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Resumen: El presente trabajo analiza la plasmacién de la doctrina
del enriquecimiento injusto en las diferentes normas reguladoras de la
responsabilidad civil derivada de la violacién de alguno de los derechos
sobre propiedad industrial (patentes, marcas, disenos industriales...), la
plasmacién explicita de la accién de enriquecimiento injusto en la Ley
de Competencia Desleal, asi como la concurrencia de ambas normativas.
Tras una breve introduccién de los antecedentes de la cuestion, se abor-
da el tratamiento doctrinal y jurisprudencial de los diferentes supuestos
previstos en cada una de las citadas leyes y las diversas alternativas indem-
nizatorias que tiene el titular del derecho infringido frente al infractor.

Palabras clave: Enriquecimiento injusto, propiedad industrial, com-
petencia desleal, responsabilidad civil.

Abstract: This paper examines the translation of the doctrine of un-
just enrichment in the different rules governing civil liability resulting
from violation of any of the rights on industrial property (patents, trade-
marks, industrial designs...), the translation of the explicit action unjust
enrichment by the Law on Unfair Competition, as well as the concu-
rrence of both regulations. After a brief introduction to the history of
the issue, examines the treatment of doctrine and jurisprudence of the

' El presente articulo tiene su origen en la ponencia presentada por el autor el dfa 28 de marzo de 2008
dentro de las “Jornadas sobre Innovacién en la empresa y transferencia de tecnologfa” celebradas en la sede
del Centro Internacional de Formacién Financiera en Madrid y organizadas por el Grupo de Investigacién
“Derecho y Empresa” de la Universidad de Alcald como resultado del Proyecto de investigacion CCG06-
UAH/HUM-0575 cofinanciado por la Comunidad de Madrid y la Universidad de Alcald.
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different scenarios under each of those laws and the various alternatives
for compensation that is the holder of the infringed right against the

offender.

Keywords: unjust enrichment, civil liability, industrial property, un-
fair competition.

Sumario: I. Introduccién. II. La vigente regulacién legal del enri-
quecimiento injusto por violacién de la propiedad industrial: 1. Nor-
mativa sobre propiedad industrial: a) Patentes. b) Marcas. c) Disefos
industriales. d) Obtenciones vegetales. 2. Normativa sobre competencia
desleal. Concurrencia con la normativa sobre propiedad industrial. III.
Los diversos criterios de cuantificacién del enriquecimiento: 1. Conside-
raciones previas. 2. El beneficio del infractor. 3. La “regalia hipotética”. 4.
Cuantificacion del enriquecimiento en la Ley de Competencia Desleal.

5. La prueba del dafio. IV. Bibliografia.

I.  INTRODUCCION

La interdicciéon del enriquecimiento injustificado ha sido reconocida
de forma undnime por la doctrina cientifica y por la jurisprudencia como
un principio informador de nuestro ordenamiento juridico conforme al
cual quien obtiene un aumento de su patrimonio sin causa juridica sufi-
ciente que lo justifique debe restituir dicho enriquecimiento a la persona
que correlativamente se ha empobrecido a consecuencia de aquél®. Sin
embargo, més alla de la concordia acerca de ese genérico concepto la figu-
ra juridica ha poseido en nuestro pais durante largo tiempo unos perfiles
borrosos, englobando dentro de su ambito de aplicacién heterogéneos
supuestos de hecho, circunstancia que ha venido motivada por diversas
causas.

En primer lugar, la carencia de unos origenes histéricos precisos’ y,
sobre todo, de una expresa regulacion legal de cardcter unitario: en este
sentido, el Cédigo Civil, a diferencia de lo que acontece con otros cuer-
pos legales de nuestro entorno (como el BGB alemédn en su pardgrafo

2Vid., por todos, BASOZABAL ARRUE: Enriquecimiento injustificado por intromisién en derecho ajeno,
Civitas, Madrid, 1998, pags. 25y 26.

3 Acerca del desenvolvimiento histérico de la figura, vid. DEZ-P1CAZ0O: La doctrina del enviquecimien-
to injustificado (Discurso leido el dia 14 de diciembre de 1987, en el acto de su recepcién como Académico
de niimero), Real Academia de Jurisprudencia y Legislacién, Madrid, 1987, pags. 71 y ss.
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La doctrina del enriquecimiento injusto 17

812) o del propio Derecho foral navarro (Ley 508 de la Compilacién)?,
no contiene un precepto que establezca con caracter general la prohibi-
ci6én del enriquecimiento injustificado, por mas que ésta inspire o se haya
plasmado en la solucién de diversas reglas inconexas diseminadas por su
articulado (v. gr. arts. 360, 361, 453, 1304, 1893 6 1895), o sc encuentre

prevista indirectamente en el art. 10.9, parrafo 3°.

Junto a ello, la escasa atencién prestada por los autores (a diferencia
de lo acontecido con la doctrina cientifica de otros paises, sefialadamen-
te la alemana) y el disperso tratamiento dado por la jurisprudencia a la
misma, agravaron el grado de abstraccién de la institucién, que quedd
relegada a una situacién de cajén de sastre utilizado por los tribunales
como recurso de equidad para fundamentar sus resoluciones de acuerdo
con la justicia del concreto caso a ellas planteado®.

Este panorama cambia de forma radical en la década de los ochen-
ta del siglo pasado: en primer lugar, la doctrina comienza un trabajo de

* Conforme a aquél, “quien obtiene algo sin causa juridica por la prestacion de otro o de cualquier otra for-
ma a costa del mismo estd obligado para con é a la restitucién”; por su parte, la segunda dispone que “e/ que
adquiere o retiene sin causa un lucro recibido de otra persona queda obligado a restituir. Se entiende por adqui-
sicidn sin causa la que se ha hecho a consecuencia de un acto ilicito o de un convenio prohibido o que es inmoral
para el adquirente, quien queda obligado a restituir lo recibido e indemnizar el perjuicio sufrido sin posible
limitacion por la pérdida fortuita, a no ser que se trate de un incapaz en cuyo caso responderd tan sélo del enri-
quecimiento. Se entiende que se retiene sin causa cuando se recibid una cosa para realizar una contraprestacién
que no se ha cumplido o en cobro de una obligacion indebida con error por parte del que pagd y del que cobrd,
0 cuando se recibid una cosa por causa inicialmente valida, pero que posteriormente ha dejado de justificar la
retencion de lo adquirido. En estos casos, el adquiriente estd obligado a restituir su enriquecimiento”.

5 Como senala DIEZ-PICAZO: 0p. cit., pag. 47, el precepto es realmente extraordinario al establecer una
norma de conflicto aplicable al enriquecimiento sin causa en el Derecho Internacional Privado, cuando los
requisitos y el contenido de la institucidn no se encuentran regulados legalmente en el Derecho espaol.

¢ Fuera de las sucintas referencias en tratados y manuales de cardcter general, fueron escasisimos los
trabajos de la doctrina civilista que abordaron el principio del enriquecimiento injustificado de manera
especifica, debiendo sefalarse el discurso pronunciado por BORRELL I SOLER en la Sesién publica inau-
gural de la Academia de Jurisprudencia y Legislacidn de Barcelona el 3 de febrero de 1926, publicado en la
Revista Juridica de Catalunia, n° 32, enero-febrero 1926, pégs. 10 y ss; la ya cldsica monografia de NUNEZ
LAGOS: El enriguecimiento sin causa en el devecho espasiol, Reus, Madrid, 1934; el trabajo de Roca Sas-
TRE y PUIG BRUTAU incluido en Estudios de derecho privado, Vol. I: Obligaciones y contratos -Cap. 2, Ed.
Revista de Derecho Privado, Madrid, 1948, pags. 449 y ss; y el posterior articulo de LACRUZ BERDEJO:
“Notas sobre el enriquecimiento sin causa’, en Revista Critica de Derecho Inmobiliario, n° 472, mayo-junio
1969, pags. 569 y ss.

En cuanto a la jurisprudencia civil recaida sobre el enriquecimiento injustificado, vid. el recorrido que por
la misma realiza DiEZ-PICAZO: op. cit., pags. 18 a 26, quien concluye con “una buena dosis de insatisfaccion”
el examen panordmico de la doctrina y la jurisprudencia de nuestro pais. En el mismo sentido, BAsozABAL
ARRUE: op. cit., pags. 27 y ss.

Sobre la doctrina y la jurisprudencia extranjeras, fundamentalmente la alemana, vid. DiEz-P1cazo: op. cit.,
pags. 60 y ss, y BASOZABAL ARRUE: op. cit., pdgs. 35 y ss. Para el tratamiento de doctrina y jurisprudencia
alemana y norteamericana del enriquecimiento injusto en materia de propiedad industrial, vid. FERNANDEZ-
NOVOA: El enriquecimiento injustificado en el Derecho industrial, Marcial Pons, Madrid, 1997, pags. 10a 12, 31
a35,39a49,73a76y80a84.
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18 Fernando Diaz Vales

sistematizacién de la institucion, a fin de dotarla de un menor grado de
abstraccién; en segundo lugar, se promulgan una serie de leyes especiales
que reconocerdn o plasmardn de forma expresa o implicita la doctrina de
la prohibicién del enriquecimiento injustificado, en especial en el dmbito
de la normativa sobre propiedad industrial.

Asi, tras poner de manifiesto la escasa utilidad de la concepcion
unitaria del enriquecimiento injustificado (por su alto grado de inde-
finicién), asi como la imposibilidad de elaborar con ella una doctrina
suficientemente sélida para ser aplicada a diferentes casos conflictivos
posibles, DiEz-P1cAzo lleva a cabo una reelaboracién sistematica de la
figura, a partir de la divisién de los heterogéneos supuestos de hecho que
pueden incluirse dentro de aquél en dos grandes grupos: la condictio por
(0 de) prestacidn y la condictio por intromisién’.

Dentro de la primera deben encuadrarse aquellos supuestos en que
una persona ve aumentado su patrimonio sin causa juridica a consecuen-
cia de la actividad (de una prestacién) de otra persona, operando, en con-
secuencia, en el campo juridico-obligatorio. Entre otras plasmaciones
legales de la misma se encuentran los preceptos reguladores del Cédigo
Civil sobre la gestiéon de negocios ajenos (concretamente en el art. 1893)
y del cobro de lo indebido (en concreto, art. 1895), asi como en las nor-
mas de restitucién de prestaciones por nulidad de contratos (arts. 1302
y siguientes), y fuera de él en el 4mbito mercantil, la accién concedida
por el art. 65 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque
(en adelante, LCCh) al tenedor de la letra de cambio contra el librador,
aceptante o endosantes, para exigirles la cantidad con la que se hubieren
enriquecido injustamente en su perjuicio, cuando aquél carezca de las
acciones cambiaria o causales.

Frente a ella, la condictio por intromision (la Eingriffskondiktion de la
doctrinay la jurisprudencia alemanas) es de aplicacién en los supuestos en
que una persona se enriquece a través de la invasion indebida de manera
injustificada, sin causa o titulo (sin que exista situacién juridica de cardcter
legal o negocial que faculte para ello) de bienes ajenos, protegidos para su

7 Op. cit., pags. 93 y ss. Acoge a su vez la reconstruccién realizada por la moderna doctrina alemana
que, huyendo de la abstraccién del pardgrafo 812 BGB, desdoblé ambos grupos con base en su redaccién
(enriquecimiento “por la prestacion de otro” o “de cualquier otra forma a costa del mismo”), y que ha
tenido un influjo definitivo en la doctrina civilista y mercantilista de nuestro pais, tal como demuestran
las estudios de BASOZABAL ARRUE: 0p. cit., pégs. 27 y ss, FERNANDEZ-NOVOA: 0p. cit., pdgs. 9y 12a 13,
y con mayores dudas, A1varRez-CAPEROCHIPT: E/ enriquecimiento sin cansa, 2* ed., Comares, Granada,
1989, pégs. 68 y ss, en la que rectifica su postura con la que trataba de dotar a la figura de una concepcion
unitaria sostenida en la primera edicion de la obra publicada por el Secretariado de Publicaciones de la
Universidad de Santiago de Compostela en 1979.
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La doctrina del enriquecimiento injusto 19

titular por un derecho absoluto. Como paradigma de estos supuestos de
condictio por intromisién® resalta la doctrina, en lo que a nuestros efectos
interesa, lainvasién de los derechos inmateriales derivados de la propiedad
industrial, haciéndose asi eco de la doctrina y la jurisprudencia extranjeras
(especialmente alemana y estadounidense) en cuanto a la necesidad de la
aplicacion de la doctrina sobre el enriquecimiento injusto al dmbito de la
violacién de los derechos de propiedad industrial’.

Por su parte, tras algunos antecedentes malogrados, como los Ante-
proyectos de Ley de Patentes del Instituto de Estudios Politicos de 1967
y dela Comisién Oficial de 1970, y el Proyecto de 1982, la recepcién le-
gal en el ambito de la propiedad industrial de la condictio por intromisién
(con los caracteres conferidos por doctrina y jurisprudencia alemanas) es
llevada a cabo por el art. 66 de laLey 11/1986, de 20 de marzo, de Paten-
tes y Modelos de Utilidad (en adelante, LPat), si bien de forma indirecta,
puesto que no se contempla una accién propiamente para la restituciéon
del enriquecimiento injustificado, sino, como tendremos ocasién de
comprobar con posterioridad, como criterio de cuantificacién del lucro
cesante dentro de la accién de reclamaciéon de indemnizacién de dafos
y perjuicios, regulacién que sera reproducida a continuacién por el art.
38 dela Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (en adelante, LM
1988), y posteriormente, con ciertas adiciones, por la sucesora de ésta, la
vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre (en adelante, LM), en su art. 43,
y por el art. 55 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccién Juridica
del Disefio Industrial (en adelante, LDI). Junto aellos, el art. 22 de la Ley
3/2000, de 7 de enero, de régimen juridico de la Proteccién de las Ob-
tenciones Vegetales (en adelante, LOV), introduce asimismo el criterio
de la restitucién del enriquecimiento injusto como médulo del calculo
de la indemnizacién de dafios y perjuicios, si bien de forma considerable-
mente diversa, como se senalard ulteriormente.

Entretanto, el art. 18, apartado 6° de la Ley 3/1991, de 10 de enero,
de Competencia Desleal (en adelante, LCD), se convierte en la primera

$ Junto a los incluidos dentro de las normas reguladoras de la liquidacién del estado posesorio (sin-
gularmente el art. 453 CC) y de la accesidn (en especial el art. 361 CC), o la invasién de los derechos
inmateriales derivados de la propiedad intelectual (art. 140 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, aprobado por RDLeg. 1/1996, de 12 de abril). Vid. DiEz-P1cAZ0: op. cit., pdgs. 120 a 122,
FERNANDEZ-NOVOA: 0p. cit., pag. 10,y BASOZABAL ARRUE: 0p. cit., pags. 132y ssy 153 y ss, quien, sin
embargo, no desarrolla la intromisién en los derechos de propiedad industrial, menciondndolos tnica-
mente de forma tangencial.

? Vid. FERNANDEZ-NOVOA: 0p. cit., pags. 102 12,312 35,39249,73a76y 80 a 84.

19 Pueden consultarse estos antecedentes en FERNANDEZ-NOVOA: Tratado sobre Derecho de Marcas,
2% ed., Gémez-Acebo&Pombo/Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2004, pags. 505 y 506.
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20 Fernando Diaz Vales

norma aplicable en materia de violacién de la propiedad industrial que
reconoce de forma explicita e independiente la accion de reclamacion del
enriquecimiento injustificado.

II. LA VIGENTE REGULACION LEGAL DEL ENRIQUECIMIENTO INJUSTO POR VIOLA-
CION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. Normativa sobre propiedad industrial

Con excepcién de la normativa sobre obtenciones vegetales, que uti-
liza el beneficio del infractor de éstas inicamente como limite minimo
de la cuantia de los danos y perjuicios indemnizables al obtentor, las di-
ferentes leyes reguladoras en materia de propiedad industrial disciplinan
de forma totalmente homogénea la cuantificacién de la indemnizacién
de los dafios y perjuicios causados por violacion del derecho del titular,
una vez que todas ellas (LPat, LM y LDI) fueron unificadas en esta cues-
tién porlosarts. 3.2,4.2y 5.2 dela Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que
se amplian los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual
e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicacién
de diversos reglamentos comunitarios.

No obstante, la tinica novedad de la reforma de 2006 ha consistido
en la refundicién en el mismo apartado, como médulos cumulativos de
cuantificacién bajo el denominador comtn de “consecuencias econdémi-
cas negativas’, de los conceptos de lucro cesante del titular del derecho
violado y el lucro emergente (beneficios obtenidos) del infractor, que
con anterioridad aparecian alternativamente en distintos epigrafes.

a) Patentes

La accién de indemnizacién de los danos y perjuicios es reconocida
por el art. 63.1.b) LPat al titular que se vea perjudicado por la violacién
de la patente de invencidn registrada'' conforme a lo dispuesto en el art.
64", y tras disponer el art. 66.1 que la cuantia de dicha indemnizacién

1 Ast como al del modelo de utilidad (art. 152.1 LPat) y al de una topografia de producto semicon-
ductor (en virtud de la remisién del art. 8.1 de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de proteccién juridica de las
topografias de los productos semiconductores, en adelante LTPS).

12 De acuerdo con ¢, la fabricacion o la importacion de objetos protegidos por la patente o la utiliza-
cién del procedimiento patentado sin consentimiento del titular, obliga en todo caso a responder de los
dafios y perjuicios causados (n° 1), mientras que cualquier otro acto de explotacién del objeto protegido
por la patente s6lo obliga a indemnizar en caso de advertencia por el titular acerca de la existencia de la
patente y requerimiento de cesacién de la violacién, o en caso de culpa del infractor (n° 2). Como puede
comprobarse, el precepto establece un régimen mixto de responsabilidad, pues mientras el primer aparta-
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La doctrina del enriquecimiento injusto 21

comprenderd tanto el valor de la pérdida sufrida como el de la ganancia
dejada de obtener a causa de la violacién', el n° 2 del precepto establece
los criterios para fijar la cuantia de la misma, a eleccién del perjudicado:

“a) Las consecuencias econdmicas negativas, entre ellas los beneficios que el
titular habria obtenido previsiblemente de la explotacion de la invencion
patentada si no hubiera existido la competencia del infractor y los beneficios
que este tiltimo haya obtenido de la explotacion del invento patentado.

En el caso de danio moral procederi su indemnizacion, aun no probada la
existencia de perjuicio econdmico.

b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular
de la patente por la concesion de una licencia que le hubiera permitido lI-
evar a cabo su explotacion conforme a derecho.

Para su fijacion se tendrd en cuenta especialmente, entre otros factores, la
importancia econdmica del invento patentado, la duracidn de la patente

en el momento en que comenzd la violacion y el niimero y clase de licencias

concedidas en ese momento” .

do establece una responsabilidad de tipo objetivo en ciertos supuestos, el segundo impone una responsa-
bilidad basada en la culpa para otros.

'* Norma inutil en este sentido por cuanto no representa mas que una mera reproduccion de lo estable-
cido con cardcter general por el art. 1106 CC.

'* Con anterioridad a la reforma operada por la Ley 19/2006, el precepto disponfia: “La ganancia deja-
da de obtener se fijard, a eleccion del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes:

a) Por los beneficios que el titular habria obtenido previsiblemente de la explotacion de la invencion patentada si
no hubiera existido la competencia del infractor.

b) Por los beneficios que este iiltimo haya obtenido de la explotacién del invento patentado.

c) Por el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesion de una licencia que
le hubiera permitido llevar a cabo su explotacion conforme a derecho.

Para su fijacion se tendrd en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia econdmica del invento
patentado, la duracion de la patente en el momento en que comenzd la violacion y el nimero y clase de licencias
concedidas en ese momento”. Ademds de la referencia explicita al dafio moral, en el actual apartado a), como se se-
fial6 anteriormente, se han insertado los beneficios que el infractor haya obtenido de la explotacién del invento,
eliminando el apartado b) anterior (disyuntivo con el a).

Por su parte, el n° 3 del precepto climina la eleccion del titular de la patente en caso de haber incumplido
la obligacién de explotacion establecida en el art. 83, imponiendo la cuantificacion en este supuesto conforme al
criterio de la letra b), pues la referencia al apartado c) que realiza la norma hay que entenderla realizada 6gica-
mente al apartado b) tras la reforma de 2006.

Finalmente, el art. 67.2 faculta al Juez a incluir en la cuantfa que estime razonable en el cdlculo de los be-
neficios obtenidos por el infractor o en los dejados de percibir por el titular los producidos por la explotacién de
aquellas cosas de las que el objeto inventado constituya parte esencial desde el punto de vista comercial, cuando
el perjudicado escoja el criterio enunciado en la letra a), definiendo el n° 2 cudndo constituye parte esencial de
un bien el objeto inventado.
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22 Fernando Diaz Vales

b) Marcas

La regulacién de la materia en la LM es coincidente con la de la LPat.
Asi, al igual que ésta, entre las acciones por violacién del derecho de mar-
ca'® reconoce el art. 41.1.b) LM la de reclamacién de dafios y perjuicios a
ejercitar en caso de que se cumplan los presupuestos del art. 42'¢, reitera
a continuacion el art. 43.1 que la indemnizacién comprenderd tanto el
dano emergente como el lucro cesante, para concluir el art. 43.2 cuan-

tificando la misma con idénticos criterios y enunciado que el art. 66.2
LPat".

¢) Diserios industriales

En plena coincidencia con la normativa sobre marcas, disciplina la
LDI la cuantificacién de los dafios y perjuicios por violacion del diseno
industrial registrado, en lo que se refiere al reconocimiento de la accién
para su reclamacién (art. 53.1.b) a los presupuestos de su jercicio (art.
54)'8, y al sistema de célculo (art. 55), razén por la que basta con dar por
reproducido lo sefialado en el apartado precedente.

Y del nombre comercial de acuerdo con los arts. 87.3 y 90 de la Ley.

' Conforme a éste, se responderd en todo caso por la primera comercializacion de los productos o
servicios ilicitamente marcados con marca registrada, asi como por la puesta del signo registrado en los
productos o en su presentacion, en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificacién u
ornamentacién del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o por la fabricacion, confeccién, oferta,
comercializacidn, importacién, exportacion o almacenaje de cualquiera de esos medios incorporando el
signo (n° 1). Por el contrario, se respondera por cualquier otro acto de violacién de la marca registrada,
cuando hubiese existido advertencia previa suficiente por el titular de la marca de la violacién y requeri-
miento de cese de ésta, o cuando en la actuacion del infractor hubiere mediado culpa, negligencia exigida
de igual forma para el nacimiento de la responsabilidad por violacién de marca notoria o renombrada no
registrada (n° 2). De nuevo, a semejanza de lo que acontece en materia de patentes, se impone un sistema
de responsabilidad mixto en parte objetiva en parte culposa, y a diferencia de lo que acacecia con el sistema
de responsabilidad establecido por el art. 37 LM 1988 que establecia un régimen de responsabilidad por
culpa exclusivamente.

7 De igual forma, coincidia integramente la versién del art. 43.2 anterior a la reforma de 2006 con la
precedente redaccién del art. 66.2 LPat (vid. nota 13).

1% Un ulterior pardmetro especifico de cuantificacién de la indemnizacion de dafios y perjuicios por
violacién de la marca se halla previsto en el art. 43.5 LM (reproducido textualmente por el art. 55.5 LDI),
conforme al cual “e/ titular de la marca cuya violacion hubiera sido declarada judicialmente tendrd, en todo
casoy sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnizacion de darios y perjuicios el
1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilicitamente marcados.
El titular de la marca podya exigir, ademds, una indemnizacion mayor si prueba que la violacion de su marca
le ocasiond dasios o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores”

Sin embargo, aunque a primera vista pudiera parecer lo contrario, esta regla de determinacion ope legis
de la indemnizacién no se corresponde con una verdadera cuantificacién del enriquecimiento injustifi-
cado del infractor, por cuanto debe tenerse en cuenta que el baremo base sobre el que se calcula aquélla,
no se refiere al beneficio neto obtenido con la infraccién de la marca o el disefio industrial (vid. infra.
I11.2), sino a la “cifra de negocios” (bruta) realizada con ella, siendo indiferente que haya dado lugar a la
obtencién de beneficios o no, operando asimismo, en consecuencia, en la hipétesis en la que el infractor
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d) Obtenciones vegetales

Contiene la LOV una regulacién especial en materia de indemni-
zacién de danos y perjuicios por infraccién de la obtencién vegetal, sin
concordancia con la unitaria regulacién de las tres leyes anteriores: tras
reconocer al obtentor su art. 21 la accién de indemnizacién por dafios
y perjuicios por vulneracién de su titulo de obtencién vegetal en los su-
puestos contemplados por los apartados 1 y 2 del art. 22", establece el
n° 3 que la indemnizacién de danos y perjuicios comprenderd el dano
emergente y el lucro cesante (asi como el perjuicio por desprestigio), para
concluir que “/z indemnizacion en ningiin caso podrd ser inferior al bene-

ficio obtenido por la persona que cometid la infraccion’.

Como puede comprobarse, el enriquecimiento injustificado del in-
fractor de la obtencién vegetal cumple en la norma una labor de limite
inferior de la cuantia de la indemnizacién de dafos y perjuicios del titular
de la obtencién vegetal, pero no como criterio exclusivo de concrecién
de dichos dafios y perjuicios, puesto que el precepto admite la posibili-
dad de reclamacién de una cantidad superior, siempre que, l6gicamente,
sean acreditados unos perjuicios mayores.

Por ello, representa una solucién contraria a la cldsica accién de re-
clamacién de enriquecimiento injusto, pues en ésta el beneficio del in-
fractor opera como limite maximo de la cantidad que ha de recuperar
en su patrimonio el titular del derecho invadido, garantizando ex /ege de
forma muy favorable al titular de la obtencién infringida un montante

sufra pérdidas con la violacién de la marca o el disefio (si bien no serd esto tiltimo lo habitual). Vid. Gar-
cia MaRTiN: “Comentario al art. 43”, en Comentarios a la Ley de Marcas dirigidos por BERCOVITZ,
Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2003, pag. 669, y FERNANDEZ-NOVOA: Tratado..., cit., pigs. 515y 516.
Que se calcula con base en la cifra bruta de negocios realizados en virtud de la infraccién lo ha declarado
con reiteracion la doctrina de los tribunales inferiores; asi, entre otras, las SSAAPP Vizcaya 1 julio 2005
(Westlaw 2005\240146) y Valencia 23 febrero 2006 (La Ley 90523/2006); lo cuantifica sobre el beneficio
neto erréneamente (pues carecerfa de sentido este pardmetro) la SAP Barcelona 28 junio 2007 (La Ley
127242/2007).

Nos hallamos nuevamente, por tanto, ante un régimen mixto de responsabilidad objetiva y por culpa.

1 Se reproduce el régimen mixto de responsabilidad objetiva y por culpa. El n° 1 establece una res-
ponsabilidad objetiva en determinadas hipétesis (utilizacién con riesgo de confusién de una designacién
idéntica o parecida a la denominacién de una variedad protegida y omisién del uso de la denominacién
para una determinada variedad protegida o cambiar la citada denominacién), mientras que en otras de-
clara la responsabilidad por la realizacién de determinados actos sobre la variedad protegida sin autoriza-
cién del obtentor titular (produccién o reproduccién, acondicionamiento a los fines de la reproduccién
o de la multiplicacion, oferta en venta, venta o cualquier otra forma de comercializacién, exportacion,
importacidn o posesion para cualquiera de los fines anteriores). Por su parte, el n° 2 del precepto exige
dolo o negligencia para el nacimiento de la responsabilidad por cualquier otro acto de vulneracion de los
derechos del obtentor.
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indemnizatorio minimo, aun cuando haya sufrido unos perjuicios efec-
tivamente inferiores.

El principal problema interpretativo que se plantea se encuentra en
precisar la ambigua expresién “beneficio obtenido por el infractor” em-
pleada por el precepto: partiendo de que los beneficios obtenidos por
el infractor han de circunscribirse a los derivados de la actividad en que
consistid la violacién de la obtencién, surge la duda acerca de si son di-
chos beneficios los totales percibidos de las actividades de comerciali-
zacién o explotacion de la variedad vegetal, o si unicamente ha de com-
putarse el beneficio neto, una vez descontadas todas las cantidades que
directa o indirectamente ha empleado el infractor en dicha explotacién
o comercializacidn.

La tnica resolucién que ha abordado el problema es la STS 13 oc-
tubre 2003 (R] 2003\7249), si bien posee un valor relativo, puesto que
resuelve (por razones cronoldgicas) el supuesto planteado con base en
la LPat, al carecer la anterior Ley 12/1975, de 12 de marzo, de criterios
de cuantificaciéon de los danos y perjuicios. En ella, el Tribunal Supremo
condena a la indemnizacién de danos y perjuicios por infraccién de los
derechos derivados del titulo de obtencién vegetal, determindndose su
cuantia en el marco del periodo probatorio o, en su caso, en fase de ejecu-
cién de sentencia, “teniendo como criterio para su cuantificacion por el
concepto relativo a la ganancia dejada de obtener, el coste de las licencias
que las demandadas hubieran debido obtener de la actora, para realizar
conforme a Derecho la conducta ilicita”

Dos hechos de la resolucién merecen ser subrayados: en primer
lugar, la acertada aplicacién analdgica de la normativa sobre patentes
(habida cuenta de la semejanza existente entre ambos derechos) frente
a la aplicacién de las normas y jurisprudencia generales en materia de
responsabilidad extracontractual, habida cuenta del silencio de la Ley

12/1975.

Junto a ello, la solucién del caso con base en el criterio de la regalia
hipotética, mds beneficioso, como analizaremos posteriormente, para el
titular del derecho infringido que la determinacién del dano conforme al
modulo alternativo del beneficio neto obtenido por el infractor, decisiéon
dificil de sostener en la actualidad, habida cuenta de la enorme afinidad
entre las locuciones empleadas por los arts. 22.3 LOV (beneficio obte-
nido por el infractor) y 66.1.a) LPat (beneficios que el infractor haya
obtenido de la explotacién del invento patentado).
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2. Normativa sobre competencia desleal. Concurrencia con la normativa sobre

propiedad industrial

Entre las acciones previstas expresamente por el art. 18 LCD contra
el acto de competencia desleal se encuentra la “accidn de enriguecimiento
injusto, que sélo procederd cuando el acto lesione una posicion juridica am-
parada por un derecho de exclusiva u otra de andlogo contenido econdmico”
(apartado 6°), a lo que afiaden los arts. 19.1 y 20.1 que la legitimacion
activa y pasiva para su ejercicio corresponde, respectivamente, al titular
de la posicién juridica violada y al beneficiario del enriquecimiento (o, en
su caso, al principal si el acto de competencia desleal es realizado por tra-
bajadores u otros colaboradores en el ¢jercicio de sus funciones y deberes
contractuales, ex art. 1903, parrafo 4° CC, por la remision que realiza el
art. 20.2 LCD).

En contraste con la encubierta recepcidn de la condictio por intro-
misién que llevan a cabo las leyes sobre patentes, marcas, disefios in-
dustriales u obtenciones vegetales, la accién reconocida por el art. 18.6°
LCD representa la consagracién explicita (perdiendo su cardcter latente
y excepcional) de aquélla en el 4mbito de la propiedad industrial, puesto
que la violacién de un derecho de propiedad industrial registrado puede
constituir ademds un acto de competencia desleal previsto en los arts.
6,11.1y 2,12 6 15.2 LCD?, violador de un derecho de exclusiva (al

ocupar su titular una posicién juridica amparada por un derecho de ex-

clusiva)?’.

20 El art. 6 considera desleal todo comportamiento idéneo para crear confusién con la actividad, las
prestaciones o el establecimiento ajenos, bastando para ello el riesgo de asociacién por parte de los consu-
midores respecto de la procedencia de la prestacion. Por su parte, el art. 11, tras proclamar el principio de
libertad de imitacidn de prestaciones ¢ iniciativas empresariales ajenas, excepciona el supuesto de derecho
de exclusiva reconocido por la Ley, reputando desleal la imitacién que genere la asociacién por parte de
los consumidores respecto a la prestacién o comporte un aprovechamiento indebido de la reputacién o
el esfuerzo ajeno. El art. 12 considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno,
de las ventajas de la reputacion industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado, en
particular, el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompanados de la
indicacién acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como modelos, sistema,
tipo, clase y similares. Finalmente, el art. 15 estima desleal prevalerse en el mercado de una ventaja compe-
titiva significativa adquirida mediante la infraccién de las leyes, considerdndose tal la simple infraccion de
normas juridicas que tengan por objeto la regulacién de la actividad concurrencial.

Dependerd, por tanto, del acto realizado por el infractor y del derecho violado (marca, patente,...), la
presencia de un acto de competencia desleal u otro. V. gr., cuando se produzca la utilizacién de un derecho
de marca registrada sin licencia o autorizacién del titular, claramente nos encontramos ante un acto de
explotacion de la reputacion ajena.

' Vid., por todos, FERNANDEZ-NOVOA: El enriquecimiento..., op. cit., pags. 17 a 21, y la SAP Barce-
lona 4 junio 1998 (Aranzadi Civil 1998\1182). Por el contrario, ALFARO AGUILA-REAL: “Competencia
desleal por infraccién de normas’, en Revista de Derecho Mercantil, n° 202, 1991, pags. 667 y ss, sostiene
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En consecuencia, dicho titular del derecho de propiedad industrial
violado se encuentra protegido doblemente: de un lado, goza de la pro-
teccién de la accién de indemnizacién de danos y perjuicios concedida
por las normas especificas de propiedad industrial, que como se indicara
con mayor amplitud a continuacién encierran en realidad criterios de
célculo propios del enriquecimiento injustificado (asi como por la accién
del art. 18.5° LCD?*). Asimismo, dispone de la accién propiamente de
enriquecimiento consagrada en el art. 18.6° LCD.

Con reiteracion, doctrina y jurisprudencia han reconocido en abs-
tracto la viabilidad de ¢jercicio simultdneo de dichas acciones, puesto
que parten, como se analizard en el siguiente epigrafe, de diferentes pre-
supuestos facticos, requisitos y plazos de prescripcion, y una vez que la
accién del art. 18.6° LCD ha quedado por lo demas despojada de la sub-
sidiariedad caracteristica de la cldsica accién de enriquecimiento (cfr. art.
65 LCCh): en definitiva, en el supuesto que analizamos el perjudicado
tendrd hasta tres acciones a su alcance para lograr su proteccién fren-
te a la infraccién de la exclusiva®. Vid. la STS 28 septiembre 2007 (R]
2007\8620), las SSAAPP Zaragoza 18 diciembre 1996 (Aranzadi Civil
1996\2257) y Valencia 27 junio 2006 (Aranzadi Civil 2006/1625), y el
AAP Vizcaya 23 junio 2005 (Aranzadi Civil 2005/1485).

Sin embargo, tal posibilidad hipotética desaparece en gran medida
en la préctica por una doble razén: en primer lugar, como la accién del

que el titular de un derecho de propiedad industrial no puede invocar el art. 15.2 LCD, por considerar que
la violacién de un derecho de propiedad industrial no representa la violacién de una norma reguladora de
la actividad concurrencial. Por otra parte, el art. 8.2 LTPS concede expresamente “accién por competencia
desleal” ala persona que, teniendo derecho ala proteccidn legal de su creacién, pueda probar que un terce-
ro fraudulentamente ha reproducido o explotado comercialmente o importado con tal fin una topografia
creada por ella, en el perfodo comprendido entre su primera fijacién o codificacién y el nacimiento de los
derechos exclusivos.

2 Que igualmente concede una accién de resarcimiento de dafios y perjuicios ocasionados por el acto,
si ha intervenido dolo o culpa del agente. Sin embargo, esta accién carecera de interés para el titular del
derecho de propiedad industrial violado al exigir la culpabilidad del infractor, cuando en las acciones de
la normativa especifica de propiedad industrial se establece una responsabilidad de tipo objetivo para los
supuestos de mayor trascendencia prictica.

2 En este sentido, vid. MASSAGUER: Comentario a la Ley de Competencia Desleal, Civitas, Madrid,
1999, pags. 549 y 550, y las profusas consideraciones de BASOZABAL ARRUE: 0p. cit., pags. 104 y ss,
quien considera que las diferentes acciones defienden cumulativamente las diversas facetas de su posicién
juridica, al igual que el titular de un derecho de propiedad sobre un vehiculo tiene a su alcance diferentes
acciones (reivindicatoria, enriquecimiento injusto, dafios y perjuicios...), en caso de privacién indebida
por un tercero. Asimismo, OTERO LASTRES: “La nueva Ley de Competencia Desleal’, en Actas de Dere-
cho Industrial, Tomo XIV, 1991-1992, pégs. 37 y ss, si bien considera que la accién de enriquecimiento en
la LCD es subsidiaria de las acciones de daios y perjuicios. La subsidiariedad como requisito de la accién
de enriquecimiento injustificado ha dejado de predicarse con cardcter general por la jurisprudencia; vid.,

entre otras, la STS 19 mayo 1993 (R/ 1993\3803).
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art. 18.6° LCD reduce su dmbito de aplicacion a la violacién de los de-
rechos de exclusiva y posiciones de andlogo contenido econdémico, nos
encontramos con una concreta plasmacion de la condictio por intromi-
sién** y comparte, en consecuencia, origen con los criterios de cuanti-
ficacién de la indemnizaciéon de dafios y perjuicios de las normas sobre
propiedad industrial. De este modo, el enriquecimiento del infractor que
ha de reintegrarse conforme a la accién del art. 18.6° LCD coincide con
los criterios de célculo del montante de la indemnizacién de dafos y per-
juicios previstos en los arts. 66 LPat, 43 LM, 55 LDI y 22 LOV (éste
ultimo como limite minimo), por lo que en caso de estimarse la deman-
da del titular del derecho de propiedad industrial infringido, éste estaria
percibiendo dos veces una cantidad basada en un mismo hecho con el
consiguiente enriquecimiento por su parte. Asi, las SSAAPP Zaragoza
18 diciembre 1996, Castellén 23 abril 2001 (La Ley 82166/2001), Bar-
celona 11 junio 2003 y Madrid 5 octubre 2006 (La Ley 196144/2006),
y el AAP Vizcaya 23 junio 2005. Por su parte, las desconcertantes SSJM
n° 14 Granada 6 febrero (La Ley 18471/2007) y 1 marzo 2007 (La Ley
18472/2007), a pesar de haber solicitado la demanda la condena en la
cuantia de la regalia hipotética (art. 43.2.c LM) y del enriquecimiento
injustificado, acaban condenando con base en el concepto indemnizato-
rio del art. 43.5 LM, por asi “permitirlo el art. 18 LCD’, a fin tanto de
reparar el dano sufrido por quien padece la conducta parasitaria como
para evitar el enriquecimiento.

Junto a ello, el plazo de prescripcién de la accién de enriquecimiento
del art. 18.6° LCD es inferior al de las acciones reconocidas por las nor-
mas de propiedad industrial, pues conforme al art. 21 LCD la primera
prescribe por el transcurso de un ano desde el momento en que pudo
ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizé
el acto de competencia desleal y, en cualquier caso, por el transcurso de
tres anos desde el momento de la realizacién del acto, mientras que los

% Para un sector doctrinal y ciertas resoluciones de Audiencias, se trata meramente de la importacién
de la Eingriffskondiktion de la doctrina y la jurisprudencia alemanas, totalmente diferente al concepto
clasico de enriquecimiento del Derecho espaiiol. Vid., entre otros, BERCOVITZ, A.: “Observaciones pre-
liminares a la Ley de Marcas de 1988 (especialmente desde la perspectiva del derecho europeo)”, en De-
recho Mercantil de la Comunidad Econdmica Europea: Estudios en homenaje a José Girdn Iena, Consejo
General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio/Civitas, Madrid, 1991, pdg. 158, GIMENO
OLcINA: “Algunos problemas de la Ley de Competencia Desleal’, en La Ley, 1993-11, pag. 953 y ss, ¢
ILLEscas Rus: “El ejercicio de las acciones civiles que propicia la LCD’, en Propiedad industrial y compe-
tencia desleal, Consejo General del Poder Judicia/ANDEMA, Madrid, 1995, pdgs. 243 a 245, asi como
las SSAAPP Murcia 20 marzo 2002 (BD Westlaw 2002\151868), Barcelona 11 junio 2003 (BD Westlaw
2004\55004) y Malaga 12 diciembre 2005 (BD Westlaw 2006\91287). En contra, el AAP Vizcaya 23
junio 2005.
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arts. 45.1 LM, 71.1 LPat y 57.1 LDI fijjan el plazo de prescripcion de las
segundas “a los cinco arios contados desde el dia en que pudieron ejercitar-
se” %,

La conjuncién de ambas razones, unidas a la pérdida de su caracter
subsidiario, conduce a considerar escasamente util para el titular de un
derecho registrado el ejercicio de la accién reconocida por el art. 18.6°
LCD, con dos excepciones:

En primer lugar, al no exigir la accién de enriquecimiento injusto
como presupuesto de su ejercicio la concurrencia de dolo o culpa por
parte del autor del acto desleal, presentard utilidad para el titular del de-
recho infringido en los supuestos en que las diferentes normas sobre pro-
piedad industrial impongan una responsabilidad por culpa®.

En segundo lugar, al requerir con cardcter general la proteccién de
los derechos de exclusiva en materia de propiedad industrial su registro,
el tnico interés o utilidad del ejercicio de la accién de enriquecimiento
dela LCD se halla en aquellos supuestos de inexistencia de registro (y, en
consecuencia, de derecho de exclusiva), desprovistos de la proteccion de
las leyes de marcas, patentes y disenos industriales, y que pueden consi-
derarse posiciones de andlogo contenido econémico al derecho de exclu-

siva protegidas de igual forma por el art. 18.6° LCD.

Entre estos supuestos destaca la proteccién que ha de otorgarse a
los rétulos de establecimiento, respecto de los cuales la vigente LM ha
suprimido su caracter registral, dejando expresamente su proteccién a
las normas comunes de competencia desleal (Apartado IV de su Expo-
siciéon de Motivos), y al poseedor de secretos industriales”, que ostenta
una posicion de analogo contenido econémico al titular de una patente
de invencién, pero que no goza del amparo que brinda la LPat a este ulti-
mo: no ostenta un monopolio de derecho como el titular de la invencién
patentada, pero si de facto mientras dure el secreto. Expresamente, los
arts. 13 y 14 LCD consideran actos de competencia desleal la divulga-
cién o explotacion de secretos industriales a los que se haya tenido acceso

»Vid.,, por todos, OTERO LASTRES: ibidem, y GIMENO OLCINA: 0p. cit., pag. 953.

2 Asi, MASSAGUER: op. cit., pags. 550 y 551.

7 Ast, GIMENO OLCINA: loc. cit., pag. 953. FERNANDEZ-NOVOA: El enriquecimiento..., op. cit., pags.
90y ss, inclufa asimismo la posicion del usuario de marca notoriamente conocida no registrada, lo que era
correcto en la LM 1988 vigente en el momento en que escribié dicho trabajo (en la misma linea, Mas-
SAGUER: 0p. cit., pdg. 551). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en la actualidad los arts. 34.5 y 42.2
LM conceden idénticos derechos al titular de la marca registrada y al de la marca notoriamente conocida,
y por la remisién del art. 87.3 LM, al nombre comercial notoriamente conocido. En relacién con este
ultimo, las SSAAPP Barcelona 11 junio 2003 y Granada 8 septiembre 2006 (La Ley 241110/2006), reco-

nocen, no obstante, la proteccién de la accién del art. 18.6° LCD a los nombres comerciales notorios.
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legitimamente con deber de reserva, la adquisicién ilegitima por medio
de espionaje o procedimiento andlogo, o a través de induccidn a traba-
jadores, proveedores, clientes y demds obligados, a infringir los deberes
contractuales bésicos que han contraido con los competidores®.

I. LOSDIVERSOS CRITERIOS DE CUANTIFICACION DEL ENRIQUECIMIENTO
1. Consideraciones previas

Como se pudo comprobar con anterioridad, tras la reforma de 2006
(con excepcién de la LOV), los pardmetros para el cilculo de la indem-
nizacién de danos y perjuicios que puede exigir el titular de un derecho
de propiedad industrial infringido han quedado considerablemente uni-
formados en las diferentes leyes reguladoras de la materia, de tal forma
que aquél ostenta la facultad de eleccion entre las siguientes alternativas

legales:

Las consecuencias econdémicas negativas, entre las cuales han de in-
cluirse los beneficios que previsiblemente habria obtenido el titular del
derecho perjudicado por la infraccién si no hubiese existido ésta y los
beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violacién

-arts. 66.2.a) LPat, 43.2.a) LM y 55.2.a) LDI-.

La regla se presenta muy novedosa en un doble sentido: de un lado,
bajo la expresién “consecuencias econdmicas negativas” aglutina dos con-
ceptos indemnizatorios (ganancia dejada de obtener por el titular por
causa de la infraccién y beneficio del infractor derivado de ésta), a través
de la conjuncién “y’, circunstancia que faculta al titular perjudicado a
exigir (y al tribunal a conceder) el importe de ambos cumulativamente
(cfr. Apartado IV de la Exposicién de Motivos de la Ley 19/2006), a

diferencia de lo que acontecia en el enunciado anterior a la reforma de

% Vid. el amplio desarrollo del tema que realiza FERNANDEZ-NOVOA: El enriquecimiento..., op. cit.,
pags. 99 a 110, quien exige un doble requisito al secreto industrial para gozar de la proteccion de la accion
del art. 18.6° LCD: su valor competitivo y el cardcter reservado de la informacién. Por su parte, BAso-
ZABAL ARRUE: 0p. cit., pags. 116 y 117, 132 a 136 y 162 y ss, considera que la proteccion del secreto
industrial por via de la accién de enriquecimiento injusto de la LCD requiere una motivacién especial que
la justifique suficientemente, en funcién del interés del trafico en una utilizacién libre y éptima de bienes
y recursos, al conducir un excesivo reconocimiento de aquélla a la paralizacion de la vida econdmica, de-
biendo, por tanto, limitarse a los casos de adquisicién ilicita a través de espionaje del art. 13.2 LCD.

Sobre el secreto industrial, GOMEZ SEGADE: E/ secreto industrial (know-how). Concepto y proteccién,
Tecnos, Madrid, 1974.
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2006, en el que se encontraban desglosados disyuntivamente®. En este

sentido, la SJM n° 6 Madrid 19 octubre 2007 (La Ley 176302/2007).

Por otra parte, nétese que dichas cantidades no son un las tnicas que
puede reclamar el titular del derecho violado con base en dicho precepto,
pues la utilizacion de la locucion “entre ellas” revela que ambos médulos
no representan una lista cerrada, en contraste de nuevo con la redaccién
anterior de la norma, si bien, esta novedad no representa una alteracién
de los criterios legales, puesto que las diferencias entre ambas regulacio-
nes responden en este punto al hecho de que tras la reforma los criterios
cuantificadores del precepto versan sobre la cuantificacién de la “indem-
nizacién por dafios y perjuicios” (en su totalidad, es decir, con inclusién
del dafio emergente) frente a la anterior redaccién que se referfa a la “ga-
nancia dejada de obtener” (reducida, por tanto, al lucro cesante).

La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al
titular por la concesién de una licencia que le hubiera permitido llevar a
cabo su utilizacién conforme a derecho -arts. 66.2.b) LPat, 43.2.b) LM
y 55.2.b) LDI-, el denominado criterio de la regalia hipotética al que se
refieren doctrina y jurisprudencia.

Dejando a un lado el primero de los dos médulos enumerados por los
arts. 66.2.a) LPat, 43.2.a) LM y 55.2.a) LDI para cuantificar las conse-
cuencias econdmicas negativas para el titular derivadas de la infraccién,
la ganancia dejada de obtener por éste, que efectivamente se corresponde
con el lucro cesante exigible con base en la accién de indemnizacién de
danos y perjuicios, el resto de los pardmetros legales indicados no son in-
cardinables dentro de una auténtica accién de reclamacién de la indem-
nizacién por dafios y perjuicios, correspondiéndose mds correctamente

con criterios propios de cémputo del enriquecimiento sin causa™.

Tal regulacién representa la traslacién a nuestro Derecho del triple
método de célculo de la indemnizacién elaborado por la jurisprudencia
alemana (a’reiﬁlche Schadensberechnung)?', con el que el legislador re-
conoce asi en la prictica, como han senalado con retiracién doctrina y
jurisprudencia, de forma indirecta bajo el manto de la accién de indem-
nizacién de dafios y perjuicios, la reclamacién del enriquecimiento in-
justificado obtenido por el infractor del derecho de propiedad industrial

» Vid. supra. notas 13y 16.

30 Tampoco se corresponde con éste el pardmetro previsto en los arts. 43.5 LM y 55.5 LDI, indemni-
zacién en cuantia del 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o
servicios ilicitamente marcados o que incorporen el disefio violado (vid. supra. lo sefialado en nota 16).

3!Tratan con cierto detenimiento la cuestion, BASOZABAL ARRUE: 0p. cit., pags. 102 a 104, y FERNAN-
DEZ-NOVOA: Tratado..., op. cit., pdgs. 503 a 505.

Anuario Facultad de Derecho — Universidad de Alcal4 I (2008) 15-44



La doctrina del enriquecimiento injusto 31

en cuestion, especialmente en los supuestos (mayoritarios) en los que
la declaracién de responsabilidad no exige la concurrencia de culpa por
parte del infractor de la patente, marca o disefio industrial®>. SSAAPP
Barcelona 5 abril (BD Westlaw 2000\220132) y 23 octubre 2000 (La
Ley 191039/2000), 7 junio 2005 (La Ley 127842/2005) y 31 mayo
2007 (La Ley 135128/2007), Madrid 26 febrero 2003 (Aranzadi Civil
2003\1001) y 7 noviembre 2006 (La Ley 207005/2006), y Baleares 29
enero 2002 (La Ley 23137/2002).

En este sentido, a pesar de que no presenta mayores dificultades la
distincién desde un punto de vista tedrico entre la responsabilidad por
dafosy perjuicios y la restitucion del enriquecimiento sin causa, por tra-
tarse de dos instituciones independientes (y compatibles en su ¢jercicio)
que presentan notables diferencias en cuanto a su fundamento, finalidad
y desenvolvimiento (STS 21 febrero 2003 -R72003\3089-)*?, sin embar-
go debe reconocerse que en ciertas ocasiones no puede realizarse tal des-
linde con nitidez, al confluir ambas sobre una misma realidad juridica.

Ello acontece sefialadamente (como se indicé en el anterior aparta-
do) en los supuestos de invasién de un derecho absoluto protegido por
el ordenamiento juridico, en nuestro caso, la propiedad industrial, en
los que lo mas usual, aunque no necesariamente, es que quien viola el
derecho de exclusiva amparado por el ordenamiento ademas de lograr
su enriquecimiento, causard con tal acto un dano al titular de aquél*.

STS 11 abril 2007 (R] 2007\2429), SAP Barcelona 5 abril 2000, AAP

*2 Entre otros, DIEZ-PICAZO: op. cit., pags. 122 y 123, FERNANDEZ-NOVOA: El enriquecimiento...,
op. cit., pags. 13 a 16, 24 y 66, y Tratado..., ap. cit., pag. 518, GARCIA MARTIN: op. cit., pags. 654 y 655,
BASOZABAL ARRUE: 0p. cit., pags. 101 y ss,y FERNANDEZ GONZALEZ: “Responsabilidad civil por el uso
indebido de las marcas”, en Actualidad Civil, n° 18, 16-31 octubre 2006, pgs. 2164 y ss, ¢ implicitamente
la SAP Mélaga 3 junio 1997 (Aranzadi Civil 1997\2493).

33 Asi, en la pretension de dafios es necesaria la fijacion del nexo de causalidad entre el autor y el dafio,
mientras que en la de enriquecimiento la correlacion se da entre el patrimonio del enriquecido y el del
empobrecido; por otro lado, la responsabilidad por dafios abarca la reparacién de la totalidad del dafio
o el interés, frente a la accidn de enriquecimiento con la que se busca la restitucion en la medida del en-
riquecimiento, con independencia del dafio causado (que puede no existir o ser minimo); el dafio puede
constituir un dafio emergente y un lucro cesante para el perjudicado, en tanto que el enriquecimiento
injusto puede producirse por aumento del patrimonio (lucro emergente) o por una no disminucién del
patrimonio (dafio cesante); por ultimo, en la responsabilidad por dafos se requiere la culpa del autor
como principio general, mientras que en el caso del enriquecimiento su concepto distintivo se halla en la
falta de causa de éste. Vid., entre otros, DIEZ-PICAZO: 0p. cit., pags. 56 y ss, y BASOZABAL ARRUE: op.
cit., pags. 104 y ss.

3 El enriquecimiento injustificado por utilizacién indebida de propiedad industrial ajena no tiene por
qué llevar aparejada la causacién de un dano al titular de ésta, pudiendo, por el contrario, reportarle inclu-
so beneficios, como ponen de manifiesto BASOZABAL ARRUE: 0p. cit., pdg. 38, y las SSAAPP Murcia 20
marzo 2002 y Madrid 7 noviembre 2006. Piénsese en el supuesto en que una empresa prestigiosa utiliza
en ciertos productos sin autorizacién una marca o un disefio industrial escasamente conocidos, que pro-
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Barcelona 6 marzo 2004 (La Ley 1304/2004), y SSJM n° 14 Granada 6
febrero y 1 marzo 2007.

Cumple entonces la condictio por intromisién una funcién similar o
complementaria a la de la indemnizacién de danos y perjuicios, con una
doble finalidad: persigue de un lado un objetivo eminentemente tuitivo
del titular del derecho infringido, puesle releva en gran medida de la one-
rosa carga probatoria del lucro cesante, frente a la tradicional apreciacién
restrictiva de la jurisprudencia®. Al mismo tiempo, concede alos juecesy
tribunales unas pautas concretas para el calculo del lucro cesante.

2. El beneficio del infractor

Los arts. 66.2.a) LPat, 43.2.a) LM y 55.2.a) LDI contienen el prime-
ro de los mddulos de cuantificacidon correspondiente al enriquecimiento
injustificado al disponer que el perjudicado podrd, a fin de fijar la indem-
nizacién de dafios y perjuicios, reclamar los beneficios que el infractor
haya obtenido de la explotacién del invento patentado, o como conse-
cuencia de la violacién de la marca o diseno registrados, el denomina-

do enriquecimiento positivo o lucrum emergens (cfr. AAP Barcelona 6
marzo 2004).

La determinacién de este lucro emergente es una operacién con
ciertas dificultades que, como ha sefialado la doctrina més autorizada®,
consta de dos fases: 1. En primer lugar, ha de fijarse la base del calculo
de los beneficios. 2. Han de calcularse los beneficios netos finales per-
cibidos por el infractor. Cfr. las SSAAPP Valencia 11 enero 1999 (La
Ley7239/1999) y 27 junio 2001 (La Ley 129494/2001), Las Palmas 25
noviembre 2005 (La Ley 230207/2005), Madrid 10 julio 2006 (La Ley
125070/2006)* y Murcia 9 marzo 2007 (Aranzadi Civil 2007\1097).

voque para el titular un aumento de ventas de los productos que originariamente estuviesen marcados o
incorporasen el disefio registrado.

3 Asi, FERNANDEZ-NOVOA: El enriquecimiento..., op. cit., pags. 14y 15,y GARCIA MARTIN: 0p. cit.,
pags. 657 y 658.

Por otro lado, esta regulacion de la cuantificacion de los dafios y perjuicios se encuentra sin duda
detrds del giro experimentado por la jurisprudencia en los tltimos tiempos en orden a la suavizacién de la
carga probatoria del lucro cesante, a través de la doctrina de la apreciacién del dafio ex re ipsa (vid. infra.
11L5).

3 Ast, FERNANDEZ-NOVOA: El enviquecimiento..., op. cit., pags. 36y 77,y Tratado..., op. cit., pag. 519.

37 No obstante, ésta acaba cifrando la indemnizacién en el 1 % de la cifra de negocios, utilizando, por
tanto, un criterio diferente, no contenido precisamente en el art. 66 LPat aplicable al caso (que versé sobre
la utilizacién sin autorizacién de un modelo de utilidad).
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1. La primera fase de la operacién puede parecer, desde un punto
de vista tedrico, relativamente sencilla, puesto que se trata de establecer
cudl es la cifra de ventas realizadas por el infractor de los productos bajo
la marca infringida o que incorporen la patente o el disefio violados, lo
que en principio no supondrd mds que una mera operacién aritmética
consistente en la multiplicacién del numero de unidades vendidas del
producto por el precio de venta de cada una (o un precio medio de todas
cllas). Asi, las SSAAPP Valencia 11 enero 1999 y Madrid 11 mayo 2006
(Aranzadi Civil 2006\931), y el SJM n° 6 Madrid 19 octubre 2007.

Sin embargo, la realizacién de dicha operacién se presenta mucho
mas complicada en la practica, por una doble razén:

En primer lugar, para concretar las cantidades sefaladas el deman-
dante requerira del reconocimiento de los libros y documentos en los
que conste la contabilidad del infractor demandado (facturas, suminis-
tros de materiales,...). Los arts. 65 LPat, 43.4 LM y 55.4 LDI conceden
al titular una accién ad exhibendum de dichos libros y documentos a tal
fin (de acuerdo con los arts. 32.3 CCo, 256.1.9° y 328 LEC), si bien es
previsible que el infractor no lleve una contabilidad adecuada ni que co-
mercialice los productos gravados con los correspondientes impuestos,
lo que supone un enorme obstaculo a la aplicacién del criterio®, como
pone de manifiesto la SAP Valencia 23 febrero 2006. No obstante, en un
loable afan proteccionista para el titular infringido, los tribunales han sol-
ventado ocasionalmente este inconveniente mediante el expediente de la
realizacion de célculos hipotéticos basados en informes periciales, como
acontece con el AAP Barcelona 26 octubre 2006 (La Ley 237125/2006)
y la SJM n° 3 Barcelona 19 febrero 2007 (La Ley 3028/2007).

Asimismo, para la realizacién de las operaciones de calculo de las
ventas debe examinarse si la cuantia de éstas obedece exclusivamente a
la incorporacién de la patente, la marca o el disefio a los productos ven-
didos o, si por el contrario, existe acreditacién de que otros factores (ca-
lidad intrinseca del producto, una adecuada publicidad del infractor,...)
hayan contribuido a acrecentar la cifra final de ventas: en tales casos, la
cifra de ventas inicialmente fijada habria de desglosarse con distribucién
entre el derecho de propiedad industrial infringido y esos otros factores.

El art. 67 LPat contiene una concreta prevision al respecto para el
supuesto en que el producto en cuestion esté compuesto por varios ele-
mentos, uno de los cuales (no el tnico) sea el objeto cuya patente ha sido
infringida. En tal caso el precepto dispone que “podrin incluirse en el cdl-

% Vid. GARCIA MARTIN: 0p. cit., pag. 663.
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culo de los beneficios en la proporcion que el Juez estime razonable, los pro-
ducidos por la explotacion de aquellas cosas de las que el objeto inventado
constituya parte esencial desde el punto de vista comercial” (n° 1), alo que
anade el n° 2 que “se entiende que el objeto inventado constituye parte esen-
cial de un bien desde el punto de vista comercial cuando la consideracion del
invento incorporado suponga un factor determinante pava la demanda de
dicho bien”. En consecuencia, la norma amplia la proteccién a la patente
mas alld de los supuestos en que los productos fabricados y vendidos se
limitan a reproducir la invencién patentada. No obstante, el precepto
exige que el objeto patentado forme parte esencial del producto, no bas-
tando con que se trate de un elemento integrante del producto; en otros
términos, debe ocupar una posicién determinante desde el punto de vis-
ta comercial, hacer que el producto aumente su valor de mercado. El Juez
de forma razonable (aunque indudablemente queda a su libre arbitrio,
ya que el precepto no formula ninguna regla) podra (no necesariamente,
por tanto) prorratear el calculo de las cifras de ventas entre los diversos
elementos que conformen el producto en cuestidn.

Para el resto de supuestos, FERNANDEZ-NOVOA estima que el in-
fractor que alegue que el incremento de las ventas se ha debido a factores
ajenos a la patente, la marca o el disefio industrial infringidos exclusiva-
mente o no Unicamente a su infraccidon deber4 acreditarlo de forma indu-
bitada, pues en caso contrario, ha de estimarse que es la marca, la patente
o el diseno infringidos los que han generado el volumen de ventas de ven-
tas del producto®. Frente a ello, las SSAP Barcelona 7 junio 2005 y 28
junio 2007,y la SM n° 2 Madrid 17 febrero 2005 (La Ley 38373/2005),
consideran que las ventas de un producto o el beneficio neto derivado de
ellas utilizando una marca o un nombre comercial sin autorizacién no son
resultado inexorable de la violacién, debiendo probar por el contrario el
demandante en tal caso la influencia de la infracciéon en dichas ventas o
beneficios.

2. Por su parte, el cilculo de los beneficios netos derivados de la in-
fraccién del derecho de patente, marca o disefio consistird en la deduc-
cién de los gastos realizados por el infractor para la produccién y comer-
cializacién de los productos con los que se produjo la citada infraccién
de la cifra bruta de ventas de aquéllos.

% El enriquecimiento..., op. cit., pig. 78. En el mismo sentido, PoMBo, F.: “Determinacion de danos y
perjuicios en la propiedad industrial’, en Curso sobre Derecho industrial, patentes y marcas. Jurisdiccion y
normas profemles. ]uri:pmdemia europea y comunitaria, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, pag. 266.
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Dentro de estos gastos han de incluirse indudablemente aquellos que
directamente han sido necesarios para la produccién o comercializacién
del producto que incorpora el derecho infringido (convenientemente
justificados), entre los que cabe incluir el importe de las materias primas,
los salarios del personal que fabrica el producto, los tributos, los costes de
transporte y distribucién, y finalmente, los gastos de comercializacién,
estos tltimos basicamente, gastos por campafas de publicidad y comi-
siones a los agentes o representantes encargados de las ventas del produc-
to. Vid. las SSAAPP Valencia 11 enero 1999, Las Palmas 25 noviembre
2005 y Madrid 5 octubre 2006, y la SJM n° 6 Madrid 19 octubre 2007.
Es frecuente que los tribunales, ante la falta de aportacién de documen-
tos por el infractor, siten el beneficio neto en un porcentaje del importe
de las ventas corriente en el beneficio industrial de las empresas del sec-
tor, con base en informes periciales. Asi, las SSAP Madrid 5 octubre y 7
noviembre 2006, y el AAP Barcelona 26 octubre 2006.

Mas problemdtica es la inclusién dentro de la partida de gastos de-
ducibles por fabricacién y comercializacién del producto de los gastos
indirectamente relacionados con éstas; se trata de determinar cual es el
porcentaje de los gastos generales (“costes estructurales” o “costes de esta-
do parado”) de la empresa que fabrica mas de un producto (¢j. renta del
local, energfa eléctrica, infraestructuras...) que el infractor puede deducir
del importe bruto de las ventas del producto, puesto que lo 16gico es que
la mayor venta de éste aumentard correlativamente dichos gastos gene-
rales. Piénsese en el supuesto en que las campanas publicitarias del em-
presario o las comisiones a representantes normalmente pueden cubrir la
comercializacién de otros productos aparte de aquel con que se produjo
la violacién de los derechos de propiedad industrial. En tal caso, el infrac-
tor que pretenda deducir los gastos generales del montante bruto de las
ventas ha de demostrar de forma concluyente la proporcién en que di-
chos gastos influyeron en el aumento de ventas del producto, pues en caso
contrario, no seran deducibles, lo que constituye una probatio diabdlica
para el infractor®. En este sentido, la SAP Madrid 7 noviembre 2006.

3. La “regalia hipotética”

El segundo de las alternativas legales de cuantificacién de los dafios y
perjuicios basada en el enriquecimiento injustificado del infractor apare-

“ FERNANDEZ-NOVOA: El enviquecimiento..., op. cit., pigs. 60y 90, y GARCIA MARTIN: 0p. cit., pag.
663. Por su parte, POMBO, E.: gp. cit., pags. 267 y 268, distingue segtin que el infractor actte de buena o
mala fe.
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ce previsto en los arts. 66.2.b) LPat, 43.2.b) LM y 55.2.b) LDI, conforme
a los cuales para la fijacién de la indemnizacién se tendrd en cuenta la
cantidad que como precio hubiese tenido que pagar el infractor al titular
de la patente, marca o disefio por la concesién de una licencia que le hu-
biera permitido llevar a cabo la explotacién o utilizacién de los mismos
conforme a derecho, cuantia que es la tnica que puede reclamar el titular
de la patente infringida en caso de haber incumplido la obligacién de
explotacién de la misma impuesta por el art. 83 LPat (art. 66.3 LPat).

Frente a lo que acontece con la anterior pauta, este criterio, denomi-
nado usualmente de la “regalia hipotética” o “razonable” (la reasonable
royalty de lajurisprudencia norteamericana), tiene como objetivo cifrar la
cuantia del enriquecimiento negativo del infractor (el damnum cessans),
y se asienta sobre una ficcién legal consistente en considerar que el titular
del derecho infringido y el infractor celebraron un contrato de concesién
de licencia que faculta a éste para utilizar la patente, la marca o el dise-
fio: trata, en definitiva, de compensar el hipotético empobrecimiento del
titular mediante el cobro del precio de una licencia que hubiese debido
percibir en circunstancias normales de cumplimiento de la legalidad. Por
esta razdn, el criterio de la regalia hipotética puede considerarse no s6lo
caracteristico del enriquecimiento injustificado del infractor, sino tam-

bién como propio del lucro cesante del titular®’. Cfr. SAP Albacete 13
abril 1998 (Aranzadi Civil 1998\935).

La regla de la regalia hipotética constituye un mecanismo cuya fi-
nalidad es la de dotar de una proteccién al titular del derecho violado
para el caso en que le sea imposible acreditar el beneficio obtenido por
el infractor con la violacién, por la via de procurarle un criterio alterna-
tivo de menor dificultad probatoria, especialmente en el caso en el que
el titular del derecho hubiese concedido con anterioridad licencias de
explotacién o utilizacién del mismo, quizd no en caso contrario, como
ponen de manifiesto las SSAAPP Navarra 14 octubre 2003 (Aranzadi
Civil 2003\2315), Valencia 27 junio 2006 y 25 mayo 2007 (Aranzadi
Civil 2007\1573), y Granada 19 enero 2007 (La Ley 29326/2007).

A pesar de que el criterio de la regalia hipotética presente mayores
dificultades probatorias en los supuestos en que el titular del derecho no
siga una politica de concesién de licencias sobre el mismo, no por ello ha
de excluirse su aplicacién en ellos (si opta por él el titular demandante),
puesto que como se ha indicado se trata de una ficcién legal; es miés, la

“ En el mismo sentido, GARCIA MARTIN: 0p. cit., pag. 663. Vid., asimismo, las consideraciones de
BASOZABAL ARRUE: 0p. cit., pags. 88 a 93.
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politica de no concesién de licencias por parte del titular puede ser apre-
ciada como un factor a tomar en consideracién en orden al incremento
de la cuantia de la regalia hipotética®. Vid. la STS 11 abril 2007 y las
SSAAPP Madrid 19 diciembre 1994 (Aranzadi Civil 1995\184) y Bar-
celona 31 mayo 2007. En contra, la STS 31 mayo 2002 (R]2002\6753)
y las SSAAPP Granada 30 noviembre 1992 (Aranzadi Civil 1992\1592)
y Miélaga 3 junio 1997, que desestimaron la aplicacién del criterio con
base en la senalada ausencia de politica de concesién de licencias.

El momento de la fijacién de la regalia es el del inicio de la actividad
infractora del derecho en cuestién, tal como se deduce de la redaccién de
los preceptos que se refieren al precio que hubiera debido pagar el infrac-
tor por una licencia que hubiera permitido llevar a cabo la explotacién o
utilizacidon conforme a derecho®.

Los arts. 66.2.b), parrafo 2° LPat, 43.3 LM y 55.3 LDI incorporan
una serie de factores que habran de ser tomados en consideracién por los
jueces y tribunales para realizar el calculo del precio de la licencia® en
términos considerablemente categéricos (“se tendrd en cuenta”), si bien
parece que el arbitrio judicial en este campo es bastante amplio®, con-
virtiéndose aquéllos en la practica en meras pautas, méxime si se tiene en
cuenta que el elenco de factores no es taxativo, como demuestran las ex-
presiones “entre otros” (66.2.b, parrafo 2° LPat), “entre otras circunstan-
cias” (art. 43.3 LM) y “especialmente” (art. 55.3 LDI). Dichos factores

son los siguientes46:

Numero y clases de licencias concedidas en el momento de comien-
zo de la infraccidn: criterio comun a los tres preceptos citados, debe con-
siderarse el criterio decisivo para el célculo de la regalia, puesto que el
precio de las licencias ya concedidas serd indice altamente revelador. Para
su aplicacidn establece a su vez dos subcriterios.

“ En idénticos términos, FERNANDEZ-NOVOA: El enriquecimiento..., op. cit., pigs. 39 y 80, y Trata-
do..., cit., pdgs. 507 a 509 y 524, y GARCIA MARTIN: 0p. cit., pag. 664.

© Asi, FERNANDEZ-NOVOA: El enriquecimiento.., op. cit., pags. 63y 85,y Tratado..., op. cit., pag.
522.

# A pesar de que dichos factores son referidos por los arts. 43.3 LM y 55.3 LDI para el calculo de la
indemnizacién cualquiera que sea el criterio elegido por el titular perjudicado, no encuentran razén de ser
mis que en relacién con la pauta de la regalia hipotética -como hace el art. 66.2.b), parrafo 2° LPat-, y no
con el criterio del calculo de los beneficios del infractor, puesto que en él el demandante ha de probar la
cifra del beneficio objetivamente obtenido, al margen de otras consideraciones subjetivas del titular.

* Como senala PoMmBo, E.: 0p. cit., pag. 270.

“Vid. FERNANDEZ-NOVOA: El enriquecimiento..., op. cit., pags. 52 a 61y 84 a 90, y la SAP Valencia
12 mayo 2006 (La Ley 134562/2006).
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En primer lugar, las clases de licencias que hubiese otorgado con an-
terioridad el titular, para lo cual debe atenderse a los diversos tipos de
licencias contempladas por los arts. 48 LM, 60 LDI y 75 LPat: asi, si
concedié una licencia exclusiva el infractor habra de pagar, en principio,
un precio superior en concepto de regalia hipotética que en el supues-
to de que existiesen varias licencias simples paralelas; entre éstas, debera
ademds distinguirse si cada una se extiende a la totalidad del territorio
nacional o si se limita a una zona determinada®; aparte habra de tener-
se en cuenta la duracién de las licencias concedidas. En cualquier caso,
las licencias existentes deberdn confrontarse con la amplitud (temporal,
territorial) de la infraccién del derecho para realizar un calculo propor-
cional de la regalia hipotética.

Por lo que se refiere al nimero de licencias concedidas (para el su-
puesto en que no se haya concedido una licencia exclusiva), a mayor
cantidad se producird una disminucién en principio del montante de la
regalia.

Asi,las SSAAPP Murcia 20 marzo 2002 (BD Westlaw2002\151868),
Granada 22 septiembre 2003 (BD Westlaw 2004\15912) y Madrid 17
mayo 2007 (La Ley 86075/2007), las SSJJMM n° 14 Granada 6 febrero
y 1 marzo 2007,y n° 1 Alicante 13 julio 2007 (La Ley 103438/2007), y
la SJPI n° 1 Santander 4 julio 2005 (Aranzadi Civil 2005\1605).

Notoriedad, renombre y prestigio de la marca o del disefio: previsto
porlosarts. 43.3 LMy 55.3 LDI, la notoriedad se refiere al grado de difu-
sion alcanzado por el disefio o la marca que le concede el reconocimiento
como signo indicador entre consumidores y competidores. Dentro de la
notoriedad, el prestigio o renombre de la marca o el disefio constituye el
subgénero mas alto, puesto que incluye el citado reconocimiento con el
plus anadido de la expectativa de buena calidad (goodwill). La existencia
de renombre, por tanto, eleva la cuantia de la regalia razonable frente a la
marca notoria, y la notoriedad, a su vez, frente a una marca no conocida.
Vid. las SSAAPP Madrid 19 diciembre 1994 y 13 mayo 2004 (Aranzadi
Civil 2004\1205), Vizcaya 1 julio 1999 (Aranzadi Civil 1999\1566), y
Murcia 20 marzo 2002. Sin embargo, la SAP Madrid 17 mayo 2007 uti-
liza este criterio de forma inversa, curiosamente, reduciendo la cuantia de
la regalia con base en que el precio de venta de los productos imitadores,
su calidad, el volumen de ventasy el sector del mercado al que van dirigi-
dos son sensiblemente inferiores a los de la marca infringida.

7 Mis dificil es que se concedan licencias parciales para explotar o utilizar sélo algunos de los produc-
tos o servicios o facultades integrantes del derecho de exclusiva (arts. 48.4 LM y 75.4 LPat).
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Importancia econémica del invento patentado o del disefio: previsto
como primer criterio por los arts. 66.2.b), parrafo 2° LPat y 55.3 LDI,
debe ser evaluado mediante la conjugacién de diversas variables.

En primer lugar, la magnitud tecnolégica de la invencién. En rela-
cién con ¢él, la posicién que el producto patentado ocupa en el mercado,
en especial, la inexistencia en éste de alternativas libremente utilizables
por el infractor, por no existir productos comparables en cuanto a efi-
ciencia y costes de produccién. Finalmente, el estadio del desarrollo en
que se encuentre la produccién del invento patentado, conforme a la
necesidad de aplicacién de mayores o menores conocimientos técnicos
complementarios (krow how).

Duracién de la patente en el momento en que comenzé la viola-
cién: en este caso, la cuantia de la regalia disminuird conforme sea menor
el tiempo que reste a la patente para llegar al plazo de 20 afos (art. 49
LPat)*. SJPI n° 1 Santander 4 julio 2005.

Otros factores: junto a la ya senalada estrategia de no concesién de
licencias por parte del titular, cabe sefialar como criterio de determina-
ci6én de la regalia el del contenido usual de las clausulas de concesién de
licencias en el sector industrial de que se trate, siempre y cuando exista
una relativa similitud entre la patente, marca o disefio infringidos y aqué-
llos sobre los que recayeron las licencias que se toman en consideracién
para el calculo de la regalia. Vid. las SSAAPP La Rioja 31 julio 1998
(dranzadi Civil 1998\1529) y Granada 22 septiembre 2003, y la SJPI n°
1 Santander 4 julio 2005.

Conforme al AAP Cantabria 6 junio 2003 (Aranzadi Civil
2003\2354), no debe deducirse del montante de la regalia el importe de
la fianza que habitualmente ha de pagar el licenciatario por la concesién
de una licencia, habida cuenta que la licencia no se concedid.

Finalmente, la practica judicial revela que el cdlculo de la regalia se
realiza en muchas ocasiones de forma errénea mediante la fijacién de
un porcentaje sobre la cantidad total del beneficio, de ventas o actividad
(dependiendo de la resolucién) del infractor realizado con la infraccién,
puesto que este método de célculo es el propio pardmetro legal del be-
neficio del infractor analizado anteriormente. Asi, las SSAAPP Madrid
19 diciembre 1994 y 17 mayo 2007, La Rioja 31 julio 1998, Vizcaya 1
julio 1999, Granada 22 septiembre 2003 y Barcelona 31 mayo 2007, el
AAP Vizcaya 23 junio 2005, la SJM n° 14 Granada 11 diciembre 2006

# O diez afios en el caso del modelo de utilidad (art. 152.2 LPat).
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(La Ley 204783/2006) y 6 febrero 2007, o la SJPI n° 1 Santander 4 julio
2005. De forma mas correcta, la SAP Toledo 4 diciembre 1998 (Aranza-
di Civil 1998\2489) considera que la regalia hipotética consiste en una
cantidad debida que dejé de percibir el actor con independencia de los
resultados econdémicos obtenidos con posterioridad por el demandado®,
y la SAP Murcia 20 marzo 2002, conforme a la cual no puede calcularse
el montante de la regalia en funcién de las ventas del producto infractor,
puesto que en tal caso se estarfa tomando indirectamente como pardme-
tro cuantificador los beneficios obtenidos por el infractor.

4. Cuantificacién del enriquecimiento en la LCD

La imperfecta regulacién de la accidén de enriquecimiento injusto en
la LCD -limitada a precisar el plazo y los sujetos legitimados activa y
pasivamente para su ejercicio- deja irresuelta la cuestion de la determina-
ci6én del importe que puede reclamar en tal concepto el demandante, al
carecer de pauta alguna que pueda ayudar a su fijacién, a diferencia de lo
que acontece con las normas sobre propiedad industrial analizadas con
anterioridad®.

No obstante, a pesar del silencio legal, existe en la doctrina coinciden-
cia casi unanime en considerar que el enriquecimiento injusto conforme
ala LCD ha de cuantificarse de acuerdo con los criterios establecidos en
las normas sobre propiedad industrial para el célculo de la indemniza-
cién de dafios y perjuicios y analizados en los dos apartados previos®’, ha-
bida cuenta del paralelismo entre ambas acciones, en especial en cuanto
a su origen: el actor habrd de acreditar el lucrum emergens o el damnum
cessans obtenidos por el infractor derivados del acto de competencia des-
leal, de acuerdo con las mayores facilidad probatoria y cuantia de uno
u otro, de manera que en la prictica se convierte para ¢l en una opcién
disyuntiva a semejanza de lo que acontece en los arts. 66.2 LPat, 43.2 LM

y55.2 LDL

# En el mismo sentido MASSAGUER: 0p. cit., pig. 553.

5 Como sefialan OTERO LASTRES: loc. cit., pag. 40, y LEMA DEVESA: “Posibilidades y remedios para
reprimir la competencia desleal’, en Derecho de los Negocios, n° 6, marzo 1991, pag. 1.

5! Vid,, entre otros, FERNANDEZ-NOVOA: El enriquecimiento..., op. cit., pags. 109y 110, y Tratado...,
op. cit., pags. 518 y ss, MASSAGUER: 0p. cit., pag. 553, y GIMENO OLCINA: Joc. cit., pégs. 953 y ss, si bien
este ultimo considera que la regalia hipotética no puede considerarse en nuestro Derecho un criterio para
determinar el enriquecimiento injusto. Unicamente WIRTH: “Supuestos procesales de la nueva Ley de
Competencia Desleal’, en Derecho de los Negocios, n° 24, 1992, pdg. 5, considera que la cuantia a restituir
al perjudicado es la correspondiente al valor de la regalia hipotética, manteniendo el enriquecimiento
positivo para el infractor.
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El escaso tratamiento que ha encontrado la cuestién en la jurispru-
dencia es acorde con el reducido interés practico de la acciéon contempla-
daenelart. 18.6° LCD>% Asi, unicamente la SAP Murcia 20 marzo 2002
acoge la demanda fundamentada en la accién del art. 18.6° LCD, consi-
derando que debe cuantificarse el enriquecimiento en el incremento de
beneficios derivado del incremento de ventas y de ahorros derivados de
la menor difusién y publicidad.

5. La prueba del dafio

Como se indicé anteriormente, el objeto primordial de la insercién
de pautas propias del enriquecimiento injusto dentro de las normas de
calculo de los dafios y perjuicios derivados de la violacién de los derechos
de propiedad industrial es la proteccion del titular, facilitdindole unos cri-
terios que mitiguen la onerosidad de la carga probatoria del lucro cesante
frente a una jurisprudencia tradicionalmente reacia a la concesién del
mismo, pero sin concederle la accién propia del enriquecimiento injus-
to, pues no ha de olvidarse que la accién reconocida por los arts. 63.1.b)
LPat, 41.1.b) LM y 53.1.b) LDI es la de reclamacién de dafios y perjui-
cios, y que la obtencién de un beneficio por el infractor y el perjuicio para
el titular, son conceptos independientes que habitualmente iran unidos,
si bien no necesariamente ha de ser asi.

Asi, dicha circunstancia representa, desde un punto de vista dogma-
tico y practico, la introduccién por via legal de un factor de distorsién en
el funcionamiento de una institucién diversa como es la responsabilidad
civil, alterando el funcionamiento de ésta en el ambito de la propiedad
industrial en lo referente a la exigencia de la prueba de uno de sus presu-
puestos, el dafio, puesto que al titular del derecho infringido le bastard
con probar la existencia de un enriquecimiento positivo o negativo por
parte del infractor para tener por acreditada la existencia de los danos
sufridos a consecuencia de la violacién de aquél, eliminando, en la préc-
tica, la necesidad de probar la existencia del dafio sufrido, de la ganancia
dejada de obtener (que puede no existir, como decimos)*.

Este parece ser el sentido de la corriente jurisprudencial que ha acu-
dido al expediente de presumir o deducir del mero hecho de la violacién

2 Vid. supra. 11.2.

53 Vid. supra. el supuesto enunciado en nota 33. A pesar de que pueda parecer obvio, es conveniente
recordar que, por muy reprochable que haya sido la accién del infractor, no hay responsabilidad (ya sea
contractual, ya sea aquiliana) y consiguiente obligacién de indemnizar sino en el supuesto de causacién de
un dafio al perjudicado.
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del derecho de propiedad industrial (ex re ipsa) y del consiguiente be-
neficio del infractor la existencia de dafo para el titular, a fin de dulcifi-
car la mencionada doctrina jurisprudencial rigorista en la exigencia de la
prueba de los dafios y perjuicios y restrictiva en la apreciacion del lucro
cesante>®, Vid. las SSTS 23 febrero 1998 (RJ 1998\1164), 17 noviem-
bre 1999 (RJ 1999\8613), 31 mayo 2002, 3 marzo 2004 (R]2004\808)
y 1 junio 2005 (R] 2005\5307), las SSAAPP Albacete 13 abril 1998,
Barcelona 21 octubre 1998 (La Ley 4625/1999), 5 abril 2000 y 6 junio
2005 (BD Westlaw 2006\223107), Toledo 4 diciembre 1998, Murcia 20
marzo 2002, Burgos 10 enero 2003 (La Ley 5129/2003) y Madrid 26
febrero 2003, y las SSJJMM n° 10 Cantabria 28 diciembre 2005 (La Ley
248825/2005), n° 14 Granada 6 febrero y 1 marzo 2007, y n° 6 Madrid
19 octubre 2007. Esclarecedora en este punto se muestra la SAP Barce-
lona 31 mayo 2007, para la cual las reglas de los apartados b) y ¢) del art.
66.2 LPat (en su redaccién anterior a la reforma de 2006) responden a
criterios de enriquecimiento injusto, por lo que no es exigible una prueba
especifica e independiente de la produccién de un perjuicio, resultando
los dafios ex re ipsa como consecuencia de los actos de violacidn.

Mas alld van las erréneas SSTS 27 julio 1998 (R] 1998\5852) y 7
diciembre 2001 (R] 2001\9936), las SSAAPP Cantabria 12 junio 2001
(dranzadi Civil 2001\1823), Granada 22 septiembre 2003 y Madrid 7
noviembre 2006, y la SJM n° 14 Granada 11 diciembre 2006, al declarar
que la anterior doctrina es consecuencia de la responsabilidad objetiva
sin culpa del infractor, fabricante o importador acogida en diversos pre-
ceptos de las normas sobre propiedad industrial, confundiendo con ello
dos presupuestos de la responsabilidad civil totalmente diferentes: la cul-
pa del infractor (y su objetivizacién) y la causacién de un dano al titular
(y la relajacién en la exigencia de su prueba).

Dicha tendencia, no obstante, se encuentra lejos de ser mayoritaria
en la actualidad, pues se compagina con otra que, aun reconociendo que
la violacién de los derechos de propiedad industrial se causaran con gran
probabilidad dafios al titular, exige indefectiblemente la prueba de éstos,
acreditacion que no cabe diferir a la fase de ejecucion de la sentencia, pues
unicamente es posible postergar a ella la determinacién de su cuantia®.
Asi, las SSTS 14 octubre 1992 (R] 1992\7554), 19 (R] 1994\8536) y 25
septiembre 1994 (R] 1994\9162), 9 diciembre 1996 (R] 1996\8787),

*Vid. GARCiA MARTIN: op. cit., pags. 660y 661.

55 De acuerdo con el art. 219 LEC, tal como ha reconocido reiteradamente la jurisprudencia. Entre
otras, tltimamente, SSTS 25 octubre 2002, 22 julio 2005 (R/ 2005\5307), 8 junio 2006 (R] 2006\3356)
y 8 febrero 2007.
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5 abril (R] 2000\2497) y 20 julio 2000 (R] 2000\6186), 25 octubre
2002 (R] 2002\9309), 22 julio 2005 (R] 2005\6559), 8 febrero (R]
2007\1489) y 28 septiembre 2007, las SSAAPP Valencia 26 mayo 1997
(La Ley 136/1998), 5 febrero 2002 (La Ley 4492/2002) y 23 febrero
2006, Navarra 14 octubre 2003, Granada 29 noviembre 2004 (Aranzadi
Civil 2005\99) y Las Palmas 25 noviembre 2005, el AAP Barcelona 6
marzo 2004, y la SJM n° 2 Madrid 17 febrero 2005%.
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