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Asunto: La sentencia versa sobre los actos de imitacion que
comportan un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno regu-
lados en el articulo 11.2 ¢n fine de la Ley de Competencia Desleal
(en su redaccion originaria de 1991), y al respecto establece que el
ambito de ese precepto no se reduce a los casos de imitacion por
reproduccion mecanica, sino que alcanza también otros supuestos
de imitacion en los que hay un alto grado de semejanza, de practica
identidad, aunque concurran variaciones inapreciables o que se re-
fieran a elementos accidentales o accesorios, siempre que se den
los elementos basicos de ahorro o reduccion significativa de costes
de produccién o comercializaciéon mas alla de lo que se considera
admisible para el correcto funcionamiento del mercado y falta de
justificacién, pues el precepto legal exige que el aprovechamiento
sea “indebido”.
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Resumen de los hechos

BMG Music Spain S.A., interpuso demanda de juicio ordinario por infrac-
ciéon de derechos de propiedad intelectual y competencia desleal —actos de
confusion e imitacion desleales y, en general, objetivamente contrarios la bue-
na fe— contra la entidad Knife Music, S. L. ante el Juzgado de Primera Instancia
numero 7 de Barcelona. En particular, tanto la infraccion de derechos de pro-
piedad intelectual denunciada como la conducta desleal imputada consistié en
la produccién y distribuciéon comercial de un fonograma recopilatorio integra-
do en su totalidad por versiones clonicas, interpretadas por una determinado
grupo musical, de obras musicales respecto de las que la demandante, en su
condicién de cesionaria exclusiva, ostenta los derechos de explotacion en Espa-
na. Sobre la base de esa conducta y de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley
3/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal, con la demanda se intereso la
declaracion de deslealtad de la conducta que motivo su presentacion, la orden
de cesacion correspondiente, el secuestro de ejemplares y las condena al pago
de de los danos y perjuicios ocasionados.

La demandada se opuso alas pretensiones de la demandante alegando, en-
tre otros extremos, la inexistencia en la conducta denunciada tanto de infrac-
cion de los derechos de propiedad intelectual de la demanda como de actos de
competencia desleal referidos.

La sentencia de instancia y la de apelacién consideraron que la conducta
que motivo la presentacion de la demanda no infringia los derechos de propie-

Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigacién DER 2010-
17554: “Reordenacion del derecho contra la competencia desleal con ocasion de la transposicion de la Di-
rectiva 2005/29/CE’. Agradezco al profesor J. Massaguer sus valiosas sugerencias e inteligen-
tes observaciones. La responsabilidad por los errores que resten es, desde luego, s6lo mia.
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dad intelectual de la actora ni tampoco constituia un acto de imitacion desleal
por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno.

Contrala sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que resolvié el
recurso de apelacién, confirmando la de instancia del Juzgado de Primera Ins-
tancia de Barcelona, interpuso BMG Music Spain S. A. recurso extraordinario
por infraccién procesal y recurso de casacién compuesto, el primero, de un
dnico motivo en el que se denunci6 la infraccién de las normas procesales re-
guladoras de la sentencia (articulo 469, apartado 1.2°, de la Ley de Enjuiciamie-
to Civil) y, el segundo, por dos motivos en los que se denuncio, respectivamen-
te, la infraccién del articulo 6 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de
Competencia desleal, y la infraccion del articulo 11.2 de la misma Ley por lo
que se refiere a la imitacion desleal por aprovechamiento del esfuerzo ajenoy,
mas en particular, por haber circunscrito, la sentencia de la Audiencia Provin-
cial de Barcelona, esta circunstancia de deslealtad a la imitacién por reproduc-
cién mecanica en contra de la posicion mantenida por los pronunciamientos
de otras Audiencias Provinciales.

COMENTARIO

Sumario: 1. Planteamiento y antecedentes. 1.1. El tratamiento de los actos de imita-
cion en el articulo 11 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal.- 1.2. El
aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno como circunstancia determi-
nante de la deslealtad de la imitacién. 2. La controversia acerca del alcance
de la imitacién por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno 2.1. La te-
sis tradicional 2.2. La tesis del cardcter indebido del aprovechamiento 3. La doctrina
establecida en la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de
2010. 4. El punto de partida necesario para la recta interpretacién y aplica-
cion del articulo 11.2 in fine de la LCD: el derecho a imitar y el caracter excep-
cional de la deslealtad de esta conducta. 5. La premisa de la que parte la tesis
tradicional vs. el tenor literal de la norma: el término “indebido” como clave
de la deslealtad de la imitacion. 6. Inexistencia de razones que obliguen a
predeterminar el alcance del término “indebido” a supuestos de “apropia-
cion inmediata de prestaciones”. 6.1. La nocioén de imitacién a los efectos del
articulo 11 de la LCD. 6.2. Consideraciones sistematicas y de técnica legislati-
va. 6.3. La experiencia comparada. 7. El desajuste entre el anclaje de la des-
lealtad la imitacién por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno a su-
puestos de “apropiacion inmediata de prestaciones” y el fundamento que
subyace a la tipificacion de esta circunstancia de deslealtad de la imitacion.
7.1 El incentivo a la investigacién y creacion de prestaciones como argumen-
to que justifica la represion de esta clase imitacién. 7.2. Un botén de mues-
tra: determinadas imitaciones realizadas valiéndose del empleo de secretos
empresariales del pionero o del “skill and knowledge” de los trabajadores u
otros colaboradores de este tltimo masiva y selectivamente captados. 8. Elal-
timo escollo: la congruencia entre el tratamiento de la imitacion en sede de
competencia desleal y legislacion de propiedad industrial e intelectual. 8.1 La
proteccion de las prestaciones a través del articulo 11.2 in finede la LCD no en-
juaga, duplica o socava necesariamente los incentivos proporcionados por las
legislaciones de propiedad intelectual. 8.2 Los huecosy fallos de que adolecen
las legislaciones de propiedad intelectual y el destacado papel que ha asumido
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yasume el derecho contralarepresion de la competencia desleal para colmar-
los. 9. Circunstancias que determinan el caracter indebido de la imitacién
que comporta un aprovechamiento del esfuerzo ajeno. 9.1 Planteamiento: el
centro de gravedad de la deslealtad de la imitacion. 9.2. Circunstancias posi-
tivas. 9.1.1. La singularidad competitiva de la prestacion imitada. 9.1.2. La inver-
sion sustancial para el desarrollo de la prestacion imitada y el ahorro notable del imita-
dor. 9.1.3. Imposibilidad o grave dificultad de amortizar los costes de desarrollo. 9.3.
Exigencia de cardcter negativo. 9.3.1. Inexistencia de un derecho de exclusiva ya
extinguido. 9.3.2. Obtencion de la informacion necesaria para estar en condiciones de
imitar la prestacion original a través de ingeniera inversa. 10. Bibliografia

1. Planteamiento y antecedentes

Antes de adentrarnos en el andlisis de la doctrina de la sentencia de Tribu-
nal Supremo de 30 de diciembre de 2010 objeto de este comentario, conviene
dejar sentado que de los diversos preceptos de la antigua Ley de Competencia
Desleal de 1991 (en adelante, LCD) que se denuncian infringidos, el tinico so-
bre el que versa la cuestion debatiday, por tanto, la doctrina unificada es el arti-
culo 11y, en particular, su apartado segundo in fine, en el que se tipifica como
desleal la imitacion que comporte un aprovechamiento indebido del esfuerzo
ajeno. Asi las cosas, a salvo de cuestiones introductorias o precisas para la recta
interpretacion de esta circunstancia de deslealtad de la imitacién, en adelante
nuestra atencion se centrara exclusivamente en ese precepto.

Por otra parte, debe advertirse asimismo que el articulo 11 de LCD no ha
sufrido modificaciones relevantes en la Ley 29,/2009, de 30 de diciembre, por la
que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad
para la mejora de la proteccién de los consumidores y usuarios en la nueva Ley
(en adelante, la “Ley 29/2009”). Por lo tanto, la doctrina de la sentencia que se
comenta es igualmente valida para el actual articulo 11 de la “Ley 29,/2009”.

1.1. El tratamiento de los actos de imitacion en el articulo 11 de la Ley 3/
1991, de Competencia Desleal

El articulo 11 de la LCD tipifica los actos de imitacién como particular su-
puesto de competencia desleal. Se trata, con todo, de una tipificaciéon bastante
singular, en tanto que se dirige, fundamentalmente, a liberalizar esta practica
mas que a reprimirlay, por lo tanto, a establecer su legitimidad concurrencial.
Asi, en esta materia rige, como regla general, el principio de libre imitacién,
esto es, la imitacion de prestaciones e iniciativas empresariales es libre si no
existe un derecho de exclusiva que las ampare, o lo que es lo mismo, un dere-
cho de propiedad industrial o intelectual (art. 11.1 LCD). Tan s6lo, y en segun-
do lugar, podra estimarse desleal cuando en el acto de imitacién considerado
concurra alguna de las condiciones establecidas en los apartados segundo (ido-
neidad para generar una asociacion evitable por parte de los consumidores res-
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pecto a la prestacion, asi como aprovechamiento indebido evitable de la repu-
tacion ajena y aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno) y tercero
(caracter predatorio de la imitacién de la prestacion o iniciativa empresarial)
del articulo 11 de la LCD.

Como es de ver, entre las circunstancias que determinan la ilicitud de la imita-
cién, y en particular lailicitud de la imitacién de prestaciones, se ha recurrido a cri-
terios de deslealtad ciertamente proximos a los presentes en otros actos de compe-
tencia desleal, a saber: confusion (art. 6 LCD), explotacion de la reputacién ajena
(art. 12 LCD), por lo que se hace preciso trazar los lindes de su respectivo ambito
de aplicacion. En este sentido, como recuerda el Tribunal Supremo en linea con lo
que es ya consolidada doctrina, el ambito de aplicacion de los articulos 6y 12 de la
Ley de Competencia Desleal y el del articulo 11 de la Ley de Competencia Desleal
se diferencia por el objeto sobre el que recae la conducta: signos distintivos en los
dos primeros preceptos, prestaciones en el segundo [v. MASSAGUER, J. (1999), pp.
340 y 342 y p. 168 y, en la jurisprudencia y por todas, ATS 8-6-2010 (JUR
2010\227471) y SSTS 30-6-2009 (R] 2009\6459), 25-2-2009 (R] 2000\1512) 17-7-
2007 (RJ 2007M\5140), 30-5-2007 (R] 20073607) ] entendidas, éstas tltimas y como
es pacifico sostener, comprensivas de cualesquiera resultados del trabajo o esfuerzo
ajeno en el ambito industrial, profesional, comercial u organizativo, con indepen-
dencia de su naturaleza técnica, estética o comercial, y cualquiera que sea su forma
de exteriorizacion, en medios corporales o incorporales (v. por todos, FERNANDEZ
Novoa, C. (1991), p. 1179 ss., OTERO, J. M. (1991-92), p. 37, PORTELLANO, P.
(1995), pp. 278-282, MASSAGUER, J. (1999), pp.337y 343).

En particular, de los diversos supuestos de imitacion desleal establecidos
en elarticulo 11 de la LCD, el caso que se enjuicia en la sentencia que comenta-
mos se enmarca unicamente en la imitacion que comporta un aprovechamien-
to indebido del esfuerzo ajeno, como se sigue del siguiente pasaje de la misma:

“En el motivo segundo del recurso de casacion se denuncia infraccion del
art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal por lo que se refiere a la imita-
cion desleal por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno”.

(...)"Pues bien, habida cuenta el planteamiento del motivo, el tema liti-
gioso queda reducido a si en la imitacion afirmada concurre el supues-
to de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, por lo que quedan
excluidos los restantes supuestos en que, conforme el art. 11 LCD, podria
concurrir un ilicito competencial.

1.2. El aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno como circunstancia
determinante de la deslealtad de la imitacion bajo el articulo 11.2 in
fine de la LCD

Hemos de iniciar reconociendo que, a primera vista, la tipificacion expresa
del aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno como circunstancia desenca-
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denante de la deslealtad de la imitacion pudiera causar cierta extraneza. En
efecto, en una Ley orientada al modelo social y en la que se declara explicita-
mente el principio de libre imitacién su establecimiento podria parecer algo
contradictorio. De hecho, no estaba prevista ni en el Anteproyecto ni en el Pro-
yecto de Ley y fue posteriormente introducida merced a una enmienda del
Grupo Socialista. De ahi que su introduccién en la LCD fuera vista con ojos cri-
ticos por algunos de nuestros autores desde bien temprano [v. PORTELLANO, P.
(1995) p. y LOBATO, M. (1992), pp. 761-762] y de ahi que trataran de limitar signi-
ficativamente su alcance.

Sin embargo, lo cierto es que la deslealtad de la imitacién por esa circuns-
tancia no era en absoluto desconocida por nuestra doctrina mds autorizada (v.
MENENDEZ, A. (1988), p. 127 que alude a ella como “imitacion servil y concurren-
cia parasitaria”, nomen este ultimo — imitacion parasitaria— que ha sido recogido
posteriormente por algin pronunciamiento para identificar el acto de imita-
cion tipificado en el articulo 11. 2 in finede la LCD: v. ad ex. AAP Barcelona 17-2-
2005 (JUR 2005\126049) ] y, de hecho, y aunque desde una 6ptica mas general,
con posterioridad a la promulgaciéon de la LCD nuestra doctrina [v. MAS-
SAGUER, J. (1999), pp. 156 y 157] y, a su calor, la jurisprudencia ha creado sobre
ese criterio de deslealtad, esto es, el expolio o aprovechamiento indebido del
esfuerzo ajeno, una categoria especifica de actos de competencia desleal en el
seno de la clausula general [v. ad ex. SSTS 3-7-2006 (R] 2006\6168), 19-4-2002
(R] 2002\3306) 12-12-2001 (EDJ 2001\14682), y entre los pronunciamientos de
Audiencia Provinciales que expresamente senalan la existencia de esta catego-
ria de actos de competencia desleal, por todas, SSAP Madrid 19-IV-2010 (AC
2010\1011) 17-4-2009 (JUR 2009\472983), Barcelona 9-3-2009 (AC 2009\2055)
Pontevedra 10-1-2008 (JUR 2008\88264),].Y es que, lejos de lo que pudiera pare-
cer y como veremos mas tarde, la imitacién desleal por comportar un aprove-
chamiento indebido del esfuerzo ajeno esta llamada a asumir una funcién rele-
vante en aras de salvaguardar el proceso innovador.

2. La controversia acerca del alcance de la imitacién por
aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno

No faltan ejemplos en nuestros repertorios jurisprudenciales en los que la
mera imitacién de una prestacion original y, con ella, el aprovechamiento por
parte del imitador del esfuerzo realizado por el pionero para desarrollarla, se ha
estimado (erréneamente) de por si bastante para concluir que la conducta consi-
derada constituia un acto de imitacién contrario al articulo 11.2 in finede la LCD
con independencia de cualquier otra consideracion o circunstancia [v. ad ex.
SSAP Burgos 28-1-2010 (AC 2010\732), Cantabria 16-9-2008 (JUR 2009\81837),
Muircia 30-7-2008 (AC 2008\1741), Murcia 24-11-2005 (JUR 2006\265554), Alican-
1e20-12-2004 (JUR 2008\158519) ].
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Ello no obstante, y abstraccion hecha de esos supuestos aislados, el grueso
de las decisiones judiciales de la ultima década que han tenido ocasién de en-
juiciar conductas eventualmente constitutivas de un acto imitacién desleal por
comportar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno se han aglutina-
do, en esencia, en torno a dos tesis o ideas: la que reduce el alcance de la des-
lealtad de la imitacién por esta circunstancia a supuestos de imitacion por re-
produccién (en adelante, “la tesis de la apropiacion inmediata de prestaciones”), y la
que aboga por incluir en ella otras modalidades de imitacién distintas de la sim-
ple reproduccién (en adelante, “la tesis del cardcter indebido del aprovechamien-
t0”).

2.1. La tesis de la apropiacion inmediata de prestaciones

Las reticencias a la decision del legislador espanol de tipificar expresamen-
te los actos de imitacion por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno yla
preocupacion por evitar que proliferara en la jurisprudencia una interpreta-
cion laxa vy, por ello, malentendida de esta circunstancia de deslealtad, alento
desde antiguo a los autores a tratar de reducir contundentemente su ambito de
aplicacion. Surgio asi 1a tesis de la apropiacion inmediata de prestaciones que, como
se haindicado, se caracteriza por reservar esta circunstancia de deslealtad de la
imitacion tnicay exclusivamente a aquellos supuestos conocidos precisamente
como “apropiacion inmediata de prestaciones ajenas’, esto es, la reproduccion de las
prestaciones originales ajenas mediante el empleo de especiales medios técni-
cos que permiten al imitador trasladar a muy bajo coste la prestacion ajena imi-
tada desde el soporte en el que originalmente se contiene a otro distinto, que es
el que el imitador ofrece y comercializa en el mercado como prestacion propia
[v. entre otros, DE LA CUESTA, J. M.* (1992), pp. 43-44, MONTEAGUDO, M.
(1994), p. 3986, BOET, E. (1994), pp. 536-539 y, especialmente, PORTELLANO, P.
(1995), p. 110 a 164]..

La posicién mantenida por esta tesis es actualmente la predominante en
los pronunciamientos de la Audiencia Provincial de Barcelona [v. SSAP Barcelo-
na 7-5-2009 (AC 2009\1902), 9-3-2009 (AC 2009\2055), 29-12-2009 (JUR
2010\150397), 2-7-2008 (JUR 2008\315951), 20-4-2007 (JUR 2007\270992), 14-
92006 (JUR 2008\112157), 4-5-2006 (AC 2007\4031), 25-10-2006 (JUR
2009\176785), 15-11-2005 (JUR 20090\176731), 15-11-2005 (JUR 2009\176731),
26-10-2005 (AC 2006\216), 3-12-2003 (AC 2004423), 22-1-2004 (JUR
2004\53130), AAP Barcelona 29-12-2006 (JUR 2007\114082), pese a que durante
anos habia venido manteniendo una aproximaciéon mas flexible [v. entre los
pronunciamientos mas elocuentes en este sentido, SSAP Barcelona 3-VI-2002
(JUR 2004\14061), 14-XI-2003 (JUR 2003\222597), y de entre aquellos que no
descartaron la posibilidad de extender el alcance del articulo 11.2 in fine de la
LCD a otras modalidades distintas de la imitacion por reproduccién, en tanto
que literalmente advirtieron que ese precepto “suele reservase” a esto ultimos su-
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puestos, SSAP  Barcelona 13-6-2002 (JUR 2004\14067). 3-VI-2002 (JUR
2004\14061), 28-1-2002 (JUR 2004\14013), 14-X1-2003 (JUR 2003\222597), 14-
X1-2003 (JUR 2003\222597), 5-7-2004 (JUR 2007\298694), 4-V-2005 (AC
2005\1124), o, en fin, entre los que decidieron explicitamente no tomar posi-
cion al respecto, SAP Barcelona 26-10-2005 (AC 2006\216) ] e incluso habia esti-
mado desleales supuestos de imitacion distintos de la apropiaciéon inmediata
de prestaciones [v. AAP Barcelona 17-2-2005 (JUR 2005\126049) y AAP Barcelona
30-IX-2005 (AC 2005\2114)].

También otras Audiencias Provinciales han acogido esta aproximacion, si
bien con mas oscilaciones [v. SSAP Alicante 23-5-2010 (JUR 2010\253625), 26-
VI-2007 (AC 2007\1680), 30-V-2000, Valencia 29-6-2009 (AC 2000\1763), Madrid
28-VI-2007 (AC 2007\357630), La Corusia 14-V-2005 (JUR 2007\135321), Girona
3-12-2004 (JUR 2005\29716) y Las Palmas 22-12-2006 (AC 2007\1089), 29-4-2005
(AC 2005\1209)].

Los argumentos que se aducen para sustentar que la prohibicion conteni-
da en el articulo 11.2 in fine de la LCD se halla exclusivamente referida a su-
puestos de imitacion por reproduccion o apropiaciéon inmediata de prestacio-
nes son de muy variada indole y, en esencia, asumen, reproducen o condensan
los que en su dia desarroll6 la doctrina a tal fin [v. singularmente PORTELLANO,
P. (1995), pp. 56 a 164]. Asi, y en apretada sintesis, se alude a la necesidad de re-
ducir la vasta interpretacion a la que invita el precepto; se apela asimismo al de-
recho comparado y, en particular, a la experiencia alemana y la Ley Suiza de
Competencia Desleal; se arguye también que el término indebido, al margen
de ser tautolégico, revela la voluntad del legislador de centrarse en un tipo par-
ticular de imitacion cuya especificidad radica en el procedimiento por medio
del cual la misma se lleva a cabo y, por lo tanto, necesariamente en los supuestos
de imitacion por reproduccion; se aducen razones de racionalidad econémica;
y, finalmente, se argumenta que esa limitacion del alcance del articulo 11.2 in
finede la LCD viene impuesta por razones de coherencia sistematica con la legis-
lacién de propiedad industrial e intelectual. Se dice, en este sentido, que esta Glti-
ma reclama que no se proteja por via de competencia desleal 1a I6gica monopolis-
ta y, por ello mismo, que no se proteja a través del mencionado precepto
supuestos de imitacién distintos de la imitacién por reproduccién so pena de so-
cavar o hacer inutil la normativa reguladora de derechos de exclusiva.

2.2. La tesis del cardacter indebido del aprovechamiento

Frente a la postura mantenida por la tesis de la apropiacion inmediata de pres-
taciones, se abrié una linea jurisprudencial que, en sintonia con lo que han sos-
tenido algunos autores explicita [v. MASSAGUER, J. (1999) p. 359, SUNOL, A.
(2009), pp. 405- 412] o implicitamente [v. FARRANDO, I. (2001), p. 203], consi-
dera que en los actos de imitacién por aprovechamiento indebido del esfuerzo
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ajeno tienen cabida hipétesis imitativas distintas de la mera apropiacion inme-
diata de prestaciones. Asi, y en armonia con ello, se ha estimado contraria al ar-
ticulo 11.2 in fine de la LCD con mayor o menor acierto, por ejemplo, la imita-
cién de una mdquina recreativa ideada por otra empresa aprovechando el
trasvase de tecnologia efectuado mediante un contrato por el que se autorizoé la
fabricacion de un namero determinado de ejemplares en un plazo limitado y
bajo unas muy rigurosas condiciones de identificacién [v. STS 23-12-2004 (R]
2005\81) ], la imitacién del diseno de determinados bolsos [v. STS 7-5-2005 (R]
2005\8765) ]; de cartuchos o recambios creados utilizando conocimientos pre-
vios de las relaciones comerciales que el imitador mantuvo con el creador de la
prestacion original durante anos [v. AAP Bizkaia 23-VI-2005 (AC 2005\1485) ;
de maquinas industriales merced a la captacion selectiva y masiva de personal
cualificado del imitado y la adquisicion y explotacion de secretos empresariales
de este ultimo [SAP Alicante 23-4-2007 (JUR 2007\242388)]; de ciertos toldos
gracias al empleo de las caracteristicas técnicas que el pionero proporcion6 al
imitador [v. SAP Asturias 13-9-2004 (JUR 2004\292974) |; de un programa infor-
matico utilizando un ardid para obtener tal copia [v. SAP Valencia 28-9-2005
(AC 2005\1973)]; del disefio de ciertos grifos pese a que no se hubieran utiliza-
do moldes [v. SAP Madrid 11-X-2006 (AC 2007\97) ]; del diseno de una vivienda
[v. SAP Alicante 13-10-2005 (AC 2005\1949) |; o, en fin y entre muchos otros su-
puestos, se ha estimado también desleal por la circunstancia que estamos exa-
minando la importacién y comercializacién de un termo-ventilador de aparien-
ciaidéntica, una imitacion, al desarrollado y puesto en comercio por el creador
original [v. AAP Barcelona 17-2-2005 (JUR 2005\126049) ].

Pueden entenderse asimismo englobados en esta linea de pensamiento
aquellos pronunciamientos que han rechazado la existencia de un acto contra-
rio al articulo 11.2 in finede la LCD en el caso concreto por razones distintas del
hecho de que no se hubieran empleado especiales medios técnicos para re-
crear la prestacién original, como por ejemplo, por razén de la falta de acredi-
tacion de que la prestacion original hubiera requerido costes sustancialesy, por
ello mismo, de la posibilidad de que la imitacién provocara una desventaja co-
mercial al pionero [SAP Girona 19-12-2000 (JUR 2001\120124)] o de que el imi-
tador hubiera eludido costes de produccion [SAP Alicante 7-IX-2007 (AC
2008\78)]. Y también pueden considerase incluidos aquellos otros que conci-
ben la imitacién por reproduccién como un supuesto paradigmatico de imita-
cioén desleal por comportar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajenoyy,
por ello, como uno de los casos en los que “singularmente” se manifiesta el repro-
che de deslealtad de esta conducta. Es este especialmente el caso de muchos de
los pronunciamientos dictados por la Audiencia Provincial de Madrid [v. SSAP
Madrid 3-XI-2006 (AC 2006\2019) 28-VI-2007 (AC 2007\357630), 25-9-2008
(JUR 2009\123605), Madrid 8-6-2009 (JUR 2009\472834), y, no obstante algu-
nas de las consideraciones doctrinales que en el vierten lo acepta también, SAP
Alicante 7-1X-2007 (AC 2008\78)].
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Ninguna de las decisiones judiciales que ha seguido la postura que ahora
consideramos proporciona argumento alguno que justifique por qué la cir-
cunstancia de deslealtad establecida en el articulo 11.2 in finede la LCD no debe
entenderse confinada a supuestos de imitaciéon por reproduccién o apropiacion
inmediata de prestaciones, ni ofrece tampoco, desde la perspectiva opuesta, ex-
plicitamente razones para respaldar su ampliacion a otras modalidades de imita-
cion. No obstante, la idea de fondo que parece desprenderse de la razén y ner-
vio de algunos —no todos— de sus fallos o de sus consideraciones tedricas
generales parece estribar en haber advertido que existen hip6tesis de imitacion
de prestaciones distintas de la reproduccién exacta que son idoneas para inhi-
bir el progreso técnico y estético, en tanto que impiden al creador de la presta-
cion original amortizar los costes de I+D que hubo de soportar para desarrollar-
las.

La tesis del cardcter indebido del aprovechamiento es la que, en armonia con lo
que implicitamente ya sostuvo el Tribunal Supremo en pronunciamientos ante-
riores en los que, no en vano, estimo6 desleal supuestos de imitacion distintos de
la apropiacion inmediata de prestaciones [v. especialmente, SSTS 23-12-2004
(RJ 2005\81), 7-5-2005 (R] 2005\8765) ], ha sido establecida por el Pleno de la
Sala 1* como doctrina jurisprudencial en su sentencia de 20 de diciembre de
2010, objeto del presente comentario.

3. La doctrina establecida en la sentencia del Tribunal Supremo
de 20 de diciembre de 2010

Hasta la fecha ninguno de los pronunciamientos que ha tenido ocasién de
examinar la deslealtad de la imitacién por aprovechamiento indebido del es-
fuerzo ajeno ha dado cuenta de la existencia de posiciones encontradas en tor-
no al alcance de este acto de competencia desleal. Y, de hecho, la sentencia que
se comenta no es una excepcion en este sentido, puesto que nos revela la exis-
tencia de tal controversia a través del resumen de los argumentos desplegados
por la parte apelante al desarrollar uno de sus motivos de impugnacion y, en
particular, del siguiente modo:

“La parte recurrente fundamenta el motivo en que, si bien en todo caso la
interpretacion de la operatividad de la regla de la libre imitacion debe ser
restringida, la resolucion recurrida, en consonancia con otras Sentencias
de la misma Seccion, sostiene una interpretacion del supuesto de “aprove-
chamiento indebido del esfuerzo ajeno”, excesivamente restrictivo, el cual
no es mantenido, en cambio, en otras Sentencias de otras Audiencias Pro-
vinciales, las cuales no siguen un criterio tan riguroso. Ast, en tanto para
la resolucion recurrida, en sintonia con la tesis de un sector doctrinal,

solo concurre la figura de que se trata cuando hay una reproduccion me-
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canica, es decir, una reproduccion de las prestaciones originales mediante
el empleo de especiales medios técnicos que permitan la multiplicacion de
los originales a bajo coste, en cambio para las otras resoluciones contra-
dictorias cabe una imitacion sin reproduccion mecanica’.

Y al respecto, la doctrina establecida por el Tribunal Supremo es la siguien-
te:

“Aun cuando es cierto que el supuesto de reproduccion mecanica serd el
mads general o normal de los constitutivos de la conducta ilicita de imita-
cion con aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, no resulta razona-
ble limitar al mismo el ambito del precepto hasta el punto de excluir imita-
ciones “sin reproduccion mecdnica” en las que hay un alto grado de
semejanza, de practica identidad, aungue concurran variaciones inapre-
ciables o que se refieran a elementos accidentales o accesorios, o diferencias
de muy escasa trascendencia, siempre que se den los elementos basicos de
ahorro o reduccion significativa de costes de produccion o comercializa-
cion mas alla de lo que se considera admisible para el correcto funciona-
miento del mercado y falta de justificacion, pues el aprovechamiento ha de
ser “indebido”, como exige el precepto legal”.

Como se ve, el Tribunal Supremo, pese a asentar una doctrina importante,
deja en buena medida huérfano de razonamiento su sustento. En efecto, mas
alla de apuntar las condiciones que a su juicio determinan la deslealtad de la
imitacion por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, no nos propor-
ciona razones para contrarrestar los argumentos pergenados por la tesis tradi-
cional para apoyar su aproximacion, ni nos explica porqué “no resulta razonable
limitar al mismo el ambito del precepto hasta el punto de excluir imitaciones “sin repro-
duccion mecanica” [sic]. Nuestro cometido en las préximas lineas sera, por lo
tanto, no solo comentar y analizar la doctrina establecida en la sentencia de 30
de diciembre de 2010, sino también tratar de suplir, en la medida de lo posible,
ese vacio esbozando algunos de los argumentos que avalan la postura en ella
sosteniday, con ello, la tesis del cardcter indebido del aprovechamiento.

4. El punto de partida necesario para la recta interpretacion y
aplicacion del articulo 11.2 in fine de la LCD: el derecho a
imitar y el caracter excepcional de la deslealtad de esta
conducta

Como se extrae del tenor literal del aparatado primero del articulo 11 de la
LCD y recuerda el Tribunal Supremo en la sentencia comentada, el legislador
ha adoptado una postura meridianamente clara frente los actos de imitacion:
ha asumido su legitimidad concurrencial como principioy, consecuentemente,
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se ha orientado antes hacia su liberalizacion que a su represion. Este plantea-
miento se encarna, en particular, en la franca proclamacién de un principio de
libertad de imitacién de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas — salvo
que sean objeto de un derecho de exclusiva y, en concreto un derecho de pro-
piedad industrial o intelectual- que se constituye en el punto de partida nece-
sario para la interpretacion y aplicacion del articulo 11 de la LCD [asi, entre los
pronunciamientos mas recientes, SSTS 25-2-2009 (R] 2009\1512), 7-7-2009 (R]
2009\4328), 15-12-2008 (R] 20090\153), 17-7-2007 (R] 2007\5140), 22-11-2006
(RJ 2007\37), y SSAP La Corunia 31-7-2010 (JUR 2010\335504), Sevilla 1-6-2010
(AC 2010\1495), Santa Cruz de Tenerife 28-4-2010 (AC 2010\1960), Madrid 22-1-
2010 (AC 2010\1383), Tarragona 8-7-2010 (JUR 2010\391739), Valencia 29-6-
2009 (AC 2009\1763), Barcelona 7-5-2009 (AC 2000\1902), Cantabria 16-9-2008
(JUR 2009\81837), Alicante 23-4-2007 (JUR 2007\242388), Girona 26-VI-2007
(AC 2007\1680), Las Palmas 22-12-2006 (AC 200'/A1089)].

Elreconocimiento del principio de libre imitacioén de prestaciones e inicia-
tivas empresariales como clave del enjuiciamiento de la imitacién en el ambito
de la represion de la competencia desleal es plenamente coherente con la fina-
lidad proclamada en el articulo 1 de la LCDy, en particular, con el principio de
competencia por eficiencia como instituciéon angular del ordenamiento econé-
mico a cuya proteccion se ordena. A esta conclusién parece obligado llegar tan-
to pronto se repara en que laimitacion es un fenémeno racional y eficiente des-
de una perspectiva econémica que, lejos de desincentivar la inversion en
innovacion, la promueve. En efecto, bajo el primer aspecto, no puede olvidarse
que tan s6lo en un modelo idilico de competencia perfecta la imitacién podria
detractar los incentivos a la inversion en investigacion y desarrollo. La razén es
sencilla: en un mercado que no seareflejo de ese modelo, los retrasos naturales
de la imitacién, las ventajas competitivas que, de comun, ostentara el pionero
asi como las barreras de entrada, salida y movilidad del mercado serdn instru-
mentos suficientes para garantizar al pionero la obtencién de la recompensa
adecuada sin que sea, por tanto, precisa la interferencia del legislador a fin de
asegurarla [v. ampliamente sobre el particular, PORTELLANO, P. (1995), pp. 83 a
98].Y bajo el segundo aspecto, debe repararse en que, asumido el caracter acu-
mulativo y autogenerativo de las innovaciones, y el efecto de propagacion de in-
formacion en el mercado que, sin duda, conlleva la imitacion, la libertad de
imitacion sitda a las empresas en una mejor posiciéon para innovar, por lo que
lejos de excluirse entre si, la imitacién y la innovacion se justifican reciproca-
mente [v. de nuevo, amplius, PORTELLANO, P. (1995), pp. 98 a 110].

En armonia con este planteamiento y racionalidad, el acto de imitacién no se
sanciona como acto de competencia desleal per se, ni siquiera cuando ambas pres-
taciones (original e imitada) sean intercambiables [v. SAP Barcelona 26-I1X-2000
(AC 2000\2058) ] o incluso cuando el acercamiento sea tal que esta tltima consti-
tuya en verdad una reproduccion exacta de la prestacion o iniciativa empresarial
pionera [v. PORTELLANO, P. (1995), p. 504, SANCHEZ-CALERO, J. (1997), p.14346,
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BOET, E. (1994), p. 516, MASSAGUER, . (1999), pp. 343-344]. Por el contrario, el
articulo 11 de la LCD s6lo reprime aquellas imitaciones que resultan ser ineficien-
tes, precisamente porque concurren en ellas las circunstancias a que los aparta-
dos segundo y tercero del articulo 11 de la LCD sujeta su deslealtad [v. MAS-
SAGUER, J. (1999), p. 338, y siguiéndole, SSAP Madrid 22-1-2010 (AC 2010\1383),
8-6-2009 (JUR 2009\472834), 11-1-2006 (AC 2007\1041) 3-11-2006 (AC
20006\2019) y SSAP Navarra 17-10-2007 (JUR 2008\184954), Castellon 24-XII-
2001] y, por lo tanto, los actos de imitacién que producen efectos anticompetiti-
vos que malogran su contribucion al progreso técnico o estético o a la dinamiza-
cion del mercado —como sucede con los actos de imitacién que son idéneos para
provocar un riesgo evitable bien de asociacion bien de aprovechamiento indebi-
do de la reputacion ajena o aquellos que resultan adecuados para obstaculizar el
normal desarrollo de la actividad de un tercero en el mercado—, bien porque
desincentivan el proceso innovador —como sucede con los actos de imitacion que
comportan un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno-.

Y estas especiales circunstancias de deslealtad establecidas en el articulo 11.2
y 3 delaLCDYy, por ende también el aprovechamiento indebido del esfuerzo aje-
no, como excepciones que son al principio de libre imitacion bajo el que se en-
marcan, deben interpretarse de forma que no vacien de contenido y sentido este
principio Yy, por ello, restrictivamente. Es este un aspecto en el que ambas tesis (la
de la apropiacion inmediata de prestacionesy la tesis del cardcter indebido del aprovecha-
miento) convergen pacificamente [v. SSTS 15-12-2008 (R] 2009\153), 30-5-2007
(RJ 2007M\3607) 17-7-2007 (RJ 2007\5140), 13-5-2002 (R] 2002\5594), y, entre los
pronunciamientos de Audiencia Provincial mas recientes, SSAP Madrid 22-1-
2010 (AC 2010\1383), La Corunia 31-VII-2010 (JUR 2010\335504) Castellon 4-5-
2010 (AC 2010\1408), Tarragona 8-7-2010 (JUR 2010\391739), Valencia 29-6-2009
(AC 2009\1763), Madrid 8-6-2009 (JUR 2009\472834), Valencia 29-6-2009 (AC
2009\1763) ]. Asi lo confirma el propio preambulo de la Ley [v. I1.2 y apelando a
€l en este contexto, por todas, SSTS 30-5-2007 (R] 2007\3607), 12-12-2001, (R]
2001\2202), 13-V-2002, (R] 2002\5594), 17-10-2002 (R] 2002\8766) y SSAP La Co-
runa 31-7-2010 (JUR 2010\335504), Madrid 22-1-2010 (AC 2010\1383), Madrid 8-
6-2009 (JUR 2009\472834)] v, a su calor, las decisiones judiciales que han adverti-
do del reflejo que esa proclamacion tiene sobre los actos de imitacion tipificados
en articulo 11 de 1la LCD [v. ad ex. SSTS 13-V-2002 (R] 2002\5594), 30-V-2007 (R]
2007\3607) 17-VII-2007 (R] 2007\5140)] y, especialmente en la circunstancia de
deslealtad consistente en el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno [v. en-
tre otras muchas, SSAP Castellon 4-5-2010 (AC 2010\1408), Madrid 22-1-2010 (AC
2010\1383), La Coruna 31-7-2010 (JUR 2010\335504), Valencia 29-6-2009 (AC
2000\1763), Zaragoza 21-1-2008 (JUR 2008\87266), SAP Girona 26-6-2007 (AC
2007\1680) ].

Ahora bien, una cosa es que sea preciso e incluso debido interpretar la imi-
taciéon que provoca un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno de mane-
rarestrictivay otra bien distinta es que la literalidad de articulo 11.2 in finede pie
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a que esta circunstancia de deslealtad sea interpretada de forma amplia; que exis-
tan razones que obliguen a limitar o reducir su alcance a los supuestos de imita-
ci6én por reproduccién; que esta limitacion venga avalada por el fundamento que
justifica la prohibicién de la imitacién por esta circunstancia de deslealtad; y, en
fin, que venga impuesta por razones de congruencia sistematica entre el trata-
miento de la imitacién en el derecho contra la competencia desleal y la legisla-
cion de propiedad industrial e intelectual. Y estos son precisamente los extremos
esenciales en los que ambas posturas difieren y los que, como se ha de ver, laten
tras la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en la sentencia que se co-
menta. Veamoslos.

5. Lapremisa de la que parte la tesis de la apropiacion inmediata
de prestaciones vs. el tenor literal de la norma: el término
“indebido” como clave de la deslealtad de la imitacion

La tesis de la apropiacion inmediata de prestaciones esta construida sobre la pre-
misa de que el tenor del articulo 11.2 in fine de la LCD sugiere una interpreta-
cién amplia de esta circunstancia de deslealtad que, en coherencia con el prin-
cipio de libre imitacién que el apartado primero de ese precepto proclamay la
racionalidad econoémica que a él subyace, precisay debe ser revisada para redu-
cir drasticamente su alcance hasta constrenirla, precisamente, a los supuestos
de imitacion por reproduccion.

Mas lo cierto, sin embargo, es que la literalidad del precepto apuntajustoala
direccién opuesta. Asi lo muestra a las claras el término “indebido” con el que el
mencionado precepto califica el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, pues nos
confirma, certeramente, lo que el articulo 11.1 ya nos advierte: que el aprovecha-
miento del esfuerzo ajeno consustancial a toda imitacion es, por regla general, li-
cito. En efecto, del modo en que sucede también en relaciéon con el aprovecha-
miento de la reputacion ajena al que alude y reprime tanto el articulo 11.2
como el articulo 12 de la LCD, el término “indebido” lejos de ser redundante o
de desempenar una funcién secundaria, residual acaso inexistente, asume una
funcion tan cristalina como esencial: condensa la deslealtad de la conducta, obli-
gando al intérprete a constrenir la deslealtad de la imitacién por esta circunstan-
cia unica y excepcionalmente a aquellos supuestos que entranen un aprovecha-
miento del esfuerzo ajeno que pueda reputarse “indebido”. Asi lo advirti6 el
Tribunal en su sentencia de 30 de diciembre de 2010 objeto del presente comen-
tario, y asi lo han senalado algunos pronunciamientos de Audiencia Provincial,
con independencia ahora de lo desacertado —o no— del significado en ellos atri-
buido a esa nocion [v. SSAP Girona 26-IV-2007 (AC 200\1680), Las Palmas 22-12-
2006 (AC 2007\1089), Castellon 1-9-2005 (AC 2005\1235), La Corunia 14-V-2005
(JUR200A\135321), Las Palmas 29-4-2005 (AC 2005\1209) y especialmente, Cas-
tellon 24-12-2001 (AC 2002\291)].
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Y en cuanto uno se aplica a la tarea de escudrinar el sentido y alcance del
término “indebido” en el contexto del articulo 11.2 in finede la LCD enseguida
se apercibe de que, como con acierto advirtié también el Tribunal en la senten-
cia comentada, no hay razones de peso que autoricen a circunscribirlo a su-
puestos de imitaciéon por reproduccion y, por ello mismo, a concluir que el ele-
mento que determina la deslealtad de la imitacion que comporta un
aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno es el empleo de medios técnicos
de reproduccion para llevar a cabo la imitacion.

No las hay, desde luego, desde la 6ptica del significado natural del término
indebido, pues, como facilmente se convendra, no se halla en absoluto condi-
cionado tecnolégicamente, esto es, carece de todo componente tecnolégico
que predetermine su alcance y, en concreto, que obligue a limitarlo a los su-
puestos de replicacion de la prestaciéon original por medios mecdnicos. Pero
tampoco se alcanza a advertir tales razones ni bajo la perspectiva de la nocién
de imitacién que ha cristalizado en nuestra jurisprudencia ni bajo una interpre-
tacion sistematica y de técnica legislativa ni, en fin, a luz del derecho compara-
do.

Atun mas, limitar la deslealtad de la imitacién que provoca un aprove-
chamiento indebido del esfuerzo ajeno a las hipoétesis de imitacion por re-
produccion a través de medios técnicos excluyendo, por tanto, cualquier
otra modalidad de imitacién, se compadece mal con el fundamento que
subyace a la deslealtad de esta conducta por la circunstancia que estamos
examinado.

A tratar de fundamentar y demostrar estas afirmaciones y, con ello, avalar
la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en el pronunciamiento que es-
tamos comentando, se dirigen los siguientes dos epigrafes.

6. Inexistencia de razones que obliguen a predeterminar el
alcance del término “indebido” a supuestos de “apropiacion
inmediata de prestaciones”

Como se ha avanzado, no parece que existan razones que obliguen al intér-
prete a concluir que el alcance del término “indebido” desencadenante de la
deslealtad de la imitacién que comporta un aprovechamiento indebido del es-
fuerzo ajeno se encuentra predeterminado por el procedimiento por medio
del cual laimitacién se lleva a cabo'y, por lo tanto, se halla necesariamente cons-
trenido a supuestos de apropiacién inmediata de prestaciones. Antes bien suce-
de lo contrario. Asi lo corrobra el examen de la nocién de imitaciéon que ha he-
cho fortuna en nuestra decisiones judiciales, la interpretacion sistematica y de
técnica legislativa de ese término en el seno de la LCD y un anilisis atento del
derecho comparado.
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6.1. La nocion de imitacion a los efectos del articulo 11 de la LCD

En ocasiones se ha sostenido que la imitacién relevante a los efectos del ar-
ticulo 11 de la LCD es aquella que constituye una “copia servil” de la prestacion
pionera o, si se prefiere, una copia exacta de la prestacion original. De ser cier-
ta esa idea, es evidente que quedarian directamente excluidos de la nocién de
imitacion aquellos supuestos en los que el imitador simplemente recrea, se ins-
pira o toma como modelo la prestacion original o, desde la perspectiva opues-
ta, que quedarian incluidos en ella tnicamente los supuestos de imitacién por
reproduccion —o casi-.

Sin embargo, del modo en que ya senalaran algunos autores [v. por todos,
MASSSAGUER, J. (1999), pp. 342 a 344] y deja sentado el Tribunal Supremo en su
sentencia de 30-12-2010 en plena sintonia, por demas, con la doctrina estableci-
da en sus anteriores pronunciamientos y con la practica totalidad de las decisio-
nes dictadas por instancias menores, en el dmbito del Derecho contra la com-
petencia desleal, la imitacién no comprende tinicamente la copia idéntica, pura
y simple, de la prestacion o iniciativa original ajena [v. SSAP Alicante 23-4-2007
(JUR 2007\242388), Madrid 11-X-2006 (AC 2007\97), AAP Bizkaia 31-111-2006
(AC 2006\824) ]. Lejos de ello, esa nocién abarca también la copia de los ele-
mentos esenciales de la prestacion o iniciativa ajena, esto es, de aquellos elemen-
tos en los que se condensa su fuerza individualizadora o el esfuerzo de su creador,
aun cuando se introduzcan cambios o variaciones que afecten a elementos acce-
sorios [v. ad ex. SSTS 17-7 2007 (R] 2007\5140), 15-12-2008 (R] 2009\153) vy si-
guiendo su estela, SSAP Tarragona 8-7-2010 (JUR 2010\391739), Valencia 29-6-
2009 (AC 2009\1763), Barcelona 2-7-2008 (JUR 2008\315951), Zaragoza 21-1-
2008 (JUR 2008\87266]. La accion relevante del supuesto tipificado en el articu-
lo 11 de la Ley de Competencia Desleal no exige pues, en todo caso, una repro-
duccién exacta de la prestacion original [lo advierten expresamente, entre otras,
SSAP Sevilla 22-2-2010 (AC 2010\537), Murcia 30-7-2008 (AC 2008\1741), Mur-
cia 24-11-2005 (JUR 2006\265554), Las Palmas 29-4-2006 (AC 2005\1209), Las
Palmas 29-4-2005 (AC 2005\1209), Las Palmas 22-12-2006 (AC 2007\1089), Valen-
cia 28-9-2005 (AC 2005\1973), Valencia 18-1-2004 (AC 2004\880)] vy, por ello,
tampoco requiere que sea efectuada en todo caso mediante medios técnicos tales
como grabacion, impresion fotomecanica, etc., que permitan su traslacion desde
el original [v. SAP Madrid 11-X-2006 (AC 2007\97) ]. Antes bien al contrario, la
nocioén de imitacion alcanza también a aquellos otros casos en los cuales la presta-
cion posterior recrea la prestacion original. Lo determinante que es la prestacion
imitada sea sustancialmente similar a la original [v. STS 8-X-2007 (R]
2007\6805) ] o que ambas presenten una gran semejanza [v. SSTS 7-7-2009 (R]
2009\4328) y 22-11-2006 (R] 2007\37)] en aquellos de sus componentes sobre
los que se proyecta su singularidad o peculiaridad competitiva.

Asi pues, desde la perspectiva de la accion relevante, es claro que no existe
razén para limitar el alcance del articulo 11.2 in fine de la LCD solamente a su-
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puestos de imitacion por reproduccion o de apropiaciéon inmediata de presta-
ciones. Y en este sentido, conviene parar la atencién en que las circunstancias
de deslealtad de la imitacién son totalmente independientes y se sitian al mar-
gen de la accion de imitar. Es decir, la diferencias que median entre las diversas
modalidades de imitacion (copia idéntica y copia de elementos esenciales)
constituyen una cuestiéon de hecho que no ha de contaminar ni proyectarse so-
bre la valoraciéon conducta [v. MASSAGUER, J. (1999), pp. 343-344]. De ello pare-
ce hacerse eco la Sentencia que se comenta en tanto que, tras establecer que la
deslealtad de la imitacién que provoca un aprovechamiento indebido del es-
fuerzo ajeno no debe limitarse a la imitacién que comporta una apropiacion in-
mediata de prestaciones ajenas, el Tribunal desestimo6 el motivo de la parte que
denunciaba la infraccién del articulo 11.2 in fine de la LCD con el siguiente ra-
zonamiento:

“No obstante lo expuesto, el motivo no puede ser estimado. Esto es ast, por-
que no ha quedado sentado facticamente en la medida adecuada el grado
de similitud o semejanza que permita estimar que hay imitacion y no un
intento de imitay, en el sentido de practica identidad, reproduccion fiel o
identidad sustancial, lo que no sucede si cabe reconocer la voz como dis-
tinta del intérprete (...). Y ademds y singularmente, dadas las circuns-
tancias concurrentes, relativas al tiempo de salida de mercado de los fono-
gramas de los artistas originales (...) no cabe apreciar la concurrencia del
elemento de aprovechamiento del esfuerzo ajeno” (subrayado nuestro).

Cuestion distinta es que si acaso lo que queria significar el Tribunal Supre-
mo es, efectivamente, que la conducta enjuiciada no constituia un acto imita-
cioén y, por lo tanto, que no se daba cita en ella la accién relevante del acto de
competencia desleal tipificado en el articulo 11 de la LCD, tras comprobar este
extremo debiera haber procedido a desestimar el motivo del recurso, sin prose-
guir en el enjuiciamiento de la conducta y, en particular, sin exponer las razo-
nes que, segun el Tribunal, apoyaban la ausencia de una aprovechamiento in-
debido del esfuerzo ajeno en la imitacién considerada y, por tanto, “ademds y
singularmente” [sic], la inexistencia de una imitacién desleal. De ahi que a nues-
tro entender, no pueda descartarse la posibilidad de otorgar a lo establecido
por el Tribunal Supremo en relacién con la imitacién desleal por comportar un
aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno el valor de obiter dictum. En efec-
to, si la verdadera ratio decidendi de una sentencia la constituyen aquellos de sus
fundamentos que son base necesaria para el fallo, siendo las demas considera-
ciones de caracter doctrinal formuladas por el Tribunal con ocasién de redac-
tar la sentencia obiter dictum [v. PUIG BRUTAU, J. (1997), p.192], no pareceria
descabellado sostener que el analisis y las consideraciones realizadas por el Tri-
bunal Supremo en torno a la circunstancia de deslealtad de la imitacion tipifi-
cada en el articulo 11.2 ¢n fine de la LCD no consistian la razén decisiva del fa-
llo, esto es, la premisa forzosa y necesaria para la decisién alcanzada en el caso,
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como a estos efectos si lo era, en cambio, la determinacion de si la conducta
constituya o no un acto de imitacion, pues solo en ese caso resultaba preciso
examinar si la esa imitacién entranaba o no un aprovechamiento indebido del
esfuerzo ajeno. Es decir, tales consideraciones no parece que reflejen lo que
“hizo” el Tribunal Supremo en su sentencia de 20-12-2010 —que es precisamen-
te donde ha de buscarse la fuerza vinculante de la jurisprudencia y con ello su
maxima fuerza persuasiva—, sino lo que ademas “dijo” para reafirmar la impro-
cedencia de la imitacion como acto desleal (v. amplius. para el planteamiento
de la distincion entre lo que el Tribunal “hace” y lo que “dice” y su respectiva
identificaciéon como ratio decidendi u obiter dictum, PUIG BRUTAU, J. (1997),
pp-192 a 198]. Con todo y como quiera que fuese, no puede dejar de advertirse
que, tratandose, como lo es, de una sentencia dictada por el Pleno de la Sala 1?,
su principal valory fuerza estriba, en cualquier caso, en que la Sala deja en claro
su opinién y posicién sobre un aspecto controvertido en la doctrina emanada
de instancias menores (en este caso, relativo al articulo 11.2 in finede la LCD).

6.2. Consideraciones sistemdticas y de técnica legislativa

Que la particularidad del caracter indebido de la imitacién desencade-
nante de un aprovechamiento del esfuerzo ajeno no estriba necesariamente en
la naturaleza o caracteristicas del procedimiento por medio del cual se lleva a
caboy, por lo tanto, que no se limita a los supuestos de imitacién por reproduc-
cion, se confirma asimismo cuando se atiende a consideraciones de indole sis-
tematica y de técnica legislativa.

Bajo este aspecto, lalectura del articulado de la LCD nos ensena que cuan-
do legislador ha querido fijar las circunstancias o condiciones que especifica-
mente determinan la deslealtad y, por lo tanto, el cardcter indebido de una con-
ducta asi lo ha hecho expresamente. Es el caso, por ejemplo, del articulo 9 de la
LCD, que determina las condiciones en que el menoscabo del crédito es inde-
bido, a saber: que sea inexacto o impertinente; del articulo 13 de la LCD, que
delimita asimismo las circunstancias en las que la divulgacion o utilizacién de
un secreto empresarial resulta indebida, siendo éstas, en particular, el acceso al
secreto legitimamente pero con deber de reserva o legitimamente o, en fin, y
entre otros, del articulo 14.2, que cifra el caracter indebido de la induccién ala
terminacién en la violaciéon de secretos empresariales, el engano o la preda-
cion. Dicho en otros términos, la mayoria de los preceptos de la LCD tienen
una estructura similar, consistente, en particular, en la definicién o determina-
cién de la conducta relevante de un lado, y del criterio o razén del reproche de
deslealtad, perfilado este ultimo mas (por ejemplo, en los articulos 6, 9, 13, 14,
15,17 delaLCD) o menos (en los articulos 12y 16.2 de laLCD) segtin los casos.
Elarticulo 11.2 in finede la LCD se sitia precisamente entre aquellos de sus pre-
ceptos en los que el legislador no ha completado las circunstancias que deter-
minan el caracter desleal de la conducta. Ello, en definitiva, viene a corroborar
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que el término “indebido” en el contenido es un concepto abierto que precisa
ser delimitado casuisticamente y que, por lo tanto, puede comprender otras
modalidades de imitacién distintas de la imitacién por reproduccién, en las
que igualmente concurran las condiciones determinantes de su incompatibili-
dad con el orden concurrencial salvaguardado por el legislador.

3.3. La experiencia comparada

Las cosas no son muy distintas desde la 6ptica del derecho comparado [v.
no obstante, Barcelona 26-10-2005 (AC 2006\216), que invoca el derecho com-
parado para apoyar la tesis de la apropiacion inmediata de prestaciones ajenas] y, en
concreto, si atendemos a la experiencia alemanay la Ley Suiza de Competencia
Desleal, que son las referencias comparatisticas a las normalmente se apela
para apoyar que la prohibiciéon contenida en el articulo 11.2 in finede la LCD se
halla exclusivamente referida a supuestos de apropiacion inmediata de presta-
ciones [v. aludiendo “a la influencia de la legislacion suiza” y, en particular, al arti-
culo 5 ¢) de la Ley contra la competencia desleal suiza con este fin, SAP Barcelo-
na 22-1-2004 (JUR 200453130)].

En efecto, desde la 6ptica de la experiencia alemana en este ambito convie-
ne reparar en que entre la constelacion de casos de imitacién, en mayor o me-
nor medida consolidados por la jurisprudencia, que la doctrina construy6 con
arreglo ala clausula general contenida en la UWG de 1909, que eraley que esta-
ba para entonces vigente, y, en particular, en sus respectivas rubricas, no figura-
ba el caso “aprovechamiento indebido de esfuerzo ajeno”, sino (entre otros)
“Unmilttlebare Aneignung” (réplica o apropiaciéon inmediata de prestaciones) [v.
BAUMBACH/HEFERMEHL (1995), § 498.505], “Erschleichen” (defraudacion de
confianza en la apropiaciéon de informacién y documentos), “Identisches Nacma-
chen” (rehacer de forma idéntica) [idem, § 506-511], imitacién de piezas de re-
puesto y accesorios [idem, § 490-1], de productos de moda de temporada)
[idem, §512-518]; o fin y entre otros supuestos, la injerencia en un producto
modular [idem, § 476-479]. De ello se sigue, que nuestra LCD de 1991 no calc6
la posicion de la jurisprudencia alemana, puesto que, como es de ver, en el arti-
culo 11.2 in fine de la LCD no se reiteré el conjunto de grupos de casos mas o
menos definido por la jurisprudencia alemana, sino que se opt6é por una for-
mula mas vaga “aprovechamiento indebido de esfuerzo ajeno” en la que tuvieran cabi-
da tanto supuestos de apropiaciéon inmediata de prestaciones como otros su-
puestos que pudieran perfilarse en el futuro. En consecuencia, no parece que
esta referencia de derecho comparado ofrezca sélido respaldo a la idea de que
el mencionado precepto ha de entenderse reservado a la imitacién por repro-
duccion. Y asi lo confirma, de hecho, la posicién que mantiene actualmente la
moderna doctrina alemana a la vista del nuevo § 4.9 UWG. En particular, este
precepto establece tres casos de deslealtad de la imitacion: (a) la que provoca
un riesgo evitable de confusion respecto de la procedencia empresarial; (b) la
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que entrana aprovechamiento o dano injustificado a la reputacion de los pro-
ductos imitados, (c) yla realizada utilizando conocimientos o documentos aje-
nos obtenidos ilegitimamente. Ello no obstante, los autores sostienen que a pe-
sar de la concrecion de casos de deslealtad que establece § 4.9 UWG es posible
acudir a la clausula general para enjuiciar la deslealtad de otras casos de imita-
cion distintos, de entre los que se mencionan especificamente a los casos de
obstaculizacién (que a su vez no solo comprenden supuestos de imitacion siste-
matica, sino también de imitacién de productos que sé6lo estan disponibles en
el extranjero o los de apropiaciéon de marcas ajenas con finalidad de cierre del
acceso al mercado) y casos de lo que se conoce como protecciéon inmediata de
prestaciones ajenas (Unmittelbararer Leistungsschutz) [v. por todos,. OHLY, A., en
A. OHLY/O. SOSNITZA (2010), pp. 411 a415).

Idéntica conclusion se alcanza al examinar la cuestion desde la perspectiva
de la Ley Suiza de Competencia Desleal. Sentado que el legislador suizo tipifico
expresamente en el articulo 5 ¢) de dicha Ley la imitacién que comporta una
apropiaciéon inmediata de prestaciones ajenas como acto de competencia des-
leal merecedor de un tipo particular, parece claro que de haber querido, el le-
gislador espanol, seguir el ejemplo suizo y limitar la deslealtad de la imitacion
tipificada en el articulo 11.2 in fine de la LCD exclusivamente a esos supuestos
asi lo hubiera establecido explicitamente.

7. El desajuste entre el anclaje de la deslealtad de la imitacion por
aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno a supuestos de
“apropiacion inmediata de prestaciones” y el fundamento que
subyace a la tipificacion de esta circunstancia de deslealtad de
la imitacion

A'la ausencia de razones para respaldar que la imitacién desleal por com-
portar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno ha de circunscribirse a
los supuestos de imitacién por reproduccion desde la perspectiva que acaba-
mos de analizar, se suma su falta de congruencia con el fundamento, rectamen-
te entendido, que subyace a la tipificaciéon de esta circunstancia de deslealtad
de la imitacion.

7.1. El incentivo a la investigacion y creacion de prestaciones como
argumento que justifica la represion de esta clase imitacion

Como destaca la jurisprudencia y apoya el sentido comun, toda imitacion
entrana, por principio, un «aprovechamiento del esfuerzo ajeno» [v. ad ex.
SSAP Madrid 22-1-2010 (AC 2010\1383), Madrid 8-6-2009 (JUR 2009\472834),
Alicante 7-9-2007 (AC 2008\78), Barcelona 22-1-2004 (JUR 2004\53130)], pues
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cualesquiera que sea el medio o forma del que se vale el imitador para imitar o
estar en condiciones de imitar la prestacion original se basa, a la fin, en una
prestacion ya ideada por un tercero y, en consecuencia, se ahorra cuanto me-
nos algunos de los costes que el pionero ha tenido que sufragar para desarro-
llarla.

Es claro, por tanto y como se sigue con facilidad de lo anterior, que la des-
lealtad de la imitacién que comporta un aprovechamiento del esfuerzo ajeno
no pude estribar en el solo hecho del aprovechamiento de los resultados del es-
fuerzo ajeno, del modo en que confirma el término “indebido” y han advertido
con buen tino diversos pronunciamientos judiciales. Y ello, no inicamente
porque lo contrario convertiria en ilicita toda imitacion. También y sobre todo,
porque siendo el objeto de este tipo de actos de competencia desleal una pres-
tacion es necesario delimitar su ambito de operatividad con los sistemas de pro-
teccion juridica de la propiedad intelectual (derecho de autor, patentes, mode-
los y dibujos industriales...), lo que, en definitiva, obliga a evitar toda
interpretacién que conduzca a reconocer un principio general de proteccién de
la mera inversion [v. MASSAGUER, J. (1999), p. 358, SSAP Barcelona 7-5-2009 (AC
2000\1902), Madrid 28-VI-2007 (AC 2007\357630), Girona 26-VI-2007 (AC
2007\1680) ]. En efecto, la exigencia de cumplimiento de ciertas condiciones
formales y sustantivas existente para que una determinada prestacion pueda
ser protegida mediante derechos de propiedad intelectual revela a las claras
que, por obvias razones de coherencia sistematica, no puede otorgarse una pro-
teccion juridica concurrencial a las prestaciones frente a cualquier acto a través
del cual un tercero pueda aprovecharse de ellas [v. en esta linea, SSAP Castellon
4-5-2010 (AC 2010\1408), Girona 26-4-2007 (AC 2007\1680) ]. Antes bien, como
proclama el propio articulo 11 de la Ley de Competencia Desleal y se ha adver-
tido, para la imitacién ha de partirse justamente del principio contrario: el
aprovechamiento de los frutos del esfuerzo ajeno es libre si no son objeto de
proteccion a través de un derecho de exclusiva.

En este mismo orden de ideas, de la afirmacion con la que hemos iniciado
se infiere asimismo, que la deslealtad de la imitaciéon que provoca un aprove-
chamiento indebido del esfuerzo ajeno tampoco puede fundarse en la ruptura
de la par conditio concurrentiumy, en particular, en el ahorro de costes de que se
beneficia el imitador en la creacién de la prestacion imitada, como con fre-
cuencia sostienen nuestros tribunales siguiendo a la doctrina [v. entre otras,
SSAP Barcelona 9-3-2009 (AC 2009\2055), 12-9-2007 (AC 2007\2054), 4-5-2006
(AC 2007\4031), 4-5-2005 (AC 2005\1124), 26-10-2005, 15-11-2005 (JUR
2009\176731), 5-7-2004 (JUR 2007\298694), 14-11-2003 (JUR 2003\222597) 28-
1-2002 (JUR 2004\14013), 13-6-2002 (JUR 2004\14067), Girona 19-12-2000 (JUR
2001\120124) ], por dos razones fundamentales. En primer término, porque re-
sulta evidente que, en sede de imitacion, los operadores nunca parten de una
posicion de igualdad y que el imitador nunca duplica los costes soportados por
el pionero, pues por definicion se ahorra siempre algunos; y, en segundo térmi-
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no y especialmente, porque si es lo cierto, como nuestra doctrina defiende [v.
PORTELLANO, P. (1995), p. 155 y MASSAGUER, J. (1999), p. 551], que la posicion
que ostenta el titular de la prestaciéon imitada que ha devenido desleal por la
circunstancia que estamos examinando es, del mismo modo en que sucede con
el titular de un secreto empresarial, analoga a la que ostenta el titular de un de-
recho de exclusiva —aun siendo, desde luego, bien distinta— a los efectos de la
pretension de enriquecimiento injusto reconocida en el antes articulo 18.6 de
la LCD (y ahora articulo 32.6 de la Ley 29/2009), parece evidente que su des-
lealtad no puede hacerse descansar en ese criterio. Al respecto, basta advertir
que laviolacion de la esfera de exclusiva reconocida al titular de un derecho sub-
jetivo no altera la par conditio concurrentium mas de lo que resultaria de una inva-
sion consentida a unos y no a otros [v. ALFARO, J. (1991), pp. 694-695 y MAs-
SAGUER, J. (1999), pp. 436-437], por lo que carece de las consecuencias sobre la
estructura y formacién de las relaciones econémicas en el mercado que justifican
y explican la deslealtad de una conducta precisamente por lesionar la par conditio
[recurre a este argumento para rechazar que la infraccién de un derecho subjeti-
vo pueda constituir una violacién de normas en el sentido del articulo 15 de la
LCD, y en particular, que sea una norma a efectos del mismo, MASSAGUER, J.
(1999), p. 437]

Por todo lo expuesto, el fundamento de la deslealtad de la imitacién por
aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno ha de buscarse en una idea dis-
tinta. En particular, y a nuestro entender, el argumento que late tras la prohibi-
cién de imitaciones que entranen ese efecto esta vinculado a la desincentiva-
ciéon de la iniciativa y de los esfuerzos innovadores, y persigue evitar la
infrainvestigacion e infracreacion de informacion que se sigue del hecho de
que el titular se vea privado de la posibilidad de obtener los beneficios que pro-
porcionan los resultados de sus propios méritos o esfuerzos y que son necesa-
rios para justificar su decision a innovar. Asi parece advertirlo timidamente el
Tribunal Supremo en la sentencia que se comenta al respaldar la inexistencia
de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno en la conducta enjuiciada
tanto en la tardia salida al mercado de los fonogramas controvertidos como en
la falta de prueba de que esta ultima “haya generado al creador una desventaja co-
mercial seria causada por la grave dificultad o imposibilidad de amortizar costes de pro-
duccion y/ o promocion” [sic]. Pues, en efecto, en la posibilidad de amortizar los
costes de creacion (que no de promocion, por cierto) depende su disposicién a
destinar sus recursos en investigacion, desarrollo y lanzamiento de nuevas pres-
tacionesy, por ello mismo, de que se estimule la innovacion. Y otro tanto puede
afirmarse, aunque pueda resultar paradéjico, respecto de aquellos pronuncia-
mientos que, aunque enmarcados en la linea jurisprudencial que ha reservado
la imitacién que comporta un aprovechamiento indebido del esfuerzo a ajeno
alaimitacién por reproduccion, han puesto especial —si no todo— énfasis en los
argumentos desplegados para fundamentar su deslealtad en que esa conducta
entrana la supresion de la ventaja temporal del que se adelant6 en la creacion,
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ventaja ésta que es la que a permite al pionero amortizar sus costes [cfr. ad ex.
SSAP Barcelona 7-5-2009 (AC 2009\1902), 9-3-2009 (AC 2009\2055), 2-7-2008
(JUR 2008\315951), 3-11-2006 (JUR 2009\176383), 14-9-2006 (JUR
2008\112157), 4-V-2006 (AC 2007N\4031), 15-11-2005 (JUR 2009\176731), 26-10-
2005 (AC 2006\216) y AAP Barcelona 29-12-2006 (JUR 200A114082)]. En este
sentido, es suficiente con observar que en definitiva ello supone tanto como re-
prochar a esa conducta que priva al pionero de los beneficios o ventajas justifi-
cany, por ello mismo, estimulan su decision de invertir en investigacion y desa-
rrollo de nuevas prestaciones.

La racionalidad econémica que subyace al argumento que patrocinamos
es bien sabida y se resume asi: puesto que la creacion de informacién lleva apa-
rejada la satisfaccion de ciertos costes previos y dada la facilidad con que puede
accederse a ella o aprovecharse sin apenas contraprestacion, de no existir un
mecanismo legal destinado a protegerla, los incentivos para invertir en su desa-
rrollo se reducirian ostensiblemente, puesto que los terceros podrian disfrutar
de ella sin soportar los costes asociados a su creacion. Ello, no sélo proporcio-
naria a estos tltimos una mejora en su posicién competitiva (en forma de pre-
cios mas bajos, etc.) que no esta basada en la eficiencia de sus propias prestacio-
nes, sino que ademas y lo que es realmente importante comportaria
correlativamente la destruccion o privacion de la ventaja ganada por el que de-
sarroll6 la informacion, esto es, de la oportunidad o simple expectativa de recu-
perar la inversion realizada.

Esverdad que, a diferencia de lo que sucede con la proteccién que nuestro
ordenamiento brinda a la mayoria de modalidades de propiedad intelectual, la
Ley de competencia desleal no otorga, desde luego, al titular de la prestacion
imitada un derecho de exclusiéon absoluto. Sin embargo, no es preciso que el
derecho a excluir a los terceros a acceder y aprovechar la informacién sea ple-
no para que estimule de forma efectiva la investigacion y desarrollo de informa-
cion; basta con que proporcione una ventaja suficiente en términos de lead time
o costes relativos [v. con esta afirmaciéon en sede de secreto empresarial, LE-
MLEY, M. A. (2010), pp. 26-27].

No son pues, principalmente los intereses de los competidores los que el le-
gislador ha tratado de proteger mediante la represion de actos de imitaciéon que
desencadenan un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno —pese a que esta
conducta vulnere el interés de los operadores econoémicos a disponer de la posi-
bilidad de recuperar la inversion realizada para la obtencion de una determina-
da prestacion y obtener una recompensa a través del mercado si encuentra el fa-
vor de la demanda—, sino sobretodo tanto los intereses de los consumidores en el
lanzamiento de nuevos productos y servicios y en la puesta en practica de nuevas
estrategias como y, sobre todo, el interés de la generalidad o, si se prefiere, de la
propia economia, en la existencia en un mayor dinamismo competitivo goberna-
do por el principio de eficiencia de las propias prestaciones.
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Siendo ello asi, y atendido que el fundamento que subyace a la deslealtad
de laimitacién por esta circunstancia estriba en el fomento y estimulo ala inno-
vacion, enseguida se advierte que el empleo de medios técnicos de reproduc-
cién no puede erguirse, tampoco bajo esta 6ptica, como el inico elemento que
determine el caracter indebido del aprovechamiento del esfuerzo ajeno resul-
tante de la imitacion. Es verdad que los casos de apropiaciéon inmediata de pres-
taciones ajenas son tal vez los que con mayor elocuencia evidencian el riesgo de
que se frustre proceso innovador. Por ello precisamente, nuestros tribunales no
han dudado en estimar desleal, por ejemplo, la reproduccion y apropiacién del
contenido de una base datos [v. SAP Alicante 2-X-2000], de modelos contractua-
les [v. STS 8-10-2007 (R] 2007\6805) ], de disefios singulares y novedosos de pro-
ductos textiles [v. Valencia 29-6-2009 (AC 20090\1763)], de informacién sobre
empresas contenida el directorio de recursos humanos de una revista; [v. STS 3-
2-2005 (R] 2005\1835) 1, de fotografias de determinadas prestaciones conteni-
das del catdlogos u otras publicaciones [v. SSAP Valencia 22-3-2006 (AC
2006\1436), 22-2-2006 (AC 2006\1580), Santa Cruz de Tenerife 28-4-2010 (AC
2010\1960)], de partes de un catilogo [SAP Sevilla 18-1-2006 (JUR
2006\175995)]; de las ponencias realizadas en seminarios [v. SAP Madrid 25-3-
2004 (JUR 2004\248592) ] o, en fin, de fonogramas musicales [v. SAP Madrid 16-
6-2004 (AC 2007\2092) ]. No es menos cierto, sin embargo que puede habery,
de hechoy como seguidamente demostraremos, existen hipétesis de imitaciéon
distintas que, precisamente porque ahogan la iniciativa ajena impidiendo al
pionero obtener los beneficios que precisa para justificar su decisién a innovar,
se revelan asimismo idéneas para desincentivar la inversion en creacion y desa-
rrollo de nuevas prestacionesy, por ende, provocar un estancamiento en el pro-
ceso de innovacion.

Adviértase, y es especialmente importante reparar en ello, que no aboga-
mos por una interpretaciéon laxa ni tampoco extensiva de la deslealtad de la
imitacién que comporta un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno.
Muy lejos de ello, somos abiertamente partidarios de una interpretacién mar-
cadamente restrictiva de esta circunstancia de deslealtad, precisamente por ra-
z6n de diversas de las consideraciones y argumentos que la doctrina atinada y
convincentemente a nuestros ojos ha tenido ocasién de argiir y advertir en ex-
tenso [v. PORTELLANO, P. (1995), especificamente, pp. 83 a 110]. Lo que trata-
mos de defender simplemente es que pueden existir hipotesis distintas de la
imitacion por reproduccién en las que concurra asimismo la denominada “cri-
sis de la autoeficiencia del mercado”, plasmada en esencia en la imposibilidad de
amortizar inversiones que justifican la decisiéon de innovar [v. PORTELLANO, P.
(1995), pp. 116 y ss.], y en las que, por ello, la racionalidad econémica y, con
ella, el fundamento que subyace al articulo 11.2 in fine de la LCD, aconseja y
avala la necesidad de sacrificar la libre imitacién a fin de proporcionar a los
agentes econdémicos los incentivos adecuados para que inviertan en investiga-
cién y desarrollo de informacion.
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7.2. Un boton de muestra: determinadas imitaciones realizadas valiéndose
del empleo de secretos empresariales del pionero o del “skill and
knowledge” de los trabajadores w otros colaboradores de este wultimo
masiva y selectivamente captados

Un ejemplo paradigmatico de conducta imitativa idonea para perturbar
los incentivos a la innovacion lo constituyen determinados supuestos en los que
el imitador se vale del empleo de secretos empresariales del pionero para estar
en condiciones de imitar la prestacién original [v. entre los autores que admi-
ten que la utilizacion de secretos empresariales para estar en condiciones de re-
producir una prestaciéon ajena puede fundar, en determinados supuestos, la
deslealtad de la imitaciéon por aprovechamiento del esfuerzo ajeno, MAS-
SAGUER J. (1999), p. 359, 1. FARRANDO 1. (2001) p. 203, SUNOL A. (2009), pp.
404-414 vy, entre las decisiones judiciales, SAP Alicante 23-IV-2007. No lo descar-
tan o admiten esta posibilidad también, STS 2005 21-X-2005 (R] 2005\8274) y
SSAP Barcelona 26-X-2005, Alicante 7-1X-2007 (AC 2008\78) y aunque no es claro
sila tecnologia de la que se vali6 el imitador era secreta en el supuesto enjuicia-
do, puede citarse también en este sentido, STS 23-12-2004 (R] 2005\81)].

Podria argumentarse que esa conducta ya encuentra acomodo en el articu-
lo 13 de la LCDYy, por ello mismo, que razones de coherencia interna reclaman
entenderla excluida del ambito del articulo 11 de la LCD. Se trataria, sin em-
bargo, de un argumento que no puede aceptarse sin reparos. Al respecto, es de
ver, que con independencia ahora de que en la LCD no faltan ejemplos de con-
ductas que han sido explicitamente tipificadas por duplicado (como sucede
con la explotacién y divulgaciéon de secretos empresariales obtenidos a conse-
cuencia de alguna de las conductas descritas en el articulo 14 de la LCD y reali-
zada con finalidad concurrencial, que es desleal tanto a la luz de este altimo ar-
ticulo como del articulo 13 de la LCD) debe advertirse que, al menos en
nuestra ley, el anclaje (ylimitacion) de la deslealtad de la divulgacion o explota-
cioén de secretos empresariales en dos circunstancias especificas (acceso legiti-
mo pero con deber de reserva o ilegitimamente a través de las conductas esta-
blecidas en el art. 13.1 LCD) provoca que algunas conductas que
conceptualmente pueden constituir una explotacion o divulgacion desleal de
secretos empresariales no puedan enjuiciarse bajo el articulo 13 de la LCD. Tal
es precisamente el caso de la divulgacion y explotacion de un secreto al que ori-
ginariamente se ha accedido sin conocimiento efectivo o debido de su origen
ilicito o por accidente o error.

De ahi que, precisamente porque este supuesto no se ahorma en el articu-
lo 13 de LCD, desde el momento en que ese sujeto tenga o, a la vista de las cir-
cunstancias de caso, debiera haber tenido conocimiento de que la informacién
empleada es un secreto empresarial perteneciente a un tercero que obtuvo a
resultas de una comunicacioén ilicita (ad. ex. porque asi se lo advierte el titular
mediante el oportuno requerimiento o notificaciéon; porque este tltimo ha in-
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terpuesto una demanda o querella contra el sujeto de quien obtuvo el secreto
alegando su violacion; porque una sentencia judicial declara que el secreto fue,
en efecto, adquirido o/y divulgado en forma ilicita por quien se lo comunico)
y, ello no obstante, inicie o continte valiéndose del mismo para reproducir in-
tegra o sustancialmente la prestacion original del imitado, su conducta puede
(y debe) enjuiciarse alaluz del articulo 11. 2 in finede la LCD [v. con mas deta-
lle, SUNOL A. (2009), 404-414].

Otro tanto puede decirse cuando el imitador se sirve del skill & knowledge
adquirido o enriquecido por trabajadores y/o colaboradores masiva y selectiva-
mente captados en el ejercicio de sus funciones para un determinado princi-
pal, y que no pueden calificarse estrictamente como informacién o que, aun sién-
dolo, carecen de caracter reservado, con el fin ultimo de reproducir una
prestacion de este ultimo [v. en esta linea, si bien en esa ocasion se trababa pro-
piamente de secretos empresariales SAP Alicante 7-1X-2007 (AC 2008\78)]. No
se discute, desde luego, el derecho de los ex-trabajadores y demas colaborado-
res a explotar sus habilidades, capacidades y experiencia profesionales de ca-
racter general en su nuevo puesto. Como tampoco se objeta, desde la perspecti-
va del inductor ahora, lo legitimo de su interés por beneficiarse de la
experiencia profesional de trabajadores y colaboradores de un competidor. Lo
que aqui se cuestiona simplemente es que ello se emplee con el tinico propési-
to de reproducir la prestacion de un tercero (ad. ex. el procedimiento con el
que fabrica sus productos, el modelo de negocio que ha ideado, los precios,
descuentos y demas condiciones aplicadas a sus clientes, etc.). En otras pala-
bras, la ilicitud de esta conducta reside en el medio o la forma en que el induc-
tor ha estado en condiciones de reproducir una prestaciéon ajena, esto es, va-
liéndose de las informaciones comprendidas en el «skill & knowledge» de los
sujetos sistematica y pluralmente captados.

8. El dltimo escollo: la congruencia entre el tratamiento de la
imitacion en sede de competencia desleal y legislacion de
propiedad industrial e intelectual

Del modo en que hasido apuntado, es obligado evitar toda interpretacion
del articulo 11.2 in finede la LCD que conduzca a reconocer un principio gene-
ral de proteccion de la mera inversién. De lo contrario, se incurriria en grave
contradiccion valorativa y sistemdtica con las razones materiales y la configura-
cién técnica de los sistemas de propiedad industrial e intelectual como medios
de proteccion juridica de las prestaciones. Es esta una idea en la que, al margen
de algunos pronunciamientos puntuales, existe, como hemos visto, consenso
en la jurisprudencia y en la doctrina [v. entre los pronunciamientos que si-
guiendo a la doctrina senalan que la recompensa del esfuerzo creador se mate-
rializa en nuestro derecho mediante la concesion de derechos de exclusiva,



1100 STS de 30-12-2010. Actos de imitacion desleal por comportar un aprovechamiento indebido ...

SAP Castellon 4-5-2010 (AC 2010\1408), Girona 26-4-2007 (AC 2007\1680), AAP
Bizkaia 31-111-2006 (AC 2006\824) v, rechaza la deslealtad de la imitacién con-
trovertida precisamente por esa razén, SAP Castellon 24-12-2001 (AC
2002\291)].

De lo que se trata ahora es de examinar si la salvaguarda de la congruencia
entre la normativa represora de la competencia desleal y la legislaciéon de pro-
piedad industrial e intelectual exige que no se proteja por via de competencia
desleal la 16gica monopolista y, por ello mismo, que se confine la circunstancia
de deslealtad que estamos analizando a la imitacién por reproduccién —como
sostiene y arguye la tesis tradicional [v. en esta linea, SAP Barcelona 26-10-2005
(AC 2006\216) ]—; aproximacién ésta que, por otra parte, implica cerrar el paso
(o casi) ala posibilidad de acudir al articulo 11.2 in finede la LCD de forma acu-
mulada, alternativa o complementaria a la mencionada legislacién especial.

El Tribunal Supremo, en la sentencia objeto de este comentario entendio
implicitamente que en el caso enjuiciado, pese a no tratarse de un supuesto de
apropiacion inmediata de prestaciones, cabia la posibilidad de acudir al articu-
lo 11 de la LCD con caracter complementario a la legislacion especial, y en par-
ticular a Ley Propiedad Intelectual (que fue la normativa que se alegé —sin éxi-
to— infringida en el caso). Por tanto, acept6, implicitamente también, que esa
solucién ni socavaba ni hacia baldia la proteccién juridica que el ordenamiento
dispensa a las prestaciones mediante los derechos de propiedad industrial e in-
telectual.

Lasrelaciones que median entre la Ley de Competencia Desleal y, en particu-
lar, por lo que ahora importa, entre el articulo 11.2 in fine de la LCD vy la legisla-
cion en materia de propiedad intelectual en sentido amplio, y especialmente la
eventual complementariedad entre la proteccion dispensada por ambas normati-
vas a las prestaciones, es, sin duda, una de las cuestiones mas espinosas (y, por ello,
atractivas) de cuantas presenta la imitacion —y otras tantas conductas—. Pues, en
efecto, es especialmente importante preservar la coherencia entre launayla otra
y, por tanto, delimitar con especial cuidado el ambito de operatividad de la re-
presion de estos actos de competencia desleal en relacion con los sistemas de
proteccion juridica de la propiedad intelectual. Ello no obstante, en esta oca-
si6n, nuestro cometido en este ambito ha de ser (y sera) también necesariamente
muy modesto [v. en extenso, Gltimamente MASSAGUER, J. «Competencia desleal y
propiedad intelectual...», pendiente de publicacion, passim] y consistira simple-
mente en hacer algunas observaciones que, en esencia, se dirigen a advertir que:
uno, fundamentar la prohibicion de la imitacién que provoca un aprovechamien-
to indebido del esfuerzo ajeno en el estimulo a la innovacién no duplica o socava
necesariamente los incentivos proporcionados por las legislaciones de propiedad
intelectual; y dosy vinculado a esto dltimo, que tanto el rechazo sistematico a acu-
dir al articulo 11. 2 in fine para combatir determinadas imitaciones como la incar-
dinacion de este precepto a supuestos de imitaciéon por reproducciéon pasa por
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alto un aspecto fundamental: que la experiencia demuestra que las legislaciones
de propiedad intelectual tienen vacios y fallos y, por ello mismo, que se han mos-
trado en repetidas ocasiones inhabiles para proporcionar los incentivos adecua-
dos alainnovacion.

8.1. La proteccion de las prestaciones a través del articulo 11.2 in fine de la
LCD no duplica o socava necesariamente los incentivos proporcionados
por las legislaciones de propiedad intelectual

Contrariamente a lo que parece desprenderse de la posicion mantenida
por la tesis de la apropiacion inmediata de prestaciones, el hecho de que el argumen-
to que justifica la proteccion a través del derecho contra la competencia desleal
de ciertas prestaciones frente a la imitaciéon que comporta un aprovechamiento
del esfuerzo ajeno coincida total o parcialmente con el que sustenta la protec-
cion juridica de alguno o algunos derechos de propiedad intelectual (ad ex. pa-
tente, diseno industrial, derecho de autor), no implica de suyo que el primero
duplique, alterne o socave los incentivos procurados por estos tiltimos sistemas
y, por ello, el plan del legislador. La mejor confirmacién nos la proporciona la
proteccion que el articulo 13y 14 de la LCD brinda al secreto empresarial, pues
no en vano, y como se acepta comunmente, es, al igual que el sistema de paten-
tes, un mecanismo necesario para estimular e incentivar la investigacion y crea-
cioén de informacion socialmente valiosa. Y ello aun cuando su objeto recaiga
en una invencion [v. para la exposicion y analisis de las razones que sustentan
esta conclusion, SUNOL, A. (2009), pp. 343-346].

Huelga decir, por lo demas, que el régimen de proteccion juridica del secre-
to empresarial no obliga a los terceros a duplicar costes, que es precisamente la16-
gica que, segin aquella tesis subyace al articulo 11.2 in finede LCD y la que, tam-
bién segun la tesis de la apropiacion inmediata de prestaciones, permite salvar la
coherencia entre la legislacion sobre propiedad intelectual y el derecho contrala
competencia desleal [v. SSAP Barcelona 7-5-2009 (AC 2009\1902), 9-3-2009 (AC
2009\2055), 26-10-2005 (AC 2006\216) ]. Asi se sigue a las claras y como veremos
mas tarde, del tratamiento que, desde la 6ptica del régimen de proteccién del se-
creto empresarial merece la obtencion del secreto mediante ingenieria inversay,
en particular, de que se considere una conducta licita en la practica totalidad de
ordenamientos de nuestro tiempo.

8.2 Los huecos y fallos de que adolecen las legislaciones de propiedad
intelectual y el destacado papel que ha asumido y asume el derecho
contra la represion de la competencia desleal para colmarlos

Ninguna duda ofrece que la accién por competencia desleal contra la imita-
cion no puede duplicar o superponerse a la proteccion juridica que dispensa el
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ordenamiento a las prestaciones mediante derechos de propiedad intelectual. De
que ello no sea asi se ocupa precisamente el apartado primero del articulo 11 de
la LCD, pues rectamente leido reconoce y nos advierte que la imitacién de crea-
ciones materiales que invada el ambito protegido por derechos de exclusiva,
que son disciplinados por leyes especiales, no constituye, propiamente, un
comportamiento desleal bajo el articulo 11.2 de la LCD, sino infractor de las fa-
cultades de exclusiva reconocidas por tal legislacion especial y, por ello, repri-
mible tan solo acudiendo a la aplicacion de esta tltima. La doctrina y jurispru-
dencia es practicamente unanime en este punto [v. entre los autores
MASSAGUER J. (1999), p. 358 y entre las ultimas decisiones judiciales, SSTS 7-7-
2009 (R] 2009\4328), 15-12-2008 (R] 2009\153), 17-VII-2007 (R] 2007\5140),
13-VI-2006 (R] 2006\:4607), 4-IX-2006, SSAP La Coruna 31-VII-2010 (JUR
2010\335504, Tarragona 8-7-2010 (JUR 2010\391739), Barcelona 7-5-2009 (AC
2009\1902), 9-3-2009 (AC 2009\2055) 2-7-2008 (JUR 2008\315951), 20-IV-2007
(JUR 2007\270992), 14-9-2006 (JUR 2008\112157), Madrid 21-VI-2007 (AC
2007\357), Alicante 7-9-2007 (AC 2008\78)] si bien es cierto que, con frecuen-
cia, mas en la teoria que en su aplicacion practica [v. de entre los pronuncia-
mientos que, no obstante ello, han acabo por estimar infringidas ambas norma-
tivas o admiten la posibilidad de acumularlas: STS 7-5-2005 (R] 2005\8765),
SSAP Madrid 25-3-2004 (JUR 2004\248592), 16-7-2004 (AC 200N\2092), Alicante
26-7-2005 (JUR 2008\141150), Valencia 28-9-2005 (AC 2005\1973) ].

También resulta innegable que la represion de la imitaciéon mediante la ac-
cioén por competencia desleal no debe desplazar o sustituir la proteccion juridi-
ca que los correspondientes derechos de propiedad intelectual confieren a las
creaciones técnicas y estéticas [v. SSTS 17-7-2007 (R] 2007\5140), 15-12-2008
(R] 2009\153) 13-VI-2006 (R] 2006\4607), 4-IX-2006, SSAP Barcelona 7-5-2009
(AC 2009\1902), 9-3-2009 (AC 2009\2055) Barcelona 3-12-2003 (AC 20048423 y
en la doctrina) ni puede, tampoco, vaciarla o anularla, arruinando el esquema
de incentivos cuidadosamente trazado por el legislador y entrometiéndose, por
tanto, de manera inaceptable en su plan normativo (ad ex. reprimiendo con-
ductas explicitamente exceptuadas del ambito de proteccién del derecho de
exclusiva de que se trate).

Ahora bien, la solucién opuesta, esto es, rechazar sistematicamente la posi-
bilidad de completar la proteccion juridica que puede resultar de los derechos
de propiedad intelectual a través de la accion de competencia desleal contra la
imitacion o, lo que es casi lo mismo, limitar el alcance del articulo 11.2 in finede
la LCD exclusivamente a los supuestos de apropiacion inmediata de prestacio-
nes no conduce a resultados mas felices. Y ello, por lo pronto y cuanto menos,
habida cuenta de que, como se ha avanzado, la experiencia demuestra que las le-
gislaciones sobre derechos de propiedad intelectual adolecen de huecos y fallos y,
por ello mismo, que se han mostrado repetidamente inhabiles para salvaguardar
y ofrecer incentivos adecuados para ciertas creaciones que no se ahormaban ple-
namente en los mismos. Por esa razon, desde antiguo los legisladores del momen-
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to se han visto casi universalmente abocados unay otra vez a crear nuevos regime-
nes de proteccion juridica de las creaciones que podriamos denominar “hibridos”,
cuyarevision historica muestra que todos responden al mismo fenémeno empi-
rico, a saber: la existencia de una ventaja temporal crénicamente escasa que
amenazaba con impedir a los creadores recuperar sus inversiones [v. para el es-
tudio y conclusion, REICHMAN, J. H. (1994), pp. 2504-2505]

En efecto, ya en el siglo XIX la incapacidad de la proteccién dispensada
por los derechos de propiedad intelectual clasicos en este ambito (esto es, el
derecho de patentesy el derecho de autor) a proporcionar una ventaja tempo-
ral suficiente para determinadas creaciones en ciertos sectores de la economia
impuls6 a los legisladores de distintos paises a adoptar y crear nuevas modalida-
des de propiedad intelectual que, de algiin modo, se desviaban de las existentes
en el momento. Asi, cuando los competidores empezaron a imitar configura-
ciones comercialmente valiosas de un producto o ciertas mejoras funcionales
en disenos de aparatos, herramientas... etc., no fueron pocos los paises, entre
los cuales nos encontramos, que acabaron por promulgar leyes de proteccion
del diseno o modelo de utilidad al objeto de ofrecer a las correspondientes in-
dustrias un incentivo a invertir en su creacion. Y estos fallos o vacios de protec-
cion para ciertas prestaciones de las que los derechos de propiedad intelectual
del momento adolecian se hicieron atin mas evidentes con el advenimiento, a fi-
nales del siglo XX, de nuevas tecnologias basadas en informacion, tales como
los programas de ordenador o la ingenieria biogenética, cuyas aplicaciones in-
dustriales eran muy costosas de desarrollar pero extraordinariamente vulnera-
bles a su copia rapida; circunstancia esta que, una vez mas, condujo entre otros,
al legislador europeo a crear modalidades su: generis de derechos de propiedad
intelectual. El elenco de ejemplos es amplio: circuitos integrados, variedades ve-
getales y, mas recientemente, las bases de datos o los programas de ordenador [v.
para un andlisis de esta evolucién y proliferacién de lo que el autor denomina “hé-
bridos legales” a nivel global, REICHMAN, J. H. (1994), pp. 2453-2500].

Como no podia ser de otro modo, en el iter; esto es en el lapso temporal
que transcurri6 desde que se detecto e hizo evidente el “fallo de mercado” hasta
que se dictaron las correspondientes leyes, y atin después, diversos fueron los
paises europeos, que recurrieron al derecho contra la competencia desleal y,
mas en particular, a la acciéon de competencia desleal contra la imitacion para
colmar la insuficiencias de proteccion que las legislaciones especiales brindaban
a algunas creaciones técnicas o estéticas. Es el caso, por ejemplo, de Alemania,
donde la jurisprudencia a través de distintos grupos de casos ha ido llenado los
huecos del derecho sobre bienes inmateriales concediendo proteccion contra la
imitacién entre otras creaciones, a las novedades de moda, los programas de or-
denador, las bases de datos, etc. antes de que el legislador reaccionara e introduje-
ra una proteccién especifica a través de un derecho de propiedad intelectual (v.
OHLY, A., en A. OHLY/O. SOSNITZA (2010), p. 387, ntim. 9/76]. También en nues-
tro pais los tribunales han acudido en diversas ocasiones al articulo 11.2 in finede
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la LCD para proteger ciertas prestaciones antes de que se dictara un norma espe-
cificamente disenada al efecto. Asi ha sucedido, por ejemplo, con los disenos [v.
ad ex. SSAP Alicante 20-12 2000 (JUR 2001\112237), que estimé desleal la imita-
cién de ciertos disenos para estampacion de telas de tapiceriay decoracién; La
Rioja10-12-2001 (JUR 2002\66460), que concluy6 otro tanto respecto de la imi-
tacion de determinado diseno muebles de bano; Valencia 12-3-2002 (JUR
2002\139163), que concluy6 que la imitacion del diseno de ciertas mamparas
constituia un acto de imitacién desleal por aprovechamiento indebido del es-
fuerzo ajeno] o con la proteccion de la marca renombrada, mas alla de la nor-
ma de la especialidad bajo la antigua Ley de Marcas de 1988 [v. STS 22-11-2009
(R] 2009\413), donde el Tribunal acudié, entre otros, al articulo 11.2 de la LCD
—si bien rectamente debiera haber acudido a su articulo 6—, para proteger a un
marca tridimensional frente a imitacion que provocaba un aprovechamiento
indebido reputacion ajena. Lo advierten, SSAP Las Palmas 29-4-2005 (AC
2005\1209), Madrid 11-V-2004 (AC 2004\1541)]. Puede decirse, por ello, que
muchas de las modalidades “hibridas” de propiedad intelectual de hoy, fueran ini-
cialmente protegidas a través del derecho contra la competencia desleal en algu-
nos paises, por lo que, resulta evidente que esta normativa ha desempenado a lo
largo de la historia una funcién esencial, imprescindible en el estimulo y fomento
de la innovacion.

Tanto es asi, que en aquellos paises que han adoptado una postura marcada-
mente liberal frente a los actos de imitacién, como es el caso de los paises del co-
mon lawy, singularmente, de EE.UU., la falta de herramientas juridicas para com-
batir la imitacion de prestaciones innovadoras que no se amoldaban bien ni al
sistema de patentes ni al derecho de autor (ad ex. especialmente, las bases de da-
tos, los programas ordenadory los disenos de moda) y en las que el creador care-
cia de la ventaja temporal natural precisa para amortizar sus costes de produc-
cién, provocé que se alzaran —y atin hoy se alcen— voces criticas advirtiendo que
el estimulo a la creacién de esas y otras invenciones, aunque no sean patentables,
exigia darle al creador una oportunidad razonable de recuperar sus costes, sin
perjuicio del respeto del derecho imitar o de dar con la informacién precisa para
ello a través de ingenieria inversa [v. KINGSTON, W. (1990), PAEPKE, O. (1987),
DREYFUSS, R. C. 81989), pp. 696-700, GORDON, W. J. (1992) pp. 222-24, 230-38,
RIECHAMN J. H. (1994), pp, 2506-19, e idem (2000), p. 59 y DEUTCH, M. (2010),
passim]. Y, en coherencia con ello, que algunos aclamaran el resurgimiento de la
doctrina llamada “misappropriation” para hacer frente a ella [v. KARJALA, D. S.
(1994), passim]; que otros trataran de aportar y construir su proteccién sobre la
base de otros mecanismos, como el derecho contra la competencia desleal [v.
para los programas de ordenador, por todos, P. SAMUELSON et al. (1994), passim]
o incluso sobre un sistema nuevo, analogo al régimen del secreto empresarial [v.
RIECHAMN, J. H (1994), passim] o, en fin, que los grupos interesados, aun a dia de
hoy estén reclamando al Congreso un derecho de exclusion sui generis aduciendo
que los mercados globalizados e Internet estan erosionado la ventaja temporal de
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que acaso podrian gozar, como es el caso de los disenadores de moda [da cuenta
de ello, CARROLL, M.W. (2009), p. 1423 con ulteriores referencias)].

Y si ello ha sido asi en el pasado, nada asegura que no vayan a surgir en el futu-
ro nuevas formas de innovacién que encajen de forma imperfecta en los regime-
nes de proteccion juridica de la propiedad intelectual actuales. Es cierto que la
continua expansion que la propiedad intelectual ha sufrido en las ultimas décadas
hara mas dificil encontrar vacios no intencionados en los sistemas existentes. No
obstante, teniendo en cuenta que la innovacion incremental y secuencial se ha
convertido en la caracteristica de los paradigmas tecnolégicos clave en la actuali-
dad y que normalmente esta incorporada al producto puesto en el mercado, y, por
ello mismo, que el régimen de proteccion juridica del secreto empresarial con fre-
cuencia resulta baldio para impedir su apropiacién por segundos entrantes sin in-
currir en el coste y tiempo de obtenerlo a través de ingeniera inversa [v. entre otros,
RIECHAMN, J. H (2000), p. 1750], existen solidas razones para pensar que aparece-
ran nuevas creaciones innovadoras caracterizadas por esa ausencia de ventaja tem-
poral natural suficiente. Y, por lo tanto, que la accién por competencia desleal con-
tra la imitacién desempenara nuevamente un rol decisivo en aras a evitar una infra
inversion en su investigacion y desarrollo. De hecho, existen voces que asi lo preco-
nizan ya en el ambito de la biotecnologia y, en particular, de la biologia sintética
que, segun se arguye, puede verse afectada por los mismos problemas a los que hu-
bieron de enfrentarse en su dia los programas de ordenador, esto es, productos
complejos y costosos de desarrollar y faciles de copiar una vez introducidos en el
mercado. Otro tanto se afirma en relacion el sector de la nanotecnologia. Se dice,
en ese sentido, que cuando este campo de las ciencias aplicadas haya madurado y
alcanzado una mayor aplicacion practica, el desarrollo de cualquier cosa —no solo
informacién- sera muy poco costoso una vez se obtenga el “patrén” para dirigir el
“nanotech builder’ [v. en este sentido, KARJALA, D. S. «Protecting Innovation...»
(2011), passim, espec. P. 3, con ulteriores referencias]. A ellos puede sumarse algu-
nos ya clasicos: los proyectos técnicos en el ambito de la ingenieria, que pese a su
naturaleza funcional estan tipicamente excluidos del sistema de patentes por no
ser una regla técnica que solventa un problema técnico, sino un proceso mental y
cuya novedad, por demas, no reside en su estructura fisica o extension si no en el
concepto transmitido mediante la configuracion o disposicion de palabras y otros
simbolos; las tolerancias y medidas relacionadas con dibujos técnicos; copias de
plano o blueprints; algunas de las aplicaciones mas novedosas de los disenos indus-
triales (ad exingenieria biogenética), en tanto que muchas veces reflejan solo una
pequena variaciéon de temas o estilos establecidos y a veces entranan una nueva dis-
posicién o combinacién de caracteristicas o elementos existentes que rara vez su-
peran la altura inventiva requerida por los sistemas de patentes, y, por otro lado, su
funcionalidad les impide acceder a la proteccién por derecho autor, etc.

Audn mas, pese a que no podemos detenernos en ello por exceder el objeto
de este comentario, no podemos dejar de advertir que, desde una perspectiva de
politica-legislativa, existen buenas razones para sostener que a fin de garantizar
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un nivel 6ptimo de inversién en el desarrollo de creaciones técnicas y estéticas
que no encajen en los derechos de propiedad intelectual, tal vez fuera incluso
preferible recurrir a la accién por competencia desleal contra la imitacién en
lugar de extender el objeto de proteccion de las modalidades de propiedad in-
telectual existentes o crear nuevos regimenes legales hibridos que otorgan un
derecho exclusiva —o casi— (v. en esta linea y entre otros, KARJALA, D. S (1994),
passim, en relaciéon con las bases de datos, REICHAMN, J. H. / SAMUELSON, P.
(1997) pp. 137 al45, REICHAMN, J. H. /UHLIR, P. (1999) pp. 837y 838y, en gene-
ral, OHLY, A. «The freedom of imitiation...» (2010), p. 522]. En este sentido,
conviene reparar en que, a diferencia de la amplia y rigida proteccion que ofre-
cen los derechos de exclusiva, el derecho contra la competencia desleal permite
una aproximacion mas flexible y casuistica y, por ello, mas apegada a la realidad
econdmica, que no solo es apta para proporcionar una ventaja temporal artifi-
cial para los creadores de nuevas prestaciones, sino que ademas permite a los
segundos entrantes utilizarlas para desarrollar por ellos mismos innovaciones
socialmente deseables a condicién de que contribuyan, directa o indirectamen-
te, alos costes de I+D que soport6 el pionero.

9. Circunstancias que determinan el caracter indebido de la
imitacion que comporta un aprovechamiento del esfuerzo ajeno

Hasta aqui hemos visto y desenvuelto los argumentos que apoyan la posibi-
lidad de que el articulo 11.2 in finede la LCD acoja hipétesis de imitacion distin-
tas de la mera apropiacion inmediata de prestaciones, y, por lo tanto, la conclu-
si6n a la que, bajo este aspecto, lleg6 el Tribunal Supremo en la sentencia que
se comenta. Ahora conviene examinar, siquiera sea en apretada sintesis, las cir-
cunstancias que revelan el caracter indebido de la imitacién.

9.1. Planteamiento: el centro de gravedad de la deslealtad de la imitacion

Con frecuencia, nuestros tribunales sostienen que el criterio de deslealtad
de la imitacion que provoca un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno
reside en el ahorro de costes del imitador, situando asi el centro de gravedad de
la deslealtad de la imitacion por la circunstancia que estamos analizando en la
figura del imitador [v. ad ex. SSAP Barcelona 7-5-2009 (AC 2009\1902), 9-3-2009
(AC 2009\2055), 29-12-2009 (JUR 2010\1503972-7-2008 (JUR 2008\315951),
20-IV-2007 (JUR 2007\270992), 12-IX-2007 (AC 2007\2054), 3-11-2006 (JUR
2009\176383), 29-12-2006 (JUR 200'A\114082), SSAP Alicante 23-4-2007 (JUR
200'N\242388), Valencia 22-11-2006 (AC 2006\1580)].

Hemos de advertir, sin embargo, que a nuestro juicio, ese enfoque no parece
plenamente adecuado. Como se infiere del fundamento que, segiin hemos pro-
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puesto, justifica la proteccion de las prestaciones frente a la imitacion que en-
trana un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, y pese al equivoco al
que puede inducir el nomen escogido para identificar esta conducta, el criterio
deslealtad que subyace a este acto de competencia desleal no estriba exclusiva-
mente en el eventual provecho que el infractor pueda obtener de un derecho
que no le corresponde, sea en forma de ahorro de costes, sea de cualquier otro
modo. El punto de mira en esta materia no debe situarse, pues, inicamente en
ese extremo, sino también en el pionero y, en particular, en la posibilidad de
que pueda recuperar sus costes de investigacion y desarrollo que son necesarios
para justificar su decisién a innovar. Es decir, el expolio o aprovechamiento de
los resultados del esfuerzo ajeno que pueda seguirse de la imitacion solo es rele-
vante en la medida en que ello impida o dificulte gravemente que el titular pue-
da amortizar sus costes de creacion.

Aclarado lo anterior, es momento ya de apuntar los circunstancias que de-
ben concurrir en la imitacién considerada para que el aprovechamiento del es-
fuerzo ajeno connatural a la misma pueda reputarse indebida. Al respecto, el
Tribunal Supremo consider6 en la sentencia de 30 de diciembre de 2010 objeto
de este comentario, que dos eran los elementos bdsicos que determinaban el
caracter indebido del aprovechamiento del esfuerzo ajeno; el primero tiene ca-
racter positivo y el segundo constituye una exigencia de caracter negativa. Em-
pecemos por el primero.

9.2. Curcunstancias positivas

El primero de los elementos a los que la Sentencia que comentamos condi-
ciona el caracter indebido de la imitacion se cifra en el “akorro o reduccion signifi-
cativa de costes de produccion o comercializacion mds alla de los que se considera admisi-
ble para el correcto funcionamiento del mercado” [sic]. El Tribunal Supremo
condensa asi, si bien con una férmula algo mas imprecisa, las dos circunstan-
cias que la doctrina y la mayoria de la jurisprudencia ha venido requiriendo a
estos efectos: de un lado, inversion sustancial para el desarrollo de la prestacion
imitada;y, de otro lado, el ahorro notable del imitador y la imposibilidad o gra-
ve dificultad de amortizar los costes de desarrollo.

Sin embargo, a nuestro juicio y como muestra la jurisprudencia, es preciso
que en la prestacion imitada concurran con caracter previo ciertas condiciones
o caracteristicas objetivas. Por ello, abordaremos primero esta exigencia y a
renglon seguido las dos circunstancias mencionadas.

9.2.1. Lasingularidad competitiva de la prestacion imitada

Atendido el fundamento que respalda la proteccién que el articulo 11.2 in
finede la LCD ofrece al creador de una prestacion frente a su imitacién por ter-
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ceros es evidente que han de entenderse excluidas de su esfera protectora
aquellas prestaciones que sean habituales, banales o estén generalizadas o es-
tandarizadas en el concreto sector. Asi lo han entendido con buen criterio
nuestros tribunales en diversas ocasiones, toda vez que no han dudado en re-
chazar la existencia de un supuesto de imitacién desleal por la circunstancia
que estamos considerando cuando la prestaciéon imitada de que se trataba “se
fabricaba por distintas empresas de manera muy similar atendiendo a la funcion que
cumplian” [v. SAP Alicante 3-10-2003 (AC 2003\2136), “eran casi siempre las mismas
en todas las empresas del sector” [v. AAP Bizkaia 31-111-2006 (AC 2006\824) ], “era la
ulilizada habitualmente por cualquier empresa del sector” [v. SAP Castellon 4-5-2010
(AC 2010\1408) ], constaba, entre otras cosas, que “la especificidad que incorporaba
era utilizado en el mundo de la moda” [v. SAP Barcelona 3-6-2002 (JUR 2004\14061) ]
o que “existian en el mercado otras serie de productos que presentaban si no similitud,
gran semejanza’ [v. Madrid 9-3-2003 (JUR 2004\157055) ].

En consecuencia, para que la imitacion pueda estimarse desleal por compor-
tar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno es preciso que la prestacion
imitada posea alguna caracteristica ya sea técnica o funcional, ya sea estética que la
aleje del resto de prestaciones que se ofrecen o se han ofrecido en el mercado. Y
esa distancia puede venir dada por su caracter novedoso, por su originalidad [v.
SAP Seuvilla 1-6-2010 (AC 2010\1495), que rechazé la existencia de un acto de imi-
tacion por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno habida cuenta de que la
prestacion en cuestion carecia de originalidad] o, en fin, por su peculiaridad com-
petitiva [v. entre las decisiones que han desestimado la deslealtad de la imitacion
bajo el articulo 11,2 in fine de la LCD precisamente porque la prestacion imitada
bien carecia de singularidad competitiva, SSAP Jaén 24-1-2006 (AC 2006\734), Bar-
celona 3-11-2006 (JUR 2009\176383)—, bien no se habia demostrado que la tuviera:
SSAP Madrid 3-XI-2006 (AC 2006\2019), 11-I-2007 (AC 2007\1041), 12-6-2008 (AC
2009\1874), 24-4-2009 (AC 2009\1039), 22-1-2010 (AC 2010\1383)].

9.2.2. La inversion sustancial para el desarrollo de la prestacion
imitaday el ahorro notable del imitador

Para fundamentar la deslealtad de la imitaciéon por aprovechamiento del
esfuerzo ajeno tanto la doctrina como la jurisprudencia han venido exigiendo,
y con razon, que los costes de desarrollo de la prestacion imitada hayan sido sus-
tanciales, pues s6lo en ese caso la imitaciéon puede deparar una desventaja sig-
nificativa a su creador y, desde la 6ptica del imitador ahora y del modo en que
senala la sentencia que se comenta, que éste haya eludido una parte notable o
considerable de los costes que el pionero hubo de sufragar [v. en la doctrina y
por todos, PORTELLANO P. (1994), pp. 116-120, MASSAGUERJ. (1999) p. 359. En-
tre los pronunciamientos judiciales que asi lo han senalado recientemente,
SSAP La Coruria 31-VII-2010 (JUR 2010\335504), Barcelona 2-7-2008 (JUR
2008\315951), 9-3-2009 (AC 2009\2055), 25-10-2006 (JUR 2009\176785), Ma-
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drid 8-6-2009 (JUR 2009\472834), 25-9-2008 (JUR 2009\123605), 28-VI-2007
(AC 2007\357630), 11-1-2007 (AC 2007\1041), 3-X1-2006 (AC 2006\2019), Al-
cante 7-IX-2007 (AC 2008\78), 23-4-2007 (JUR 200N\242388), Girona 26-VI-2007
(AC 200A1680), AAP Bizkaia 31-111-2006 (AC 2006\824) ]

Debe advertirse, no obstante, que los costes relevantes a estos efectos no
son los de produccién o comercializacion de la prestacion, como senala la sen-
tencia que se comentayla mayoria de las decisiones judiciales que acabamos de
citar, sino los de desarrollo de la misma [v. en este sentido, MASSAGUER, ].
(1999) p. 359], puesto que en los primeros el imitador incurre en todo caso, a
menos, claro estd, que se haga directamente con la prestacién ajena. Y respecto
de estos ultimos, esto es, los costes de desarrollo, no se exige que el imitador lo-
gre ahorrarlos completamente; basta con que logre sortear una parte significa-
tiva de los mismos. Con un ejemplo, es claro que si el imitador se vale de secre-
tos empresariales del imitado ajeno para reproducir la prestacion de que se
trate incurre en ciertos costes representados por el trabajo de hacer, es decir, de
desarrollar, la réplica de la prestacion original. Mas no es dudoso que el hecho
de que laimitacién se haya logrado gracias a la utilizacién de un secreto empre-
sarial ajeno determina que los costes de desarrollo de la prestaciéon que ha teni-
do que sufragar del imitador sean, por definicién, notablemente mas bajos que
los que hubo de soportar el imitado [v. Alicante 23-4-2007 (JUR 2007\242388)].
En efecto, es evidente que en estos casos la explotacion del secreto empresarial
ha permitido el imitador estar en condiciones de reproducir la prestacién ori-
ginal con ahorro de los costes de desarrollo implicados en la misma realizacion
de la mencionada prestacion a partir de la informacion de que puede disponer
cualquier agente del mercado y, por ello, sin el esfuerzo intermedio implicito
en su recreacion. En consecuencia, en tanto que ese ahorro de costes sea nota-
ble (lo que, en todo caso, sucedera cuando los costes de investigacién y desarro-
llo de la informacién secreta necesaria para realizar la prestaciéon hayan sido sus-
tanciales), la imitacién resultante puede constituir también un acto de
imitacién desleal prohibida por el articulo 11 de la LCD.

9.2.3. Imposibilidad o grave dificultad de amortizar los costes de
desarrollo

Ahora bien, para que pueda establecerse la deslealtad de la imitacion de
una prestaciéon ajena por comportar un aprovechamiento indebido del es-
fuerzo ajeno no basta con que los costes del pionero y el ahorro obtenido por
el imitador sean notables, pese a que no faltan decisiones judiciales que se
han contentado con ello [v. SSAP Valencia 29-6-2009 (AC 20090\1763) 28-9-
2005 (AC 2005\1973), 22-11-2006 (AC 2006\1580)]. A tal fin es menester ade-
mds que tenga lugar en circunstancias tales que permitan suprimir la ventaja
temporal del que se adelant6 en la creacién y lanzamiento al mercado de nue-
vas prestaciones. Es decir, el caracter indebido determinante de la deslealtad



1110 STS de 30-12-2010. Actos de imitacion desleal por comportar un aprovechamiento indebido ...

de la conducta establecida en el articulo 11.2 in finede la LCD requiere que la
imitacion elimine el tiempo necesario para que el pionero tenga la oportuni-
dad razonable de amortizar los costes de la innovacién como consecuencia de
que el imitador entra en competencia con €l precisamente sin aportar el es-
fuerzo y los costes que supone su recreacion y, por lo tanto, sin que ello res-
ponda a la eficiencia de su méritos [en este sentido, PORTELLANO P. (1994) p.
136, MASSAGUER J. (1999), p. 359 y en la jurisprudencia especialmente, SSAP
Alicante23-4-2007 (JUR 2007\242388), Alicante 7-1X-2007 (AC 2008\78), Nava-
rra 17-10-2007 (JUR 2008\184954), Girona 19-12- 2000 (JUR 2001\120124) y
mas timidamente, SSAP Madrid 8-6-2009 (JUR 2009\472834), 28-6-2007 (AC
2007N\357630), Madrid 11-1-2007 (AC 2007\1041)]. A este efecto parece refe-
rirse precisamente el Tribunal Supremo en la sentencia comentada cuando
exige como elemento imprescindible para reputar indebido el aprovecha-
miento del esfuerzo ajeno resultante de la imitacion que el ahorro de costes
por parte del imitado vaya “mds alla de lo que se considera admisible para el correcto
funcionamiento del mercado”.Y asi lo confirma la segunda de las razones que el
tribunal desplegd para apoyar que la conducta considerada no era desleal
bajo el articulo 11.2 in finede la LCD y que estrib6, en particular, en la falta de
prueba de que la conducta del imitador “haya generado al creador una desventaja
comercial seria causada por la grave dificultad o imposibilidad de amortizar costes de
produccion y/o promocion [sic]. Pues, en efecto, solo en ese caso la conducta imi-
tativa considerada puede desincentivar al pionero a invertir el I+D y, por tan-
to, ir en detrimento del proceso innovador y con ello del correcto funciona-
miento del mercado.

Como es obvio, la determinacion de este extremo y, en particular, del
plazo que ha de estimarse razonable para que el pionero haya tenido oca-
sion de amortizar sus costes dependera de las circunstancias del supuesto
concreto, pero naturalmente y como enseguida veremos tiene, en todo ca-
so, como umbral maximo los plazos establecidos legalmente para las respec-
tivas modalidades de propiedad intelectual. Todo ello sin perjuicio claro
estd de que pueda situarse en un momento anterior [v. SAP Alicante 7-1X-
2007 (AC 2008\78) que entendid que los costes de produccion de los pomos
cuyo diseno se habia imitado debian entenderse amortizados, pues llevan
anos en el mercado].

9.3. Exigencia de cardcter negativo

El segundo de los elementos que, segtn la sentencia comentada, determi-
nan el cardcter indebido del aprovechamiento del esfuerzo ajeno resultante de
la imitacion reside en la ausencia de justificacion —entendemos— competitiva
de tal aprovechamiento. A pesar de que, asi formulada, esta exigencia no nos
parece plenamente correcta, deja sentir o condensa de forma algo apocada, la
idea de fondo que subyace a los dos requisitos o presupuestos de caracter nega-
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tivo que, a nuestro juicio, deben concurrir a estos efectos: por un lado, que la
prestacion imitada no haya sido objeto de un derecho de exclusiva ya extingui-
do por el transcurso del tiempo; y, por otro lado, que el imitador no haya obte-
nido la informacién que se precisa para estar en condiciones de imitar some-
tiendo a la prestacion original a ingeniera inversa.

9.3.1. Inexistencia de un derecho de exclusiva ya extinguido

Como ha senalado la doctrina y en alguna ocasién la jurisprudencia, una
vez expirado el derecho de exclusiva del que fue objeto la prestacién imitada
no es admisible que la explotacion del producto, del método, del uso o de la
forma externa anteriormente protegidas pueda constituir una imitacion des-
leal por entrafar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno [v. STS 17-
7-1997 (R] 1997\5759), SSAP Alicante23-4-2007 (JUR 2007\242388), Navarra 17-
10-2007 (JUR 2008\184954) y, en la doctrina, MASSAGUER, J. (1999), p. 358. No
obstante, STS 7-7-2009 (R] 2009\4328) y SAP La Coruna 31-VII-2010 (JUR
2010\335504)].

El argumento que sustenta este presupuesto es facil de advertir y hunde
sus raices en razones —ahora si— tanto de cardcter sistematico como teleologi-
cas. Bajo el primer aspecto, es evidente que la solucién contraria burlaria la
proteccion temporal limitada prevista en las leyes especiales que regulan la
proteccion juridica de la propiedad intelectual, toda vez que implicaria ex-
tender la proteccion de las creaciones mas alla del plazo en ellas establecido.
Y atin mas, soslayaria la finalidad perseguida por el legislador consistente en
que la generalidad pueda disponer de las creaciones industriales y estéticas,
en tanto que impediria que estas dltimas entrasen en el dominio publico.
Desde una optica teleolégica ahora, resulta obvio que en estos supuestos la
imitaciéon no contraviene el fundamento que subyace al articulo 11.2 in fine
de la LCD. En este sentido es de ver que el pionero ya ha tenido oportunidad
de amortizar la inversion realizada para desarrollar la prestacién y, en su caso,
incluso de obtener beneficios si encontré el favor de la demanda, pues no en
vano ha podido comercializar la prestaciéon en exclusiva de durante el perio-
do de tiempo que el legislador ha considerado adecuado y oportuno al efec-
to.

Por todo ello, puede afirmarse que en el aprovechamiento del esfuerzo
ajeno resultante de la imitacion de una prestacion que accedio a la proteccion
juridica otorgada por el correspondiente derecho de propiedad intelectual
concurre esa “justificacion competitiva’ ala que aludi6 el Tribunal Supremo en la
sentencia objeto de este comentario. Al respecto, basta observar que el imita-
dor se vale de informaciones que estan en el dominio puiblico para desarrollar
la prestacion imitada, por lo que naturalmente en nada perturba el buen fun-
cionamiento competitivo del mercado.
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9.3.2. Obtenciéon de la informaciéon necesaria para estar en
condiciones de imitar la prestacion original a través de
ingeniera inversa

Aun siendo cierto que la ingenieria inversa normalmente permite dar con
la informacién que incorpora o en que consiste el producto destinando una
cantidad de recursos considerablemente inferior a los que su creador invirtio
en desarrollarlo [v. SAMUELSON, P./ SCOTCHMER, S. (2002), p. 1587], con cierta
frecuencia, resulta bastante costosa (ad ex. inspecciéon de un sofisticado y com-
plejo analisis quimico, molecular, electrénico, etc.). Esta ultima circunstancia
es precisamente la evita que el pionero sea vea inducido a dejar de invertir en
I+D, puesto que normalmente podra recuperar los costes de su creacién duran-
te el tiempo que transcurre hasta que el secreto se obtiene de ese modo (lead ti-
me) [v. en este sentido, SAMUELSON, P./ SCOTCHMER, S. (2002) p. 1579, LANDES,
W.M. / POSNER, R.A., (2003), p. 356 y CHALLY, J. R.(2004), p. 1302]. Es por ello
que, en muchas ocasiones la imitaciéon realizada merced a la informacién ad-
quirida sometiendo a la prestaciéon original a ingenieria inversa escapara de
suyo a la deslealtad del articulo 11.2 in finede la LCD, puesto que, en tanto que
el coste o retraso normalmente implicito en esta técnica protejan al creador lo
suficiente para recuperar sus gastos iniciales de investigacion y desarrollo, que-
dara ileso el estimulo a la innovacién que el mencionado precepto trata de sal-
vaguardar.

Ello no obstante, no puede descartarse que, en ocasiones y como la practi-
ca ensena, la obtencién de la informacién que incorpora o en que consiste la
prestacion mediante esta técnica resulte relativamente sencilla y poco costosa
(ad ex. porque es casi imposible de ocultar en el producto final), por contraste
con la considerable inversiéon que el titular realizé para desarrollarla. La cues-
tion que inmediatamente se nos plantea es pues, si el adecuado estimulo a la
creacion de informacion exige que en estas circunstancias esta practica esté ve-
daday, por lo tanto, y por lo que ahora importa, que el aprovechamiento del es-
fuerzo consustancial a la imitacion de la prestaciéon que ha sido sometida a in-

genieria inversa se repute indebida y, por ello, contraria al articulo 11.2 in fine
dela LCD.

A nuestro juicio, la respuesta a esta cuestion ha de ser decididamente nega-
tiva por, al menos, dos razones: una, de racionalidad econ6émica; la otra de na-
turaleza sistematica. Desde el primer punto de vista, hay que advertir que la in-
genieria inversa asume un destacado papel en el proceso innovador, pues lejos
de lo que pueda parecer no es simplemente un procedimiento que, bajo la apa-
riencia de la investigacién, permita reproducir un determinado producto. En
efecto, aunque en muchas ocasiones su realizacion lleva implicita una repro-
duccién, entrana asimismo un estudio detallado del producto a fin de descu-
briry entender cémo funcionay estar en condiciones de redisenarlo sin necesi-
dad de reproducirlo paso a paso. Y en ese trance, suelen gestarse o generarse
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nuevas informaciones que haran posible mejorar el producto sometido a esa
técnica o, incluso, desarrollar otros productos nuevos o compatibles con aquél,
por lo que en definitiva procura avances significativos en ciertos sectores de ac-
tividad [v. por todos, FRIEDMAN, D. D. / LANDES, W. M./ POSNER, R. A. (1991) p.
70, LANDES, W. M. / POSNER, R. A (2003), pp. pp- 365 y 379, SAMUELSON, P. /
SCOTCHMER, S. (2002) pp. 1587-1588 y RISCH M. (2007) p 53].

Desde una perspectiva sistematica ahora, ha de repararse de un lado, en
que la adquisici6on de un secreto empresarial a través de ingenieria inversa
constituye una practica licita [v. para el razonamiento que lo respalda, SUNOL,
A. (2009)]; y de otro lado, que su licitud constituye a su vez un factor esencial
para mantener el balance y no socavar el fundamento que subyace a otras me-
canicas juridicas con las que cuenta nuestro ordenamiento para proteger las in-
formaciones [ad ex. si el secreto consiste en una invencién patentable, la licitud
de esta técnica se revela necesaria para no enjugar los incentivos que procura el
sistema de patentes: LANDES, W. M. / POSNER, R. A., (1991), p. 370 y CORNISH
W. R. / LLEWELYN D., (2203) p. 314]. Si ello es asi respecto de la informacion
que merece la condicion de secreto empresarial, tanto mas ha de serlo en el
caso de informacion que ni tan siquiera gozan de ese estatus.

En atencién a todas estas consideraciones, parece obligado concluir que,
elarticulo 11. 2 in finede la LCD no puede invocarse para combatir la imitaciéon
de una prestacion ain cuando esta haya sido sometida a un procedimiento de
ingenieria inversa poco costoso en términos de tiempo, dinero y esfuerzo.
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