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SENTENCIA N° 150/2009

En Madrid, a cinco de junio de dos mil nueve.

En nombre de S.M. el Rey, la Seccién Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en
materia mercantil, integrada por los ilustrisimos sefiores magistrados antes relacionados, ha visto el recurso
de apelacién, bajo el nim. de rollo 271/08, interpuesto contra la sentencia de fecha 26 de diciembre de 2007
dictada en el juicio ordinario num. 463/2005 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil n® 3 de Madrid.
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Han sido partes en el recurso, como apelante DON Eugenio ;y como apelada, la entidad "AGRICOMEX
POLITICA AGRARIA, S.L.", ambos representados y defendidos por los profesionales antes relacionados.

Es magistrado ponente don ALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ, que expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada por la representacion de
la entidad "AGRICOMEX POLITICA AGRARIA, S.L." contra DON Eugenio , en la que, tras exponer los hechos
que estimaba de interés y alegar los fundamentos juridicos que consideraba que apoyaban su pretension,
suplicaba:

"1° Se proceda a la cesacion de los actos que violan los derechos de mi representada, en concreto que cese
Don. Eugenio , en la fabricacion, comercializacién y venta de los mufiecos articulados, como coleccionista a
través de las paginas webs o de cualquier otro medio de comercializacién, procediendo, asi mismo, a retirar
del trafico econémico los productos en que se haya materializado la violacién del derecho de marca.

20.

3° Seindemnicen los dafios y perjuicios econémicos causados a mi representada, AGRICOMEX, que ascienden
a la cantidad de catorce mil cuatrocientos (14.400) euros, tanto por las pérdidas sufridas, como por las
ganancias dejadas de obtener por mirepresentada a causa de la violacion de su derecho, como por el perjuicio
causado al prestigio de la marca, al ser los productos.”

SEGUNDO.- Por la parte demandada se contesté ala demanda oponiéndose a lamismay formulé reconvencién
en la que interesaba que:

"A) Se declaren caducados los expedientes de Marca Nacional, "MADELMAN" expedientes n°s, 2124857, clase
28,y n°® 2468671, clase 28, cuyo titular es la parte demandada, por considerarse que tales distintivos estan
formados una denominacién que se ha convertido en una designacion usual o habitual para los productos
comprendidos en la clase que tienen designada 28, asi como se proceda a su cancelacion registral.

Se declare igualmente y por los mismos motivos establecidos anteriormente, la caducidad del expediente de
marca comunitaria n® 002773570, exclusivamente en lo que respecta a la clase 28, asi como se proceda a
su cancelacion registral.

B) Se declare dichos expedientes caducados desde la fecha en que perdieron su distintividad, al mejor criterio
que establezca el Juzgado al que tengo el honor de dirigirme, en cuyo caso, y de no encontrar una fecha
concreta, se decrete desde la fecha de la interposicion de la demanda.

C) Todo ello con imposicién de las costas al demandado reconvencional.
Subsidiariamente a las pretensiones anteriormente citadas, se solicita al Juzgado que declare:

D) Se declaren caducados los expedientes de Marca Nacional, "MADELMAN" expedientes n°s, 2124857, clase
28,y n° 2468671, clase 28, cuyo titular es la parte demanda, por considerarse que tales distintivos son en
la actualidad engafiosos, pudiendo inducir a error a los consumidores sobre el origen empresarial de los
productos como funcién esencial de los signos distintivos, y se proceda a su cancelaciéon en el Registro
correspondiente.

E) Se declare igualmente y por los mismos motivos establecidos en el apartado C) la caducidad del expediente
de marca comunitaria n® 002773570, exclusivamente en lo que respecta a la clase 28, asi como se proceda
a su cancelacion registral.

F) Se declare dichos expedientes caducados desde la fecha en que devengaron a engafiosos, al mejor criterio
que establezca el Juzgado al que tengo el honor de dirigirme, en cuyo caso, y de no encontrar una fecha
concreta, se decrete desde la fecha de la interposicion de la demanda.

G) Todo ello con imposicion de las costas al demandado reconvencional.”

TERCERO.- Tras seguirse el juicio por los tramites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil n°® 3 de Madrid
dicté sentencia con fecha 26 de diciembre de 2007, aclarada por auto de fecha 31 de enero de 2008, por la que
se estimaba parcialmente la demanda condenando al demandado a que procediera a la cesacién de los actos
que violan los derechos de la actora, en concreto que cesara el demandado en la fabricacién, comercializacién
y venta de los mufiecos articulados, como coleccionista a través de las paginas webs o de cualquier otro medio
de comercializacidn, procediendo, asi mismo, a retirar del trafico econdmico los productos en que se haya
materializado la violacién del derecho de marca, desestimandose en lo demds la demanda e integramente
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la reconvencion, todo ello sin efectuar especial pronunciamiento respecto de las costas causadas con la
demanda, imponiéndose las originadas con la reconvencién a la reconviniente.

CUARTO- Publicada y notificada dicha resolucion a las partes litigantes, por la representacion de la parte
demandada reconviniente se interpuso recurso de apelaciéon al que se opuso la demandante reconvenida.
Admitido el recurso por el mencionado juzgado y tramitado en forma legal, ha dado lugar a la formacién del
presente rollo ante esta seccion de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los de
su clase, sefialandose para su deliberacién y votacion el dia 4 de junio de 2009.

QUINTO.- En la tramitacion del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia apelada estima parcialmente la demanda formulada por la entidad "AGRICOMEX
POLITICA AGRARIA, S.L." contra don Eugenio , como consecuencia de la comercializacién por el
demandado de mufecos articulados utilizando, al anunciar la "serie oro", junto con su apodo "soymadelman"
multitud de signos que inducen a confusion con la marca de la demandante (mixta con el denominativo

MADELMAN), concretamente, "madelmania’, "madeltoys", "serie-oro madelman", "figuras clésicas", "original"
y "bricomaldelmania”.

La sentencia dictada en primera instancia considera que tales hechos constituyen actos de competencia
desleal de confusién del articulo 6 de la Ley de Competencia Desleal y, tras la aclaracion efectuada en el
auto de fecha 31 de enero de 2008 condena al demandado a "que proceda a la cesacién de los actos que
violan los derechos de la AGRICOMEX POLITICA AGRARIA, S.L., en concreto que cese el demandado, en la
fabricacion, comercializacion y venta de los mufiecos articulados, como coleccionista a través de las paginas
webs o de cualquier otro medio de comercializacién, procediendo, asi mismo, a retirar del trafico econémico
los productos en que se haya materializado la violacion del derecho de marca®, desestimando la pretensién
indemnizatoria. También se desestima en la sentencia la reconvencién formulada por don Eugenio en virtud
de la cual se pretendia la declaracion de caducidad de las marcas nacionales n® 2124857y 2468671 clase 282
y de la marca comunitaria 2773570 clase 383, todas ellas mixtas con la parte denominativa MADELMAN, por
vulgarizacion y, subsidiariamente, por su conversion en signo engafoso.

Frente a la sentencia de instancia se alza exclusivamente la parte demandada reconviniente que pretende la
revocacion de la sentencia con integra estimacion de la reconvencién y desestimacién de la demandada sin
que la parte actora reconvenida haya apelado ni impugnado la sentencia en el particular que desestimé la
pretensién indemnizatoria, pronunciamiento que ha quedado firme.

SEGUNDO.- La demandada apelante inicia su recurso poniendo de manifiesto los errores generales en que,
a su juicio, incurre la sentencia que, como en dicho escrito se indica, son desarrollados en los siguientes
apartados del recurso, por lo que el tribunal los examinara con ocasion de éstos, dado que bajo la rubrica de
falta de claridad, falta de precisidn y de la incongruencia de la sentencia se hacen una serie de heterogéneas
alegaciones que dificultan su tratamiento unitario incidiendo la mayoria en la valoracion de la prueba, otras en
la sistematica seguida para la resolucién de la demanda y la reconvencién y, por ultimo, también se alude al
rechazo de determinadas pruebas en primera instancia.

Ya con motivo del recurso interpuesto como consecuencia de la desestimacion de la reconvencion el apelante
critica que la sentencia no haya analizado en primer lugar la reconvencion dado que se interesaba la caducidad
de las marcas que sostienen las acciones ejercitadas en la demanda.

Es cierto que la sentencia, por razones sistematicas, pudo examinar en primer lugar la reconvencién y luego
analizar si la conducta del demandado incurria en alguno de los ilicitos concurrenciales que se le imputaban,
pero tal cuestion es manifiestamente irrelevante desde el momento en que se desestima la reconvencion vy,
desde luego, que se haya analizado en primer lugar la demanda no implica infraccion procesal alguna.

Como ya hemos indicado, la sentencia desestimo la pretension contenida en la demanda reconvencional para
que se declarase la caducidad por vulgarizacion de las marcas de la demandante reconvenida que se habia
articulado al amparo del articulo 55.1.d de la Ley de Marcas .

Convienerecordar que la pretension de la demandante reconvencional se dirige frente a dos marcas nacionales
en clase 28 con n® 2124857 y 2468671, y una comunitaria en clase 28 con n°® 2773570, olvidando que la marca
comunitaria no se rige por la Ley de Marcas sino por el Reglamento (CE) nim. 40/94 del Consejo, de 20 de
diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, correspondiendo a la Oficina de Armonizacion del Mercado
Interior la competencia para declarar la caducidad de la marca comunitaria, competencia que sélo se comparte
con los tribunales de marca comunitaria, en Espafa, los Juzgados de lo Mercantil de Alicante y la seccion 82
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de la Audiencia Provincial de Alicante, cuando la caducidad se oponga como reconvencién (y en determinados
supuestos como mera excepcion) frente a acciones de violacién de marca comunitaria (articulos 50, 91.1, 92,
95y 96 del Reglamento de Marca Comunitaria y articulos 82.4 y 86 bis.4 de la Ley Organica del Poder Judicial ) .

En definitiva, en ningln caso los Juzgados de lo Mercantil de Madrid ni esta Audiencia Provincial gozan de
competencia para conocer de la acciéon de caducidad de una marca comunitaria por lo que no podria ser
declarada por manifiesta falta de competencia objetiva.

Respecto a la vulgarizacion de las marcas nacionales, el articulo 55.1.d de la Ley de Marcas permite declarar
la caducidad de una marca cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su
titular, en la designacion usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.

La reconviniente sostiene que el signo MADELMAN se ha convertido en la designacion usual de los mufiecos
articulados, esto es, de los productos del mismo genero al que pertenece el producto identificado con la marca.

Conforme al articulo 55.1.d de la Ley de Marcas, la caducidad por vulgarizacion exige, como ha resaltado la
doctrina, dos requisito: a) uno de caracter objetivo consistente en la conversién del signo en la designacion
usual de un género de productos o servicios; y b) otro de naturaleza subjetiva en virtud del cual esta conversion
debe producirse como consecuencia de la actividad o inactividad del titular de la marca, bien porque utilice la
marca como si fuera la denominacidn genérica del producto, bien porque mantenga una actitud pasiva frente al
riesgo de conversién del signo en genérico ya sea por su utilizaciéon por los competidores sin promover accién
alguna contra ellos bien por su uso generalizado por los consumidores como genérico sin realizar actuacién
alguna para evitarlo.

En el supuesto de autos, no ha quedado acreditado que la palabra MADELMAN se haya convertido en la
designacion usual en el comercio de los mufiecos articulados o, lo que es lo mismo, que los consumidores
cuando pretenden adquirir o referirse a un mufieco articulado utilicen precisamente el término MADELMAN de
modo que pidan un MADELMAN "GEYPERMAN" o un MADELMAN "ACTION MAN" o un MADELMAN "DRAGON"
por utilizar otras marcas de mufecos articulados a los que se refiere la propia sentencia apelada y figuran
mencionadas en el documento n° 3 de la contestacion a la demanda junto con CLICK, otra marca de mufiecos
articulados a los que nadie les denominaria MALDELMAN.

Que la marca pueda considerarse notoria y que los medios de comunicacién identifiquen la marca con alguna
de las caracteristicas del mufieco marcado con el signo, como la fuerza, no supone la conversién del signo en
genérico de modo que sea la palabra MADELMAN la que designe de forma usual en el comercio a los mufiecos
articulados, como no cabria afirmar que se hubieran vulgarizado las marcas NANCY o BARBIE por el hecho de
que en los medios de comunicacion o en el lenguaje usual se utilice ese término para identificar a determinado
tipo de mujer.

Tampoco el hecho de que haya un mercado de coleccionistas de mufiecos articulados MADELMAN, de
réplicas de los mismos o de customizaciones suponen la vulgarizacion de la marca sino la mera existencia
de coleccionistas interesados por mufiecos articulados de la marca MADELAMAN, especialmente, de los
fabricados por el anterior titular de la misma, sin que se confundan o identifiquen con otros mufiecos
articulados de otras marcas que no resultan de interés alguno para esos sectores.

Por otra parte, que a través de una bisqueda por internet aparezcan muy determinadas noticias que identifican
muiecos articulados con la palabra MADELMAN (secuestro de un marine americano, la reproduccion del
Presidente venezolano o la relativa a los MADELMAN de Médnaco) no implica que en el comercio este signo
se haya convertido en la denominacion usual de los mufecos articulados, por el contrario de la propia
documentacién aportada por el demandado reconviniente resulta la falta de identificacion de la marca
MADELMAN

Con los productos del mismo genero al que pertenece el producto identificado con la marca y asi aparece
claramente distinguido en el documento n° 3 de la contestacién a la demanda en el que figura un mufieco
marca MADELMAN frente junto con otros de las marcas antes resefiadas "GEYPERMAN", "ACTION MAN",
"DRAGON"y "CLICK", 0 enlos documentos n°® 13y 14 de la reconvencion que se alude a los miticos MADELMAN
como los mufiecos setentones que se han convertido en una pieza apreciada por los coleccionistas, o el
documento n° 14 de la reconvencion que diferencia los mufiecos MADELMAN de los de otras marcas citando
AIRGAMBOYS, GEYPERMAN, ACTION MAN y los CLICK.

Los razonamientos expuestos determinan la desestimacion del recurso en cuanto pretendia que se declarara
la caducidad de la marca por vulgarizacion sin necesidad si quiera de examinar la concurrencia del requisito
subjetivo.
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TERCERO.- Con caracter subsidiario la demandada reconviniente solicité que se declarara la caducidad de las
marcas de la reconvenida por haber devenido el signo en engafoso, siendo de aplicacién lo ya sefialado en el
fundamento anterior respecto de la marca comunitaria.

El reconviniente fundé el caracter engafoso del signo en el hecho de que existen multitud de coleccionistas
que elaboran réplicas rescatadas de modelos antiguos u originales de MADELMAN lo que impide que el signo
identifique el origen empresarial del producto alegando también que las marcas de la reconvenida conviven
con una marca internacional vigente en otros paises de la Unién Europea idéntica a la de la reconvenida
cuyo titular es EXIN-LINEA BROS, S.A." pudiendo encontrarse marcas idénticas para productos idénticos con
origenes empresariales dispares.

La cuestion alegada nada tiene que ver con la conversién de la marca en un signo engafioso que conforme
al articulo 55.1.e de la Ley de Marcas requiere que la marca pueda inducir a error al publico, especialmente
acerca de la naturaleza, calidad o la procedencia geografica de los productos o servicios para los que esta
registrada la marca, como consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se
hubiera hecho con su consentimiento.

En todo caso, aqui el error tendria origen en el uso realizado por terceros y sin consentimiento del titular por
lo que no resulta de aplicacion el precepto.

El apelante no hace sino reproducir parte de los hechos que daban cobertura a la vulgarizacion de la marca
para encajarlos ahora como supuesto de hecho de la conversién del signo en engafoso, por lo que se limita
a reiterar la vulgarizacién del signo desde el punto de vista subjetivo y ya hemos sefialado que no concurre el
supuesto de caducidad por vulgarizacion al no concurrir el requisito objetivo.

Por ultimo, que el uso de la marca MADELMAN por su legitimo titular, la demandante reconvenida, determine
que no puedan diferenciarse los MADELMAN que ésta comercializa con los que denomina originales
fabricados por el anterior titular cuya marca fue declarada en su dia caducada, tampoco es relevante a los
efectos de la causa de caducidad invocada pues de otra forma tras la caducidad de un signo no podria
registrarse la misma marca para los mismos productos ni podria ser objeto de transmisién con independencia
de la empresa cuando el articulo 46.2 de la Ley de Marcas expresamente autoriza lo contrario manteniendo
la tradicional autonomia en el ordenamiento espafiol de la marca respecto de la empresa, cuestion distinta es
gue como consecuencia de la transmisidn pueda inducirse al publico a error, en particular sobre la naturaleza,
la calidad o la procedencia geogréfica de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca
(articulo 47.2 de la Ley de Marcas ), error que evidentemente no cubre el del concreto empresario que elabora
el producto o presta el servicio pues de otra forma no se permitiria nunca y en ningln caso la transmisién
de las marcas.

Lo expuesto en los razonamientos anteriores determina la desestimacién del recurso de apelacién en cuanto
pretendia la caducidad de las marcas de la demandante reconveniday la confirmacion de la sentencia apelada
en cuanto desestimo la reconvencién.

CUARTO.- Corresponde ahora efectuar el examen del recurso de apelacién frente a la estimacién parcial de
la demanda.

La sentencia de primera instancia aprecia la concurrencia de un acto de competencia desleal de confusion
del articulo 6 de la Ley de Competencia Desleal y condena al demandado, conforme a lo solicitado, a la
cesacion de los actos que violan los derechos de la actora, en concreto a que cesara el demandado en la
fabricacion, comercializacion y venta de los mufiecos articulados, como coleccionista a través de las paginas
webs o de cualquier otro medio de comercializacién, procediendo, asi mismo, a retirar del trafico econémico
los productos en que se haya materializado la violacién del derecho de marca.

Conviene indicar que en los términos en que esta redactado el suplico de la demanda, transcrito en
los antecedentes de hecho de esta resolucién, mas bien parece que se pretendian ejercitar las acciones
de cesacién, remocién e indemnizacién marcarias (articulo 41.a, b y ¢ de la Ley de Marcas ) que las
correspondientes acciones del articulo 18 de la Ley de Competencia Desleal . Para mayor confusién, mientras
que la competencia y legitimacion se sostiene con fundamento en la Ley de Marcas, en los fundamentos
relativos al fondo del asunto el actor se limité a indicar que la conducta engafiosay fraudulenta del demandado
infringia los derechos de propiedad industrial sobre el producto MADELMAN y a continuacién sin ofrecer
la menor explicacién pasaba a citar el articulo 5 de la Ley de Competencia Desleal (cldusula general) y a
transcribir sus articulos 7 (actos de engafio) y 12 (aprovechamiento de la reputacion ajena) aunque en la
demanda no se hace el menor esfuerzo por subsumir los hechos en alguno de los ilicitos concurrenciales
invocados, por lo no se sabe si sélo se pretendian ejercitar acciones marcarias, s6lo de competencia desleal
o si realmente se pretendia fundar el suplico en ambas clases de acciones.
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Por ultimo, dados los términos de la demanda y el propio suplico, tampoco podria afirmarse si lo que se
pretende, sin mas, es que el demandado cesara en la comercializacién y venta de mufiecos articulados como
coleccionista a través de las paginas webs o de cualquier otro medio que es lo que literalmente se pide en el
suplico de la demanda, pretension improsperable al no costar que el demandante tenga derecho de exclusiva
alguno sobre mufiecos articulados siendo libre la imitacion de las prestaciones e iniciativas empresariales
ajenas, salvo, precisamente, que estén amparadas por un derecho de exclusiva, sin que tampoco se haya
ejercitado accion alguna fundada en el articulo 11 de la Ley de Competencia Desleal (actos de imitacion)
por concurrir alguna de las circunstancias que tifien de ilicitud el acto de imitacion respecto de prestaciones
o iniciativas empresariales no amparadas por un derecho de exclusiva (que resulte idéneo para generar
asociacion o el aprovechamiento indebido de la reputacién o del esfuerzo ajeno).

En todo caso, la sentencia de primera instancia condena al demandado al apreciar la concurrencia de un acto
de confusion del articulo 6 de la Ley de Competencia Desleal, no invocado en la demanda, sin que en el recurso
de apelacion se haya denunciado la incongruencia que por este hecho pudiera haber incurrido la sentencia,
por lo que el tribunal se limitard a resolver las cuestiones planteadas en el recurso y en el escrito de oposicién
(articulo 465.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).

La adecuada resolucion del recurso exige delimitar el ambito objetivo de aplicacion del articulo 6 de la Ley de
Competencia Desleal y, especialmente, deslindar las conductas que pueden integrar los actos de confusién
(articulo 6 ) y de explotacion de la reputacion ajena (articulo12) de los actos de imitacion (articulo 11.2).

El criterio de distincion del ambito de aplicacion de los articulos 6 y 12, de un lado, y el articulo 11, de otro,
se asienta en el objeto sobre el que recae la conducta. Asi, en los dos primeros preceptos el objeto sobre el
que recae la conducta son los signos distintivos y las prestaciones en el segundo, en este sentido sentencia
de este tribunal de 28 de junio de 2007, entre otras.

En idéntico sentido se pronuncia la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (seccion 152) de 3 de
diciembre de 2003, al indicar que los articulos 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal se refieren a creaciones
formales y el articulo 11 a las creaciones materiales, de forma que en aquéllos la confusién o explotacion
de la reputacion derivan de los medios de identificacion empleados por un empresario en el mercado, bien
sea de su actividad, de sus productos, de su establecimiento o de sus prestaciones, es decir, recae sobre
la identificacion o presentacion de aquéllos o éstos, que generan confusién o implican un aprovechamiento
indebido de la reputacién ajena. Por el contrario, los actos de imitaciéon confusoria, con aprovechamiento de
la reputacién ajena o con aprovechamiento del esfuerzo ajeno recaen sobre la misma prestacién o iniciativa
empresarial, es decir, sobre las creaciones materiales.

En consecuencia la imputacion que efectia a la parte demandada es la confusion por la utilizacion de signos
en la comercializacién de mufiecos articulados que infringen los derechos de exclusiva, de la demandante,
concretamente, de las marcas mixtas registradas para la clase 282 con la parte denominativa MADELMAN.

Planteado en estos términos el debate, el tribunal considera que la proteccién de los derechos del demandante
debe efectuarse desde la aplicacion de la normativa marcaria y no desde la éptica de la competencia desleal,
sin que las acciones marcarias se hayan introducido mediante la oposicion al recurso de apelacion, para el
caso de que se hubiera podido entender que se habia ejercitado alguna accién marcaria en la demanda, lo que
no puede tampoco afirmarse como ya ha quedado expuesto.

Como esta Sala ha tenido ya ocasion de poner de manifiesto en sentencias de 4 de mayo de 2006, 11 de enero
de 2007 y 14 de junio de 2007, entre otras, ". la doctrina ha venido sosteniendo que la Ley de Competencia
Desleal no resulta aplicable cuando, como en el caso de autos, existe un derecho exclusivo reconocido en
virtud de registro operado ante la OEPM a favor del titular del mismo y éste puede activar los mecanismos
de defensa de su exclusiva, quedando el ambito de aplicacion de la normativa represora de la deslealtad
reducido en este punto a aquellos extremos que no ampara la normativa especifica, dado su caracter residual o
complementario. Se alude asi a lateoria de los circulos concéntricos (BERCOVITZ A. "La formacion del Derecho
de la Competencia, ADI, 1975) para explicar graficamente las relaciones que han de mediar entre los distintos
ambitos normativos (propiedad industrial y competencia desleal). De este modo, cuando un determinado acto
tenga por objeto o efecto la violacién de un derecho de exclusiva protegido por las leyes especiales que
regulan la propiedad industrial e intelectual, seran éstas las normas que deben aplicarse, y no la normativa
que sanciona la deslealtad en el comportamiento competitivo. Esta solo sera aplicable en la medida en que
el bien inmaterial no sea protegible por la legislacion especial o que el acto concreto exceda del ambito de
proteccién otorgado por aquel”.

En esencia, como indica la mejor doctrina, concretamente respecto de los actos de confusién, sélo cabe
sancionar como confusién desleal supuestos de utilizacion de signos distintivos registrados cuando las reglas
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y principios del sistema registral de marcas no hayan contemplado de manera integra la tutela de los intereses
afectados, lo que no seria el caso de autos.

Por otra parte, el hecho de que el demandado pudiera haber utilizado el apelativo "soymadelaman" en
foros de Internet interesados en mufiecos articulados o de coleccionistas de los mufiecos articulados
marca MADELMAN fabricados en el siglo pasado por otra empresa distinta de la demandante, o que
comercialice bajo el signo "serie oro" o "MADELTOYS" mufecos articulados de las mismas caracteristicas
que los comercializados bajo la marca MADELMAN no implica por si sélo un acto de competencia desleal
de confusidn, pues sin entrar a analizar la posible infracciéon marcaria, ningin esfuerzo se hace a lo largo del
proceso para acreditar el riesgo de confusién derivado de la supuesta similitud de signos para apreciar el ilicito
concurrencial.

En todo caso, no parece que la utilizacion del apelativo "soymadelman" en especificos foros de Internet o la
comercializacidon de mufiecos articulados primer bajo el signo "serie oro"y luego MADELTOYS, pueda resultar
idéneo para crear confusion con las prestaciones de la actora, concretamente de su licenciataria, de modo
que quien adquiere por esta via un mufeco del demandado pueda creer que tiene el mismo origen empresarial
que los fabricados con el signo de la demandante (confusién) o que exista algun tipo de vinculacion entre
ellos (riesgo de asociacion).

Como sefiala la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2004, el ilicito concurrencial queda excluido
cuando los canales de distribucion de los productos de actor y demandado son completamente distintos.

En el caso de autos, la propia demandante admite que no comercializa directamente productos con la
marca MDELTOYS y que tenia concedida una licencia a la entidad "POPULAR DE JUGUETES, S.L." que es
quien comercializaba dichos productos y sélo consta el lanzamiento de dos ediciones en colaboracién con
"EDICIONES ALTAYA, S.A." através de fasciculos coleccionables a los que se acompafiaban distintos modelos
de mufecos MADELMAN, por lo que su comercializacién se efectuaba mediante establecimientos de prensa
y similares mientras que el demandado comercializa sus mufiecos articulados a través de pdginas webs o
en ferias o mercados especializados, estando incluso resuelto el contrato de licencia otorgado en su dia a
favor de "POPULAR DE JUGUETES, S.L.", al parecer, con motivo de la suspensién de pagos de esta sociedad,
segun resulta del interrogatorio de parte, sin que se haya otorgado nueva licencia y sin que el titular de la
marca haya comercializado o fabricado nunca directamente mufecos articulados bajo el signo MADELMAN
(1h 04; 04¢; de la grabacion del acto del juicio) siendo su objeto social el de la consultoria en comercio
internacional especializada en temas agro-alimentarios (46¢ 43;¢ de la grabacion del acto del juicio), lo que,
de nuevo, reconduciria la cuestién a un conflicto puramente marcario.

Los razonamientos anteriores determinan la estimacion parcial del recurso de apelacién y la revocacion de
la sentencia dictada en primera instancia en tanto que estimo parcialmente la demanda, la cual debe ser
integramente desestimada.

CUARTO.- En materia de costas la estimacion parcial del recurso de apelacién determina que no proceda
efectuar especial imposicion de las costas causadas con el recurso de apelacion en aplicacion del articulo
398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , imponiéndose a la parte actora las causadas con la demanda que ha
resultado desestimada, de conformidad con el articulo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Vistos los preceptos legales citados y demas de pertinente y general aplicacion,

FALLO
En atencién a lo expuesto, la Sala acuerda:

1.- Estimar parcialmente el recurso de apelacion interpuesto por el Procurador don Santos Carrasco Gomez
en nombre y representacion de DON Eugenio contra la sentencia dictada con fecha 26 de diciembre de 2007
por el Juzgado de lo Mercantil n® 3 de Madrid en los autos de juicio ordinario nimero 463/2005, del que este
rollo dimana y, en consecuencia se revoca parcialmente dicha resolucién y en su lugar:

a) Se desestima la demanda formulada por la Procuradora dofia Fuencisla Martinez Minguez en nombre y
representacion de la entidad "AGRICOMEX POLITICA AGRARIA, S.L.", absolviendo a la parte demandada de
todos los pedimentos de la demanda, con expresa imposicién de las costas procesales a la parte actora.

b) Se confirma en lo demas la sentencia apelada.

2.- No alugar a efectuar especial pronunciamiento respecto de las costas procesales causadas con el recurso
de apelacién.
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Asi, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los llustrisimos sefiores magistrados
integrantes de este Tribunal.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los limos. Sres. Magistrados que la firman y
leida por el/la llmo. Magistrado Ponente en el mismo dia de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.



