteccién del consumidor individual)
y 7 (cese en el uso de cldusulas abusivas) de la Directiva 93/13, se considera
(FJ 12.°) que las disposiciones nacionales anteriores y posteriores a la Direc-
tiva deben ser interpretadas, «en la medida de lo posible, a la luz del tenor
literal y de la finalidad de la normativa comunitaria. La exigencia de interpre-
tacion conforme requiere en particular que el juez nacional dé preferencia a
aquella que le permita negarse de oficio a asumir una competencia que le
haya sido atribuida en virtud de una cldusula abusiva. En consecuencia, no
puede accederse al despacho de la ejecucion de un titulo de ejecucién que
debe reputarse juridicamente inexistente al dimanar de un convenio arbitral
viciado de nulidad absoluta, radical, ipso iure e insubsanable, al menos por
las dos siguientes razones que compendian las ya expuestas: a) hallarse
incluida como condicionado general de un contrato y no haberse negociado
individualizadamente; y, b) comportar de facto la sumisién de un consumidor
a un arbitraje distinto del de consumo y perjudicar los intereses del consumi-
dor y el justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes, dificul-
tando sobremanera sus posibilidades de efectiva defensa.» Finalmente, para
justificar el cambio de criterio que representa para esta Audiencia la adop-
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cion de esta linea de decisién, se menciona la introduccién, por parte de la
Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de un nuevo apartado 4 en el articulo 31
LGDCU (actual art. 57.4 RDL 1/2007), que, segtin la sentencia aqui resefiada,
no hizo mds que expresar una regla inmanente en la Directiva 93/13 (FJ 15.°).

Consumidores y usuarios

SAP de Madrid (Seccién 10.7) de 16 de julio de 2008 (JUR 2008/291123).
Ponente: José Manuel Arias Rodriguez. Se concede la indemnizacién solici-
tada por los perjudicados por haber seguido cursos en un Instituto argentino
en cuya publicidad se aseguraba su posible convalidacién en Espaiia.

Crédito al consumo

SAP de Valencia (Seccién 9.%) de 9 de junio de 2008 (JUR 2008/273815).
Ponente: Gonzalo Caruana Font de Mora. Una asociacién de consumidores
demanda a dos entidades que comercializaban cursos de inglés y a diversas
entidades financieras para que se declare, entre otras cosas, la resolucién por
incumplimiento de los contratos de ensefianza y el enriquecimiento injusto
de las entidades financieras tras el cese en la prestacion de servicios, y que se
las condene a cesar en las reclamaciones a los alumnos que no corresponden
a servicios realmente prestados; igualmente, se solicita la nulidad de las con-
diciones de los contratos de financiacion que los desvinculaban de la presta-
cioén de servicios, y que se condene a las entidades financieras a no remitir a
los registros de morosos los datos de los alumnos que se encuentren en cual-
quiera de estos supuestos. La Audiencia considera que es perfectamente posi-
ble que la asociacion defienda los intereses de sus asociados y, al mismo
tiempo, ejercite una accion de interés general, tal y como prevé el ordena-
miento, y, en lineas generales, entiende que corresponde acceder a las preten-
siones de la actora.

Propiedad industrial

«SAP de Madrid (Seccion 28.%) de 17 de junio de 2008 (JUR 2008/272934).
Ponente: Pedro Gémez Sédnchez. El titular de la marca «TOMMY LEE»
recurre la sentencia de instancia que estimé la demanda contra €l presentada
por la titular de la marca «TOMMY HILFIGER». La Audiencia desestima el
recurso, partiendo del cardcter notorio de la marca del actor para los produc-
tos comercializados (FJ 4.°): «[E]n su 10.° “considerando”, la Directiva
89/104/CEE acoge el criterio proveniente de la jurisprudencia alemana que
configura la eventual notoriedad de la marca mds antigua como elemento
decisivo a la hora de valorar el riesgo de confusion que es capaz de generar la
mds moderna al sefialar que “...el riesgo de confusién, cuya apreciacién
depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca
en el mercado,.. constituye la condicién especifica de la proteccién...” Crite-
rio mantenido posteriormente por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas.— Asi, nos indica la STICE (Pleno) de 11 de
noviembre de 1997 (asunto SABEL/PUMA) lo siguiente: “...En estas cir-
cunstancias, procede sefialar que el riesgo de confusién es tanto mds elevado
cuanto mayor resulta ser el cardcter distintivo de la marca anterior. Por consi-
guiente, no puede excluirse que la similitud conceptual derivada del hecho de
que dos marcas utilicen imagenes que concuerdan en la idea representada
pueda crear un riesgo de confusién en caso de que la marca anterior posea un
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caracter distintivo particular, bien intrinseco, o bien gracias a la notoriedad
de que goza entre el publico...”.— Por su parte, la STICE (Pleno) de 29 de
septiembre de 1998 (TJCE 1998, 220) (caso CANON/METRO GOLDWYN
MAYER) senala que: “...Por otra parte, segtin la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia, el riesgo de confusion es tanto mas elevado cuanto mayor resulta
ser el caracter distintivo de la marca anterior. Asi pues, como la proteccién de
una marca registrada depende, segun la letra b) del apartado 1 del articulo 4
de la Directiva, de la existencia de un riesgo de confusion, aquellas marcas
que tienen un elevado cardcter distintivo, bien intrinseco, o bien gracias a lo
conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor proteccién que las
marcas cuyo cardcter distintivo es menor. Por consiguiente, a efectos de la
letra b) del apartado 1 del articulo 4 de la Directiva, puede ser procedente
denegar el registro de una marca, a pesar de que exista un minimo grado de
similitud entre los productos o servicios designados, cuando las marcas tie-
nen una gran similitud y el cardcter distintivo de la marca anterior, y, en par-
ticular, su renombre, es fuerte...”.— Finalmente, la STICE (Pleno) de 22 de
junio de 1999 (TJCE 1999, 138) (caso LLOYD SCHUHFABRIK MEYER/
KLIJSEN HANDEL BV) establecié que: «..Para determinar el caracter dis-
tintivo de una marca y, por consiguiente, evaluar si posee un elevado caracter
distintivo, el érgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la
mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios
para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial
determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los
de otras empresas... Al realizar la apreciacion mencionada, procede tomar en
consideracion, en particular, las cualidades intrinsecas de la marca, incluido
el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los
productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado
poseida por la marca, la intensidad, la extension geografica y la duracién del
uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa
para promocionarla, la proporcién de los sectores interesados que identifica
los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial deter-
minada gracias a la marca, asi como las declaraciones de Cdmaras de Comer-
cio e Industria o de otras asociaciones profesionales...”.— Doctrina la expues-
ta que, aplicada al caso examinado, permite concluir que la notoriedad de las
marcas de la actora/apelada es circunstancia capaz de dulcificar el rigor exi-
gible en la apreciacion de similitud obstativa entre las marcas enfrentadas
pese a la concurrencia de un elemento diferencial entre ellas, circunstancia
determinante, en definitiva, de su imposibilidad de convivir en el mercado
por el riesgo de confusién que la presencia de las marcas del demandado/
apelante es capaz de generar. Todo ello sin desconocer que, segtin es admiti-
do comunmente tanto en el terreno doctrinal como en el jurisprudencial, el
riesgo de confusién, que comprende —como sefiala el articulo 6-1, b, de
la L.M.- el riesgo de asociacion, concurre tanto cuando va referido a la posi-
bilidad de que el publico confunda los respectivos signos o el origen empre-
sarial de unos y otros, como cuando el riesgo es de otra naturaleza. Y es que,
en efecto, descartada la nocién extensiva del riesgo de asociacién patrocina-
da por la jurisprudencia holandesa, tanto la doctrina emanada del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas como la de nuestro Tribunal Supremo
han venido postulando una concepcidn estricta de esa clase de riesgo enten-
diendo que el mismo concurre si, al menos, se da la circunstancia de que el
consumidor, aun sabiendo que las marcas son distintas y de distinta fuente
productiva, puede creer verosimilmente que existe algin vinculo juridico

ADC, tomo LXII, 2009, fasc. I



408 Anuario de Derecho Civil

(vgr, de licencia) o econémico (vgr, de pertenencia a un grupo societario)
entre los titulares de las marcas en conflicto. En tal sentido, la identidad del
elemento preponderante de las marcas confrontadas, unida a la notoriedad de
las marcas de la actora, son circunstancias plenamente capaces de suscitar en
el consumidor, en el mejor de los casos para el apelante, esta dltima modali-
dad de error.»

SAP de Madrid (Seccién 28.%) de 30 de junio de 2008 (JUR 2008/293181).
Ponente: Alberto Arribas Hernandez. Recurriendo a la doctrina del TJCE res-
pecto de los signos e indicaciones descriptivos que, por tanto, no pueden ser
objeto de derechos de propiedad industrial, se estima que la proposicién «12
uvas de la suerte» es mas sugestiva, de fantasia, que descriptiva, puesto que
evoca un concreto destino del producto, pero no el producto mismo; por
tanto, se rechaza la alegacion de nulidad de la marca. A continuacion, se
vuelve a acudir a la doctrina del TJCE para apreciar la concurrencia de riesgo
de confusion entre el referido signo y la marca de la actora.

SAP de Barcelona (Seccién 15.%) de 16 de julio de 2008 (JUR
2008/259886). Ponente: Ignacio Sancho Gargallo. Se confirma la sentencia
de instancia por la que se estimaba parcialmente la demanda interpuesta por
los titulares de las marcas «kDONUT», «DONUTS» y «kDOGHNUTS» frente
a la empresa que ofrecia en el mercado productos con los distintivos
«DOUGHNUTS». La actora estim6 que se habian vulnerado sus derechos de
propiedad industrial y que la demandada habia llevado a cabo actos de com-
petencia desleal (estas ultimas pretensiones fueron desestimadas y la deci-
si6n no fue objeto de recurso). La demandada alegé que la insercién del tér-
mino «doughnut» en sus envases no genera riesgo de confusién, debido a su
escasa capacidad distintiva; que por ello la marca «doghnut» debia ser decla-
rada nula o que habia caducado por falta de uso real y que la marca «donut»
se habia vulgarizado. Finalmente, la demandada entendi6 que el ambito de
proteccion de las marcas de la actora nunca puede impedir que en el comer-
cio pueda utilizarse la palabra «doughnut» para describir un concreto pro-
ducto que no puede denominarse de otra manera. Tras recordar que el riesgo
de confusién ha pasado a ser, desde la Directiva 89/104, un concepto de
Derecho comunitario, para cuya delimitacién es preciso tener en cuenta la
jurisprudencia del TICE, la Audiencia analizé separadamente su concurren-
cia respecto del binomio «donut-donuts»/ «doughnut», por un lado, y
«doghnuts»/«doughnuts», por otro. Respecto del primero, las periciales sefia-
lan y las partes admiten que el término «doughnuts», en inglés, designa un
bollo esponjoso y frito con forma de rosquilla, ordinariamente cubierto de
aztcar o chocolate, y que «donuts» es una contraccién de «doughnuts». Pero
las discrepancias surgen respecto del conocimiento que se tiene en Espafia de
esta dltima palabra. La pericial propuesta por la actora pone el acento en la
falta de entrada en los diccionarios espafioles y su ausencia también en el
CREA (Corpus de Referencia del Espaiiol Actual). El informe presentado por
la demandada, que estima que se trata de un anglicismo de uso corriente en
Espafia, se considera insuficiente para desacreditar lo demostrado por la acto-
ra. Estas y otras consideraciones conducen a entender que hay efectivamente
riesgo de confusién (FJ 7.°). Todo ello lleva a estimar que no cabe apreciar
que el uso descriptivo del signo pueda operar como excepcién al poder de
exclusion del titular de la marca (FJ 9.°). Respecto del segundo binomio, se
estima que el grado elevado de similitud de los signos compensa que su apli-
cacion sea a productos distintos pero similares (FJ 8.°). Los restantes motivos
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de defensa y de oposicion alegados por la demanda son analizados, con igual
suerte, en los ultimos fundamentos de derecho de la sentencia.

Propiedad intelectual

SAP de A Corufia (Seccién 4.*) de 5 de mayo de 2008 (AC 2008/1113).
Ponente: José Luis Seoane Spiegelberg. Copia privada: los CD’s son disposi-
tivos generadores del canon. Se corrobora la doctrina jurisprudencial de las
Audiencias, incluso anterior a la Ley 23/2006, en este sentido. Para respaldar
esta conclusion, se alude a la Directiva 2001/29, a la Decision del Consejo de
16 de marzo de 2000, que aprobé el Tratado de la Organizacién Mundial de
la Propiedad Intelectual, y al Convenio de Berna para la proteccién de las
obras literarias y artisticas, revisado en Parfis el 24 de julio de 1971, que refle-
jan la voluntad de extender la proteccion de los derechos de autor al entorno
digital.

SAP de Barcelona (Seccién 15.%) de 5 de mayo de 2008 (AC 2008/114).
Ponente: Luis Garrido Espa. La reproducién de fonogramas, previamente
elegidos por una persona encargada al efecto, con ocasién de banquetes de
boda y otras celebraciones, supone un acto de comunicacién publica, y pro-
porcionan asi una prestacion valorada por quienes contratan los servicios del
negocio de restauracién, por la cual quien los ofrece percibe una remunera-
cion. Siendo asi que lo que se remunera en este caso es la creatividad ajena,
se estima la demanda interpuesta por la entidad de gestion, recordando, ade-
mads, que en la STJCE de 7 de diciembre de 2006 (asunto C-306/05 [TJCE
2006, 354]) se indica que el cardcter privado o publico del lugar en que se
produce la comunicacion no tiene relevancia alguna, pues el articulo 3.1 de
la Directiva 2001/29 y el articulo 8 del Tratado de la OMPI, sobre derechos
de autor, exigen la autorizacién del autor, no para las retransmisiones en
lugares publicos o abiertos al ptiblico, sino para los actos de comunicacién
por los que se permite al ptblico acceder a la obra (FJ 4.°).

Publicidad

SAP de Madrid (Seccién 28.%) de 27 de junio de 2008 (JUR 2008/272052).
Ponente: Rafael Saraza Jimena. La Comunidad de Madrid demand6 al PSOE
aduciendo la aplicabilidad del articulo 2 de la Ley General de Publicidad a
los llamados «compromisos electorales». En su FJ 3.°, la sentencia entiende
que: «[...] Las alegaciones de la recurrente sobre el cardcter “profesional” de
los partidos politicos y de la similitud con los contratos de los “compromisos
electorales” que adoptan los ciudadanos respecto de los partidos politicos,
que en su opinidn serviria para encuadrar la publicidad hecha por tales parti-
dos sobre cuestiones politicas en el ambito del articulo 2 de la Ley General
de Publicidad, carecen de fundamento razonable. Una cosa es que puedan
utilizarse expresiones metaféricas relativas al mercado y sus actores para
explicar de modo simplificado, o resaltando de un modo llamativo alguno de
sus aspectos, determinados escenarios o actuaciones politicas (y asi se habla
de “mercado de las ideas” para referirse al debate publico en una determina-
da sociedad, como ya se hizo en la jurisprudencia americana por el juez Oli-
ver Wendell Holmes en su voto particular formulado en la sentencia Abrams
vs. United States —250 U.S. 616 [1919]-, o se tilda coloquialmente de “pro-
fesionales™ a los politicos o a los partidos en que se encuadran cuando se
produce la permanencia continuada de unas mismas personas en los cargos
politicos sin que se produzca su renovacidn), y otra es que pretenda otorgarse
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a tales expresiones la virtualidad de transmutar la verdadera naturaleza juri-
dica y constitucional de tales instituciones y convertir el debate piblico y sus
actores (entre los que los partidos politicos tienen una especial importancia
en nuestro sistema constitucional en cuanto que “expresan el pluralismo poli-
tico, concurren a la formacién y manifestacion de la voluntad popular y son
instrumento fundamental para la participacion politica”, art. 6 de la Constitu-
cién), en un mercado donde los proyectos y las ideas se compran y se venden,
o equiparar juridicamente la actuacién de los partidos politicos, en cuanto
intentan ocupar parcelas de poder mediante procedimientos democréticos y
para ello intentan convencer a los ciudadanos de la bondad de sus programas
y de sus actuaciones y de los defectos de sus oponentes, con la actuacién de
los agentes econdmicos intervinientes en el mercado cuando promueven sus
propias prestaciones en competencia con las de sus competidores.—Se trata
de actuaciones y de campos que son regulados por el ordenamiento juridico
de una manera completamente distinta, en base a [sic] criterios de eficiencia
concurrencial, tutela de los consumidores y control judicial de la correccién
y exactitud de las manifestaciones externas realizadas en el mercado con
animo concurrencial, entre otros criterios, en el caso del mercado econémico,
y en base a [sic] criterios de libertad de expresion, ausencia casi total de inje-
rencia judicial en el debate politico y reconocimiento del protagonismo de
los partidos politicos, en cuanto al campo de la politica.» El FJ 4.° se dedica
a rebatir la posibilidad de aplicacién analégica del referido articulo 2 de la
Ley General de Publicidad.

Viajes combinados

SAP de Madrid (Seccién 20.%) de 29 de mayo de 2008 (JUR 2008/274732).
Ponente: Ramén Fernando Rodriguez Jackson. Los adquirentes de un viaje
combinado demandaron la restitucion integra del precio del viaje, debido a
incumplimientos en cuanto al transporte proporcionado y al alojamiento. La
sentencia de primera instancia estimé parcialmente la demanda e incluy6 una
partida para la indemnizacién por dailo moral que los demandantes no habian
solicitado de modo independiente. Sin embargo, la Audiencia entiende que al
demandar la restitucién y dada la descripcion de las consecuencias de los
referidos incumplimientos en los escritos de demanda, es preciso mantener
las indemnizaciones por dafio moral, teniendo en cuenta la doctrina sentada
en la Sentencia del TJCE de 12 marzo 2002 (TJCE 2002, 99), en el sentido de
que el articulo 5 de la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de
1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los cir-
cuitos combinados, debe interpretarse entendiendo que confiere al consumi-
dor un derecho a la reparacion del perjuicio moral derivado del incumpli-
miento o de la mala ejecucion de las prestaciones que constituyen un viaje
combinado. En igual sentido debe ser interpretado el articulo 11.2 de la Ley
21/1995 (FJ 3.°).
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