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Nota:

Marca comunitaria. El caracter sugestivo de un signo respecto de las
cualidades y efecto del producto no le priva de fuerza distintiva a no ser que
deje de ser sugestivo y pase a ser descriptivo, e incurra entonces en la
prohibicion de registro del art. 5.1.c) de la LM. El signo sugestivo no incurre
en la prohibicion del art. 5.1.c) LMy se le presupone distintividad, sin
perjuicio de que la fuerza distintiva pueda ser escasa. De la misma manera
que el signo distintivo descriptivo, afectado por la resefiada prohibicion del
art. 5.1 ¢) LM, puede llegar a ser marca cuando “haya adquirido, para los
productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un caracter
distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma”, el
signo sugestivo puede llegar a tener mayor fuerza distintiva de la que a priori
tendria, merced a su uso.

Interpretacién del art. 5 LCD (art. 4.1 LCD). Aprovechamiento indebido del
esfuerzo ajeno: parasitacion de las inversiones hechas por un tercero en el
lanzamiento o la consolidacion de un producto o servicio en el mercado.
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CASACION E INFRACCION PROCESAL Num.: 614/2011
Ponente Excmo. Sr. D.: Ignacio Sancho Gargallo

Votacion y Fallo: 23/05/2013

Secretaria de Sala: Ilmo. Sr. D. Alberto Carlos Garcia Vega

TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil

SENTENCIA N°: 395/2013
Excmos. Sres.:

D. José Ramon Ferrandiz Gabriel
D. Antonio Salas Carceller

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Rafael Saraza Jimena

D. Sebastiin Sastre Papiol

En la Villa de Madrid, a diecinueve de Junio de dos mil trece.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al
margen indicados, ha visto el recurso extraordinario por infraccién procesal y el
recurso de casacion interpuestos respecto la sentencia dictada en grado de
apelacion por la seccién 82 de la Audiencia Provincial de Alicante, seccion 82,
Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, como
consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo
Mercantil nim. 2 de Alicante, Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y
Modelos.

El recurso fue interpuesto por las entidades Grupo Leche Pascual, S.A. y
Corporacion Empresarial Pascual, S.L., representadas por la procuradora
Maria Elena Martin Garcia.

Es parte recurrida la entidad J. Garcia Carrion, S.A., representada por la
procuradora Adela Cano Lantero.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Tramitacidon en primera instancia
Hechos

1.

En la demanda Grupo Corporativo Teype, S.L. comparecié como titular y
licenciataria de las siguientes marcas:

1° marca nacional n° 2.558.954, PASCUAL FUNCIONA, mixta, solicitada el dia
29 de septiembre de 2003 y registrada el dia 16 de febrero de 2004, en las
clases 29, 30 y 32 (documento nimero 9 de la demanda), con la siguiente
representacion grafica:

FNCIONA

2° marca nacional n°® 2.687.465, PASCUAL FUNCIONA, mixta, solicitada el dia
29 de diciembre de 2005 y registrada el dia 12 de febrero de 2007, en las
clases 29, 30 y 32 (documento nimero 10 de la demanda), con la siguiente
representacioén grafica:

3° marca comunitaria n°® 4.996.682, PASCUAL FUNCIONA, mixta, solicitada el
dia 4 de abril de 2006 y registrada el dia 18 de mayo de 2007, en las clases
29, 30 y 32 (documento numero 11 de la demanda), con la siguiente
representacién grafica:
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Y Leche Pascual, S.A. comparecié como licenciataria de estas marcas, que
aplica desde 2006 para distinguir sus productos consistentes en una bebida de
leche y zumo de frutas, que merced a las inversiones realizadas en publicidad
son en la actualidad lideres en ventas.

La demanda se interpuso frente a Garcia Carrion, S.A., que desde agosto de
2008 comercializa una bebida compuesta por leche y zumo de frutas cuyo
envase se distingue por la denominacion DON SIMON FUNCIONA vy, con
posterioridad, por DON SIMON FUNCIONA MAX:

En el suplico de la demanda se solicitaba:

"1. Se declare:
a. Que los productos DON SIMON FUNCIONA y DON SIMON
FUNCIONA MAX, infringen las siguientes marcas titularidad de

TEYPE:
- Marca espafiola n° 2.558.954 "PASCUAL FUNCIONA"
(mixta);
- Marca espafiola n° 2.687.465 "PASCUAL FUNCIONA"
(mixta); y
- Marca comunitaria n° 4.996.682 "PASCUAL FUNCIONA"
(mixta).

b. Que la entidad GARCIA CARRION ha realizado actos de
competencia desleal, conforme a lo expuesto en la demanda.

c. Que la entidad GARCIA CARRION ha causado unos dafios y
perjuicios a TEYPE y LECHE PASCUAL como consecuencia de los
actos de infraccion de marca y de competencia desleal que,
respectivamente, ha realizado.
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CARRION:
a. A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
b. A cesar en la fabricacién, ofrecimiento, publicidad y
comercializacién de sus productos DON SIMON FUNCIONA y DON
SIMON FUNCIONA MAX con su actual forma de presentacién y en
cualquier ofra en la que se empleen elementos idénticos o
semejantes a las siguientes marcas titularidad de TEYPE:

- Marca espariola n° 2.558.954 "PASCUAL FUNCIONA"

(mixta).
- ‘Marca espafiola n° 2.687.465 "PASCUAL FUNCIONA"
(mixta)
- Marca comunitaria n° 4.996.682 "PASCUAL FUNCIONA"
(mixta).

c. A abstenerse de utilizar marcas que consistan o contengan la
palabra "FUNCIONA".

d. A retirar del trafico econémico y establecimientos de comercio las
unidades de los productos DON SIMON FUNCIONA y DON SIMON
FUNCIONA MAX, asi como el material promocional y publicitario de
dichos productos en su presentacion actual.

e. Al resarcimiento de los darfios y perjuicios causados a TEYPE y
LECHE PASCUAL conforme a las bases sefialadas en el cuerpo de
la demanda, en la cuantia que se determine en periodo de prueba,
incluyendo la publicacién de la sentencia en dos diarios de tirada
nacional, a costa de GARCIA CARRION.

f. Al pago de las costas del presente procedimiento.”.

2. El procurador José Antonio Saura Ruiz, en representacion de la entidad J.
Garcia Carrion S.A., contesto a la demanda y suplicé al Juzgado que dictase
sentencia:

"vor la que se desestime integramente la demanda, efectuando
expresa imposicion de las costas procesales a la parte actora.”.

3. El Juez de lo Mercantil niim. 2 de Alicante dicté Sentencia con fecha 8 de
junio de 2010, con la siguiente parte dispositiva:

"FALLO: Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda
interpuesta por don Daniel Dabrowski Pernas, Procurador de los
Tribunales y de las mercantiles Grupo Leche Pascual, S.A. y Grupo
Corporativo Teype S.L. contra la mercantil J. Garcia Carrién, S.A.
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representada por el Procurador de los Tribunales don José Antonio

Saura Ruiz, y, en consecuencia declaro que:
- La mercantil Garcia Carriéon S.L. ha realizado actos de
competencia desleal al comercializar productos con Ia
denominacion DON SIMON FUNCIONA y DON SIMON
FUNCIONA MAX.
- Que como consecuencia de los mismos, ha causado dafios y
perjuicios a las mercantiles Grupo Leche Pascual, S.A. Y
Grupo Corporativo Teype S.L.

Y en consecuencia la condeno:
- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
- A cesar en la fabricacién, ofrecimiento, publicidad y
comercializacién de sus productos DON SIMON FUNCIONA Y
DON SIMON FUNCIONA MAX en su actual forma de
presentacion y en cualquier ofra en la que se emplee la
palabra "Funciona" y venga referida al producto conocido
como leche mas zumo o zumo mas leche.
- A retirar a su costa del trafico econémico y establecimientos
de comercio las unidades de los productos DON SIMON
FUNCIONA y DON SIMON FUNCIONA MAX, asi como el
material promocional y publicitario de dichos productos en su
presentacién actual.
- A pagar a las actoras en concepto de resarcimiento darios y
perjuicios la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS Y SETENTA Y TRES CENTIMOS (494.354'73 €).
- A publicar el fallo de la sentencia a su costa en dos diarios de
tirada nacional.

Se desestiman las demas pretensiones contra ella ejercitadas.

No se hace especial pronunciamiento en costas.".

4. Instada la aclaracién de la anterior sentencia, se dicté por el Juzgado de lo
Mercantil nim. 2 de Alicante Auto de fecha 9 de junio de 2010, cuya parte
dispositiva es como sigue:

"SE RECTIFICA la sentencia, de 8 de junio de 2010, en el sentido
de que donde se dice "el principio iura novit curia nos permite acudir
al articulo 5 de Ia citada ley ", debe decir "el principio iura novit curia
nos permite acudir al articulo 4 de la citada ley "
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Tramitacién en segunda instancia

5. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelacion por las
representaciones respectivas de las entidades Grupo Leche Pascual, S.A. y
Grupo Corporativo Teype, S.L. y J. Garcia Carrion, S.A.

La resolucién de estos recursos correspondié a la seccién 82 de la Audiencia
Provincial de Alicante, Tribunal de Marca Comunitaria y Dibujos y Modelos
Comunitarios, mediante Sentencia de 12 de enero de 2011, cuya parte
dispositiva es como sigue:

“FALLAMOS: Con desestimacién del recurso de apelaciéon deducido
por GRUPO LECHE PASCUAL, S.A y GRUPO CORPORATIVO
TEYPE, S.L. y con estimacién del recurso de apelacion deducido
por J. GARCIA CARRION, S.A., contra la Sentencia dictada por el
Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios
namero 2, de fecha ocho de junio de dos mil diez, reclificada
mediante Aufo de fecha nueve de junio de dos mil diez, en las
actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos REVOCAR
Y REVOCAMOS la mencionada resolucién y, en su lugar, que
desestimando la demanda promovida por el Procurador Don Daniel
Janusz Dabrowski Pernas, en nombre y representacion de GRUPO
LECHE PASCUAL, S.A y GRUPO CORPORATIVO TEYPE, S.L,,
contra J. GARCIA CARRION, S.A., debemos absolver y absolvemos
a ésta de todos los pedimentos deducidos en su contra y, debemos
condenar y condenamos a las demandantes al pago de las costas
causadas en la instancia, imponiendo a GRUPO LECHE PASCUAL,
S.A y a GRUPO CORPORATIVO TEYPE, S.L las costas causadas
en esta alzada originadas por su recurso con pérdida del depésito
constituido para la preparacion del mismo y, sin efectuar especial
imposicién a ninguna de las partes de las costas causadas en esta
alzada originadas por el recurso de J. GARCIA CARRION, S.A.
acordando la devolucion a ésta del depdsito constituido para su
preparacioén.”.

Interposiciéon y tramitacion del recurso extraordinario por infraccion

procesal y recurso de casacion

6. E! procurador Daniel Janusz Dabrowski Pernas, en representacion de las
entidades Grupo Lecha Pascual S.A. y Corporacién Empresarial Pascual, S.L.,
interpuso recurso extraordinario por infracciéon procesal y recurso de casacion
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ante la Audiencia Provincial de Alicante, seccion 82 Tribunal de Marca
Comunitaria y Dibujos y Modelos Comunitarios.

El motivo del recurso extraordinario por infraccién procesal fue:
"1°) Infraccion del art. 218.1 de la LEC.".
Los motivos del recurso de casacion fueron:

"1°) Infracciéon de los arts. 5.2 de la Ley de Marcas y 7.3 del
Reglamento de Marca Comunitaria.
29 Infraccién del art. 4.1 de la Ley de Competencia Desleal.”.

7. Por Diligencia de Ordenacion de 9 de marzo de 2011, la Audiencia
Provincial de Alicante, seccién 8?2 tuvo por interpuestos el recurso
extraordinario por infracciéon procesal y el recurso de casacion mencionados, y
acordd remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con
emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta dias.

8. Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen como parte recurrente
las entidades Grupo Leche Pascual, S.A. y Corporacion Empresarial Pascual,
S.L., representadas por la procuradora Maria Elena Martin Garcia; y como
parte recurrida la entidad J. Garcia Carrion, S.A., representada por la
procuradora Adela Cano Lantero.

9. Esta Sala dictdé Auto de fecha 18 de octubre de 2011, cuya parte dispositiva
€s como sigue:

"ADMITIR EL RECURSO DE CASACION Y RECURSO
EXTRAORDINARIO POR INFRACCION PROCESAL interpuesto
por la representacion procesal de "GRUPO LECHE PASCUAL,
S.A."y "CORPORACION EMPRESARIAL PASCUAL, S.L." contra la
Sentencia dictada, con fecha 12 de enero de 2011, por la Audiencia
Provincial de Alicante (Seccion 8?), en el rollo de apelacién n°
546/2010, dimanante de los autos de juicio ordinario n° 73/2009 del
Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios n°
2 de los de Alicante.".

10. Dado traslado, la representacion procesal de la entidad J. Garcia Carrion,
S.A., present6 escrito de oposicion a los recursos formulados de contrario.

11. Al no solicitarse por todas las partes la celebracion de vista publica, se
sefiald para votacion y fallo el dia 23 de mayo de 2013, en que ha tenido lugar.
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Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. IGNACIO SANCHO GARGALLO,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Resumen de antecedentes

1. Para la resolucion del presente recurso conviene partir de la relacion de
hechos relevantes acreditados en la instancia.

Al tiempo de interponerse la demanda, Grupo Corporativo Teype (Teype) era
titular de las tres marcas resefiadas en el hecho primero de la sentencia,
registradas para distinguir productos de las clases 29, 30 y 32, y que, siendo
mixtas, incluyen la denominacién “Pascual Funciona” (marca nacional n°
2.558.954, marca nacional n° 2.687.465 y marca comunitaria n°® 4.996.682).

La otra demandante, Grupo Leche Pascual, S.A. (en adelante, Leche Pascual),
desde 1997 comercializa, en diversos formatos, una bebida de leche y frutas
que inicialmente denominaba “biofrutas”, y que desde 2006 pasé a identificar
con las resefiadas marcas en las que aparece la indicacion “Pascual
Funciona”. Para ello realizé una importante campafia publicitaria basada en el
término “funciona”, para que en el mercado se vinculara este elemento
publicitario con el oferente. En aquel momento Leche Pascual tenia un 40%
de la cuota de mercado de este producto.

La demandada, J. Garcia Carrion, S.A. (en adelante, Garcia Carrion), que
fabrica y comercializa vinos y zumos con la marca notoria “Don Simén”, desde
agosto de 2008 ha empezado a comercializar aquella bebida de leche y zumo,
en unos envases con el signo "Don Simén Funciona” y “Don Simén Funciona
Max”, cuya representacion grafica aparece en el antecedente de hecho
primero de esta sentencia. En realidad, primero emple6 “Don Simén
Funciona”, en donde “Funciona” tenia una grafia muy similar a la que emplea
la demandante, y ante el requerimiento extrajudicial de ésta para que cesara
en esta actuacion, la demandada pasé a usar “Don Simén Funciona Max”, en
la que la grafia de “Funciona Max” ya no es la misma que [a de la demandante.

2. En la demanda, las dos demandantes (Leche Pascual y Teype) ejercitaron
diversas acciones basadas en la infraccién de las marcas nim. 2.558.954,
mixta que incluye la denominacién “Pascual Funciona”; nim. 2.687.465, mixta
que incluye la denominacién “Pascual Funciona”; y nim. 4.996.682, mixta que
incluye la denominaciéon “Pascual Funciona”; y también en la realizacién, por la
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demandada, de actos de competencia desleal, que tipifica como actos
contrarios a la buena fe (art. 5 LCD) y actos de imitacion con aprovechamiento
del esfuerzo y la reputacion ajenos (art. 11.2 LCD).

3. La sentencia de primera instancia desestimé las acciones marcarias, al no
apreciar que existiera una infraccidon de las marcas de las demandantes,
después de examinar la posible infraccidon exclusivamente desde Ila
perspectiva de la prohibicion de identidad [art. 34.2.a) LM] y del riesgo de
confusion [art. 34.2.b) LM], y sin tener en consideracion la posible notoriedad
de las tres marcas mixtas “Pascual Funciona”. A continuacion, al analizar las
acciones de competencia desleal, rechazé que los hechos denunciados
pudieran constituir actos de imitacién tipificados en el art. 11 LCD, y, sin
embargo, si aprecioé que fueran actos contrarios a las exigencias de la buena
fe, incardinables, a su juicio, en el art. 5 LCD.

4. Las demandantes recurrieron la sentencia de primera instancia respecto del
pronunciamiento relativo a las desestimacion de la infraccién marcaria y de las
acciones fundadas en dicha infracciéon. Como no apelaron la desestimacién de
la declaraciéon de actos de imitacion del art. 11 LCD, este pronunciamiento
pasoé a ser firme.

Por su parte, la demandada apel6 la estimacion de las acciones de
competencia desleal basadas en la declaracion de que la conducta de la
demandada constituia un comportamiento contrario a las exigencias de la
buena fe (art. 5 LCD).

La sentencia de la Audiencia, en primer lugar, respecto de las acciones
marcarias, tan sélo reconoce legitimacién a la titular de las marcas que
confieren el ius prohibendi ejercitado (Teype). Luego, salva la omision
contenida en la sentencia de primera instancia, que dej6 de analizar la
infraccion basada en la consideracién de la notoriedad de las marcas de la
demandante, y niega que tengan esta consideracién de marcas notorias. En su
argumentacion, la Audiencia reconoce el caracter notorio a la denominacién
“Pascual”, pero no al término “Funciona”, que califica de denominacion
sugestiva, porque evoca de forma indirecta determinadas caracteristicas o
cualidades del producto, y al que niega distintividad intrinseca, lo que a juicio
de la Audiencia impide que, al unirse al termino Pascual, la marca compuesta
goce de notoriedad. A continuacion, analiza la infraccién marcaria desde la
consideracion del riesgo de confusion, y confirma que no ha existido tal
infraccién.
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En relacion con la apelacion de la demandada, la Audiencia deja constancia de
que “el acto de competencia desleal imputado a Garcia Carrién consiste en
que la forma externa del conjunto del envase utilizado por la demandada imita
el envase de Leche Pascual, lo que constituye un acto objetivamente contrario
a las exigencias de la buena fe y comporta un aprovechamiento indebido del
esfuerzo realizado por aquella, al aprovecharse del éxito alcanzado por ese
producto, por lo que opta por imitar su apariencia con el fin de atraer para si
parte de la clientela de Leche Pascual’. También recuerda que en el
fundamento juridico sustantivo segundo de la demanda esta conducta se
incardina tanto en el ilicito concurrencial previsto en el art. 5 LCD (actual art.
4.1 LCD), como en el regulado en el art. 11 LCD. Y, después, advierte que la
sentencia de primera instancia, ademas de desestimar la deslealtad fundada
en el art. 11 LCD, “amparandose en el principio iura novit curia, estimo la
accion de competencia desleal fundada en el actual art. 4.1. LCD, al
considerar que Garcia Carrién se aproveché del esfuerzo o de las inversiones
ajenas porque pasé a designar un producto compuesto de leche y zumo de
frutas con la denominacién “Funciona”, que Leche Pascual ya venia utilizando
con anterioridad para designar ese mismo tipo de producto, ostentando la
posicion de liderazgo en el mercado de esa gama de productos...”. La
Audiencia, guiada por el recurso de apelacién, aprecia que la sentencia de
primera instancia se apart6 del relato de hechos de la demanda, que “hacia
referencia a una sola conducta de imitacién de la forma externa de
presentacion del conjunto del envase del producto y esa Gnica conducta la
tipificaba indistintamente en los articulos 5y 11 LCD”. Por eso, entiende que la
sentencia apelada alter6 de modo sustancial la causa de pedir e incurrié en
incongruencia extra petita, con la consiguiente indefensién de la demandada.

Recurso extraordinario por infraccion procesal

5. Formulacién del tnico motivo. El recurso extraordinario por infraccién
procesal se articula mediante un Gnico motivo, que se ampara en el ordinal 2°
del art. 469.1 LEC, en la infraccion del art. 218.2 LEC. En concreto, se funda
en que la sentencia recurrida habria infringido el art. 218.2 LEC al considerar
que, respecto de la apreciacién de la existencia de actos de competencia
desleal por ser contrarios a las exigencia de la buena fe (art. 5 LCD, segun la
redaccion legal vigente en el momento de realizarse la conducta enjuiciada,
que coincide con el actual art. 4.1 LCD), la sentencia de primera instancia
incurrié en un vicio de incongruencia extra petitum.
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En el desarrollo del recurso se argumenta que la sentencia de primera
instancia no alter6 el relato factico ni la fundamentacion juridica. Para ello trae
a colacién varias sentencias del Tribunal Constitucional en las que se hace
hincapié en que no existe incongruencia extra petitum cuando el tribunal da
acogida a lo que esta sustancialmente comprendido en el objeto del pleito o
implicitamente en las pretensiones deducidas en la demanda (STC 1015/2006,
de 13 de octubre).

Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuacion.

6. Razones de la estimacion del unico motivo del recurso extraordinario por
infraccion procesal. Como queda claro en la formulacion del recurso, la
infraccion del art. 218.2 LEC no se produce porque la sentencia de apelacién
hubiera incurrido en incongruencia, sino porque ha estimado el recurso de la
demandada, al apreciar que la sentencia de primera instancia incurrié en
incongruencia extra petitum cuando aprecié que la demandada habia cometido
un acto de competencia desleal de aprovechamiento indebido del esfuerzo
ajeno, incardinable en el art. 5 LCD. Lo que nos lleva a juzgar sobre la
incongruencia de la sentencia de primera instancia.

Con caracter general, venimos considerando que “el deber de congruencia se
resume en la necesaria correlacion que ha de existir entre las pretensiones de
las partes, teniendo en cuenta el petitum [peticién] y la causa petendi [causa
de pedir] y el fallo de la sentencia” (Sentencia 173/2013, de 6 de marzo). En
particular, en relacioén con la modalidad de incongruencia extra petitum, haber
resuelto algo que no formaba parte del objeto del proceso, el Tribunal
Constitucional puntualiza que “el juzgador esta vinculado por la esencia y
sustancia de lo pedido y discutido en el pleito, no por la literalidad de las
concretas pretensiones ejercitadas, tal y como hayan sido formalmente
formuladas por los litigantes” (STC 182/2000, de 10 de julio). De tal forma que
‘no “se incurre en incongruencia cuando se da acogida a lo que
sustancialmente esta comprendido en el objeto del pleito o implicitamente en
las pretensiones deducidas en la demanda” (Sentencia 1015/2006, de 13 de
octubre).

De este modo debemos revisar si el acto de competencia desleal apreciado
por la sentencia de primera instancia estaba “sustancialmente comprendido en
el objeto del pleito”, tal y como quedé conformado en la fase de alegaciones, y
en concreto con la demanda.

Aunque la demanda no es muy clara y debiera haberlo sido, cabe entender
que, ademas de la conducta de imitaciéon desleal del envase que incardina en
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el art. 11.2 LCD, también denuncia un comportamiento que podria constituir
una conducta distinta susceptible de enjuiciamiento al amparo del art. 5 LCD
(actual art. 4.1 LCD): la utilizacion por la demandada del término “Funciona”
(debajo de su marca “Don Simén”) para identificar el producto consistente en
una bebida compuesta por leche y zumo de frutas, que es la misma
denominacién empleada por Leche Pascual durante varios afios para
identificar su producto (tal y como aparece en las marcas que tiene
registradas, junto con el signo “Leche Pascual”), respecto del que tiene el 40%
de cuota de mercado, aprovechandose asi de la importante inversion
publicitaria realizada por la demandante y de la reputacién alcanzada por ésta.

Al margen de que pueda prosperar o no esta “causa petendi’ de las acciones
de competencia desleal ejercitadas en la demanda, entendemos que
sustancialmente se invocé y que, por lo tanto, el juzgado mercantil no incurrié
en incongruencia extra petitum cuando asi lo entendié y juzgé la conducta.
Consiguientemente, la Audiencia, en la medida en que aprecié incongruencia
en la sentencia de primera instancia y dejé sin efecto aquel enjuiciamiento,
infringi6é las normas reguladoras de la sentencia, relativas a la congruencia de
la sentencia, antes resefadas.

7. Consecuencias de la estimacion del recurso extraordinario por infraccion
procesal. El efecto de la estimacion de este uUnico motivo del recurso
extraordinario por infracciéon procesal alcanza (inicamente a la desestimacion
de las acciones de competencia desleal basadas en la resefiada conducta
contraria a las exigencias de la buena fe, pero no a la desestimacion de las
acciones marcarias, respecto de las que sigue vigente el recurso de casacion.

En consecuencia, procederemos, a continuacién, a enjuiciar si la conducta de
la demandada es susceptible de ser calificada de contraria a las exigencias de
la buena fe, conforme al art. 5 LCD (actual art. 4.1 LCD), sin que sea necesario
analizar el segundo motivo de casacion.

Sin embargo, el primer motivo de casacion, que versa sobre la denunciada
infraccién marcaria (los arts. 5.2 LM y 7.3 RMC, y la doctrina del TJUE sobre la
distintividad sobrevenida), si que sera mas tarde objeto de analisis.

Enjuiciamiento del comportamiento contrario a las exigencias de la
buena fe

8. Jurisprudencia sobre la clausula general del art. 5 LCD (actual inciso
primero del art. 4.1 LCD). Conviene recordar, de forma sintética, cual es la
jurisprudencia sobre la aplicacién del art. 5 LCD, que, en la redaccion aplicable
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al caso (en la actualidad se corresponde con el apartado 1 del art. 4 LCD),
prescribe: “se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente
contrario a las exigencias de la buena fe’.

Este precepto “no formula un principio general objeto de desarrollo y
concrecion en los articulos siguientes de la misma Ley” (Sentencias
1169/2006, de 24 de noviembre, y 19/2011, de 11 de febrero), sino que “tipifica
un acto de competencia desleal en sentido propio, dotado de sustantividad
frente a los actos de competencia desleal que la ley ha estimado tipificar en
concreto” (Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre, 311/2007, de 23 de
marzo, y 1032/2007, de 8 de octubre). Consiguientemente, "esta clausula no
puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular,
sino que la aplicacién ha de hacerse en forma auténoma, especialmente para
reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser
subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificacion particular"
(Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre, y 48/2012, de 21 de febrero).
Pero sin que ello pueda “servir para sancionar como desleales conductas que
debieran ser confrontadas con alguno de los tipos especificos contenidos en
otros preceptos de la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta —la
del art. 5 LCD-, si es que ello significa propiciar una afirmacién de antijuricidad
degradada, mediante la calificacion de deslealtad aplicada a acciones u
omisiones que no rednen todos los requisitos que integran el supuesto
tipificado para impedirlas" (sentencias 635/2009, de 8 de octubre, y 720/2010,
de 22 de noviembre).

La deslealtad de la conducta tipificada en este art. 5 LCD es un ilicito objetivo,
en la medida en que la deslealtad no se funda en la concurrencia del dolo o la
culpa del autor, ni en la finalidad perseguida, sino que ha de configurarse en
torno a parametros objetivos. Y, al mismo tiempo, no deja de ser un ilicito de
riesgo o de peligro, porque no se hace depender de concretos efectos
ocasionados por la conducta enjuiciada, sino s6lo de su compatibilidad con las
exigencias del modelo o estandar aplicable.

En cualquier caso, como pone de relieve la doctrina, esta clausula general de
represion de la competencia desleal ha de ser objeto de una interpretacién y
aplicaciéon funcional. Esto es, después de identificar la conducta objeto de
enjuiciamiento, debemos valorar su compatibilidad con el modelo de
competencia economica tutelado por la Ley, que es un modelo de competencia
basado en el “mérito” o “bondad” (precio, calidad, servicio al cliente...) de las
propias prestaciones, entendiendo por tales no sélo los productos o servicios
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ofertados, sino también la publicidad y el marketing empleados para convencer
a los clientes de la bondad de la oferta.

Esta actividad, de apreciacion de las circunstancias que permiten estimar la
contravencién de las exigencias de la buena fe, es eminentemente valorativa y
prudencial, pues no puede perderse de vista el caracter represor de la
normativa sobre competencia desleal, por lo que tiene de limitada de la
actividad econémica desarrollada en el mercado.

9. En nuestro caso, el comportamiento de la demandada que, tras la campafha
de publicidad y marketing desarrollada por Leche Pascual para dar a conocer
el cambio de denominacion de “bio frutas” a “funciona” en su producto (bebida
de leche y zumo de frutas), respecto del que gozaba de una cuota de mercado
del 40%, modifico los envases en que comercializaba un producto muy similar
(bebida de leche y zumo de frutas), para asemejarlos a los de la demandante
y, en concreto, introdujo el término “funciona”, justo debajo de su marca “Don
Simén” (como puede apreciarse en la imagen recogida en el antecedente de
hecho primero de esta sentencia), con una grafia muy similar a la empleada
por la demandante, puede considerarse contrario a las exigencias de la buena
fe porque supone un acto de expolio o de. aprovechamiento indebido del
esfuerzo ajeno.

Cabe apreciar el expolio o aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno
cuando se utilizan las prestaciones o los resultados alcanzados por un tercero
sin su consentimiento, en supuestos que no se encuentran protegidos por un
derecho de propiedad industrial o intelectual (la demandante no tiene un
derecho de exclusiva sobre el empleo del signo “funciona’, sin perjuicio de que
si lo tenga sobre las tres marcas registradas en las que este término
acompafia a la denominacion Leche Pascual, con la grafia con que es
notoriamente conocida en el mercado) y tampoco constituyen un acto de
competencia desleal (se ha desestimado que la imitacién del envase lo fuera al
amparo del art. 11.2 LCD).

Pero la deslealtad no se basa en la mera utilizacion o aprovechamiento del
esfuerzo ajeno, pues de otro modo estariamos reconociendo un derecho de
exclusiva o0 monopolio ajeno a la regulacion legal, sino que la deslealtad se
justifica por el modo y la forma en que se llega a estar en condiciones de
aprovechar esa prestacion o resultado, lo que reduce mucho el margen de
apreciacion de la deslealtad e incide, como veremos, en el alcance de sus
consecuencias.
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Dentro de este estrecho margen de comportamiento desleal, la doctrina
entiende que cabria incluir la parasitacion de las inversiones hechas por un
tercero en el lanzamiento o en la consolidacion de un producto o servicio en el
mercado. Y esto es lo que se habria producido en este caso, en que, justo
después de la resefiada camparia publicitaria desarrollada por Leche Pascual,
la demandada (que explota sus productos con la marca Don Simoén), para
aprovecharse indebidamente de esta campafia y del esfuerzo econémico que
le supuso a Leche Pascual, empled en la presentacién de sus productos el
término “funciona” sobre el que se basaba la resefiada campafia publicitaria,
esto es, utilizbé el mismo medio publicitario empleado por la demandante, sin su
consentimiento, como elemento para trasladar a los consumidores una oferta
competidora.

Conviene insistir en que la deslealtad viene determinada en este caso porque
el lanzamiento del mismo producto con una presentacion muy similar, en la
que se utiliza el medio publicitario (el termino “funciona” empleado por Leche
Pascual en su campaiia de publicidad, de forma idénea para aprovecharse de
ella, se hace justo después de que se realizara esta campaiia y, lo que es mas
importante, antes de que se consolidaran sus efectos o frutos. Pues, si el
lanzamiento por parte de la demandada de su nueva forma de presentacion
del producto, que incluia el término “funciona”, se hubiera realizado en otro
mercado o en otras circunstancias, como lo es después de que hubiera
pasado un tiempo razonable para que la campafa publicitaria de Leche
Pascual y, con ella, las inversiones que requirid, hubieran podido alcanzar el
objetivo perseguido de ampliar la cuota de mercado de su producto y asentar
la vinculacion del elemento publicitario que supone el término “funciona”
(sustitutivo de la denominacion antes empleada “bio frutas”) con Leche
Pascual, entonces la conducta no hubiera sido desleal por muy importantes
que hubieran sido las inversiones y muy destacada la posicion y
reconocimiento del producto de Leche Pascual.

El efecto consiguiente a la anterior apreciacion es que la estimacion de las
acciones de competencia desleal basadas en esta conducta, y, en concreto, la
cesacion de la conducta desleal, no puede conllevar una prohibicion de utilizar
el término “funciona” una vez a transcurrido el tiempo razonable en que pudo
producir efecto la camparia publicitaria de la demandante.

10. Consecuencias de la apreciacion del acto de competencia desleal. Si bien
la estimacién del acto de competencia desleal justifica, junto con la
declaracién, la condena de la demandada a cesar en este comportamiento,
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esta prohibicién no debe alcanzar de forma genérica, como se contiene en el
fallo de la sentencia de primera instancia, al empleo de cualquier forma de
presentacion que incluya la palabra “funciona”, aplicado al mismo tipo de
producto (leche y zumo de frutas), pues ello supondria reconocer a la
demandante un monopolio sobre el signo que no le corresponde.

El resto de los pronunciamientos de la sentencia de primera instancia se
mantienen, pues resulta justificada la condena a la remocion de los efectos
ocasionados con la conducta desleal (art. 18.3° LCD) y a la indemnizacién de
los dafios y perjuicios ocasionados (art. 18.5° LCD), representados por la cuota
de mercado afectada, tal y como fueron determinados en la sentencia.
Respecto de la publicacion de la sentencia, tan sélo debemos aclarar que el
objeto de la publicacién en dos diarios de tirada nacional consistira en una
breve y sucinta informacion sobre el contenido de la sentencia.

Primer motivo del recurso de casacion

11. Planteamiento del motivo. El primer motivo de casacion se funda en la
infraccién de los arts. 5.2 LM y 7.3 RMC, asi como la doctrina del Tribunal de
Justicia de la Unién Europea (en adelante TJUE) sobre la distintividad
sobrevenida (secundary meaning). Segun el desarrollo del recurso, esta
infraccion la habria cometido la sentencia recurrida cuando afirma que el
termino “funciona” carece de distintividad, por su “marcado caracter sugestivo,
por referirse indirectamente a que la bebida designada es eficaz y a su
pertenencia a la categoria de bebidas funcionales”, y que esta falta de
distintividad “impide que a la marca compuesta invocada por la actora pueda
atribuirsele en su conjunto el caracter de marca notoria”. El recurso argumenta
con esta apreciacion que la Audiencia ignora que los arts. 5.2 LM y el art. 7.3
RMC permiten que un signo descriptivo pueda llegar a ganar distintividad
cuando por su uso los consumidores lo asocien al producto de un determinado
fabricante. Esto es: aunque el signo “funciona” no tenga distintividad inherente,
puede ser una marca valida si, mediante su uso, adquiere aptitud
diferenciadora en el mercado de las bebidas de zumo y leche.

Procede desestimar el recurso por las razones que exponemos a continuacion.

12. Desestimacion del primer motivo de casacién. Este motivo afecta al
pronunciamiento que desestima la pretension contenida en la demanda de que
se declarase la infraccion de las tres marcas de Teype, por la comercializacion
que hace la demandada de sus productos de leche y zumo de frutas con las
marcas “Don Simé6n Funciona” y “Don Simén Funciona Max”, basada en la
consideracion del caracter notorio de las tres marcas de Teype.
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La Audiencia, al resolver sobre esta pretension, primero entiende que el uso
de los dos signos con que la demandada identifica un producto idéntico a
aquel para el que estan registradas las tres marcas de la demandante, no

~genera en la mente del publico al que van destinados aquellos productos

ningun vinculo con las marcas de la demandante, en atencién al caracter
notorio de la marca “Don Simén” que neutraliza la coincidencia parcial de la
utilizaciéon del término “Funciona”.

Es en este contexto argumentativo y para reforzar el anterior razonamiento, la
Audiencia afirma que el término “funciona” es una denominacién sugestiva,
porque evoca de forma indirecta determinadas caracteristicas o cualidades del
producto, por ejemplo su eficacia o su pertenencia al grupo de bebidas
funcionales (incorporan aditivos consistentes en vitaminas, antioxidantes o
fibra que benefician al organismo sin llegar a tener eficacia terapéutica).

Pero siendo esto cierto, no lo es que el caracter sugestivo de un signo,
respecto de las cualidades o efectos del producto, le prive de fuerza distintiva.
Sélo si deja de ser sugestivo y pasa a ser descriptivo, porque sirva “en el
comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor,
la procedencia geogréfica, la época de obtencioén del producto (..), u ofras
caracteristicas”, incurriria entonces en la prohibicién de registro de marca del
art. 5.1 c¢) LM, pues constituiria un supuesto de falta distintividad. El signo
sugestivo no se halla afectado por esta prohibicion y se le presupone
distintividad, sin perjuicio de que la fuerza distintiva pueda ser escasa. Y de la
misma manera que el signo distintivo descriptivo, afectado por la resefiada
prohibicion del art. 5.1 ¢) LM, puede llegar a ser marca cuando “haya
adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro,
un caracter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la
misma”, el signo sugestivo puede llegar a tener mayor fuerza distintiva de la
que a priori tendria, merced a su uso.

13. Pero lo anterior no determina la estimaciéon del motivo. Pese a que en la
argumentacion de la sentencia recurrida se ha obviado la previsién contenida
en los arts. 5 LM y 7.3 RMC vy la doctrina del TJUE sobre la distintividad
sobrevenida, como consecuencia del uso del signo, la correccién de esta
defectuosa consideracion no altera la razén esencial de la desestimacion de la
pretension relativa a la infraccion de la marca notoria.

La raz6n de la desestimacion radica en que el empleo por la demandada de la
indicaciéon “Funciona”, junto a su marca notoria “Don Simén”, en los envases
de la bebida de leche y zumo natural que comercializa desde 2008, no genera
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en la mente del consumidor medio (normalmente informado y razonablemente
atento y perspicaz) una conexién o vinculo con las marcas de la demandante,
gue equivale a su evocacion, sin perjuicio de las valoraciones que hemos
hecho al juzgar sobre la competencia desleal.

Como recuerda la STJUE de 18 de junio de 2009 (L'Oreal), “la existencia de
dicho vinculo en la mente del publico constituye una condicién necesaria pero
insuficiente, por si misma, para que se aprecie la existencia de una de
las infracciones contra las que el articulo 5, apartado 2, de la Directiva
89/104 -equivalente al art. 9.1.c RMC- garantiza la proteccién a favor de las
marcas de renombre” (ap. 37). Esto es: para que exista infraccién es necesario
que mediante la evocacién de la marca notoria, el empleo del signo
controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del caracter distintivo o de
la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad”.

Debido a que la sentencia apelada desestimé la infraccién marcaria porque no
apreci6 la existencia de este vinculo, y esta apreciacion no ha sido combatida
en el motivo de casacion, en la medida en que pudiera serlo, no es posible
ahora volver a juzgarlo.

Costas

14. Estimado el recurso extraordinario por infraccion procesal no procede
imponer las costas generadas por este recurso (art. 398.2 LEC). Aunque el
primer motivo del recurso de casacién ha sido desestimado, el segundo estaba
vinculado con el recurso extraordinario por infraccién procesal y por eso no ha
sido analizado, razén por la cual no procede expresa condena en costas.

Por lo expuesto, en hombre del Rey y por la autoridad conferida por el
pueblo espariol.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de casacion interpuesto por la representacién de
Grupo Corporativo Teype y Leche Pascual, S.A. contra la sentencia de la
Audiencia Provincial de Alicante (seccién 8%) de 12 de enero de 2011 (rollo
nuim. 546/2010) que conoci6 de los recursos de apelacién formulados contra la
sentencia del Juzgado Mercantil nim. 2 de Alicante de 8 de junio de 2010
(juicio ordinario nim. 73/2009), sin expresa condena en costas.
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Estimamos el recurso extraordinario por infraccién procesal interpuesto por la
representacion de Grupo Corporativo Teype y Leche Pascual, S.A. contra la
sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (seccién 82) de 12 de enero
de 2011 (rollo nim. 546/2010), que afecta tan solo a la estimacion del recurso
de apelacién formulado por la representacion de J. Garcia Carrién, S.A. contra
la sentencia del Juzgado Mercantil nim. 2 de Alicante de 8 de junio de 2010
(juicio ordinario nim. 73/2009), pero no a la desestimacién del recurso de
apelacion formulado por Grupo Corporativo Teype y Leche Pascual, S.A.

En consecuencia, modificamos el fallo de la sentencia de apelacién en el
sentido de confirmar la de primera instancia, con dos matizaciones: i) suprimir
de la condena a cesar en la conducta desleal la referencia al empleo de
cualquier forma de presentacion que incluya la palabra “funciona”, aplicado al
mismo tipo de producto (leche y zumo de frutas); i) la publicacién de la
sentencia en dos diarios de tirada nacional se refiere a una informacién breve
y sucinta del contenido de la sentencia.

Tampoco imponemos las costas del recurso extraordinario por infraccion
procesal a ninguna de las partes.

Publiquese la mencionada resolucién conforme a derecho y devuélvanse a la
Audiencia de procedencia los autos originales y rollo de apelacion remitidos
con testimonio de esta resolucion a los efectos procedentes.

Asi por esta nuestra sentencia, que se insertara en la COLECCION

LEGISLATIVA pasandose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.- José Ramén Ferrdndiz Gabriel.- Antonio Salas
Carceller.- Ignacio Sancho Gargallo.- Rafael Sarazd Jimena.- Sebastian Sastre
Papiol.- Firmado y Rubricado.
PUBLICACION.- Leida y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO.
SR. D. Ignacio Sancho Gargallo, ponente que ha sido en el tramite de los
presentes autos, estando celebrando Audiencia Publica la Sala Primera del
Tribunal Supremo, en el dia de hoy; de lo que como secretario de la misma,
certifico.
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