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PABLO GONZALEZ CARRERO FOJON

En A CORUNA, a once de octubre de dos mil diecisiete

VISTO en grado de apelacidén ante esta Seccidén 004, de la
Audiencia Provincial de A CORUNA, los Autos de PROCEDIMIENTO
ORDINARIO 0000553 /2015, procedentes del XDO. DO MERCANTIL N.
2 de A CORUNA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE
APELACION (LECN) 0000345 /2017, en los gque aparece como parte
apelante, URBAN SQUARE LIGHTING FURNITURE, S.L., representado
por el Procurador de los tribunales, Sr./a. ADOLFO OLMEDO
IGLESIAS, asistido por el Abogado D. DIONISIO DE ANA PRIETO, vy
como parte apelada, LUIS COLLARTE RODRIGUEZ, COLLARTE
ARCHITECTS STUDIO SLP , representado por el Procurador de los
tribunales, Sr./a. MARIA TERESA PITA URGOITI, asistido por el
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Abogado D. IGNACIO ALAMAR LLINAS, sobre ACCION REIVINDICATORIA
DE LA TITULARIDAD DEL DISENO INDUSTRIAL.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Se aceptan y dan por reproducidos los
antecedentes de hecho contenidos en 1la resolucidén apelada,
dictada por EL JUZGADO DE LO MERCANTIL N° 2 DE A CORUNA de
fecha 31-3-17. Su parte dispositiva literalmente dice: “Que
estimando integramente la demanda presentada por DON LUIS
COLLARTE RODRIGUEZ Y DE LA ENTIDAD COLARTE ARCHITECTS STUDIO
S.L.P., asistidos por el letrado SR. ALAMAR LLINAS vy
representados por la Procuradora SRA. PITA URGOITI; sobre
ACCION REIVINDICATORIA DE TITULARIDAD DE DISENO INDUSTRIAL;
contra la entidad URBAN SQUARE LIGHT FURNITURE S.L., asistida
por el letrado SR. DE ANA PRIETO vy representada por el
procurador SR. OLMEDO IGLESIAS, acuerdo:

1.- Declarar que DON LUIS COLLARTE RODRIGUEZ Y COLLARTE
ARCHITECTS STUDIO SLP son 1los autores de 1los planos de
ingenieria y del disefio de la farola objeto de procedimiento
y, en consecuencia, titulares de los derechos exclusivos de
propiedad intelectual e industrial;

2.- Declarar que el registro de la farola MARINA en la Oficina
Espafiola de Patentes y marcas CON EL NUMERO 518.895 ha sido
realizado de mala fe por la demandada;

3.- Condeno a la demandada a estar y pasar por las anteriores
declaraciones, 4/ condenando a la demandada a ceder a DON LUIS
COLLARTE RODRIGUEZ Y A COLLARTE ARCHITECS STUDIO la
titularidad el registro del disefio industrial ntmero 518.895;

4 .- Condeno a al demandada a la comunicacidén fehaciente de 1la
sentencia al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE A CORUNAZA, a la Autoridad
Portuaria de A Corufia, y a las compafiia COPASA UTE, FCC,
CAMERIL S.L. (ALVE ILUMINACION) Y DIMALNOX S.L.

Con imposicidén de las costas procesales a la parte demandada”.
SEGUNDO.- Contra la referida resolucidén por el demandado

se interpuso recurso de apelacidén para ante la Audiencia

Provincial que les fue admitido, elevandose los autos a este

Tribunal, pasando los autos a ponencia para resoluciédn.

TERCERO.- Ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOSE
LUIS SEOANE SPIEGELBERG

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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Se aceptan los fundamentos de la sentencia recurrida vy,
PRIMERO: Planteamiento del litigio en la alzada.-

Es objeto del presente litigio la demanda que es formulada por
el actor D. LUIS COLLARTE RODRIGUEZ y la sociedad profesional
COLLARTE ARCHITECTS STUDIO S.L.P. contra la entidad URBAN
SQUARE LIGTHING FURNITURE S.L., a los efectos de obtener un
pronunciamiento Jjudicial, que declarase que los demandantes
son los autores de los planos de ingenieria y del disefio de 1la
farola objeto del presente procedimiento y, en consecuencia,
titulares de los derechos exclusivos de propiedad intelectual
e industrial; declarando que el registro de la farola MARINA,
en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, con el numero
518895 ha sido realizado de mala fe por la demandada,

condenando a la misma a estar 'y pasar por dichas
declaraciones y a ceder a los demandantes la titularidad del
registro del disefio industrial antes resefiado, con

comunicacién fehaciente de la sentencia al Ayuntamiento de A
Corufia, Autoridad Portuaria de la ciudad y a las compafiias
COPASA UTE, FCC, CAMERIL, S.L. (ALVE ILUMINACION) Y DIMALNOX,
S.L.

La demanda se fundamentdé en la invocacién de la legislacidn
protectora de la propiedad intelectual Real Decreto
Legislativo 1/1996 de 12 de abril, asi como en la Ley 20/2003
de 7 de julio, de proteccidén juridica del disefio industrial.

Seguido el Jjuicio, en todos sus tramites, se dictd sentencia
por parte del Juzgado de 1lo Mercantil n® 2 de A Corufla
estimando integramente la demanda deducida. Contra la referida
resolucién judicial se interpuso por la entidad interpelada el
presente recurso de apelacidén a través del cual insta su
revocacibén y consiguiente desestimacidén integra de la demanda
deducida.

SEGUNDO: De los hechos declarados probados.

A los efectos resolutorios de la presente controversia
judicializada es necesario partir de 1los siguientes hechos,
que expresamente declaramos probados:

A) Los actores resultaron adjudicatarios y, en tal concepto,
elaboraron los proyectos relativos a la obra de urbanizacidén
del Parrote a ejecutar por la empresa constructora COPASA;
proyecto puesta en valor de las estructuras histdéricas del
Parrote ©por la empresa constructora COPFISA, vy obra de
urbanizacién DArsena de la Marina por la empresa constructora
UTE DARSENA, con una extensién aproximada de 50.000 metros
cuadrados en el centro de A Corufia.
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Dentro de los trabajos realizados los demandantes procedieron
al disefio de las farolas de alumbrado urbano denominadas
FAROLA MARINA.

B) Las empresas adjudicatarias de la ejecucidn del proyecto:
COPASA UTE Y FCC encargaron inicialmente la fabricacién de las
farolas Marina, disefiadas por los actores, a la entidad
demandada URBAN SQUARE LIGTHING FURNITURE S.L.

C) Con fecha 4 de marzo de 2014, 1la referida mercantil
presentdé solicitud ante 1la Oficina Espafiola de Patentes vy
Marcas de la inscripcién del disefio industrial relativo a la
farola litigiosa, figurando como disefilador o equipo de
disefiadores: Collarte, Luis. La referida inscripcién fue
concedida mediante resolucidén de 5 de junio de 2014, a la cual
correspondidé el n°® de registro 518.895, formulando oposicidn
los demandantes, que fue desestimada con fecha 20 de mayo de
2015. Interpuesto recurso de alzada se estimd parcialmente por
resolucidén de 2 de noviembre de 2016 de la OEPM. Se desconoce
si tal resolucioén fue recurrida por via contenciosa
administrativa.

D) No resulta probado que URBAN SQUARE LIGTHING FURNITURE
S.L., y D. LUIS COLLARTE llegaran a acuerdo alguno para que se
registrara a nombre de aquélla el disefio litigioso.

TERCERO: Breves consideraciones sobre la proteccién del disefio
industrial. -

La Ley 20/2003, de 7 de julio, regula la Proteccidédn Juridica
del Disefio Industrial (en adelante LDI), adaptando nuestro
ordenamiento Jjuridico a la Directiva 98/71/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre 1la
proteccidén Juridica de los dibujos y modelos. La mentada
normativa coexiste con la comunitaria, establecida mediante el
Reglamento (CE) 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de
2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, que incluye
tanto el disefio registrado como el no registrado, con efectos
uniformes en toda la Unidén Europea.

En la Exposicidén de Motivos de LDI se hace referencia a que el
bien Jjuridicamente protegido, por esta forma de propiedad
industrial, radica en el valor afiadido que otorga el disefio al
producto desde el punto de vista <comercial. El1 disefio
industrial se concibe “como un tipo de innovacién formal
referido a las caracteristicas de apariencia del producto en
sl o de su ornamentacidén”. En este sentido, disefio es la forma
proyectada para los objetos de uso, que son fabricados en
serie. Nota caracteristica de los mismos es pues su
repetibilidad. También se protegen los articulos artesanales.

El art. 1.2 a) de la precitada Disposicién General define el
disefio como “la apariencia de la totalidad o de una parte de
un producto, que se derive de las caracteristicas de, en
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particular, las lineas, contornos, colores, forma, textura o
materiales del producto en si o de su ornamentacidn”.

La mentada definicidén hace referencia tanto a la entidad
inmaterial o corpus mysticum, constituido por la apariencia,
como al soporte material o corpus mechanicum, conformado por
el producto.

El concepto clave sobre el que se construye el elemento
inmaterial viene constituido por la apariencia, a la que se
refiere el Libro Verde sobre la proteccidén juridica del disefio
elaborado por la Comisidén europea, al afirmar que “se ocupa de
la proteccidén juridica del aspecto externo -la apariencia- de
los productos”, es decir de su aspecto visible. En el invocado
art® 1.2 a) se seflala en dénde habra apreciarse las
caracteristicas que conforman el aspecto externo de un objeto,
es decir en “las lineas, contornos, colores, forma, textura o
materiales del producto en si o de su ornamentacidn”.

El disefioc no es algo baladi, sino un wvalor adicional al
producto, que incide directamente en el consumidor a la hora
de proceder a su adquisicidén, al hacerlo més atractivo y/o
funcional.

Es por ello que en la Exposicién de Motivos de la Ley se
sefiale que “se registran tanto los disefios meramente
ornamentales como los funcionales, con exclusidén de aquéllos
cuyas caracteristicas vengan exclusivamente impuestas por su
funcidén técnica”.

Los requisitos necesarios para que proceda otorgar proteccidn
juridica al disefio industrial son la novedad y el caracter
singular, a los que se refieren los arts. 6 y 7 de la LDI.

CUARTO: Consideraciones previas o de partida.-

No se discute, en el presente caso, al ser hecho pacifico
entre las partes, que el disefiador de las farolas objeto de
este proceso es Luis Collarte y su estudio de arquitectura;
pues asi consta en el proyecto de la obra de la Darsena de la
Marina vy Parrote, asi como de la consulta telemdtica del
expediente del disefio industrial litigioso 518.895.

Tampoco se cuestionan los requisitos de novedad y caréacter
singular, precisamente con Dbase en los mismos la entidad
demandada procedidé a llevar a efecto la inscripcidén a la que
se refiere el art. 3 de la LDI, si bien a su propio nombre, 1lo
que supone la atribucidédn de la titularidad de un disefio que no
le corresponde, con clara infraccidén de lo normado en el art.
14.1 de 1la mentada Disposicidédn General, segin el cual el
derecho a registrar el disefio pertenece al autor o a su
causahabiente; condicidén Jjuridica que, insistimos, no ostenta
la mercantil recurrente, sino los actores.
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Especialmente ilustrativa al respecto fue la declaracidén de D.
Manuel Herrero de COPASA, empresa adjudicataria de la
ejecucidén de las obras, quien manifestdé que en el proyecto
figura el disefio de las farolas y comoquiera que tenian unas
dudas técnicas al respecto consultaron con el estudio de
Collarte, en donde se las solucionaron.

En definitiva, que nos hallamos ante un disefio industrial
elaborado por la parte actora no nos ofrece duda alguna, asi
como que la demandada procedidé a su registro atribuyéndose su
titularidad.

QUINTO: Primer motivo de apelacién fundado en la existencia de
un disefio conjunto. -

En efecto, conforme a lo dispuesto en el art. 14.2 LDI, cuando
el disefio haya sido realizado por varias personas
conjuntamente, el derecho a registrar el disefio pertenecera en
comin a todas ellas en la proporcidédn que determinen. En
defecto de pacto contractual al respecto, y sin perjuicio de
lo dispuesto en el articulo 58 de esta ley, se aplicarédn las
normas establecidas en el Cédigo Civil para la comunidad de
bienes.

Mas en este caso no nos encontramos ante una situacibén de tal
naturaleza, pues la demandada URBAN SQUARE LIGTHING FURNITURE
S.L. no participdé en el disefio de las farolas. Desde luego no
le podemos atribuir tal condicién juridica por la
circunstancia de que contratase los servicios de un
electricista D. José Manuel Varela Rodriguez para llevar a
efecto la instalacién eléctrica de 1las farolas, el cual
circunscribié su intervencién en dotarlas del sistema de
iluminacién inherente a su funcidén. Con ello no contribuyd a
conformar una peculiar apariencia o especifica ornamentacidn
de dichos productos, con afectacién a su configuracién o
aspecto externo, haciéndolos més atractivos o deseables, sino
que se 1limitd, simple y 1llanamente, a que sirvieran para
alumbrar el espacio puUblico al que estaban destinadas como
elemento de ornamentacidén e iluminacidn.

No es un problema de producto complejo, que define el art. 1

c) de la LDI, como aquél constituido por multiples componentes
reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el
producto, que ademds es susceptible de proteccidn dentro del
marco del disefio industrial por mor del art. 8 de la Ley; pues
de dicha circunstancia, desde luego no acreditada, tampoco
podriamos deducir la autoria conjunta del disefio en los
términos legalmente exigidos. Es méds, en la solicitud de
registro, la propia demandada le atribuye el disefio a la parte
actora con caracter exclusivo como hemos visto.
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En este caso, tampoco se ha solicitado el registro de un
disefio plasmado en un componente de un producto complejo, aun
asi, en cualquier caso, la proteccidédn dispensada al amparo de
la Ley 20/2003, de 7 de julio, no seria factible por ausencia
de un presupuesto normativo conceptual de todo disefio, cual es
la nota de la visibilidad durante su utilizacidén normal, que
deviene bésica para obtener el registro de productos de esta
naturaleza a tenor de lo establecido en el art. 8 de la LDI.
Circunstancia que nos exime también de examinar los requisitos
de novedad o de caréacter singular de la instalacidn eléctrica
si, con fundamento en ello -se ignora si es asi-, se pretende
considerar al litigioso como producto complejo, que no lo es,
el cual igualmente careceria de amparo, en el marco del disefio
industrial, si las caracteristicas de apariencia estuvieran
dictadas exclusivamente por su funcidén técnica (art. 11.1
LDI).

No es la instalacidédn eléctrica lo que protege el disefio, que
la demandada ilicitamente registrd a su favor.

Tampoco nos encontramos ante un disefio creado en el marco de
una relacidén de empleo o de servicios del art. 15 de la LDI,
pues los litigantes son entidades y profesional autdénomos, sin
relacién de subordinacién o dependencia entre ellas.

SEXTO: Motivo de apelacidén consistente en un supuesto acuerdo
entre las partes relativo a que la demandada registrara el
disefio a su nombre para proceder a su comercializacién.-

En este caso, nos hallamos ante una afirmacién huérfana del
mas elemental medio de prueba en que fundarla, con el minimo
rigor exigible de una resolucidén judicial.

En definitiva, dificilmente cabe argumentar sobre una
alegacién de tal clase, si no tiene los més minimos indicios
que le sirvan de base en que apoyarse. Es mas constituye acto
concluyente de la falta de autorizacidén, la oposicidén vy
ulterior recurso de alzada frente al registro del disefio por
parte de la apelada ante la OEPM, cuando tomdé la parte actora
constancia del comportamiento de la entidad interpelada
recurrente.

La circunstancia de que un prototipo de la farola proyectada y
disefiada por la ©parte demandante fuera llevada por la
demandada a las instalaciones de ALVE ILUMINACION, que
procedidé a su fabricacidén y comercializacidén, en modo alguno
implica el aludido convenio, ni la concesién de licencia, ni
tampoco la atribucidén consensuada del derecho de registro, que
competia exclusivamente a la parte demandante conforme al art.
14.1 LDI.

No se da entre tales hechos un enlace racional y preciso,
conforme a las reglas de la 1légica humana y méximas de
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experiencia, para obtener una conclusidédn minimamente fundada
en tal sentido, que refrende dicho motivo de apelacidn.

SEPTIMO: Sobre la inexistencia de mala fe.-

Es evidente que 1la demandada actué de mala fe, cuando
conocedora de que el disefio de las farolas no le correspondia,
sino que era creacién de la parte actora, tal y como figuraba
en el proyecto de las obras litigiosas, aprovechdndose de su
participacidén en ellas vy teniendo de tal forma acceso al
mismo, lejos de solicitar la autorizacién del actor para su
explotacién de alguna de las formas licitas previstas en 1los
arts. 59 y ss. de 1la LDI, optd por el camino facil de
apropiarse del disefio, aprovechandose de que, en los
procedimientos ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas,
se presumira que el solicitante tiene derecho a registrar el
disefio, tal y como resulta de lo normado en el art. 14.4 LDI,
provocando de esta manera un registro ilicito para gozar de la
proteccidén que dispensa la inscripcidn, que incluso pretendid
hacer valer contra la entidad ALVE ILUMINACION, autorizada
para la fabricacidén de las farolas, bajo disefio de la parte
demandante a la que sorprendidé en su antijuridico proceder.

Desde 1luego, atribuir a la parte demandada wuna actuacidn
conforme a los postulados de la buena fe, un comportamiento
“civiliter”, o una ignorancia disculpable, atenta a los méas
elementales principios de la ldégica comin y de toda conducta
leal respetuosa con los derechos ajenos.

OCTAVO: Sobre las costas procesales y depésito.-

De acuerdo con lo previsto en el articulo 398.1 en relacidn
con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las
costas del recurso de apelacidén interpuesto deben ser
impuestas a la parte recurrente, al haber sido plenamente
desestimado su recurso.

También procede acordar la pérdida del depdsito constituido
por dicha recurrente de conformidad <con la disposicidén
adicional 15%, apartado 9, de 1la Ley Organica del Poder
Judicial , introducida por la Ley Organica 1/2009, de 3 de
noviembre, complementaria de la Ley de Reforma de la
Legislacidédn Procesal para la implantaciédn de la Nueva Oficina
Judicial.

FALLAMOS

Con desestimacién del recurso de apelacidén interpuesto,
confirmamos la sentencia recurrida, dictada por el Juzgado de
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lo Mercantil n® 2 de A Corufla, con imposicidédn de las costas
procesales de la alzada a la parte apelante.

Se decreta la pérdida del depdsito constituido para recurrir.

Esta resolucidén no es firme en Derecho y contra ella cabe
recurso de casacidén, vy, en tal caso, extraordinario por
infraccién procesal a interponer en el plazo de 20 dias en
este mismo tribunal para su conocimiento por la Sala 12 del
Tribunal Supremo.

Y al Juzgado de procedencia, librese la certificacidn
correspondiente con devolucidén de los autos gque remitid.

Asi por esta sentencia de la que se llevard certificacidén al
rollo de apelacidén civil, lo pronunciamos, mandamos Yy
firmamos.

PUBLICACION.- Dada vy ©pronunciada fue la anterior
resolucién por los Ilmos. Srs. Magistrados que la firman vy
leida en el mismo dia de su fecha, de lo que yo Secretario
doy fe.



