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. 4
oEL Pooen ubioa. B JURISPRUDENCIA

Parte apelada: BD Barcelona 1972, S.L., Resinas Olot, S.L., Pascual , Placido
, Marcial vy Raul

Objeto del proceso: acciones de propiedad intelectual sobre un disefio.
Resolucién recurrida: sentencia.
Fecha: 16 de mayo de 2018

Parte demandante: BD Barcelona 1972, S.L., Resinas Olot, S.L., Pascual , Pléacido
, Marcial vy Ratul

Parte demandada: Casa OTS Holding, S.L., Injecter, S.A. y Sitting Barcelona, S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de 1la sentencia apelada es del tenor literal
siguiente: FALLO: " ESTIMO parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador
de los Tribunales D. Rafael Ros Ferndndez, en nombre y representacién de 1las
mercantiles BD BARCELONA 1972, S.L., RESINAS 0OLOT, S.L. y D. Pascual , D.
Pldcido , D. Marcial vy D. Raul con los siguientes pronunciamientos:

A) DECLARO:

1.- Que D. Pascual (conocido como Pascual ) es el autor y creador de la silla
denominada CORSET, sobre la cual ostenta todos los derechos de propiedad
intelectual (de explotacidn y morales) que puedan derivarse sobre dicha creacidn.

2.- Que D. Pldcido (conocido como Pldacido ) es el autor y creador de la silla
denominada MIRALOOK, sobre la cual ostenta todos 1los derechos de propiedad
intelectual (de explotacidn y morales) que puedan derivarse sobre dicha creacidn.

3.- Que D. Marcial (conocido como Marcial ) es el autor y creador de las
sillas denominadas BIKINI, SPLASH y TOLEDO, sobre las cuales ostenta todos 1los
derechos de propiedad intelectual (de explotacidn y morales) que puedan derivarse
sobre dichas creaciones, siendo la mercantil RESINAS OLOT, S.L. la unica autorizada
por el autor para la explotacidén de las citadas sillas.

4.- Que D. Raul (conocido como  Raul ) es el autor y creador del taburete
denominado JAMAICA, sobre el cual ostenta todos 1los derechos de propiedad
intelectual (de explotacidén y morales) que puedan derivarse sobre dicha creacidn,
siendo la mercantil BD BARCELONA 1972, S.L. la unica autorizada por el autor para
la explotacidn de la citada silla.

5.- Que la mercantil INJECTER, S.A., por el simple hecho de adjudicarse
judicialmente los moldes de fabricacidén de las indicadas creaciones, no dispone
ni ostenta ningun derecho de propiedad intelectual sobre dichas creaciones, cuya
autoria y derechos corresponden a los demandantes.

6.—- Que las mercantiles demandadas, CASA OTS HOLDING, S.L., INJECTER, S.A. y
SITTING BARCELONA, S.L., al fabricar, ofrecer en el mercado y comercializar 1las
creaciones de los demandantes cuyos derechos se han declarado en los apartados
precedentes, han 1infringido 1los derechos de propiedad intelectual que les
corresponde a cada uno de ellos.

7.- Que las mercantiles demandadas, CASA OTS HOLDING, S.L., INJECTER, S.A. y
SITTING BARCELONA, S.L., al fabricar, ofrecer en el mercado y comercializar 1as
creaciones de los demandantes, sin hacer expresa mencidn al nombre de los autores
de cada una de dichas creaciones, han infringido los derechos morales de cada uno
de los autores respecto de sus creaciones.

B) Que, como consecuencia de lo anterior, CONDENO A LAS DEMANDADAS :

1.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
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2.- A cesar en el ofrecimiento y la explotacidén de las sillas y taburete objeto
de la presente demanda, incluida en este caso la silla denominada TOLEDO (al
parecer, aun no comercializada por las demandadas), salvo que para ello obtengan
la preceptiva y previa autorizacion de los demandantes.

3.- A proceder a la retirada y destruccidén de cuantos folletos y/o material
publicitario disponga, tanto a nivel fisico como en Internet, sobre las referidas
sillas y taburete.

4.- A pagar solidariamente a los demandantes, por la infraccidén de los derechos
de propiedad intelectual, y en concepto de dado patrimonial, las cantidades de
resulten de aplicar las bases fijadas en esta resolucidn (apartados 31 y 32) hasta
el cese de la infraccidn.

5.- A pagar solidariamente a los autores demandantes, por la infraccion de su
derecho moral al reconocimiento de la autoria sobre sus creaciones, la cantidad
10.000,00 euros por cada una de las obras comercializadas por la demandada sin
mencidén del autor -y a favor del autor de que se trate-, esto es:

(1) 10.000,00 euros a favor de D. Pascual , por la omisidén de su nombre en el
ofrecimiento y comercializacidonde la silla CORSET.

(ii) 10.000,00 euros a favor de D. Pldcido , por la omisidn de su nombre en el
ofrecimiento y comercializacidonde la silla MIRALOOK.

(iii) 20.000,00 euros a favor de D. Marcial , por la omisidén de su nombre en el
ofrecimiento y comercializacidénde las sillas BIKINI y SPLASH.

(iv) 10.000,00 euros a favor de D. Raul , por la omisidén de su nombre en el
ofrecimiento y comercializacidn deltaburete JAMAICA.

6.- A pagar las costas del presente procedimiento.

DESESTIMO 1la demanda reconvencional 1interpuesta por el procurador de 1los
Tribunales D®. Araceli Garcia Goémez, en nombre y representacion de las mercantiles
CASA OTS HOLDING, S.L., INJECTER, S.A. y SITTING BARCELONA, S.L., con expresa
imposicidén de costas a la actora ".

SEGUNDO. Por medio de auto de fecha 11 de junio de 2018, se procedidé a aclarar la
anterior resolucidn en el sentido de excluir la silla Toledo del pronunciamiento
de condena, asi como a no hacer imposicién de las costas.

TERCERO. Contra la anterior sentencia interpusieron recurso de apelacidén las
demandadas. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que
presentd escrito impugndndolo y solicitando la confirmacién de 1la sentencia
recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Seccidén de la Audiencia
Provincial, que sefialdé votacidén y fallo para el dia 28 de febrero pasado.

Ponente: magistrado JUAN F. GARNICA MARTIN.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO . Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta

instancia.
1. BD Barcelona 1972, S.L. (BD), Resinas Olot, S.L. (Resinas), Pascual ,
Plé&cido , Marcial y Raul interpusierondemanda de juicio ordinario contra

Casa OTS Holding, S.L., Injecter, S.A. y Sitting Barcelona, S.L. ejercitando
frente a ellas acciones de propiedad intelectual y de competencia desleal.

Fundamento comin a todas ellas es la imputacién que los demandantes hacen a las
demandadas de haber infringido los derechos de propiedad intelectual que les
corresponden sobre los disefios de las sillas denominadas Corset, Jamaica, Bikini,
Splash, Toledo y Miralook, disefios que afirman que constituyen obra pléastica. E
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imputan a las demandadas haber reproducido y comercializado las referidas sillas
sin la debida autorizacidén de los autores y de los explotadores de sus derechos.

Las acciones de competencia desleal se fundan en la imputacidén de los ilicitos de
los arts. 6 (actos de confusidén) y 12 (aprovechamiento indebido de la reputacidn
y el esfuerzo ajenos).

2. Las demandadas se opusieron a la demanda cuestionando su legitimacidén pasiva
y que los demandantesostenten derechos de propiedad intelectual sobre las sillas.
Niegan que las mismas constituyan una obra original, por lo gue no tendrian la
proteccidén del art. 10 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI ). También alegaron
que, al haber estado registrados como disefio industrial y haber caducado los
derechos, los disefios han entrado en el dominio puUblico y pueden ser libremente
reproducidos.

Las demandadas reconvinieron contra los demandantes alegando que los derechos de
propiedad intelectual que afirman ostentar los demandantes en realidad los tienen
ellas, como consecuencia de la adjudicacidén en una subasta concursal, dentro del
concurso de Amat, en la que se adjudicaron unos moldes uUtiles para la reproduccidn
industrial de los disefios, con los que entienden que también adquirian el derecho
de explotacidén de 1los muebles gque ostentaba la concursada. A partir de esa
alegacidn factica, solicitan que se declare que los actores carecen de los derechos
de propiedad intelectual que invocan en la demanda; a la vez solicitaron que se
declarara la nulidad de pleno derecho (o subsidiaramente la anulabilidad) de dos
contratos suscritos entre BD Barcelona 1972, S.L. y Pepe Cortés Asociados, S.L.
para la explotacidén del taburete Jamaica y del suscrito entre Resinas Olot, S.L.
y entre Marcial y Jorge Pensi Disefio, S.L. para la explotacién de las sillas
Bikini, Splash y Toledo, por haberse transmitido de forma indebida, al no haberse
resuelto el contrato previo suscrito con Amat.

3. La resolucidén recurrida estimdé en parte la demanda y considerd que los
actores ostentaban derechos depropiedad intelectual sobre los disefios de las
sillas y el taburete objeto de la demanda y considerdé que las demandadas habian
infringido los mismos y les condendé a cesar en los actos de infraccién, a la
retirada del material en el que se hubiera materializado la infraccidén y al
resarcimiento de los dafios y perjuicios. También desestimdé Iintegramente la
reconvencién. E1 Jjuzgado mercantil considera que los disefios que sirven de
fundamento a la reclamacién que se efectta en la demanda tienen una especial
altura creativa, lo que justifica que sus autores puedan solicitar su protecciédn
al amparo de lo previsto en el art. 10 TRLPI

4. El recurso de las demandadas cuestiona tanto la desestimacién de 1la
reconvencién como la estimacién dela demanda y excluye uUnicamente del recurso lo
relacionado con la silla Toledo y el pronunciamiento sobre costas. Se funda en
las siguientes alegaciones:

a) Las obras carecen de originalidad y de altura artistica y los peritos, en
cuyo informe se ha fundado laapreciacién de originalidad, estdn incursos en causa
de tacha por sus relaciones con los demandantes.

b) Los modelos correspondientes a los disefios de las diversas sillas y el
taburete respecto de los que sediscute fueron desarrollados e industrializados
entre Amat e Injecter, de forma que, cuando Amat fue declarada en concurso,
Injecter, como adjudicataria de buena fe de los moldes, llegd al convencimiento
de que podia seguir exploténdolos, lo que se deduce del propio texto del escrito
de actualizacidédn del Plan de Liquidacidén elaborado por el AC. En el referido plan
de liquidacién no se informdé acerca de la existencia de los contratos de
explotacién entre Amat y los autores, pues, de haberlos conocido, no hubiera
participado en la subasta. Y, los demandantes, que también intervinieron en la
subasta y se conformaron con su resultado, transcurridos dos afios pretenden
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alterarlo por medio de las acciones ejercitadas. También alega que las sociedades
BD Barcelona 1972, S.L. y Resinas Olot, S.L. carecen de los derechos de explotacidn
sobre el taburete Jamaica y sobre las sillas Bikini y Splash, por lo que no tienen
legitimacidén en este proceso.

c) El tercer motivo del recurso articula la discrepancia de las recurrentes
respecto del fundamento 6.° de lasentencia, en el que se analizan las consecuencias
de la infraccidén de los derechos de propiedad intelectual. Después de afirmar que
todas las bases habrian de caer si prosperan los anteriores motivos, en este
motivo se combaten de forma especifica los siguientes puntos:

i) Bases para la determinacién de los dafios y perjuicios patrimoniales
de los autores.

ii) Bases para la determinacidén de los dafios patrimoniales a las sociedades
demandantes.iii) Bases para la determinacidén de los dafios morales.

d) El dltimo de los motivos del recurso cuestiona la desestimacidén de 1la
reconvencién argumentando que no cabe reconocer derechos a los autores por falta
de originalidad y tampoco a las sociedades demandantes porque las mismas carecen
de los derechos de explotaciédn comercial exclusiva. Y, por uGltimo, alega que no
son atendibles las razones a las que ha acudido el juzgado para desestimar la
pretensién de nulidad de los contratos de 6 de octubre y 19 de noviembre de 2014.

SEGUNDO . Principales hechos que sirven de contexto al conflicto.
5. La resolucién recurrida incorpora el siguiente relato de hechos probados:

D. Pascual (conocido como Pascual ) es, ademds de diseflador -grafico e
industrial-, arquitecto, pintor y escritor. Ha recibido el Premio Nacional de
Disefio (en 1988), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Creu de Sant
Jordi y varios FAD de Arquitectura y Deltas de Disefio. Es el autor y creador de
la silla denominada CORSET (doc. 10 de la demanda) .

D. Placido (conocido como Placido ) es un disefiador multidisciplinar vy
reconocido a nivel internacional, especialmente desde gque Cobi fue seleccionada
como la mascota oficial de los Juegos Olimpicos de Barcelona'92. Fue galardonado,
entre otras muchas distinciones, con el Premio Nacional del Disefio en 1999. Es el
autor y creador de la silla denominada MIRALOOK (doc. 11 de la demanda).
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D. Marcial (conocido como Marcial ) es disefiador argentino y afincado en
Barcelona con reconocimiento internacional. Ganador, entre otros muchos, del
Premio Nacional del Disefio en 1997. Es el autor y creador de las sillas denominadas
BIKINI, SPLASH y TOLEDO (doc. 12 de la demanda).

[ iR
N

D. Raul (conocido como Raul ) interiorista y disefilador galardonado con el
Premio Nacional del Disefio en el afio 2006. Es el autor y creador del taburete
denominado JAMAICA (doc. 13 de la demanda).
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La entidad actora BD BARCELONA 1972, S.L. tiene cedidos los derechos del taburete
JAMAICA, creacién de Raul (doc. 14 de la demanda, copia del contrato de fecha 19
de noviembre de 2014).

La entidad actora RESINAS OLOT, S.L. tiene cedidos los derechos de las creaciones
de Marcial , concretamente, y en lo que aqui interesa, las sillas BIKINI, SPLASH
y TOLEDO (doc. 15 de la de demanda, copia de la Escritura notarial por la que se
eleva a publico el contrato, de 6 de octubre de 2014).

Las mercantiles demandadas forman parte de un mismo grupo empresarial: CASA OTS
HOLDING, S.L., matriz del grupo, INJECTER, S.A. adjudicataria de los moldes vy
utillajes de la concursada AMAT, y SITTING BARCELONA, S.L. (doc. 17 de la demanda).

En fecha 1 de marzo de 2005 el Administrador Unico de la mercantil AMAT, Everardo
, registré a su nombre disefios comunitarios ante la EUIPO sobre los muebles de
autos, los cuales expiraron el 1 de marzo de 2010 (doc. 4 a 15 de la contestacidn)
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La sociedad AMAT explotd pacificamente los muebles en cuestiédn durante afios (doc.
17 de la contestacidn).

La sociedad AMAT fue declarada en Concurso voluntario por Auto de 6 de Septiembre
de 2010 del Juzgado Mercantil n°® 4 de Barcelona dictado en el procedimiento de
Concurso voluntario 526/2010 (doc. 9 de la demanda).

Dentro del procedimiento de liquidacién en el afio 2015 la demandada INJECTER, S.A.
adquiere por importe de 92.111,25 euros los moldes de esos muebles, empresa que
los venia fabricando para AMAT (doc. 9 de la demanda).

Las actoras BD BARCELONA 1972 S.L. y RESINAS OLOT, S.L., han requerido a las
demandadas el cese en la conducta infractora (doc. 1 a 6 de la demanda)

La demandada CASA OTS HOLDING ha anunciado en su web las sillas objeto de la
presente demanda, y la mercantil SITTING BARCELONA ha publicitado las mimas y las
comercializa en su pagina web, acudiendo a ferias (doc. 29 a 33 de la demanda).

La mercantil SITTING BARCELONA, S.L. ha procedido a la solicitud de registro como
marcas, ante la OEPM y ante la EUIPO, de las siguientes denominaciones: SITTING
CORSET, SITTING JAMAICA, SITTING MIRALOOK, SITTING BIKINI y SITTING SPLASH (todas
ellas, como marcas de la Unidén Europea ante la EUIPO), y SITTING JAMAICA (como
marca nacional ante la OEPM) (doc. 34 a 39 de la demanda).

La actora RESINAS OLOT, en tanto que titular anterior de dos marcas de la Uniédn
Europea gque contienen las denominaciones SPLASH vy BIKINI, para los mismos
productos, se ha opuesto a las solicitudes de registro de la demandada que
contienen dichos nombres (doc. 34 a 39 de la demanda).

La EUIPO en resolucién de 9 de noviembre de 2017 ha acordado rechazar su registro
de las marcas "SITTING BIKINI" y "SITTING SPLASH" (doc. 5 y 6 de la contestacidn
a la reconvencidn).

TERCERO. Sobre la imparcialidad de los peritos.

6. El recurso cuestiona las conclusiones a las que ha llegado la resolucidn
recurrida respecto de la originalidadde la obra. Se niega que los autores tengan
derecho alguno sobre los respectivos disefilos que encuentre proteccidn en el
ambito de la legislacidn protectora de los derechos de la propiedad intelectual.

7. La resolucidén recurrida, después de recordar cudl es la doctrina
jurisprudencial en la materia, concluye que:

"(l) a originalidad de las sillas y taburete objeto de autos han sido acreditados
a la vista de los informes periciales aportados por la actora. Asi el perito Sr.
Ildefonso (doc. 18 a 21 de la demanda) se pronuncia sobre tales obras afirmando
la originalidad y altura creativa de cada una de ellas por lo que las califica de
obras artisticas, explicando que son originales tanto por ser novedosas al tiempo
de su creacidén como por transmitir la personalidad del autor. En el mismo sentido
se pronuncio la Sra. Mari Trini , Presidenta de FAD (Fomento de las Artes y el
Diserio) y la Sra. Elisenda , Presidenta de ADIFAD (Asociacidén de Diserfio
Industrial del FAD) que en los doc. 22 a 27 de la demanda explican, respecto de
cada una de las obras, las caracteristicas de las mismas que las hacen originales.
Finalmente el Sr. Jesus , Director y Profesor del Mdster en Disefio de Mobiliario
de Elisava, Escuela Universitaria de Barcelona Disefio e Ingenieria, que coincide
con los anteriores peritos en manifestar que las sillas y taburetes poseen
originalidad y altura creativa (doc. 28 de la demanda).

16. Las pruebas periciales aportadas por la parte actora son abrumadoras, tanto
en el contenido de 1los informes,como en las explicaciones dadas en juicio por los
peritos, todos ellos profesionales vinculados al mundo del arte y conocedores de
la trayectoria de los actores y del estado del arte al tiempo de la aparicidén de
las sillas y del taburete. Por ello explicaron con claridad porque cada una de



. 4
oEL Pooen ubioa. B JURISPRUDENCIA

ellas expresaba y transmitia la personalidad de su creador y porque fue original
al tiempo de su aparicidn en el mercado diferencidndose de las preexistentes, 1o
que le ha otorgado reconocimiento y la originalidad que exige el art. 10 LPI para
tener la consideracidn de obra artistica con la proteccidn que la citada norma
proyecto.

17. Esta abrumadora prueba viene unida a que estamos ante obras creadas por
disefladores de gran prestigiointernacional, donde inicialmente podemos presumir
la altura artistica, pero se corrobora con las periciales aportadas a los presentes
autos. Indicar ademds que la prueba de la demandada no ha podido desvirtuar la de
la actora, puesto que el informe del perito Sr. Leonardo no es exhaustivo al
analizar si al tiempo en el que aparecen las obras de autos ya existian otras
creaciones similares previas, ya que no aporta las fechas de las creaciones de
autos y las compara con las fechas y caracteristicas del resto de sillas similares
que identifica en el informe, ademds de indicar en juicio que no ha tenido en
cuenta la trayectoria de los disedadores puesto que considera que es irrelevante
quien sea el autor, afirmacidén que no puede ser compartida puesto que la
originalidad también debe ser analizada desde el punto de vista subjetivo, es
decir, analizando que impronta personal aporta el creador a la obra, lo que se
obtiene de un previo estudio y conocimiento de quién es el autor de la misma. Ser
un diseflador internacionalmente conocido no implica que todo lo que se cree tenga
la consideracidn de obra artistica pero es un punto de partida a tener en cuenta
para analizar si la obra tiene originalidad entendida en la idea de altura
creativa, singularidad, andalisis que si se ha llevado a cabo de forma minuciosa
por los peritos de la actora y no por el de la demandada".

8. Frente a tales argumentos, el recurso se funda, de forma esencial, en el
hecho de que la sentencia no hayahecho referencia alguna a la tacha formulada
respecto de cada uno de los peritos de la parte actora, tacha que tiene su
fundamento en las relaciones existentes entre los peritos y los autores y que
deriva de la cooperacidén que entre ellos ha existido en multitud de iniciativas
y proyectos.

9. La parte recurrida contraargumenta afirmando que es cierto que las
demandadas tacharon a los peritos peroni siquiera se molestaron en especificar en
qué causa se encontraban incursos y no ha sido hasta el recurso gque no lo han
hecho, afirmando que se trata de la causa 5.2 del art. 343.1 LEC , esto es,
"cualquier otra causa que le haga desmerecer en el concepto profesional". También
alega que se trata de profesionales reconocidos en el sector del disefio industrial
y que las razones que fundan la tacha son pueriles.

Valoracidén del tribunal

10. Tiene razdén la demandante en que la demandada, ahora recurrente, no
especificd siquiera cudl era lacausa en la tacha en la que consideraba incursos
a los peritos sino que se limitd a exponer las relaciones que habian existido
entre ellos y las partes. Esa ya es razdn suficiente para no tomar en consideracidn
siquiera la tacha realizada, al no resultar evidente la causa invocada porque
tales hechos no justifican con claridad ninguna de las causas legales de tacha,
lo que impedia a la parte saber de qué debia defenderse. Y cuando finalmente 1la
parte ha precisado la causa en el escrito del recurso, se refiere a la 5.2 del
art. 343.1 ( cualquier otra circunstancia que les haga desmerecer en el concepto
profesional) , si bien sin especificar ni en qué consiste el desmerecimiento
profesional de los tachados ni cudles sean las circunstancias que 1lo
justificarian.

En suma, la tacha no nos parece seriamente fundada, razdén por la que comprendemos
que la resolucidén recurrida ni siquiera se haya referido a ella.

11. Por otra parte, aunque la tacha hubiera sido fundada (gque ya hemos visto
que no es el caso), de ello nose deriva que quede privado de valor el informe
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pericial emitido sino exclusivamente que el juzgador habréd de tomar en cuenta la
tacha al wvalorarlo. Los peritos tachados son profesionales muy conocidos en el
sector del disefio, en el que cuentan con un reconocido prestigio, y no nos podemos
explicar que en los mismos puedan concurrir circunstancias que puedan Jjustificar
que sean acreedores de cualquier tipo de "desmerecimiento" profesional. Y, en
cualquier caso, menos nos podemos explicar que el referido desmerecimiento pueda
proceder de su relacién con los demandantes personas fisicas, que sin duda se
trata de muy reconocidos disefiadores. Por tanto, la relacidén entre unos y otros
creemos que resulta inevitable como consecuencia de la profesidén comin y del
prestigio atesorado por unos y otros en su desempefio profesional. Y la mera
existencia de esa relacidén profesional, que es el Gnico dato féctico que justifica
la tacha, no creemos que prive de imparcialidad a los peritos.

CUARTO. Sobre la posibilidad de proteccién de un disefio industrial al amparo de
la legislacién sobre propiedad intelectual.

12. La cuestidén de fondo que se plantea en el caso gque examinamos consiste en
determinar si una obra gqueconstituye un disefio destinado para su explotacidn
industrial puede merecer proteccidén desde la perspectiva de los derechos de autor
que protege la legislacidén sobre propiedad industrial, particularmente cuando
tales disefios han sido a su vez objeto de proteccidédn particular desde la
perspectiva de 1la legislacidén sobre propiedad industrial, concretamente la
legislacidén sobre el disefio industrial. Las dudas se plantean porque parecen
entrar en conflicto, al menos de forma potencial, dos sistemas distintos de
proteccidén: el que concede la legislacién sobre propiedad intelectual a los
autores y el que establece la legislacidn sobre propiedad industrial sobre disefio,
mucho més limitado en el tiempo.

Se trata de una cuestidén que no es pacifica en la doctrina y sobre la que los
diversos ordenamientos Jjuridicos adoptan posturas dispares, que van desde los
sistemas de proteccidén acumulada (el sistema tradicional francés) al sistema de
no acumulacién de protecciones (sistema tradicional italiano), pasando por
sistemas de acumulacién restringida (sistema aleméan).

13. El articulo 17 de la Directiva 1998/71/CE , de 13 de octubre, de Protecciédn
juridica de los dibujos y modelosdispone que "[l]os dibujos y modelos protegidos
por un derecho sobre un dibujo o modelo registrado en un Estado miembro o respecto
al mismo de conformidad con lo previsto en la presente Directiva, podrdn acogerse
asimismo a la proteccidédn conferida por las normas sobre derechos de autor de dicho
Estado a partir de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado
sobre cualquier soporte. Cada Estado miembro determinard el alcance y las

condiciones en que se concederd dicha proteccidén, incluido el grado de
originalidad exigido". Y en el 96.2 del Reglamento (CE) 6/2002, de 12 de diciembre,
sobre dibujos y modelos comunitarios dispone que "[l] os dibujos y modelos

protegidos por un dibujo o modelo comunitario podradn acogerse asimismo a la
proteccidn conferida por las normas sobre derechos de autor de los Estados miembros
a partir de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre
cualquier soporte. Los Estados miembros determinardn el alcance y las condiciones
en que se concederd dicha proteccidn, incluido el grado de originalidad exigido.

14. El art. 3 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI )
Segln establece la primera deesas dos disposiciones:

" Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con:

1.° La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que
estd incorporada la creacidén intelectual.

2.° Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra ".

Por tanto, esa norma parece partir de un sistema de acumulacién absoluta.
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15. La Disposicién Adicional 10% de la Ley de Proteccidédn Juridica del Disefio
Industrial (LPJDI) de 2003 LPJDIestablece que " (l)a proteccidn que se reconoce

en esta ley al disefio industrial serd independiente, acumulable y compatible con
la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el disefio de que se
trate presente en si mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario
para ser protegido como obra artistica segun las normas que regulan la propiedad
intelectual ".

16. Por consiguiente, el disefio puede tener una proteccidn doble (como propiedad
intelectual y como propiedad industrial), si bien no cualquier disefio sino que
para merecer la proteccidén como propiedad intelectual es preciso que tenga una
altura creativa mayor que la que exige el art. 10 TRLPI , de forma que integre
una "obra artistica". Es lo que se ha dado en llamar sistema de acumulacién parcial
o restringida que ha de llevar a distinguir entre los disefios propiamente dichos
o creaciones formales y aquellos otros que constituyen "obras de arte aplicadas

a la industria”™. De forma que solo los segundos tendrian el doble ambito de
proteccidn.

17. La idea es expresada con detalle en la STS 561/2012, de 27 de septiembre -
ECLI:ES:TS:2012:6196 - ( caso farolas ) ~cuyas consideraciones esenciales
reproducimos:

" 44. Nuestra decisidn debe partir de que las finalidades de las normas que tutelan
derecho de autor y diserdo son muy distintas. Como indica el articulo 1 del Convenio
de Berna para la Proteccidn de las Obras Literarias y Artisticas de 9 de septiembre
de 1886 , el derecho de autor tiene por objeto " la proteccidén de los derechos de
los autores sobre sus obras literarias y artisticas". También reconoce el predmbulo
de la Ley de Propiedad Intelectual de 17 noviembre de 1987, al indicar que su
finalidad es "otorgar el debido reconocimiento y proteccion de los derechos de
quienes a través de las obras de creacidon contribuyen tan destacadamente a la
formacidén y desarrollo de la cultura y de la ciencia para beneficio y disfrute de
todos los ciudadanos'". Mientras que el bien juridicamente protegido por la
propiedad industrial de las innovaciones formales referidas a las caracteristicas
de apariencia de los productos en si o de su ornamentacidén, segun 1indica la
Exposicidén de Motivos de la Ley 20/2003 se inspiran en la idea de tutelar "ante
todo, el valor afiadido por el disefio al producto desde el punto de vista comercial,
prescindiendo de su nivel estético o artistico y de su originalidad"”.

45. Estd expresamente admitida por el Ordenamiento de la Unidén Europea la
posibilidad de exigir para la tutela del diserio por derecho de autor, ademds de
la novedad y la singularidad, cierto grado de '"originalidad'". Ello supuesto, el
reconocimiento del haz de derechos caracteristicos del derecho de autor -ademds
de los referidos a la explotacién de la obra, otros morales-, sin necesidad de
registro, y durante el largo periodo de tiempo que fija la normativa de propiedad
intelectual. Y alguno sin limite-, no puede proyectarse, sin mds, a las formas
nuevas la novedad de creacidn estética a que se refieren las sentencias 1166/2001,
de 4 de diciembre y 778/2010, de 24 de noviembre -, que aportan un valor afadido
por el disefio al producto desde el punto de vista comercial, pero carecen de
cierto nivel de originalidad o/y creatividad dentro de la libertad relativa que
impone su aplicacién a un objeto. se trata de requisitos necesarios para ser
protegidas como obra artistica, de tal forma que a la "novedad" precisa para el
modelo industrial se acumula la exigencia de un plus de creatividad ".

18. Es comin en la doctrina acudir a la Enmienda num. 105 que se hizo en el
proceso de elaboracidén de 1laLPJDI para explicar lo que ha querido hacer nuestro
legislador. En ella se afirma lo siguiente:

"E1l disefio industrial podrd ser objeto de proteccién acumulada pero, como es
légico, sdélo cuando presente en si mismo el grado de creatividad y de originalidad
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necesario para ser considerado como creacidén artistica que Justifique su
proteccidén con arreglo a nuestra legislacidédn sobre propiedad intelectual.

(...)

Una aplicacién indiscriminada del principio de acumulacidén de protecciones
permitiria al titular del disefio registrado garantizarse, a través de la propiedad
intelectual, una proteccidn exorbitante, [...]. Todo ello romperia,
indirectamente, e 1 equilibrio que debe existir entre la concesidén de un monopolio
que permita rentabilizar el valor comercial afiadido por el disefio al producto, y
la necesidad de preservar la competencia y la libertad de mercado".

19. En suma, lo que estd en juego es tratar de conseguir un justo equilibrio
entre la necesidad de preservar lalibertad de mercado y el alcance de la proteccioén
que se debe dispensar a los autores por sus creaciones. Y ello se ha tratado de
conseguir elevando de forma notable el listdn en la exigencia de la originalidad
exigible a las obras de arte aplicado para permitir que se puedan hacer acreedoras
de la doble protecciédn.

QUINTO. Sobre la originalidad de la obra.

20. En nuestra Sentencia de 1 de diciembre de 2016 (ECLI ES:APB:2016:9287 )
analizamos extensamente elconcepto de originalidad vy su evolucién en la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, recordando la discusidén doctrinal entre la
acepcidédn subjetiva (equivalente a singularidad, no haber copiado una obra ajena)
y la objetiva (novedad, haber creado algo distinto a lo ya existente). Tal y como
dijimos en dicha resoluciédn, cuyas consideraciones reiteramos, si Dbien
tradicionalmente imperdé la concepcidédn de la originalidad subjetiva por parecer
criterio aceptable para las obras clédsicas (literatura, mGsica, pintura,
escultura...), ya que la creacidén implica cierta altura creativa, hoy dia, sin
embargo, debido a que los avances técnicos permiten una aportacidén minima del
autor (hay obras en las que no se advierte un minimo rastro de la personalidad de
su autor) y unido al reconocimiento al autor de derechos de exclusiva, la tendencia
es hacia la idea objetiva de originalidad, que precisa una novedad en la forma de
expresién de la idea.

21. No obstante, el concepto de originalidad que debe ser exigido a una obra
cuando se trata de creacionesutiles para ser objeto de aplicacidén en el ambito de
la industria no es el que hemos visto en el apartado anterior, esto es, un nivel
de creatividad poco elevado. Como hemos justificado en el fundamento anterior,
para que un disefio industrial se haga acreedor de la proteccidén que dispensa a
los autores la legislacidén sobre propiedad intelectual, es preciso que el nivel
creativo sea mucho mas elevado, desbordante incluso, hasta el extremo de que se
pueda entender como obra artistica.

22. Cudl deba ser ese nivel de creatividad exigible para que pueda ser
considerado como obra artisticano resulta una cuestidén fécil, particularmente
cuando no contamos con una doctrina jurisprudencial suficientemente explicativa.
El caso mas significativo es la STS 561/2012, de 27 de septiembre , antes citado,
el denominado caso farolas , supuesto en el que tanto el Tribunal Supremo como
antes este mismo tribunal negamos que el disefio industrial examinado se hiciera
acreedor de la doble protecciédn.

23. De la jurisprudencia alemana se puede referir el caso resuelto por el
Tribunal de Apelacidén de Hamburgo el3 de mayo de 2001 relativo a unas sillas
(sillas de Le Corbusier-Mobébel, concretamente, la silla "Move" en el que el tribunal
reconocidé la proteccidén de los derechos de autor, autn aplicando condiciones muy
estrictas, que son las propias del derecho aleman de acumulacién muy restringida.
Para el tribunal, lo determinante se encuentra en la forma especial que presenta
la silla y su especial atractivo estético. Si bien, la doctrina que hemos tenido

12



. 4
oEL Pooen ubioa. B JURISPRUDENCIA

la ocasién de consultar presenta ese caso como excepcidédn en una linea
jurisprudencial tendente a exigir un nivel de creatividad extremadamente elevado.

24. No creemos que en nuestro derecho deba ser exigible un nivel de creatividad
extraordinariamente elevado.Nuestra jurisprudencia hace referencia a un "plus de
creatividad", lo gque no creemos que se identifigque necesariamente con un nivel de
proteccidén absolutamente excepcional. Basta que podamos apreciar que las
creaciones tienen "altura artistica", por més que lo que pueda entenderse como
tal dista mucho de ser facil de determinar.

25. Otra cuestidén relevante es la que estd relacionada con el punto de vista
desde el que se ha de enjuiciar laoriginalidad o altura artistica,
particularmente, si es el punto de vista de un consumidor medio, esto es, el del
"padre de familia cultivado", es decir, un consumidor relacionado con el arte,
aunque no un especialista, o bien el de un especialista. Aunque la cuestidn nos
parece dudosa con caracter general, creemos que, al menos en nuestro caso, el
punto de vista relevante es el de un especialista, aunque mas el de un especialista
en disefio industrial que el de un especialista en arte. Asi lo consideramos porque
la dificultad que se presenta al hacer esa valoracidén se encuentra en poder
percibir cuédndo el disefio, sin dejar de atender a las exigencias propias del
destino del objeto que se pretende construir, tiene suficiente altura creativa
para ir més allé.

26. Por consiguiente, las periciales aportadas por la parte actora creemos que
cumplen ese requerimiento,pues los peritos son disefiadores y profesores en
escuelas de disefio industrial. Por tanto, son expertos en disefio industrial,
conocedores de las novedades que han ido surgiendo en ese é&mbito y con la
suficiente capacidad critica como para poder determinar cudndo un concreto disefio
alcanza una altura creativa extraordinaria, que va mucho mads alld del simplemente
novedoso.

27. Por otra parte, no es un hecho discutido que los cuatro autores demandantes
son profesionales muyreputados en el mundo del disefio industrial. Podria decirse
que no son simples disefladores sino que se trata de profesionales que han alcanzado
una enorme notoriedad gracias a la gran calidad de sus creaciones. Ese dato puede
no ser definitivo para considerar que todas sus obras hayan de contar con una
altura creativa extraordinaria pero si que puede ser muy significativo desde la
perspectiva de determinar si sus concretas obras, las sillas y el taburete que
examinamos, merecen ser consideradas como creaciones con una altura creativa
extraordinaria, en la medida en que puede permitir al profesional que las examina
contar con un parametro adicional de extraordinario valor: examinar si las obras
reflejan de forma particular el sello de autor que les pueda atribuir esa especial
altura creativa.

SEXTO. Examen de las periciales respecto de la altura artistica.

28. La resolucidn recurrida no solo les reconoce originalidad a los disefios sino
que también les atribuye alturacreativa y se funda para ello, de forma esencial,
en los informes periciales aportados por la parte actora. La justificacidén que
ofrece es que se trata, en todos los casos, de obras de grandes disefiadores, con
prestigio internacional, lo que permite presumir la altura artistica, si bien la
misma se corrobora a partir de las periciales aportadas por la actora, altura
artistica que no ha conseguido desvirtuar la pericial de la demandada.

29. El recurso cuestiona tales conclusiones valorando separadamente cada una de
las periciales de la parteactora y hace las siguientes consideraciones:

a) En cuanto a la pericial del Sr. Ildefonso , explica cudles son las razones
por las que "en su opinidén" los disefios tienen la consideracidén de disefios
artisticos, pero no da razbén alguna para poder considerar que las sillas y el
taburete objeto de los informes tienen originalidad subjetiva, es decir, en qué
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se basa para sostener que son expresidén de la personalidad de sus creadores. El
Sr. Ildefonso , prosigue, otorga mucha importancia a los aspectos funcionales
de las sillas y a caracteristicas tales como la ergonomia, confort, resistencia
a las inclemencias, durabilidad, estabilidad, ligereza, transportabilidad,
apilabilidad, etc., que son caracteristicas bésicamente funcionales, técnicas,
pero no artisticas.

b) En cuanto a las periciales de Mari Trini (Presidenta de Fomento de las
Artes y del Disefio [FAD]) y Elisenda (Presidenta de la Asociacidén del Disefio
Industrial del FAD [ADIFAD]), afirma que los dictédmenes emitidos conjuntamente

por ambas peritos, en lo que se refiere a la originalidad subjetiva y objetiva de
las sillas, se valen de textos proformados que hacen gue sea seriamente
cuestionable la validez técnica de los mismos.

c) En cuanto a la pericial de Jesus , afirma que en las conclusiones del
perito relativas a las sillas MIRALOOK, CORSET y JAMAICA, cabe reconocer el dominio
del lenguaje y de la terminologia empleada por el perito para poder explicar vy
transmitir lo que a él le suscitan estas piezas (cumpliendo con ello la metodologia
de su informe), pero lo cierto es que en dichas conclusiones el perito no dedica
una sola linea a explicar las razones por las que, en su opinidén, las sillas y el
taburete son expresidén de personalidad de sus autores a efectos de reconocer en
ellos la originalidad subjetiva que los hagan tutelables como obras de propiedad
intelectual. Por lo que respecta a las conclusiones del perito relativas a la
silla BIKINI, afirma que constituyen un absoluto jeroglifico. Para concluir que,
a pesar de la emocidén y vehemencia con las que el perito Sr. JeslUs se expresd
en el acto del juicio oral para responder las cuestiones formuladas por el letrado
de la parte demandante, lo cierto es gque en sus respuestas, como se puede
comprobar, se limitd a hacer una descripcidn de los productos, de las emociones
que a él1 le generan, a realizar toda una labor de ensofiacidén sobre lo que puede
transmitir el producto al que lo utiliza, sus referencias culturales, la relacién
que puede establecerse entre los disefiadores con otros artistas ya fallecidos
vinculados con la pintura o la arquitectura.

Valoracidén del tribunal

30. Como punto de partida, es preciso reconocer que no resulta sencillo
determinar cuédndo el disefio de unobjeto de uso tan cotidiano como una silla o un
taburete trasciende a la mera novedad y alcanza altura artistica. Las razones de
esa dificultad son diversas: primera, que no resulta facil definir lo que es una
obra de arte, de manera que resulta inevitable tener que acudir a puntos de vista
subjetivos; y segunda, que esa dificultad se acrecienta cuando el objeto de una
creacidén es el disefio de un objeto destinado al uso industrial y humano.

31. Si consideramos que la expresidén arte sirve para designar una obra que
expresa una gran creatividad y queuna obra de arte es un producto que transmite
una idea o una expresidén sensible, la intencidén de un artista, llegamos a la
conclusién de que existe un primer punto de vista subjetivo que hay que tomar en
consideracidén, el del artista. Por otra parte, cualquier obra de un artista no
tiene por qué ser considerada obra de arte, sino que unicamente lo serd en la
medida en que pueda considerarse el resultado de una gran creatividad, esto es,
que sea un producto util para transmitir una idea o una expresién sensible. La
cuestidén estd en valorar cuando la obra de un artista cumple esa caracteristica
tampoco resulta una cuestidén sencilla y también en esta valoracidn existe un gran
componente de subjetividad, la de quien efectta esa valoracidn.

En definitiva, lo que queremos decir es que imputar a los informes periciales
subjetivismo, aun siendo completamente justificado, no hace desmerecer su valor
probatorio. Lo que las periciales aportadas por la actora nos muestran es que para
los Sres. Ildefonso vy Jesus y para las Sras. Mari Trini y ©Elisenda 1los
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disefios de los demandantes tienen una altura creativa suficiente como para merecer
la consideracidén de obras de arte. Y para ello se fundan no solo en el hecho de
que conozcan el indiscutido talento de los autores como artistas sino en el examen
de la propia obra.

32. Los referidos peritos han podido hacer un examen de los disefios con mayor o
menor profundidad pero,en cualgquier caso, creemos que suficiente para expresar la
opinidén que contienen sus respectivos informes. No podemos ignorar que todos ellos
estdn relacionados con el disefio industrial y que las sillas son objetos que
incorporan mucho disefio y que ocupan con frecuencia la atencidén de los disefiadores,
razédn por la gue no nos extrafia que cada uno de los disefios les pudieran resultar
bien conocidos desde mucho tiempo antes de la emisidén de su dictamen. Eso puede
justificar que el estudio concreto de los disefios y su comparacidédn con los
existentes en el momento de su creacidén no haya ocupado especialmente la atencidn
de los peritos, a diferencia de lo que habria ocurrido en el caso en que no pudiera
presumirse ese conocimiento previo.

33. Las opiniones que han emitido cada uno de los peritos podrian estar mejor
justificadas. También esoes cierto. Pero la posible falta de justificacidén de la
opinidén, esto es, la ausencia de razones concretas o su parquedad, no es razdn
suficiente para privar de valor al informe, particularmente si se considera que,
en Ultima instancia, como hemos razonado, de lo que se trata es de emitir un
juicio de valor subjetivo sobre la altura creativa de una obra. Mas alld de la
mayor o menor profusidén de argumentos o de mejor o peor fortuna al expresar esa
idea, lo trascendente es que los peritos han hecho ese juicio de wvalor, que en
sustancia se condensa en la idea de que cada una de las sillas y el taburete, a
la vez que cumplen con las caracteristicas técnicas propias de un objeto de consumo
con un disefio adecuado para su uso (ergonomia, confort, resistencia a las
inclemencias, durabilidad, estabilidad, ligereza, transportabilidad,
apilabilidad, etc.), no son simples creaciones industriales sino que alcanzan una
altura creativa elevada que los hace merecedores de proteccidédn desde 1la
perspectiva de la proteccidén de los derechos de autor.

34. La especial altura creativa no tiene ©por qué estar relacionada
exclusivamente con aspectos de cardcterpuramente estéticos sino que no es
completamente ajena a la forma en la que se da solucidén a cada uno de los problemas
técnicos que plantea el disefio. Podriamos decir que también puede ser encontrada
en la conjugacién de unos y otros criterios, como sucede en el caso de la mayor

parte de las creaciones, particularmente de la silla Corset del Sr. Pascual ,
o en el caso de las sillas Bikini, Splash y Toledo del Sr. Marcial o en el del
taburete Jamaica del Sr. Raul . Si no hemos entendido mal, lo que expresan los

peritos y nosotros compartimos es que en todos los casos se trata de disefios en
los que el resultado muestra una especial belleza estética a la vez que da solucidn
razonable a los problemas de caréacter practico o funcional.

35. Lo que hemos querido decir se puede explicitar con mayor claridad tomando
como referencia la creacidéndel Sr. Pascual , la silla Corset. Lo més relevante
en ese disefio, en nuestra opinidén y en la de los peritos, es haber sido capaz de
convertir en ventajas estéticas lo que a priori se presentaban como inconvenientes
(la percepcidén en la cara opuesta de las diferencias de grosor del pléastico
inyectado) . La especial originalidad que nos lleva a atribuirle altura creativa
consiste en la peculiar disposicién de las nervaduras de su parte posterior, que
no solo contribuyen a dotar al asiento de una mayor consistencia sino que permiten
evocar el talle encorsetado de una mujer, a lo gque contribuye de forma notable su
reflejo en la parte anterior. En nuestra opinién, no cabe duda que no solo se
trata de un disefio original y novedoso sino que estimamos que el mismo tiene una
especial altura creativa que justifica su proteccidén como derecho de autor.
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Y que la silla esté inspirada en la obra de un disefiador famoso (Jacobsen), como
reconoce el propio autor, no constituye un argumento para negarle valor artistico,
como tampoco lo es que su realizacidén esté pensada a través de un material tan
poco noble como el pléstico y a través de un procedimiento industrial (la

inyeccidn) .
36. En el caso de las sillas Bikini, Splash y Toledo del Sr. Marcial vy del
taburete Jamaica del Sr. Raul tambiéncreemos que cada uno de esos disefios

presenta una altura creativa notable que los hace acreedores de la proteccidn
que dispensa la legislacidén sobre propiedad intelectual. Y también en todos
ellos esa especial altura creativa creemos gque se encuentra en que los autores
no solo han conseguido crear disefios que han permitido fabricar objetos cédmodos
y muy aptos para el consumo humano sino que lo han conseguido con una perfeccidn
formal especialmente sobresaliente, de manera que han logrado crear disefios de
gran belleza estética, por més que afios méas tarde, y gracias a su éxito, nos
puedan parecer formas facilmente reconocibles.

37. Particular consideracién merece el caso del disefio del Sr. Pl4cido , 1la
silla Miralook, respecto de la quelos informes periciales han puesto de
manifiesto que concurre en ella un peculiar sello de autor. Estamos de acuerdo
que en este caso la especial altura creativa radica, de forma esencial, en
aspectos puramente estéticos y solo es reconocible gracias a que el autor de
ese disefio es un artista muy reconocido por el éxito de sus disefios. La
particular disposicién de los orificios del respaldo de esta silla expresa un
estilo facilmente reconocible e identificable con el autor del disefio, lo que
probablemente no hubiera ocurrido si el Sr. Placido no fuera un disefiador tan
reconocido.

38. En suma, compartimos las conclusiones a las que ha llegado la resoluciédn
recurrida respecto de lanecesidad de reconocer a cada uno de los disefios
invocados en la demanda una especial altura creativa que los hace acreedores
de la proteccidén que establece la legislacidédn sobre propiedad intelectual a
los autores. Y buena muestra de ello creemos que se halla en el especial interés
de las demandadas en querer explotar precisamente esos disefios y no cualesquiera
otros similares.

SEPTIMO. Sobre la adjudicacién por parte de Injecter de los moldes para la
fabricacién de sillas.

39. Las recurrentes insisten en que la codemandada Injecter, como adjudicataria
de buena fe de los moldescon los que Amat venia fabricando las sillas, esté
habilitada para seguir explotédndolos, o al menos llegd al convencimiento de
ello, porque asi se deducia del propio texto del escrito de actualizacidén del
plan de liquidacidén redactado por el AC en el concurso de Amat. Y afirma que
en el plan de liquidacidén no se informd acerca de la existencia de los contratos
de 22 de marzo de 1995 y 26 de mayo de 2010 entre Estudio Mariscal, S.A. y
Amat, por los que se cedian a la concursada los derechos sobre la silla Mariscal,
y los de 1 y 26 de abril de 2010, suscritos entre Jorge Pensi Disefio, S.L. y
Amat, por los que se cedian a Amat los derechos sobre las sillas Toledo, Bikini
y Splash. Y se afirma que nada hacia pensar en que el registro de disefios
industriales por parte de Amat se hiciera de espaldas a los autores, de donde
se deduce que, comprobada por Injecter la caducidad de los referidos disefios,
nada impedia su libre utilizacién. Por UGltimo, alega que es sorprendente que
BD y Resinas invoquen la defensa de unos derechos de explotacidén de los que
ellas carecen (lo que determina su falta de legitimacidén activa) porque resulta
evidente que los derechos de explotacién no correspondian en este caso a los
disefiladores sino a las sociedades Pepe Cortés Asociados, S.L. y Jorge Pensi
Disefio, S.L.
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40. Los demandantes se oponen a este motivo del recurso argumentando 1lo
siguiente:
a) Las propias recurrentes no defienden que se hubieran adjudicado derechos de
propiedad intelectual cuandose adjudicaron los moldes y utillajes, tal y como
se deriva del Plan de Liquidacidén, y las cesiones no pueden presumirse ( art.
56.1 TRLPI ).
b) El valor de los moldes que pagd Injecter es acorde con su valor de mercado.
c) En realidad, las recurrentes no discuten en el recurso la legitimacidén de

BD y Resinas, a diferencia de lo quehicieron en la primera instancia. Y la falta
de aportacidén del contrato entre el autor y sus sociedades no justifica que no
se transfirieran los derechos cuando ambos autores confirmaron la realidad de
la cesidn.

Valoracidén del tribunal

41. Tampoco creemos que el segundo motivo del recurso tenga el menor fundamento.
No basta el convencimiento de haber adgquirido unos derechos para que realmente
los mismos se llegaran a hacer propios. De las propias manifestaciones que se
hacen en el recurso acerca de los particulares incluidos en el Plan de Liquidacién
de Amat no se deduce otra cosa que el hecho de que lo vendido a Injecter fueron
exclusivamente unos moldes que eran aptos para explotar industrialmente unos
determinados disefios de sillas y un taburete. Ahora bien, con independencia de lo
que pudiera haber interpretado el comprador que hubiera adquirido, lo cierto es
que la concursada no le transfiridé derecho alguno que la habilitara para la
explotacidén de la obra. Ese es un dato en el que debemos coincidir con la
resolucidén recurrida y que no podemos considerar que el recurso esté discutiendo
realmente. Y que, si lo discutiera, no cuenta con ningun argumento serio que 1lo
soporte.

42, A ello debemos afiladir que, en el caso de que las demandadas se consideren
defraudadas como consecuencia de la adjudicacién en la subasta a la que
concurrieron, de ello no tienen culpa alguna los demandantes, que se limitan a
ejercitar derechos propios y que no tienen relacidén alguna con el concurso ni con
la concursada, mas alld de haber firmado con ella previamente contratos de cesidn
de derechos. La existencia de los mismos, fueran o no conocidos por la
adjudicataria, es muestra de que Amat precisaba para explotar los moldes la
autorizacidén de los autores o de quienes explotaban sus derechos.

43. Tampoco creemos que tenga sentido alguno cuestionar, siquiera sea de manera
indirecta, la legitimacidénactiva de BD y Resinas como titulares de unos derechos
de explotacidédn que los propios autores han aceptado de forma explicita en el
proceso haberles cedido.

OCTAVO. Consecuencias de la infraccién.

44. Bajo la designacidén que sirve de titulo al presente fundamento, el recurso
cuestiona las bases que hanservido de fundamento a la resolucidén recurrida para
fijar la indemnizacidén de dafios y perjuicios consecuencia de la infraccién en sus
diversos apartados. Concretamente, estiman las recurrentes que:

a) Aplicando el criterio del apartado b/ del art. 140.2 TRLPI , el juzgado ha
fijado como dafios patrimonialespara los autores el 3 $ de royalties por cada una
de las piezas comercializadas y el recurso cuestiona que ese porcentaje sea
correcto cuando solo cuenta como fundamento los contratos de la propia actora.
También cuestiona que sea correcto que ese porcentaje se aplique sobre el precio
de ventas en el mercado nacional e internacional calculadas a precio mayorista,
cuando en los contratos de la actora se toma como referencia el precio de venta

neto por unidad de modelo.
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b) En cuanto a las indemnizaciones a BD y Resinas, se afirma que sorprende que
el juzgado dé por buenosunos margenes de beneficios que Unicamente se sustentan
en documentos emitidos por la propia parte y que fueron impugnados por las
recurrentes y que no encuentran soporte en otros documentos sino solo en meras
declaraciones de parte. Y afiade que no es lo mismo margen de beneficio que margen
de distribucidn.

c) En cuanto a las bases para la determinacién de los dafios morales a los
disefiadores, que se funda en elhecho de que se hubiera hecho la venta de las
sillas sin citar el nombre de los disefladores, afirma que ese hecho no puede
considerarse acreditado. Y sostiene que, dado el alto importe sefialado por este
concepto (10.000 euros por cada modelo de silla o taburete), la discrecionalidad
judicial se ha convertido en mero enmascaramiento de una indemnizacién punitiva.

45. La parte recurrida contraargumenta sobre esos particulares lo siguiente:

a) En cuanto al porcentaje del royalty, que el recurso se limita a quejarse de

[

que un 3 % sea un porcentajeexcesivo pero no acredita cudl es el correcto.

b) Lo mismo cabe decir respecto de las indemnizaciones a BD y Resinas, que se
trata de una queja por la queja,pues no se aporta ni un solo indicio de que los
importes consignados en dichos certificados no se ajusten a la realidad.

c) Las recurrentes incurren en contradiccién al alegar falta de acreditaciédn
de un hecho por ellas mismasaceptado en el propio motivo. Y tampoco estiman que
tenga fundamento la impugnacidén del quantum , que Jjuzgan adecuado a la vista del
prestigio de los autores y de sus obras, asi como el grado de difusidén de la obra
ilicitamente explotada.

Valoracidén del tribunal

46. Sobre la indemnizacién a los autores . La resolucidn recurrida se limita a
fijar una indemnizacién de un 3 % de royalties por cada una de las piezas
comercializadas, por lo que entendemos que el cdmputo del porcentaje se ha de
entender referido al precio de venta. Y, en cuanto al porcentaje del 3 %, creemos
que estd suficientemente acreditado en las actuaciones que es el que los autores
habian venido aplicando por la cesidén de esos derechos. Precisamente, es més
significativo de la regalia hipotética el hecho de que los contratos aportados

sean de los propios actores que si fueran de terceros.

47. Indemnizacién a explotadores de los derechos. Tampoco creemos due tenga
fundamento la impugnacidén de este concepto, por mas que no cuente como prueba méas
que con los propios documentos de parte. Esa razén no los desacredita,
particularmente cuando la impugnante no ha hecho esfuerzo probatorio para
justificar que no sea razonable lo que resulta de los mismos.

48. Dafios morales a los autores. No tienen razén los autores en la primera parte
de su argumentacidn pues de forma explicita han admitido que no consideraban que
los autores tuvieran derecho alguno sobre las obras, lo que implica admitir
implicitamente que las comercializaban sin citar su nombre. Por ello, no hace
falta mayor esfuerzo probatorio. Y, en cuanto a la cuantia en la que fijar el
importe del dafio moral, es cierto que se trata de una indemnizacidén dificil de
cuantificar en la que comtnmente el arbitrio judicial tiene un peso muy importante,
de forma que se debe corresponder con una justificacidédn suficiente.

48.1. En nuestro caso, el dafo moral que se afirma vulnerado corresponderia
exclusivamente a no haber hecho mencién de la autoria al proceder a la difusidn
de la obra. Y las circunstancias que la demanda juzga relevantes para Jjuzgar la
entidad del dafio son las siguientes:

a) Las circunstancias de 1la infraccién, caracterizada por 1la explotaciédn
reiterada de unos disefios de losmejores disefladores espafioles de la actualidad.
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b) La gravedad de la lesibén, caracterizada porque la conducta infractora se
haya venido realizando a pesar delas advertencias de los titulares de los derechos.

c) El grado de difusidén de la obra, caracterizada porque la omisidén se haya
producido tanto en los folletos depublicidad y en internet, asi como en cualquier
otro tipo de iniciativas de comercializacién.

48.2. Las demandadas se defendieron con dos argumentos:

a) El primero, de caréacter general, negando la existencia de derechos.

b) El segundo, afirmando que el grado de la difusién de la obra hubiera sido
importante, ya que el proyecto dela demandada Sitting se encontraba en fase
inicial.

48.3. Con tales antecedentes estimamos que la cuantificacidén que ha fijado
la resolucidén recurrida es razonable y que son pardmetros que Jjustifican la
indemnizacién que los autores de cada uno de los disefios sean personas muy
reconocidas en el sector y que la demandada se haya negado, a pesar de los
requerimientos de los autores o de los explotadores de sus derechos, a
atender a los mismos forzandoles a tener que ejercitar acciones judiciales.

48.4. £E1 hecho de que en la determinacién de 1la cuantia tenga una
trascendencia importante el arbitrio judicialno convierte el dafio fijado en
dafio punitivo, como alega el recurso, en la medida en gque no se pretende
sancionar a las demandadas por la infraccidén sino resarcir a los disefiadores
por la violacidén de sus derechos. NOVENO. Acerca de la reconvencién.

49. El uUltimo de los motivos del recurso estéd referido a la reconvencidn, que
resultd desestimada en la primerainstancia. Si bien, en realidad, no existe
ninguna argumentacidén que no sea identificable con la que ya ha sido objeto de
los demés motivos del recurso. Por consiguiente, no tenemos nada mas que afadir
tampoco nosotros.

DECIMO. Costas.

50. A pesar de que la demanda resulte desestimada, estimamos que la cuestidn
controvertida plantea dudasde hecho y de derecho que justifican gue no se impongan
las costas de ninguna de las instancias, dudas que proceden del hecho de que no
sea del todo claro en nuestro derecho las condiciones de la proteccidén acumulada
del disefio industrial a través de las normas de la propiedad intelectual y de la
dificultad de determinar cuédndo un disefio ostenta la necesaria altura creativa.
Aunque nos hemos decantado con claridad por una tesis concreta, la que nos ha
parecido como més razonable, no dejamos de reconocer que la cuestidn controvertida
no es del todo clara porque el marco normativo presenta dudas y porque no existe
una doctrina Jjurisprudencial en nuestro ordenamiento que podamos considerar
suficientemente establecida y que hubiera permitido a las partes conocer con la
necesaria seguridad si sus respectivas pretensiones tenian un fundamento sdélido.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de apelacidén interpuesto por Casa OTS Holding, S.L.,
Injecter, S.A. y Sitting Barcelona, S.L. contra la sentencia del Juzgado Mercantil
num. 8 de Barcelona de fecha 16 de mayo de 2018 , dictada en las actuaciones de
las que procede este rollo, que se confirma en sus propios términos, salvo en lo
relativo al pronunciamiento sobre costas, que dejamos sin efecto.

No hacemos imposicién de las costas en ninguna de las instancias y acordamos la
pérdida del depdsito.
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Contra la presente resolucidén podrédn las partes interponer, en el plazo de los
veinte dias siguientes a su notificacién, recursos de casacidn y/o extraordinario
por infraccién procesal ante este mismo 6rgano.

Remitanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta
sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Asi, por esta nuestra sentencia, de la que se llevard certificacidén al rollo, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.

AVISO LEGAL

Para la realizacion de cualesquiera actos de reutilizacion de sentencias y otras
resoluciones judiciales con finalidad comercial, debe ponerse en contacto con el
Centro de Documentacién Judicial -CENDOJ-
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