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SENTENCIA 67/2017

En Coruna, a 31 de Marzo de 2017.

La Ilma. Sra. M2 Salomé Martinez Bouzas, Magistrada-Juez del Juzgado
de lo Mercantil nuUmero dos de los de A Corufia, habiendo wvisto 1los
presentes autos de JUICIO ORDINARIO seguidos ante el mismo a
instancia de D. LUIS COLLARTE RODRIGUEZ y de la entidad COLARTE
ARCHITECTS STUDIO S.L.P., asistidos por el Letrado Sr. Alamar Llinés
y representados por la Procuradora Sra. Pita Urgoiti; sobre ACCION
REIVINDICATORIA DE TITULARIDAD DE DISENO INDUSTRIAL; contra la
entidad URBAN SQUARE LIGHTING FURNITURE S.L., asistida por el
Letrado Sr. De Ana Prieto y representada por el Procurador Sr.
Olmedo Iglesias; en virtud de las facultades que me confiere la

constitucidén y las leyes dicto la siguiente sentencia

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Procuradora Sra. Pita Urgoiti presentdé demanda en fecha
28 de Octubre de 2015 reivindicando la titularidad del diseno
industrial de la farola marina. Senala la demanda que D. Luis

Collarte es el autor de la farola marina, creacidén integrada dentro




de los trabajos realizados como adjudicatario del proyecto de Obra
de Urbanizacidén del Parrote por la empresa constructora COPASA,
Proyecto puesta en valor de las estructuras histdéricas del Parrote
por la empresa constructora COPCISA y Obra de Urbanizacidén Darsena
Marina por la empresa constructora UTE Déarsena. Las empresas
adjudicatarias de la ejecucidén del ©proyecto encomendaron la
realizacidén de algunas &reas de trabajo a empresas externas y entre
ellas la demandada fue seleccionada para la fabricacién de las
Farolas Marinas dque formaban parte del proyecto. La demandada
solicitd a su nombre y son el consentimiento de las demandantes en
la Oficina Espafola de Patentes y Marcas el registro del diseflo
industrial.

Concluye suplicando 1/ se declare que D. Luis Collarte Rodriguez vy
Collarte Architects Studio SLP son 1los autores de los planos de
ingenieria y del disefio de la farola objeto de procedimiento y, en
consecuencia, titulares de 1los derechos exclusivos de propiedad
intelectual e industrial; 2/ declarando 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/ condenando
a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones, 4/
condenando a la demandada a ceder a D. Luis Collarte Rodriguez y a
Collarte Architecs Studio 1la titularidad del registro del disefio
industrial numero 518.895; 5/ condenando a la demandada a la
comunicacidén fehaciente de la sentencia al Excmo. Ayuntamiento de A
Corufia, a la autoridad Portuaria de A Corufa, y a las compafias
COPASA UTE, FCC, CAMERIL SL (ALVE ILUMINACION) y DIMALNOX SL. Con

imposicién de costas a la demandada.

SEGUNDO.- Admitida a trédmite, fue emplazada la demandada para que la
contestara, lo que hizo en tiempo y forma oponiéndose a la misma por
cuanto si bien es cierto que los trabajos citados en la demanda se
encomendaron a los demandantes como figura en los proyectos de
urbanizacidén del Parrote, el disefio de la Farola Marina fue
desarrollado por la entidad demandada, que demandantes y demandada
convinieron que la demandada registrara el disenio y comercializara
el disefio que figuraba en el proyecto de urbanizacidén del Parrote;
por lo que solicitaron tal y como acordaran el registro en la OEPM
mencionando en la propia solicitud que el disenador era Luis

Colarte. Se reconoce que la autoria de la creacidédn intelectual a D.
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Luis Collarte pero insistiendo en la licitud del comportamiento de
la demandada derivado de que el diseflo en cuestidén fue desarrollado
por la demandada; y que la mencién de Luis Collarte en el registro

excluye la mala fe de la demandada.

TERCERO.—- El1 dia 9 de Noviembre de 2016 tuvo lugar la audiencia
previa al Jjuicio, y tras su natural desarrollo, fue propuesta vy
admitida prueba. El1 acto de juicio se celebrdé en fecha 22 de Marzo
de 2017, en el que se practicaron las pruebas propuestas y admitidas
con el resultado que obra en las actuaciones, gquedando los autos

vistos para sentencia.

CUARTO.- En la tramitacidén del ©presente procedimiento se han

observado las prescripciones legales esenciales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se ejercita en el ©presente procedimiento accidén en
reivindicacién del disefio industrial de la Farola Marina.

D. Luis Collarte es el autor de la Farola Marina, creacidén integrada
dentro de los trabajos realizados como adjudicatario del proyecto de
Obra de Urbanizacidén del Parrote por la empresa constructora COPASA,
Proyecto puesta en valor de las estructuras histdéricas del Parrote
por la empresa constructora COPCISA y Obra de Urbanizacidén DAarsena
Marina por la empresa constructora UTE DAarsena. Las empresas
adjudicatarias de la ejecucidén del proyecto encomendaron la
realizacidén de algunas areas de trabajo a empresas externas, y entre
ellas la demandada Urban Square Lighting &Furniture fue seleccionada
para la fabricacién de las Farolas Marinas que formaban parte del
proyecto.

La demandada solicité en fecha 04.03.2014 a su nombre en la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas el registro del disefio industrial de
la Farola Marina. Mencionando en la propia solicitud que el
disefiador era D. Luis Collarte.

D. Luis Collarte es el autor de la creacidn intelectual de la Farola

Marina.

En estos hechos estdn conformes las partes por lo que estan exentos

de prueba (articulo 281.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).



SEGUNDO.- El marco normativo bésico estd constituido por 1la Ley
20/2003, de 7 de julio, de Proteccidén Juridica del Disefo
Industrial, que establece en su articulo 1 que (1) esta ley tiene
por objeto establecer el régimen Jjuridico de la proteccidén de la
propiedad industrial del disefio. (2) A los efectos de esta ley se
entenderd por: a) Disefio: la apariencia de la totalidad o de una
parte de un producto, que se derive de las caracteristicas de, en
particular, las lineas, contornos, colores, forma, textura o
materiales del producto en si o de su ornamentacidédn. b) Producto:
todo articulo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas,
las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el
embalaje, la presentacién, los simbolos gréficos y los caracteres
tipograficos, con exclusidén de los programas informéticos.

El derecho al registro se regula en su articulo 14, gque sefala que
(1) el derecho a registrar el disefio pertenece al autor o a su
causahabiente. El1 articulo 15 establece que cuando el disefio haya
sido desarrollado por un empleado en ejecucidédn de sus funciones o
siguiendo las instrucciones del empresario o empleador, o por
encargo en el marco de una relacidén de servicios, el derecho a
registrar el disefno corresponderd al empresario o a la parte
contractual que haya encargado la realizacidén del disefio, salvo gque
en el contrato se disponga otra cosa.

En su articulo 16 la Ley de Disefio Industrial sefilala que (1) si el
disefio hubiere sido solicitado o registrado por guien no tenia
derecho a su registro segun los articulos 14 o 15, la persona
legitimada conforme a dichos articulos podrd reivindicar que le sea
reconocida y transferida la titularidad registral, sin perjuicio de
cualesquiera otros derechos o acciones que pudieran corresponderle.

La Disposicidén adicional décima de la citada Ley 20/2003 sefala que
la proteccién que se reconoce en esta ley al disefio industrial seréa
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.

La Ley de Propiedad Intelectual también debe tenerse en cuenta, como
marco normativo, y particularmente sus articulos 1, 3.2, 17 vy

concordantes.
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TERCERO.- Fijado lo anterior, resulta que de los hechos probados por
conformidad de las partes y de los citados preceptos resultaria la
estimacidén integra de la demanda. Debemos pues entrar a valorar si
puede prosperar alguna de las causas de oposicidén alegadas en la
contestacidén. Dos son las causas de oposicién. En la primera, la
demandada se limita a alegar genéricamente que si bien la creacidn
intelectual de la farola es del demandante, ella ha realizado lo que
denomina -sin mayor precisién- el desarrollo industrial.

Ciertamente de los preceptos citados resulta que lo que se protege
con el disefio industrial es la apariencia, no una instalacidn
eléctrica interna como parece pretender la demandada. El1 articulo 11
de la Ley 20/2003 sefiala que (1) el registro del disefio no conferira
derecho alguno sobre las caracteristicas de apariencia del producto
que estén dictadas exclusivamente por su funcidn técnica.

Si fuere cierto que se habia realizado por la demandada un desarrollo
técnico podria haberlo registrado, pero no por la via del disefio. En
todo caso, en el acto de juicio el propio perito Sr. Montero Cereiijo
—que declardé a propuesta de la parte demandada- indica que en el
documento numero cuatro de la demanda lo que se registrdé como disernio
industrial es solo la estructura, no una instalacidén eléctrica, que
no se describe nada mads que la apariencia externa y en todo caso es

indivisible la resolucidén técnica de la forma estética.

CUARTO.- Alega ademds la demandada como segunda causa de oposicidn
que convinieron que fuera ella la dque registrara el disefo vy
comercializara el diseno.

De esta afirmacidén no se aporta ni un solo soporte documental. Pero
es que de la ingente prueba practicada en el acto de juicio resulta
que ni siquiera uno de los testigos propuestos ha manifestado en el
sentido de confirmar la existencia del alegado convenio. El1l articulo
217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que (1) cuando, al
tiempo de dictar sentencia o resolucidén semejante, el tribunal
considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisiédn,
desestimard las pretensiones del actor o del reconviniente, o las
del demandado o reconvenido, segun corresponda a unos u otros la
carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten
las pretensiones. (3) Incumbe al demandado y al actor reconvenido la

carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean




aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia juridica de los
hechos a que se refiere el apartado anterior.

No habiendo acreditado el demandado el hecho en el que fundaba su
oposicidén, procede en virtud de lo expuesto en los precedentes

fundamentos de derecho la estimacidédn integra de la demanda.

QUINTO.- En cuanto a los efectos de la demanda. El1 articulo 18 de 1la
Ley 20/2003 sefiala que (1) cuando se produzca un cambio total en la
titularidad del derecho sobre el disefio registrado en ejecucidén de
una resolucidn recaida en el procedimiento al que se refiere el
articulo anterior, las licencias y demas derechos de terceros sobre
el diseno registrado se extinguiradn con la inscripcidén en el
Registro de Disenios del 1legitimo titular. (2) Tanto el titular
anterior del registro, como el titular de una 1licencia obtenida
antes de la inscripcidén de la presentacién de la demanda judicial,
que con anterioridad a esa misma inscripcidén hayan explotado el
disefio en Espafa, o hayan hecho preparativos efectivos y reales con
esa finalidad, podran continuar o comenzar la explotacidén siempre
que dentro del plazo de dos meses desde la inscripcidén si se trata
del titular anterior, o desde que el titular de la licencia hubiere
recibido notificacién de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas
comunicandole la inscripcidén, soliciten una licencia no exclusiva al
nuevo titular inscrito. La licencia deberd ser concedida para un
periodo adecuado y en unas condiciones razonables. (3) Lo dispuesto
en el apartado anterior no serd de aplicacidén si el titular anterior
del derecho o el titular de la licencia actuaron de mala fe en el
momento en gue comenzaron la explotacién del disenio o los
preparativos para hacerlo.

En el caso de autos de la prueba practicada resulta evidente la mala
fe del demandado, se infiere de su actuacidén sin que sea suficiente
para desvirtuar esta naturaleza que haya mencionado al efectuar el
registro a su nombre que le disefio lo hiciera Luis Collarte. Como
seflala la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de fecha 8 de
mayo de 2014, dictada en el asunto T-327/12, “el hecho, recordado en
el apartado 37 de la resolucidn impugnada, de que el antiguo titular
solicitara el registro de la marca comunitaria controvertida a pesar
de que tenia conocimiento de las marcas anteriores y sin haber
instado previamente la caducidad de tales marcas, no fue lo unico

que la Sala de Recurso considerdé pertinente para concluir la
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existencia de mala fe de aquél. 60 En efecto, como resulta del
apartado 38 de 1la resolucidén impugnada, la Sala de Recurso tomd
particularmente en consideracidén el objetivo concreto del antiguo
titular «de explotar de manera parasitaria el valor de las marcas
registradas conocidas por [la coadyuvante] y sacar provecho de [su]
buena reputacidén [..] mediante un uso ilegitimo deliberado del signo
SIMCA». Dicho enfoque no constituye un error de Derecho, vya que,
como resulta de la sentencia Chocoladefabriken Lindt & Springli,
citada en el apartado 19 supra, la mala fe del solicitante, a 1los
efectos del articulo 52, apartado 1, letra Db) del Reglamento
ne 207/2009, debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos
los factores pertinentes en el caso concreto. En primer lugar, como
ya se ha sefalado (véase el apartado 39 de la presente sentencia)
forman parte de dichos factores el origen de la palabra o sigla que
constituye la marca impugnada y el uso anterior de ésta como marca
en el comercio, en particular, por empresas competidoras, es decir,
en el caso de autos, 1las circunstancias no controvertidas que
reflejan una utilizacidén seria, cuando menos «histdérica», de las
marcas que incluyen la sigla SIMCA por parte de la coadyuvante o de
una empresa que forma parte de su grupo, siendo anterior al uso de
dicha sigla por parte del antiguo titular en el contexto de la marca
comunitaria controvertida. 61 En segundo lugar, la Sala de Recurso
se refirid, con acierto, a la ldégica comercial a la que respondia la
solicitud de registro de la sigla como marca comunitaria por el
antiguo titular, teniendo en cuenta que éste se refiridé de forma
expresa, ante sus socios comerciales, a una ldégica basada en la
intencién de utilizar una marca adaptada a los productos amparados
por el registro de marca, ya fuera una marca no registrada o una
marca dque, a pesar de estar registrada, hubiera perdido toda
proteccidén Jjuridica, en particular, por la falta de un uso serio por
su titular (véanse los apartados 45 y siguientes anteriores). Por
otra parte, la demandante pone de relieve esta misma motivacidén en
el apartado 41 de la demanda, subrayando que fue precisamente el
hecho de que las marcas anteriores no hubieran sido utilizadas desde
hacia mucho tiempo lo que podia considerarse como «razdn que incitéd
[al antiguo titular], al corriente de dicha circunstancia, a
presentar una solicitud de marca con el fin de wutilizarla en su
beneficio». (..) 63 En tales circunstancias, la demandante no puede

apoyarse en el mero hecho de que las marcas anteriores ya no eran



utilizadas para negar la existencia de mala fe del antiguo titular

en el momento del registro”.

SEXTO.- En materia de costas procesales, de conformidad con 1o
establecido en el articulo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (1)
en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se
impondran a la parte que haya visto rechazadas todas sus

pretensiones.

Vistos los preceptos legales citados y demds de general y pertinente

aplicaciédn,

FALLO

Que ESTIMANDO INTEGRAMENTE la demanda presentada por D LUIS COLLARTE
RODRIGUEZ y de la entidad COLARTE ARCHITECTS STUDIO S.L.P.,
asistidos por el Letrado Sr. Alamar Llinds y representados por la
Procuradora Sra. Pita Urgoiti; sobre ACCION REIVINDICATORIA DE
TITULARIDAD DE DISENO INDUSTRIAL; contra la entidad URBAN SQUARE
LIGHTING FURNITURE S.L., asistida por el Letrado Sr. De Ana Prieto y
representada por el Procurador Sr. Olmedo Iglesias, acuerdo:

1/ Declarar que D. Luis Collarte Rodriguez y Collarte Architects
Studio SLP son los autores de los 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 1la farola MARINA en 1la 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 D. Luis
Collarte Rodriguez y a Collarte Architecs Studio la titularidad del
registro del disefio industrial numero 518.895;

5/ Condeno a la demandada a la comunicacién fehaciente de la
sentencia al Excmo. Ayuntamiento de A Corufla, a la autoridad
Portuaria de A Corufia, y a las compafiias COPASA UTE, FCC, CAMERIL SL
(ALVE ILUMINACION) y DIMALNOX SL.

Con imposicidén de las costas procesales a la parte demandada.



La presente resolucidén no es firme y contra ella cabe RECURSO DE

APELACION para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Corufia, seccién

M@mﬁﬂma@i cuarta, a interponer directamente en este Juzgado el plazo de 20
RIS DIAS desde su notificacién, previa acreditacién del depdsito de 1la
cantidad de 50 euros en la cuenta de depdsitos y consignaciones de
este mismo Juzgado, domiciliada en la Entidad Banesto.

Notifiquese a las partes.

~ |Asi lo acuerdo, mando y firmo.
ADMINISTRACION
DEXUSTIZA

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido publicada por el Sr.
Juez que la suscribe en el mismo dia de su fecha, estando celebrando
audiencia publica con mi asistencia el secretario, de lo que doy fe.




