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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El1 fallo de la sentencia apelada es el siguiente: FALLO: " ESTIMO Ia
demanda interpuesta por la representacidén procesal de SCHIBSTED CLASSIFIED MEDIA
SPAIN SL contra la entidad AUTODESCUENTO SL, con los sigulentes pronunciamientos:

I. Respecto a las 1infracciones de los derechos de propiedad intelectual de
SCHIBSTED

a. DECLARO que AUTODESCUENTO ha realizado actos de violacidén de los derechos
de autor suli generis deSCHIBSTED sobre su base de datos, al extraer de forma
inconsentida una parte sustancial del contenido de la mismas y replicarla en su
propio portal.

b. DECLARO que AUTODESCUENTO ha 1infringido 1los derechos de propiedad
intelectual de SCHIBSTED al suprimirlos signos de informacidén para la gestidén de
los derechos (marcas de agua) incorporados por SCHIBSTED en las fotografias de
los anuncios del Portal.

C. CONDENO a AUTODESCUENTO a cesar en la infraccidn de los derechos de propiedad
intelectual de SCHIBSTED, en cualquier forma y por cualquier medio, PROHIBIENDOSE
la continuidad de dichas actuaciones en el futuro.

d. CONDENO a AUTODESCUENTO a retirar del mercado y a su costa todos aquellos
materiales extraidos yreproducidos del Portal en las que se haya materializado la
infraccidon de los derechos de propiedad intelectual de SCHIBSTED;y

e. CONDENO a AUTODESCUENTO a indemnizar a SCHIBSTED por la infraccidn de los
derechos de propiedadintelectual de ésta ultima, en la cuantia de 2.650 euros en
concepto de dafio emergente, y en concepto de lucro cesante en las cantidades que
resulte en ejecucidn de sentencia de aplicar el porcentaje 38'24% a los beneficios
obtenidos por la demandada con la actividad de su sitio web durante el periodo
28/07/2012 a 31/10/2016.

II. Respecto de las infracciones de los derechos marcarios de SCHIBSTED

a. DECLARO que AUTODESCUENTO ha realizado actos de violacidén de la marca
"COCHES.NET".
b. CONDENO a AUTODESCUENTO a cesar en la supresion de las marcas "COCHES.NET"

identificadas en esteescrito, y que se prohiba 1la continuidad de dichas
actuaciones en el futuro; acordandose en su caso las sanciones coercitivas
previstas en el art. 44 de la Ley de Marcas

c. CONDENO a AUTODESCUENTO a retirar del mercado y a su costa todos aquellos
materiales copiados del portalde SCHIBSTED en 1los que se haya materializado la
infracciodn de los derechos, y que se prohiba la continuidad de dichas actuaciones
en el futuro,; acorddndose en su caso las sanciones coercitivas previstas en el
art. 44 de la Ley de Marcas

III. Respecto de los actos de competencia desleal.

a. DECLARO que AUTODESCUENTO ha realizado actos de competencia desleal, al
haber 1llevado a cabo unaprovechamiento indebido del esfuerzo de SCHIBSTED para
nutrir y mantener la base de datos que subyace tras los contenidos publicados en
el Portal.

b. PROHIBO a AUTODESCUENTO a realizar en el futuro estos y cualesquiera acto
desleal previsto en la Ley deCompetencia Desleal que vaya contra los intereses o
de algtn modo afecte a SCHIBSTED.

c. CONDENO a AUTODESCUENTO a cesar en la realizacidén de actos desleales contra
SCHIBSTED consistentesen el aprovechamiento indebido del esfuerzo, prohibiéndole
en el futuro la repeticidn de dichas actuaciones.
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IV. CONDENO a AUTODESCUENTO al pago las costas procesales derivadas de la
interposicidn de la presente demanda. ".

SEGUNDO. lLa anterior sentencia fue aclarada por auto de 10 de noviembre de 2017
cuya parte dispositiva indica: "Ha lugar a la aclaracién solicitada en el sentido
de corregir el error apreciado en el fundamento de derecho 5° y en el fallo de la
sentencia dictada en fecha 30 de octubre de 2017 en el sentido de "el ambito
temporal de la indemnizacidén concedida a SCHIBSTED va desde el 28/07/2011 hasta
el 31/12/2016".".

TERCERO. Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelacién el 13 de
diciembre de 2017. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte,
que presentd escrito impugnédndolo y solicitando la confirmacién de la sentencia
recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Seccidén de la Audiencia
Provincial, que sefald votacidn y fallo para el dia 5 de julio pasado.

Ponente: magistrado Alfonso Merino Rebollo.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

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

l1.- En la demanda que dio origen a este litigio la entidad actora Schibsted
(dedicada a la creacidén, gestidn y explotacidén de portales web de anuncios
clasificados, en concreto, el portal "Coches.net") alegaba que la demandada

Autodescuento habia llevado a cabo actos de infraccidén de sus derechos de propiedad
intelectual, marcarios y habia incurrido en actos de competencia desleal. Se
imputaba a la demandada haber procedido a reproducir, transformar y comunicar
publicamente (a través de la modalidad de puesta a disposicidén del publico) una
serie de anuncios, sin contar con la debida autorizacidén del titular (la propia
actora) de la obra colectiva "Coches.net". Consideraba que esos hechos constituian
una infraccién de los derechos de propiedad intelectual titularidad de la actora.
Entendia que la demandada habia estado copiando y parasitando, sin autorizaciédn
alguna, los anuncios de compraventa de vehiculos que integraban la base de datos
de la actora, captando sus contenidos y reproduciéndolos en su web en beneficio
propio, lo que suponia un aprovechamiento desleal del esfuerzo ajeno. Asimismo,
indicaba que la copia de los referidos anuncios afectaba no sé6lo al texto del
anuncio, en el que se incluia informacidédn basica del vehiculo de motor en venta,
sino también a las fotografias que los acompafiaban. Respecto de éstas, se decia
que Autodescuento habia suprimido las marcas de agua que Schibsted habia insertado
en las citadas fotografias con la finalidad de evitar su copia y reproduccidén no
autorizada, siendo ello constitutivo de un ilicito contra la propiedad intelectual
(supresién de la marca de agua, es decir, de la informacidén para la gestidn de
derechos) y contra la propiedad industrial (supresidén de la marca registrada de
Schibsted "Coches.net", en tanto que la misma se incluia en la referida marca de
agua) .

2.- Frente a ello la demandada se allanaba parcialmente a la demanda, reconociendo
que desde septiembre de 2015 hasta octubre de 2016 habia replicado anuncios de la
web de la actora correspondientes a vendedores profesionales de vehiculos de
ocasidén (segunda mano) y haber suprimido algunas (no todas) marcas de agua de la
actora con caréacter previo a la publicacidén en su web, si bien no en las cantidades
ni en las proporciones manifestadas en el escrito de demanda. Aducia que tales
copias de anuncios se habian llevado a cabo por algunos de sus empleados del
equipo comercial de la compafilia por iniciativa propia y sin el conocimiento de
los administradores. Se aceptaba, asimismo, gue dicha conducta suponia una
infraccién del derecho de propiedad intelectual sui generis sobre las bases de
datos y un ilicito concurrencial por aprovechamiento del esfuerzo ajeno, con las
consecuencias que les correspondian. Sin embargo, se oponia a la existencia de
infraccién marcaria y a la violacién de derechos de propiedad intelectual por
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estar ante una obra colectiva. Se indicaba que tras la notificacidén de la demanda
se habia procedido a la inmediata retirada de los anuncios copiados y que a partir
del 18 de octubre de 2016 vya no existian anuncios duplicados en la web
www.coches.com. Por ello, negaba que se hubiera generado dafio alguno a la actora
por lo que se oponia a las pretensiones indemnizatorias de ésta.

3.- Tras los trémites correspondientes, el Juzgado Mercantil dictd sentencia
estimando las pretensiones de la parte demandante por las razones siguientes: en
primer lugar, porque se habia allanado el demandado aprecidndose la existencia de
una infraccién de los derechos sui generis de proteccidédn de la base de datos; en
segundo lugar, porque la obra no era colectiva; en tercer lugar, porque el citado
allanamiento comportaba el reconocimiento de la comisién de un ilicito
concurrencial por aprovechamiento del esfuerzo y reputacién ajena; en cuarto
lugar, porque el reconocimiento de la supresién por la demandada de las marcas de
agua de los anuncios, con caracter previo a su publicacidén en la web, comportaba
una infraccién de los derechos de propiedad intelectual del art. 162 del TRLPI vy
una infraccidén marcaria de los articulos 41 y siguientes de la IM . A la hora de
fijar la indemnizacién, la sentencia cifra el dafio emergente en 2.650 euros,
derivados de los gastos de investigacidén por la pericial del sefior Doroteo . Y
en relacidén con el lucro cesante, considera que la demandada se dedica a la venta
de coches nuevos o de ocasidén y también de coches usados; que el volumen de
anuncios copiados por la demandada ha sido masivo; que el periodo temporal en que
se copiaron dichos anuncios fue desde el 28/7/2012 a 31/10/2016; que el porcentaje
de anuncios copiados es del 38,24% y que se aplica sobre los beneficios obtenidos
por Autodescuento por toda la actividad de su sitio web; y que la determinacién
del montante exacto se hard en ejecucidn de sentencia. Finalmente, desestima la
publicacién de la sentencia. Mediante auto se aclard que el ambito temporal de la
indemnizacidén concedida a la actora iba desde el 28/07/2011 hasta el 31/12/2016.

SEGUNDO .- Principales hechos que sirven de contexto.

4.- La sentencia recurrida parte del siguiente relato de hechos probados que
reproducimos a efectos de contextualizar la controversia:

" 1) La entidad SCHIBSTED es una sociedad espafiola perteneciente al grupo
internacional noruego "Schibsted" desde el afno 2014, fecha en la que adquirid la
antes conocida como ANTUNIS SEGUNDAMANO ESPANA, S.L. (doc. 1 de la demanda).

2) La entidad actora se dedica a la creacidn, gestidén y explotacidn de portales
web de anuncios clasificadosen lengua espafdola, a través de los cuales 1los
usuarios, ya sean particulares o profesionales, pueden publicar anuncios de sus
productos o servicios, e incluso ofertas de empleo (doc. 2 y 3 de la demanda).

3) La entidad Schibsted gestiona mds de 15 portales de Internet a nivel
internacional, tales como Coches.net,Infojobs, Fotocasa, Vibbo (anteriormente
Segundamano), Milanuncios.com, los cuales abarcan dmbitos tan diversos como el
empleo, la educacidn, el motor, o el sector inmobiliario, ademds de portales
generalistas de anuncios clasificados (doc. 2 y 3 de la demanda).

4) Schibsted es titular de diversas marcas nacionales, entre otras, la
denominacidén "Coches.net": Marca nacionalmixta n® 3.037.757 "

coches.. .

=l portal de motor lider en Espafna

", solicitada el 5 de julio de 2012 y concedida el 15 de octubre de 2012, registrada
para los servicios de las clases 38, 41 y 42 del Nomencldtor Internacional (doc.
4 de la demanda).
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5) La entidad SCHIBSTED explota el portal de contenidos Coches.net, accesible
a través del nombre de dominiowww.coches.net, mediante el cual se ofrece la
posibilidad a usuarios -tanto profesionales de la compraventa de vehiculos como
particulares que buscan vender sus propios vehiculos- de publicar anuncios de
compraventa de automdéviles nuevos y de ocasidn, asi como otros vehiculos de motor.
Mientras los usuarios particulares no deben abonar ningun Importe por la
publicacidén de los anuncios en el Portal, los usuarios profesionales si estan
sujetos al pago de una contraprestacidon econdémica, precisamente en atencidn al
animo de lucro perseguido por dichos usuarios profesionales (asi 1o explicd en
juicio el testigo D. Baldomero , responsable comercial de la seccidon de motor
de la actora, y D. Benito , analista de negocio de la actora).

6) La sociedad demandada AUTODESCUENTO es la operadora del portal web
"Coches.com" accesible a travésdel nombre de dominio www.coches.com, se dedica
también a ofrecer a sus usuarios, ya sea a titulo particular o a titulo
profesional, la posibilidad de publicar anuncios y fotografias de automdviles para
su venta (doc. 8 y 9 de la demanda, asi 1lo reconocieron 1los testigos de 1Ia
demandada D?. Crescencia , directora de operaciones).

7) Que la demandada AUTODESCUENTO estd participada en un 17,48% por la entidad
IDEALISTA SAU, competidor directo de la actora en el mercado de los clasificados
on line (doc. 2 y 3 de la contestacidn).

8) Que la demandada AUTODESCUENTO ha llevado a <cabo la reproduccidén no
autorizada de anuncios de laweb de la actora coches.net en su web Coches.com (doc.
11 a 14 de la demanda asi lo explicaron en juicio el testigo D. Claudio ,
responsable del personal técnico de la actora, D. Baldomero , responsable
comercial de la seccidén de motor de la actora y D. Benito , analista de negocio
de la actora, y pericial del Sr. Doroteo )." TERCERO.- Motivos de apelacién.

5.- Recurre en apelacién la demandada, que impugna uUnicamente los pronunciamientos
de la sentencia dictada en primera instancia recogidas con las letras I.b, I.e y
II. Los concretos motivos del recurso son los siguientes:

a) Error en la interpretacién del derecho aplicable.
b) Error en la valoracién de la prueba practicada.
CUARTO.- Sobre la existencia de dafios y de beneficios.

6.- La apelante considera que la sentencia recurrida ha incurrido en una errbnea
aplicacién de los arts. 138.1 y 140.1 del TRLPI , en primer lugar, porque dicha
resolucidén no declara que se hayan producido dafios en la actora, sino que los da
por hecho y pasa directamente a calcularlos; en segundo lugar, porque Autodescuento
no ha obtenido beneficios directos por la réplica de anuncios realizada; y en
tercer lugar, porque tampoco ha obtenido beneficios indirectos por la citada
replica, sin que se haya acreditado por la actora la existencia ni la relacidn de
causalidad de dichos beneficios indirectos.

7.- La apelada mantiene que la entidad Schibsted reconocia expresamente en su
contestacién a la demanda la procedencia de calcular el posible enriquecimiento
injusto sin causa con arreglo al criterio elegido por la actora, por lo que estaria
conculcando el principio mutatio libelli en el presente recurso de apelaciédn.
Ademés, insiste en que la conducta infractora de la demandada le ha generado unos
dafios a la actora y ha reportado unos beneficios a Schibsted, entre otros el
ahorro de costes asociado a la generacidén de contenido. Finaliza invocando 1la
aplicacidén de la doctrina ex re ipsa al presente caso.

Decisidén del tribunal.

8.- El1 recurso de apelacién comienza poniendo en tela de Jjuicio la propia
existencia de los dafios, lo cual contrasta con las aseveraciones realizadas en la
contestacién a la demanda. En dicha contestacidén, el hecho quinto comienza
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indicando que " la réplica de mi mandante de parte de los anuncios de vehiculos
de segunda mano vendidos por profesionales no le ha causado a la actora el dafio
que ella sostiene ". Continta diciendo que " no creemos que la actora haya sufrido

ninguin dafio o, si lo ha sufrido, no seria sustancial. En todo caso, podria
discutirse si mi mandante se ha enriquecido injustamente a costa del esfuerzo de
la actora, pero esto es algo muy distinto " y que " se califique como se califique
el dafio que invoca la actora (como dado estricto sensu o como enriquecimiento
injusto) lo cierto es que se tratara del mismo "dafio" independiente de la normativa
invocada como infringida (Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Marcas o Ley de
Competencia Desleal) ". Sin embargo, la contestaciédn termina dicho hecho quinto
con el parrafo 81 que recoge: " esta parte no discute la procedencia de calcular
un posible enriquecimiento sin causa con arreglo al criterio elegido por la actora
del beneficio del infractor. Pero 1los pardmetros propuestos en el escrito de
demanda para realizar ese cdlculo no son correctos. Ni los utilizados para calcular
el "dadno emergente" ni los usados para cuantificar el "lucro cesante" segun el
criterio del beneficio del infractor ".

9.- De los péarrafos transcritos, podriamos entender que la entidad Autodescuento
no habria cuestionado en su contestacidén a la demanda que su conducta hubiera
reportado un dafio o enriquecimiento injusto del cual deberia responder, por 1lo
que no se podria ahora en este recurso de apelacién introducir esta cuestidén. A
pesar de ello, procedemos a dar pronunciarnos sobre la existencia o no de los
citados dafios y perjuicios.

10.- El1 demandado reconocidé en su contestacidén a la demanda que habia copiado
parte de los anuncios existentes en la base de datos del actor, allanandose
parcialmente a la misma, siendo un hecho no discutido ni en la instancia ni en la
apelacidén. Esto da lugar a que tengamos acreditado, al menos, la existencia de
una infraccién de los derechos sui generis de proteccién de base de datos del
titular de la misma y un acto de competencia desleal por aprovechamiento indebido
del esfuerzo ajeno. Esto comporta que el actor pueda reclamar el lucro cesante
derivado de dichas infracciones.

11.- A la hora de probar el lucro cesante, este Seccidén tiene establecido, entre
otras, en la Sentencia N° 153/2012, de 19 de abril (ROJ: SAP B 13304/2012 -
ECLI:ES:APB:2012:13304), lo siguiente:

" La mds reciente jurisprudencia relativa a la prueba del lucro cesante se ha
apartado de los criterios restrictivos seguidos en otra época y se limita a exigir
que exista una razonable probabilidad de que la ganancia se podria haber producido,
como puede verse en la STS, 1%, de 8 de julio de 1996 "las ganancias que pueden
reclamarse son aquellas en las que concurre verosimilitud suficiente para poder
ser reputadas como muy probables, en la mayor aproximacidn a su certeza efectiva'.

Por consiguiente, no resulta indispensable la certeza absoluta sobre la ganancia,
algo dificil de lograr cuando la misma aun no se ha producido, sino que basta una
alta probabilidad, rayana en la certeza, pero en definitiva probabilidad. En la
STS (1%) de 15 de julio de 1998 (RJ 1998/5550) se baja incluso mds el listdén y se
habla de "ganancias frustradas o lucro cesante que, con cierta probabilidad, fuera
de esperar en el desarrollo normal de las circunstancias del caso ".

En sentencias mds recientes se habla mds abiertamente de que el principio bdsico
en la determinacidn del lucro cesante se funda en un juicio de probabilidad ( SSTS
26 de septiembre de 2002 -RJ 2002/8094 - y de 14 de julio de 2003 -RJ 2003/4629-
, entre otras). En la STS de 29 de diciembre de 2001 (RJ 2001/1474) se precisa
que debe tratarse de una "cierta probabilidad objetiva", que resulte del decurso
normal de las cosas y de las circunstancias especiales del caso concreto.

Mucho mds recientemente, en la STS de 16 de diciembre de 2009 (ROJ: STS 8154/2009
) se afirma: "aunque es cierto que la jurisprudencia espafiola ha sido restrictiva
al senalar que no debe concederse indemnizacidén en los casos de ganancias dudosas,
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si se ha reconocido que aplicando criterios de probabilidad, debe indemnizarse
aquella "pérdida futura que razonablemente se prevea que puede ocurrir'", que hace
referencia al art. 9:501 (2) PECL (Principios del Derecho Europeo de Contratos),
que afirma que la Sala Primera ha aplicado recientemente a reclamaciones por lucro
cesante. FEI1 texto del PECL hace referencia a "la pérdida de futuro, que es
razonablemente probable que ocurra'”.

Su fijacidn, en cuanto que se refiere a beneficios futuros, debe obtenerse mediante
apreciaciones prospectivas, fundadas en criterios objetivos de experiencia, entre
los que pueden servir los que operan en el mundo econdémico, contable, actuarial,
asistencial o financiero segun las disciplinas técnicas o <cientificas
correspondientes, de acuerdo con el examen y ponderacidén de las circunstancias de
cada asunto ( STS 21 de abril de 2.008 , de 5 de mayo de 2009 y de 16 de diciembre
de 2009 ). No obstante, ello guarda relacidn con la cuantificacidén, ya que la
existencia del perjuicio por cada uno de los conceptos debe ser probada con una
"razonable verosimilitud" ."

12.- La actividad replicante de base de datos llevada a cabo por el demandado
dificilmente podria entenderse que no ha causado ningtn perjuicio a la actividad
econdémica del actor. Dicha actividad infractora, al menos, habria hecho que el
actor reciba menos visitas en su portal web, afectando de esta manera a su modelo
de negocio. Raramente podrd darse la infraccidén que ningun beneficio reporte al
infractor o ningln perjuicio cause al demandado interesado en que cese la ilicitud,
si se tiene en cuenta el interés econdmico que preside estos ambitos, generalmente
vinculados a actividades empresariales y que nos encontramos ante entidades
competidoras. Por ello, entendemos que la vulneracidén de los derechos de propiedad
intelectual y los actos de competencia desleal acaecidos en este caso conllevan
un lucro cesante.

13.- En consecuencia, debemos desestimar en este punto el recurso de apelacidén y
acoger la peticidén de existencia de un lucro cesante, procediendo en el fundamento
siguiente a entrar a conocer la apelacidédn sobre las partidas concretas que han
sido impugnadas.

QUINTO.- Sobre la determinacién del lucro cesante.

14.- La recurrente considera que la sentencia yerra en la determinacién del periodo
temporal, tanto en la fecha inicial (que tiene que ser el 1/9/2015) como en la
fecha final (que tiene que ser 31/10/2016), lo que hace un periodo total de 14
meses. En relacidén al dies a quo , 1indica que la sentencia aplica una indebida
inversién de la carga de la prueba al exigirle al demandado que pruebe el dia
inicial en que comenzdé la infraccidn, siendo ésta una obligacidén de la actora.
Sobre el dies ad quem alega que cesaron en la infraccidén el dia 18 de octubre de
2016 y considera que, en el fundamento juridico quinto, apartado 3, f), hay una
contradiccién interna, siendo correcta la fecha indicada inicialmente en la
sentencia como dia 31 de octubre de 2016, sin embargo, discrepa de la fecha fijada
por el auto de aclaracidén. Insiste en que el porcentaje de anuncios duplicados no
es del 38,24% (como recoge la sentencia), sino del 0,4% al 1% y que dicho porcentaje
solo se puede aplicar a los anuncios de vehiculo de ocasidén (en adelante VO) de
anunciantes profesionales y no de particulares.

15.- Los apelados mantienen que la sentencia de instancia es perfectamente acorde
a la prueba practicada y justifica acertadamente conforme a derecho las bases que
deben tomarse en consideracidén para el cédlculo de la indemnizacidén, dando por
validos los argumentos en ella expuestos para determinar el periodo temporal de
la infraccién, el volumen de anuncios copiados y lo beneficios afectados por la
conducta infractora.

Decisidén del tribunal.

16.- La discusidén en torno al dia inicial del cémputo se centra en la aplicacidn
de las reglas de la carga de la prueba del articulo 217.7 de la LEC , en concreto,
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en la facilidad y cercania a las fuentes de prueba. No se ha puesto en duda por
las partes que el portal web de la actora, coches.net, lleve abierto al publico
varios afios, habiéndose convertido en un referente en el sector del automdévil.
Como se desarrollard posteriormente al analizar el informe pericial del Sr.
Doroteo , el modelo de negocio que ha creado la demandada replicando los anuncios
publicados en la web coches.net no es algo ocasional, sino que forma parte de su
modo de actuar, ya que ha llevado a cabo una actividad depredadora y parasitaria
duplicando anuncios de una entidad competidora. Ello conlleva que no sea creible
que la actividad infractora de Autodescuento comenzara el dia 9 de septiembre de
2015 cuando fue descubierta por la entidad Gotz Auto, S. A., ( ex doc. 10 de 1la
demandada) . A dicha queja siguieron otras como muestra el documento 11 de la
demandada. Resulta sorprendente que la demandada carezca del histérico de 1las
duplicaciones de 1los anuncios. Una vez que la demandada ha reconocido 1la
infraccién, allandndose a la misma, si pretende que se limite el plazo
indemnizatorio, le corresponderia a ella probar el dies a quo en que comenzd dicha
infraccién al contar con la facilidad probatoria del art 217.7 de la LEC . Maxime
en un caso como este en el que la demandada aduce que la actividad de replicar
anuncios fue llevada a cabo por un empleado con exceso de celo hacia la empresa y
que fue, posteriormente, despedido por estos hechos. Habria sido interesante que
se hubiera sabido la identidad de dicho trabajador y que se hubiera traido a la
vista a los efectos de probar la hipdtesis de la demandada.

17.- En relacidén con el cédmputo final, la apelante insiste en que cesaron en su
conducta infractora el dia 18 de octubre de 2016 considerando que la sentencia
incurre en una contradiccidén. Expresamente, el fundamento quinto de la sentencia,
parrafo 3, f) recoge lo siguiente: " Respecto del dies ad quem, la demandada alega
que tras la notificacidn de la demanda en octubre de 2016 se cesa en la citada
prdctica infractora, pero nada acredita. También es cierto que en la audiencia
previa no se aporta por la actora ningun documento que acredite que la infraccidn
perdura, como una pericial complementaria del Sr. Doroteo . Teniendo en cuenta
lo expuesto, la indemnizacidn deberd comprender hasta todo el afio 2016, debiendo
entender que a partir del 2017 la infraccidén ha cesado, por lo que el periodo
indemnizatorio serd 28/07/2012 a 31/10/2016 ."

18.- La sentencia de instancia, ante la falta de prueba concreta de ambas partes,
considera que la infraccidén continudé durante todo el afio 2016, considerando como
fecha de cese el final de dicho afio, ya que durante el afio 2017 no hubo prueba de
la infraccién. De ahi que, acertadamente, corrigiera el error material resefiado
en la sentencia al fijar como fecha final el mes de octubre cuando en realidad
era el de diciembre.

19.- Sobre el porcentaje de anuncios replicados, la apelante comienza su recurso
realizando una serie de alegaciones sobre la no exclusividad de los anunciantes y
sobre el informe pericial del sefior Doroteo (documento 14 de la demandada), en
concreto, sobre tres de los pasos seguidos por dicho perito para detectar el
volumen de negocios copiados y sobre la falta de certificacidén digital o falta en
la cadena de custodia de los datos informadticos de dicha pericial. El recurso de
apelacidén no puede servir de cauce para la introduccidén en el proceso de cuestiones
nuevas. Lo prohibe no sélo el art. 412 LEC sino, ademds y de forma mas concreta
para el recurso de apelacidén, el art. 456.1 LEC , conforme al cual, el admbito del
recurso queda circunscrito al de las cuestiones que se hubieran planteado durante
la primera instancia. La contestacidén a la demanda, al tratar la pericial del
sefior Doroteo (puntos 47, 48, 98 a 103), no indica las citadas alegaciones. Por
tanto, las mismas constituyen cuestidn nueva en la apelacidén, razdn por la que no
merecen respuesta alguna.

20.- Considera, también, la apelante que no procede extrapolar las comprobaciones
de dos dias aislados realizadas por el perito sefior Doroteo a todo el periodo
de cinco afios, de ahi que su perito (el sefior Gerardo ) diera por validos los
anuncios de esos dos dias que hacian un total de 912 anuncios, lo que representa
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un 1,21%, aunque mantiene que es una mera hipdtesis, pues reconoce que no puede
saber con exactitud el volumen de anuncios indebidamente replicados al carecer
del histérico de las duplicaciones. Acepta las copias acreditadas en actas
notariales y en un mail (documentos 11 a 13 de la actora) gque suponen unos 256
anuncios, lo cual es anecddético entre el volumen de 70.000 anuncios gque se mueven
en la red. Por tanto, acepta que el porcentaje de copia pudo oscilar entre el 0,4
y el 1%.

21.- El informe pericial elaborado por el seflor Doroteo (doc. 14 de la demanda)
trabaja a partir de un archivo de datos que contiene 2.118 anuncios de wvehiculos
de ocasidén publicados en la web conches.net, de un archivo de 2.165 anuncios solo
de profesiones y de un archivo de 2.000 anuncios solo de particulares publicados
en dicha web. Debido al alto volumen de anuncios, procedié a realizar una
identificacién de forma automatizada a través de una técnica informativa llamada
fuzzer , por la cual se automatizan una serie de busquedas de igual forma que las
haria una persona de forma manual, y, para evitar errores humanos, utilizé una
herramienta de seguridad informética llamada Acunetix , que permite automatizar
peticiones en una aplicacién web y analizar su resultado. Ademéds, explica que
revisdé manualmente los resultados anormalmente altos y bajos por si pudieran ser
un error en el proceso de automatizacidn, apreciando que no habia errores, sino
que era reflejo del contenido andémalo en la aplicacidén web coches.com. De estas
pruebas, el perito concluye que es posible identificar técnicamente los anuncios
de la aplicacidén web coches.net en la aplicacidén web coches.com, basandose en las
caracteristicas de los mismos de marca, modelo, kildémetros y precio. Sostiene que,
por las fotografias y textos uUnicos de los anuncios, se puede determinar que los
anuncios de coches.com son una réplica, ya que son exactamente iguales; que los
anuncios de coches.com suelen contener menor numero de fotografias, asi como
errores de formato, lo cual no ocurre en coches.net; que del total de mas de 2.000
anuncios analizados un 25% de los anuncios de la aplicacién web coches.net se
identifican en la web coches.com; que del total de 2.165 anuncios de profesionales,
se puede observar que el 40% de ellos se replican en la web coches.com; y que del
total de 2.000 anuncios de particulares, se puede observar que el 1% de ellos se
replican en la web coches.com.

22 .- Ademés, el citado informe realizdé lo que llama "medicidén de la latencia" para
comprobar el momento en que tres anuncios de coches.net fueron replicados en
coches.com, pudiendo concluir de dicha prueba que el tiempo que se tardaba en
copiar un anuncio de coches.net en coches.com era de wunas 48 / 72 horas,
aproximadamente; que en la web coches.net hay un mayor numero de fotografias que
en coches.com; que el texto y las fotografias son uUnicas con lo que los anuncios
son los mismos; y que el anuncio de coches.net contiene siempre la misma o més
informacién que el de coches.com y nunca al contrario, por lo que el mismo anuncio
lo considera més completo y detallado.

23.- Finalmente, el informe el perito Sr. Doroteo realiza un estudio acerca de
la marca de agua digital que incluyen las fotografias de la aplicacidédn coches.net
para ver si se copian también en la web coches.com. A tales efectos, introduce en
las fotografias de los anuncios publicados en coches.net una marca de agua digital
en la parte inferior derecha de las mismas con el texto "C" en color blanco. El
perito observd que la web coches.com recortaba el margen de las fotografias, con
lo que no aparecia la marca de agua indicada. Ante esta situacidn, cambid la
ubicacién de la marca de agua situadndola en diferentes posiciones de las
fotografias. De los nuevos resultados, pudo concluir que las fotografias de los
anuncios de coches.com son una copia de coches.net. A partir de una volumetria
del numero de anuncios de la aplicaciédn web coches.com el perito pudo concluir
que existian alrededor de 85.000 anuncios, identificando 12.000 de particulares y
75.000 de profesionales, aproximadamente.

24 .- Por contraposicidén, el informe pericial aportado por la demandada (elaborado
por el sefior Gerardo , doc. 10 de la contestacidén) dedica, escasamente, dos
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padginas a evaluar la forma de cédlculo y el muestreo realizado por el informe del
sefior Doroteo . El perito sefior Gerardo se limita a indicar gque una muestra
de 2.000 anuncios entre un total de 85.000 anuncios es muy pequefila y que el perito
sefior Doroteo realizd unas muestras puntuales gque no abarcaron todo el intervalo
temporal de la infraccidén, en concreto 14 meses. El propio perito sefior Gerardo
reconoce que no puede extraer ninguna conclusidén concreta de estas dos

afirmaciones.

25.- Las alegaciones expuestas por el sefior Gerardo contrastan con las
manifestaciones del sefior DIRECCIONOOO que considera que la muestra utilizada
por el Sr. Doroteo es amplisima teniendo en cuenta que las muestras que hacen

los auditores son de 40 a 80, con independencia del universo total afectado.

26.- Termina el sefior Gerardo su informe pericial indicando que los 12 mil
anuncios de particulares méds los 75 mil anuncios de profesionales no suman 85 mil
anuncios. Esta afirmacidén no deja de ser una obviedad, que no acredita nada en
esta causa.

27.- Lo expuesto nos lleva a entender que el informe del sefior Doroteo es serio,
con un alto grado de detalles y de explicaciones, que hacen que sea fiable vy
sistematico, lo que permite dar por validas sus conclusiones, maxime al no quedar
desvirtuadas ni por las meras alegaciones del Sr. Gerardo vy ni por las de la
demandada que no tiene datos fiables, ni el histérico de las duplicaciones, sino
sus cifras que son meras hipdtesis, segin reconoce en el propio recurso de
apelacidén. Ello comporta que se mantenga en el 38,24% el porcentaje de anuncios
replicados.

28.- Finalmente, queda por analizar a qué beneficios se le tiene que aplicar el
mencionado porcentaje, pues la apelante entiende que el porcentaje de 1los
beneficios obtenidos por la utilizacidén ilicita deberia afectar Unicamente a los
beneficios obtenidos con la seccidn de anuncios de vehiculos de ocasidén. Considera
que la sentencia comete el error de declarar que todos los beneficios de la
empresa, por todas las ramas del negocio, se deben ver afectados por la citada
duplicacidén de anuncios, cuando la seccidén de anuncios de VO constituye solamente
un 9% de la total facturacién de Autodescuento.

29.- Por el contrario, la actora entiende que dicho porcentaje debe aplicarse a
toda la actividad del sitio web, dado que los beneficios que se han obtenido por
la réplica del portal transcienden y repercuten en toda la actividad llevada a
cabo por la demandada. Basa su peticidén en el siguiente argumento: el principal
interés que persiguen plataformas como la de la demandada es generar contenido
(anuncios), ese contenido permite obtener visibilidad en los buscadores de
internet, produciendo dicha visibilidad un mayor trafico de visitas, lo cual es
condicidén para captar la atencidn de anunciantes, clientes y usuarios y que éstos
pueden acceder al resto de servicios y secciones de la web, en concreto,
publicidad, seguros, financiacidén, coches nuevos, etc.

30.- A este respecto, el testigo Benito expuso que el interés de una pagina web
en replicar anuncios es tener mas posicionamiento de la compafiia replicante en
Google. Explicd que tener mas posicionamiento en el buscador permite atraer més
trédfico a la pagina web, llevando més usuarios a tu portal, pues, una vez has
capturado al usuario, lo puedes reconducir a la seccidén de vehiculos nuevos de tu
web o a cualquier otra seccidén de vehiculos usados u ofrecerle otros servicios.
Afirmdé que mas usuarios al final implica dar mas valor a los clientes, porque les
vas a dar mas solicitudes, les vas a dar mas contactos, con lo cual al final mejor
es la retencidén y mejor es la monetizacidédn de tus clientes; tener més contenido
en el portal es un beneficio tanto para el portal como para los clientes que estéan
adscritos al portal.

31.- Por su parte, la directora de operaciones de Autodescuento, la sefiora
Crescencia , reconocid en la vista, después de diversas preguntas de la Magistrada
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a quo , que el portal coches.com ofrece, ademds de anuncios de venta de coches
nuevos, de km0O y de segunda mano, diversos servicios, tales como seguros,
publicidad o financiacidén para la adquisicién de vehiculos. La citada testigo
afirmdé que tales productos estan accesibles a través de la web a cualquier usuario
de la misma, ya sea comprador de coche nuevo ya sea de segunda mano.

32.- Esto podria comportar que un usuario que entre en la web coches.com, atraido
por uno de los anuncios copiados sin autorizacidén, pueda acceder a los servicios
que ofrece dicha web. Sin embargo, no se ha aportado ningin dato gque nos permita
acreditar empiricamente la proporciédn en gque se han visto incrementadas o
beneficiadas las otras ramas del negocio de Autodescuento por las infracciones
cometidas. Las periciales aportadas a la causa no cuantifican este dato, sino que
unicamente tenemos unas alegaciones de unas posibles ganancias que son dudosas e
hipotéticas. Ello comporta que la indemnizacidén que debe pagar Autodescuento no
deba extenderse a la totalidad de los beneficios obtenidos con dicha web, sino
que deba limitarse a los beneficios obtenidos con la seccién de anuncios de
vehiculos de ocasidén, ya que es el Unico dato objetivable en las actuaciones (el
9% de la total facturacidén de Autodescuento).

33.- Por tanto, procede estimar el recurso de apelacidén en el extremo de fijar
que la indemnizacién se determinard aplicando el porcentaje de los beneficios
obtenidos por la utilizacidén ilicita (38,24%) a los beneficios obtenidos con la

seccién de anuncios de vehiculos de ocasién de la pédgina web coches.com (9%).
SEXTO. Sobre la infraccidén del articulo 162.2 del TRLPI

34.- La apelante solicita que se revoque y se deje sin efecto el pronunciamiento
I.b del fallo de la sentencia recurrida al considerar que dicha resolucidén ha
incurrido en un error al declarar la existencia de la infraccidén del art. 162 del
TRLPI . Insiste en que las fotografias de las que se suprimieron las marcas de
agua no tienen proteccién por derechos de autor del art. 162.2 del TRLPI y, aungue
fueran una obra protegida, la entidad Schibsted no seria su titular (sino que
seria el anunciante, gque es el que las facilita) ni tendria la condicidén de
licenciatario exclusivo segUn exige el art. 146 de la mencionada norma

35.- La apelada indica que procede la desestimacidén del recurso en este punto, ya
que el precepto 162.2 del TRLPI diferencia entre "obra" y "prestacién protegida",
lo que conlleva que las marcas de agua puedan identificarse no solamente como
obras protegidas por derecho de autor, sino por cualquier otra prestacidn
protegida. Opina que, en este caso, la base de datos es una obra protegida ya sea
por derecho sui generis o por mera fotografia, por lo que le es aplicable el
articulo 162.2 del TRLPI

Decisidén del tribunal.

36.- Se discute en este punto si la conducta realizada por la demandada y admitida
expresamente por ella consistente en suprimir las marcas de agua de las fotografias
de los vehiculos supone una infraccidén del articulo 162 del TRLPI

37.- Conviene empezar realizando una serie de apreciaciones sobre el contenido
del mencionado precepto. El articulo 162 del TRLPI , en la fecha de los hechos,
ha pasado, en la Gltima reforma del TRLPI, al articulo 198. La citada norma recoge:

" 1. Los titulares de derechos de propiedad intelectual podrdn ejercitar 1las
acciones previstas en el titulo I del libro III contra quienes, a sabiendas y sin
autorizacidn, lleven a cabo cualquiera de los actos que seguidamente se detallan,
y que sepan o tengan motivos razonables para saber que, al hacerlo, inducen,
permiten, facilitan o encubren la infraccidn de alguno de aquellos derechos:

a) Supresion o alteracidén de toda informacidén para la gestidén electrdnica de
derechos.
b) Distribucidn, Importacidén para distribucidén, emisidén por radiodifusidn,

comunicacién o puesta a disposicidndel publico de obras o prestaciones
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protegidas en las que se haya suprimido o alterado sin autorizacidn la
informacidon para la gestidn electrdnica de derechos.

2. A los efectos del apartado anterior, se entenderd por informacidn para la
gestion de derechos toda informacidén facilitada por los titulares que identifique
la obra o prestacidn protegida, al autor o cualquier otro derechohabiente, o que
indique las condiciones de utilizacidén de la obra o prestacidn protegida, asi como
cualesquiera numeros o codigos que representen dicha informacidén, siempre y cuando
estos elementos de informacidén vayan asociados a un ejemplar de una obra o
prestacidn protegida o aparezcan en conexidén con su comunicacion al publico ."

38.- El1 indicado precepto establece las normas de proteccidén de la informacidn
suministrada por los titulares para identificar sus obras o prestaciones vy
gestionar sus derechos. Segun la doctrina cientifica, la proteccidén que dispensa
sélo se extiende sobre la informacidn suministrada por los titulares sobre obras
y prestaciones en formato digital. El apartado segundo del articulo da el concepto
de informacidén para la gestidén de los derechos. Dicha informacién permite
identificar una obra o prestacidén (titulo, ISBN para libros electrédnico, ISSN para
revistas electrdnicas, etc.), los titulares de sus derechos (nombre del autor,
artista intérprete, nombre del productor, etc.) y conocer las condiciones de uso
de la obra o prestacidén (por ejemplo, "todos los derechos reservados", "prohibida
la reproduccién total o parcial sin autorizacién de su titular", los usos
permitidos por licencias creative commons , etc.). La informacién deberd ir
asociada al ejemplar tangible que contiene la obra (disco compacto, DVD, etc.) o
bien incorporada en la licencia de uso establecida en red por el titular de los
derechos, si las obras o prestaciones se ponen a disposicidén del publico en
Internet.

39.- En relacién con los actos ilicitos contra la informacidén para la gestidn de
los derechos, los titulares de derechos de propiedad intelectual podrén ejercitar
las acciones previstas en los arts. 138 a 143 del TRLPI contra gquienes, a sabiendas
y sin autorizacidén, lleven a cabo alguno de los siguientes actos: a) supresidn o
alteracidén de toda informacidén para la gestidn electrdnica de derechos

b) distribucidén, Iimportacidén para distribucidn, emisidn por radiodifusidn,
comunicacidén o puesta a disposicién del plblico de obras o prestaciones protegidas
en las que se haya suprimido o alterado sin autorizacidén la informacidén para la
gestidén electrdnica de derechos.

40.- Finalmente, hay que indicar que el precepto exige que los titulares de
derechos podran emprender estas acciones siempre que quienes efectuan dichos actos
" sepan o tengan motivos razonables para saber que, al hacerlo, inducen, permiten,
facilitan o encubren la infraccidén de los derechos de propiedad intelectual ".

41.- En estas actuaciones, la obra o prestacidn protegida (a la que se refiere el
art. 198 actual del TRPLI) no son las fotografias aisladamente, sino que es la
base de datos de la entidad actora. Autodescuento cuando replicaba los anuncios
no copiaba uUnicamente las fotografias, sino también los textos y el resto de
elementos de los anuncios. A la vez que duplicaba los anuncios alteraba parte del
contenido de los mismos, en este caso, eliminaba las marcas de aguas de las
fotografias.

42 .- Pues bien, la transposicién de la Directiva 96/9/CE, de 11 de marzo de 1996,
sobre la proteccidédn juridica de las bases de datos, en nuestro TRLPI dio lugar a
la doble proteccién de las bases de datos. En base a ello, las bases de datos
pueden ser protegidas por derechos de autor, si son obras originales ( art. 10
TRLPI ), quedando sujetas a las normas contenidas en el Libro I del TRLPI.
Independientemente de la proteccidén por derechos de autor, las bases de datos
pueden ser, también, protegidas mediante el derecho sui generis , siéndoles de
aplicacidén los articulos 133 a 137 del TRLPI
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43.- La sentencia de instancia declara " que la proteccidén a la actividad del
actor es por la via de la base de datos del art. 12 y 133 TRLPI " y dque la
actividad de la demandada copiando los anuncios de la actora supone una infraccién
de los derechos sui generis de proteccién de la base de datos del art 133 del
TRPLI. Las partes no han recurrido este extremo de la sentencia, sino que, desde
el inicio de la litis, han estado de acuerdo.

44 .- Esto supone que la proteccidédn juridica dada en esta causa a la base de datos
es por los derechos sui generis del art. 133 del TRLPI y no por derechos de autor
del art. 10 TRLPI . Lo que comporta que no estemos ante una obra o prestaciodn
protegida por derechos de autor como exige el art. 162 del TRPLI (actual 198).

45.- Si considerdramos que la obra o prestacién protegida fueran las fotografias,
los titulares de las mismas son los anunciantes de ellas, pues son las personas
que las proporcionan, como asi han reconocido las partes ( ex art. 281.3 LEC ).
La entidad actora no seria la titular de tales fotografias, por lo gue no puede
solicitar la aplicacidén de la proteccidn dispensada por el art. 162 del TRLPI

46.- Por tanto, procede estimar, también, en este punto el recurso de apelacién,
por lo que se desestima la accidén de infraccidédn del art. 162 del TRLPI ejercitada
en la demandada, revocando y dejando sin efecto el pronunciamiento I.b del fallo
de la sentencia de instancia cuyo tenor era el siguiente: " DECLARO que
AUTODESCUENTO ha infringido los derechos de propiedad intelectual de SCHIBSTED al
suprimir los signos de informacidn para la gestidn de los derechos (marcas de
agua) incorporados por SCHIBSTED en las fotografias de los anuncios del Portal ."

SEPTIMO. Sobre la infraccién marcaria del art. 34.4 de la IM

47.- La apelante también solicita que se revoque y se deje sin efecto el
pronunciamiento II del fallo de la sentencia recurrida al considerar que dicha
resolucién ha incurrido en un error al declarar la existencia una infraccidén
marcaria del art. 34.4 de la LM por el hecho de haber suprimido de unas fotografias
la marca de agua que llevaban. Sostiene que el art. 34.4 de la LM se aplica a
productos y no a las marcas de servicios, pues la Marca nacional 3.037.757
"Coches.net el portal de motor lider en Espafia”

coches.. ..

=l portal de motor lider en Espafia

es una marca de servicios y no una marca de producto. Ademds, mantiene que las
fotos son propiedad de los anunciantes y no de la actora Schibsted, quien tampoco
seria licenciataria exclusiva de las mismas. Afirma que Autodescuento replicd
anuncios de los anunciantes y no el servicio prestado por Schibsted, por lo que
el origen empresarial de los servicios que prestan ambas entidades esté
perfectamente claro para el consumidor. Finalmente, considera gque Schibsted
utiliza su marca de manera parcial y no tal y como estd registrada.

48.- La apelada aduce que el art. 34.4 de la LM no contempla si la marca debe ir
referida a un producto o a un servicio. Alega que la supresidén de la marca en si
misma lo Gnico que pretende es que no se identifique el origen de un determinado
anuncio (no la mera fotografia como pretende la apelante) y ese es el servicio
que presta la actora y el que estd protegido por la marca. Indica que el elemento
central de la marca es el vocablo "Coches.net" que goza de gran distintividad en
el mercado y, por lo tanto, la existencia de una mencidén accesoria en nada afecta
que la marca de agua no incorpore la leyenda que se encuentra al pie de la misma.

Decisidén del tribunal.
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49 .- El1 art. 34.4 de la Ley de Marcas (vigente en la época de los hechos) establecia
lo siguiente: " EI titular de una marca registrada podrd impedir que 1o0s
comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento,
si bien no podrd impedir que afadan por separado marcas o signos distintivos
propios, siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal ."

50.- El1 Tribunal de Justicia ha tenido ocasién de declarar repetidas veces que
"el derecho exclusivo del titular de la marca se concedid para permitir a este
proteger sus intereses especificos como titular de la marca, es decir, para
garantizar que la marca pueda cumplir las funciones que le son propias, y que, en
consecuencia, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en
los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones
de la marca. Entre dichas funciones no solo figura la funcidén esencial de 1la
marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o
del servicio, sino también sus deméds funciones, como, en particular, la consistente
en garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, o las de comunicacién,
inversidén o publicidad" (en este sentido, STJUE de 25 de julio de 2018, Mitsubishi
Shoji Kaisha Ltd, asunto C-129/17 , ECLI: EU:C:2018:594 , apartado 34).

51.- La marca tiene como funcidén esencial "garantizar al consumidor o al usuario
final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa,
permitiéndole distinguir dicho producto o servicio de los gque tienen otra
procedencia". Y la marca sirve "de garantia de que todos los productos o servicios
designados con ella han sido fabricados o suministrados bajo el control de una
unica empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad, de modo que
aquella pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia
no falseado" (la citada STJUE apartado 35).

52.- La funcidén de inversidén de la marca la define el citado Tribunal por "la
posibilidad de ser empleada por su titular para adquirir o conservar una reputaciédn
que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel, por medio de
diversas técnicas comerciales. De esta manera, cuando el uso por un tercero, como
un competidor del titular de la marca, de un signo idéntico a dicha marca para
productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada supone un
obstaculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar
una reputacidén que permita atraer a los consumidores o ganarse una clientela fiel,
debe considerarse que dicho uso menoscaba la referida funcién. Por consiguiente,
el mencionado titular estard facultado para prohibir tal uso" (apartado 36).

53.- Finalmente, sostiene la mencionada resolucidn, en relacidn con la funcidn de
publicidad de la marca, que la misma "consiste en el empleo de una marca con fines
publicitarios para informar o atraer al consumidor. Por lo tanto, el titular de
una marca estd facultado para prohibir el uso, sin su consentimiento, de un signo
idéntico a su marca, para productos o servicios idénticos a agquellos para los que
la marca esté registrada, cuando dicho uso afecte al empleo de la marca por su
titular como elemento de promocién de las ventas o instrumento de estrategia
comercial" (apartado 37).

54.- La conducta realizada por la demandada y admitida expresamente por ella
consiste en suprimir las marcas de agua de las fotografias de los vehiculos. A su
vez, dicha marca de agua era el signo distintivo de la actora con la siguiente

representacién:
co ches. J : : : 4
I &
» . ~

=l portal de motor lider en Espafia
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55.- La citada conducta afecta a todo el anuncio, que es duplicado por la
demandada, eliminando el elemento distintivo del origen empresarial de dicho
anuncio, cual es su marca que estd inserta, como marca de agua, en las fotografias
que llevan los citados anuncios. Al replicar el anuncio, la hoy apelante suprime
la marca de agua coches.net, eliminando sin su consentimiento y de este modo, la
marca que identifica el servicio que presta la actora y el correcto origen
empresarial de los servicios de anuncios. Ademéds, la demandada cuando replica los
anuncios inserta en las fotografias copiadas su marca (su propio signo distintivo),
como marca de agua en las fotografias, ocupando el lugar que ocupaba el signo
distintivo de la actora. Entendemos que esta conducta supone una vulneracidn del
art. 34.4 de la LM , vya que priva a los consumidores de conocer la verdadera la
procedencia de los servicios prestados por la actora, la calidad de dichos
servicios y le impide adquirir o conservar una reputacidn que permita atraer a
los consumidores, ganandose una clientela fiel.

56.- Finalmente, hay que indicar que el elemento distintivo de la marca

coches.. ..

=l portal de motor lider en Espafa

es precisamente la expresidén "coches.net" y no la frase "el portal de motor lider
en Espafia". El hecho de que no se use en las marcas de agua de las fotografias el
inciso "el portal de motor lider en Espafia" no afecta en nada a la marca. Conviene
recordar que la STJUE de 24 de septiembre de 2005 en el caso GfK AG contra OAMI
(Caso T-135/04 ) establecidé lo siguiente: " En el caso de autos, esta mencidn es
un elemento denominativo largo, escrito en letras pequefias, que ocupa una posicion
secundaria debajo del signo. Su significado (asociacidén de asistencia a
empresarios y autdénomos, asociacidn declarada) se refiere a los servicios de que
se trata. Por consiguiente, habida cuenta del contenido descriptivo de este
elemento y de su posicidén accesoria en la presentacidon del signo, procede
considerar que no tiene cardcter distintivo ".

57.- Por tanto, procede rechazar en este punto el recurso de apelacidn.
OCTAVO.Costas

58.- Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC , no procede hacer imposicién
de las costas, al haberse estimado en parte el recurso, razdédn por la que es
procedente ordenar la devolucidédn del depdsito constituido al recurrir.

La estimacién parcial del recurso comporta la estimacién solo en parte de la
demanda, por lo gque tampoco se imponen las costas de la primera instancia.

FALLAMOS

Estimamos parcialmente el recurso de apelacidédn interpuesto por Autodescuento, S.
L., contra la sentencia del Juzgado Mercantil ntm. 8 de Barcelona de fecha 30 de
octubre de 2017 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, en el
extremo de fijar que la indemnizacidén que debe pagar la demandada se determinaré
aplicando el porcentaje de los beneficios obtenidos por la utilizacidén ilicita
(38,24%) a los beneficios obtenidos con la seccidén de anuncios de vehiculos de
ocasidén de la pagina web coches.com (9%); y en el extremo de desestimar la accidn
de infraccidén del art. 162 del TRLPI ejercitada en la demandada, revocando y
dejando sin efecto el pronunciamiento I.b del fallo; sin imposicién de costas de
la primera instancia, confirmando el resto de los extremos adoptados en la
sentencia de apelada; sin imposicién de las costas del recurso y con devolucidn
del depdbdsito constituido al recurrir.
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DEL PODER JUDICIAL

Contra la presenta resolucidén las partes legitimadas podrédn interponer recurso de
casacidén y/o extraordinario por infraccidén procesal, ante este tribunal, en el
plazo de los veinte dias siguientes al de su notificacién, conforme a los criterios
legales y jurisprudenciales de aplicacién.

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 llevarad certificacién 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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