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JUZGADO DE LO MERCANTIL
NUM. 1 DE MADRID

Procedimiento: juicio ordinariec nim. €77/2009

Demandante: EDICIONES DEL LABERINTO, S.L.
Procurador: D®. GEMA BLANCO SAN MIGUEL

Demandado: LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO, S.L.
Procuradeor: D®. MARIA DOLORES TEJERO GARCIA-TEJERO

SCEM1T R N C IA

En Madrid, a 27 de marzo de 2012.

Vistos por D. CARLOS NIETO DELGADO, Magistradc del Juzgado
de loc Mercantil nim. 1 de esta ciudad, ios presentes autos
de juicio ordinario registrados con el n° 677/2009,
seguidos a instancia de D®. GEMA BLANCC SAN MIGUEL,
Procuradora de lcs Tribunales y de la sociedad EDICIONES
DEL. LABERINTO, S.L., contra 1la sociedad LA BIBLIOTECA DEL
LABERINTO, L2 e 1S que comparece representada por la
Procuradora de los Tribunales D*®. MARIA DOLORES TZJERO
GARCIA-TEJERO, scbre DERECHOC DE MARCA Y COMPETENCIA DESLEAL

I.- ANTECEDENTES DE HECEO

PRIMERO.- Que por la referida parte actora se dedujo
demanda origen de los presentes autos, en base a los hechos
y fundamentos de derecho que estimaba de aplicacidn,
suplicando que, se tuviera por presentado dicho escrito con
los documentos gque acompaflaba y previos los tréamites
legales dictara sentencia por la que:

a. Se declare que la utilizacién por parte de la mercantil
demandada de su denominacidn social como nombre comercial
constituyen actos de competencia desleal previstos en los
arts 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal;

b. Condene a la demandada a cesar los actos de usoc de la
denominacidn social "L2 BIBLIOTECA DEL LABERINTO, S.L."
como nombre comercial y en particular cualgquier otro nombre
comercial que incluya en una u otra forma la expresidn
LABERINTO prohibiendo su repeticidén en el futuro,

e, Condene a la mercantil demandada a cambiar su

dencminacidn social por otra en que no aparezca el vocablo
"LABERINTO";
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4; Condene a la mercantil demandada al pago de las costas
del presente procedimiento;

O SUBSIDIARIAMENTE vy para el solo caso de que la peticidn
principal no fuera estimada,

a. Declare que 1la inclusidn del término LABRERINTO en la
denominacidn social y en el —nombre comercial de la
mercantil demandada constituye una violacién de 1la
normativa marcaria;

b. Condene a la BIBLIOTECA DEL LABERINTO, S.L. a modificar
su denominacién social eliminando de la misma el vocabloc
"LABERINTO" modificacién que de no producirse deberd ser
ejecutada a su costa, libradndose el oportunco mandamiento al
Registro Mercantil.

€. Condene "a la BIBLIOTECA DEL LABERINTO a cesar de
utilizar como nombre comercial cualquier denominacidn gque
incluya el vocablo "LABERINTO"

d. Condene a LA BIBLIOTECA DEL LABERINTC a pagar en
concepto de indemnizacién una cuantia determinada no
inferior a 600 euros por cada dia transcurrido hasta que se
produzca la cesacidn efectiva de la violacién, fijandose en
ejecucidn de sentencia el importe de esta indemnizacién y
el dia a partir del cual surgira la obligacién de
indemnizar.

€. Condene a LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO a satisfacer en
concepto de indemnizacién de dafios y perjuicios el 1% de la
cifra de negocios realizada con los productos ilicitamente
marcados

f. Condene a la mercantil demandada al pago de las costas
del presente procedimiento

O SUBSIDIARIAMENTE y para el solo casc de gue ninguno de
los dos pedimentos antericres sea estimado:

a. Declare 1la identidad de las denominaciones sociales
EDICIONES DEL LABERINTO, S.L. y LA BRBIBLIOTECA DEL
LABERINTO, S.L.;

b. Condene a LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO S.L. a cambiar su
denominacidn social por otra que no incluya el vocablo
"LABERINTO" librandose testimonio de dicha sentencia para
su 1inscripcién en el Registro Mercantil Central los datos
correspondientes a la misma para su inmediata publicacidén
en el BORME

¢. Condene a la mercantil demandada al pago de las costas
del presente procedimiento.

SEGUNDO.- Por diligencia de ordenacidn de 30 de noviembre
de 2009 con caracter previc a la admisidn a tramite de la
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demanda se requirid a la parte actcra que subsanara los
defectos consistentes en la falta de aportacién del modelo
de 1liquidacién de 1la tasa judicial. Mediante escrito de
fecha 9 de diciembre de 2009 la demandante subsand dicho
defecto

TERCERO.- Admitida a tramite la demanda mediante auto se
dio traslado de ella a la parte demandada para que en el
plazc de veinte dias compareciera y contestara a la misma.
Pentrc de dicho plazo, comparecié la parte demandada y
presentd escritc de contestacién, sclicitando la integra
desestimacién de la reclamacidén con expresa imposicién de
costas a la parte actora.

CUARTO.- Por providencia se mandd convocar a las partes a
la celebracién de la audiencia previa. Al acto de la
audiencia previa asistieron todas las partes debidamente
asistidas y representadas y se afirmaron en sus respectivos
escrites de demanda y contestacién. Admitida la prueba, se
practicd en el acto del juicio con el resultado que cbra en
autos, concediéndose a 1las partes el correspondiente
traslado para que formularan sus conclusiones sobre los
hechos controvertidos y sobre los argumentos juridicos en
apoyo de sus pretensiones.

QUINTO.-- En la tramitacién de este expediente se han
observado todas las prescripciones legales, salvo el plazo
para dictar la presente resolucidn, por grave acumulacidn
de asuntos.

II.- FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Se consideran probados y asi expresamente se
declaran lcs siguientes hechos: :

a) La demandante EDICIONES DEL LABERINTO, S.L. se
constituyd en fecha 27 de octubre de 1989 en virtud de
escritura otorgada ante el Notario de Madrid D. JOSE
ANTONIQO ESCARPIN IPIENS y esta domiciliada en Alcorcén
(Madrid), calle Las Fébricas 8, comprendiendo su cbjeto
social la edicidén y comercializacién de libros.

b} En fecha 6 de octubre de 2004 se constituyd la sociedad
demandada "LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO, S.L." mediante
escritura otorgada ante el Notario de Madrid D. VICENTE
MADERO JARABO y estd domiciliada en ¢/ Joagquin Turina 4 de
Colmenar Viejo, comprendiendo su objeto social también la
edicidn y comercializacidén de libros.

b} En fecha 19.6.2007 EDICIONES DEL LABERINTO, S.L.
solicitd una marca mixta con la denominacién "BIBLIOTECA
DEL LABERINTO" que le fue concedida en fecha 26.6.2008.

Los anteriores hechos se desprenden de la documertacién
acompailada por las partes a sus respectivos escritos de
demanda y contestacién.

SEGUNDO. - Acumula en su reclamacién la parte actora
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objetivamente acciones derivadas de la Ley de Competencia
Desleal vy de la Ley de Marcas. Resumiendo sucintamente los
hechos declarados probados, se pretende en esencia mediante
la presente reclamacién que la demzndada se abstenga de
seguir utilizande en el trifico juridice su denominacién
social "LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO, S.L." en sus
actividades de edicién vy comercializacién de libros y se
funda tal pretensién: a) o bien en que la misma seria
constitutiva de un ilicito de deslealtad competencial por
inducir a confusién sobre la actividad, las prestacicnes o
el establecimiento ajeno o aprovecharse indebidamente de la
reputacién industrial, comercial o profesicnal adgquirida
por la demandante en el mercado; b) o bien en que la misma
constituiria una infraccién de la marca registrada
BIBLIOTECA DEL LABERINTO de 1la cual la demandante es
titular. En lo que concierne a la 1la Ley 3/1991, de 10 de
enero, de Competencia Desleal, es de aplicacién 1la
redaccidén anterior a la reforma operada por la Ley 29/20€09,
de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal
de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora
de la proteccidn de lcs consumidores y usuarios
(actualmente arts. 32.1, 32.5 y 32.6). Ratione temporis la
presente reclamacién debe sustanciarse conforme a la
normativa vigente en el mcmento de los hechos y no la
resultante de la dltima reforma legal

TERCERO. - En lo que concierne a la pretensidn de deslealtad
por concurrencia de actos de confusién, nc es ocioso
subrayar que la finalidad de esta norma no es protegerx a
las empresas y el valor de su marca frente a los abusos de
la competencia, sino mé&s bien proteger al consumidor en su
toma de decisiones de mercado. Se pretende asi la sancién
de las conductas gue puedan hacer dudar al consumidor sobre
la procedencia empresarial de los productos afectados.

En el caso enjuiciado, segln se desprende de la relacién de
heches probados, en el momento en que la parte demandada
constituyé la sociedad LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO, S.L. no
existia registro marcario alguno que prctegiera ningan
signo distintive y Gnicamente existia wuna dencminacién
sccial anterior EDICIONES DEL LABERINTC, S.L. empleada por

‘una persona juridica que editaba y comercializaba libros

tilizando como signo distintivo no registrado sclamente la
expresidén LABERINTO. La parte actora no invoca sin embargo
la proteccién de una marca notoria no registrada sino gue
articula sus pretensiones recurriendo a otros fundamentos.

En lo que concierne al ilicito alegado por actos de
confusidn, 1la parte demandante, que es la que a tenor de
las reglas generales sobre carga de la prueba debe
acreditar tal extremo, no ha demostrado indubitadamente que
la similitud entre las denominaciones sociales de las dos
empresas sea un factor de distorsién en las decisiones de
compra que Dpuedan adoptar sus potenciales clientes,
habiéndose limitado a presentar diversos documentos (24-26)
en los gue distintas instancias (la Comunidad de Madrid, la
libreria Casalini Libri, Publidisa) podrian haber incurrido
en érror, no respecto al origen empresarial de los

LEyC66ELB oiale] seioj0Q

9¢9L 2l ST



gd

productos en s8i, sinc <xespecto de 1la direccidn o
destinatario de un envio postal que inicialmente deberia ir
dirigido a la competidora.

En torno a esta primera pretensidén fundada en la normativa
sobre competencia desleal, siempre gque en el trafico
juridico operan personas juridicas cuyas denominaciones
scciales se asemejan, existe un riesgo evidente de que
puedan producirse errores materiales en las personas que
deben dirigirse a ellas desconociendo los datcs exactces de
su domicilio o identificacidén fiscal. Ahora bien, que se
produzcan tales "confusiocnes™ no es suficisnte para afirmar
que existe un ilicito concurrencial. Deberia acreditar mas
bien la actora que sus clientes estan adquiriendo librcs de
la demandada bajc la representacién errdnea de que su
procedencia es 1la editorial demandante, o bien de gque
existe una +vinculacién con ella. Y esa prueba dista des
haberse practicade. Por otra parte, segin se desprende de
un examen de las dos obras que accmpafia la actora como
documentos nim. 3 y 4, nos hallamos ante publicaciones
sobre temas que parecen destinados a un lector
especializado ©c con aficiones muy especificas, donde
atribuir cualquier  margen de errcr derivadc de una
similitud homonimica en el nombre de la editcrial resuita
muy poco plausible.

La demandante no acredita que haya experimentado un
descenso en las ventas de las obras que comercializa ni
tampoco que el demandado haya lanzade al mercado obras con
tematicas, titulos o autores semejantes a los suyos, que
puedan desorientar al consumidor. Los hechos que se
describen como desleales no pasan de ser leves molestias en
envics postales b4 otros tramites administrativos
absolutamente inconcluyentes respecto de la afirmacidn de
una distorsidn maliciosa de 1las reglas del mercadc
editorial, por lo que la afirmacién de este primer ilicitec
debe rechazarse.

CUARTO. - En lo que concierne a 1la deslealtad por
aprovechamiento de la reputacién ajena, como es bien sabide
cubre supuestos altamente residuales de conductas adhesivas
en gque la posibilidad de confusién ha quedado excluida. La
constatacién de la existencia de este ilicito ‘exige que en
primer lugar quede acreditado el prestigio o la reputacidn
de la wvictima de 1la infraccidn; y luego debe resultar
probado que efectivamente la conducta enjuiciada es idénea
para aprovecharse de dicha notoriedad.

En el caso enjuiciado, ninguno de los dos requisitos se da.
Admitiendo gue EDICICIONES EL LABERINTO, S.L. pueda ser una
empresa editcrial consoclidada en el mercado, desde luego no
puede darse por supuesto gue atesore un prestigio o
notoriedad con amplia difusidén en el mismo; y menos aln que
el demandado se esté aprovechando de dicho prestigio o
notoriedad por la mera circunstancia de utilizar su
denominacidén social en la publicacidn de otras obras gque,
nuevamente debe subrayarse, se refiersn a autores,
tematicas y titulos distintos.
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Que la demandante tenga tramitados mas de 500 ISBEN
(documento nfim. 22 acompafiado a la demanda) y la demandada
s6lo 38 (documento nGm. 23) no es por si solo revelador ni
de la reputacidn de la una ni del aprovechamiente indebido
de la otra. Desccnocemos totalmente cudl es el nimero medio
de registros que puedan tener las grandes editoriales como
Planeta, Anagrama, - etc. Por otra parte, a la vista de la
documentacidén acompafiada al escrito de demanda no cabe
negar que la demandante publica libros de autores que
tienen prestigio, reputacidn o aceptacién en el mercado
(documentos nitm. 13 a 21): aunque ello no significa
necesariamente que la editorial también atesore esos
valores. No aporta la demandante ni una scla informacidén o
reportaje en que se establezca que su labor editorial en si
(y no la obra literaria de sus autores) ha recibido
cualquier tipo de reconocimiento o© galardén por lo que
puede aventurarse que para el consumidor medio final, tan
conocida o desconocida es una editorial ceme la otra. Ello
excluye por si solc que pueda haber aprovechamiento de la
reputacidn, ajena causante de vuna distorsidn en el
funcionamientoc del mercadoc, que es Jjustamente 1lo que
persigue el ilicitc de deslealtad previsto en la norma
invocada.

QUINTO.-E1 rechazo de 1los pedimentos deducidos a titulo
principal determina la necesidad de abordar los gue se
hacen valer de forma subsidiaria. El primer blogque de ellos
se funda en el conflicto entre la denominacidn social y la
marca registrada. Dado que la denominacidén social
constituye una prohibicidén relativa de registro de una
marca pero con sujecidén a determinados requisitos de
notoriedad de la primera, este tipo de situaciones puede
darse facilmente cuando los presupuestos para la
operatividad de dicha prohibicién relativa no concurren.

La solucidén es aqui sin embarxgo sencilla: el art. 37 LM
establece gque el titular de la marca no puede impedir el
uso del nombre conforme a las practicas leales en materia
industrial o comercial. En torno a la problematica de si
tal excepcidén incluye o no 1la denominacidén social, la
Sentencia del TJCE dictada en el caso Anheuser Busch Inc.
en fecha 16.1.2004 se ha pronunciado afirmativamente en
relacién con la Directiva 89/104 (abordando el alcance de
dicho pronunciamiento y la contraposicidén a la Declaracidn
conjunta del Consejo y la Comisidn véase C. Fernandez-Novoa
en VV.AA, Manual de la Propiedad Industrial, Madrid:Marcial
Pons, 2009, p. 652). Solucidén que nos parece totalmente
légica en 1los cascs en gque la marca es posterior a la
denominacién social: si alguien, comc en el presente caso,
se obstina en solicitar el  registro como marca de una
denominacién gque ya conoce que esta siendo empleada como
denominacién social de otra empresa, parece claro que dicho
registro no puede tener el efecto de forzar el cambio de
denominacidén social de la persona juridica va existente,
con riesgo de gque se acuerde incluso su disolucidn
(Disposicidén Adicional 17* de la Ley de Marcas). Véase que
el actor invoca una Sentencia del Tribunal Supremoc (la STS
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de 1C.7.2008) en que el registrc de la marcz es anterior a
la denomiracién social y no a la inversa.

Pues Dbien, a 1los efectos del art. 37 a) de la Ley de
Marcas, habiendo descartado expresamente gque el uso por la
demandada de su denominacién social incurra la deslealtad
que se denuncia, no es procedente entender gque invade el
ambitc - protegido por el ius prohibendi del titular del
derecho sobre el signo, por 1lo cue la infraccién debe
también descartarse.

SEXTC.- Por Gltimo, interesa 1la demandante que se declare
la identidad de las denominaciones sociales EDICIONES DEL
LABERINTOC, S.L. y LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO, S.L.
Pretensidén gue no se fundamenta y que sin mayores
razonamientos también se puede rechazar: es obvio que no se
trata de denominaciones idénticas sino semejantes:

"EDICIONES DEL..." y "LA BIBLIOTECA DEL..." no coinciden; Y
el mero uso de la expresidén laberintc en ambas
denominaciones (una expresidn que ciertamente tiene

evocaciones literarias y mitoldgicas de muy amplio alcance)
no puede determinar la condena del demandado a modificar su
denominacién social ni permite constituir a favor de la
actora un monopolio sobre la expresién "LABERINTO" frente a
cualquier otra dencminacién social semejante que pudiere
existir.

SEPTIMO.- Se imponen las costas a la parte actora (art. 394
LEC) .

Vistos los preceptos legales invocados y demas de general y
pertinente aplicacién,

FALLO

Que debo DESESTIMAR Y DESESTIMO integramente la demanda
interpuesta por EDICIONES DEL LABERINTO, 8.1, contysd LA
BIBLICTECA DEL LABERINTC, S.L. con expresa imposicidn de
costas a la parte actora.

Notifiquese la presente Sentencia en legal forma a las
partes comparecidas enterandoles que la misma no es firme v
que cabe interponer RECURSO DE APELACION en el plazo de
VEINTE DIAS segln lo previsto en los articulos 457 Y 458 de
la Ley 1/2000, de 7 de enerc, de Enjuiciamiento Civil.

En el escrito de recurso deberi acreditar el recurrente
haber consignado en 1la cuenta de este Juzgade ndm. 2227
00C0 01 0677 09 1la cantidad de CINCUENTA EUROS (50 EUR)
conforme a lo dispuesto por la D*. 15°* de la LOPJ en la
redaccidén dada por 1la L.O. 1/2009, siendo este requisito
necesario para su admisidén a tramite.

Llévese la presente resolucidn al libro de Sentencias del

Juzgadc quedando testimoniada en las presentes actuacicnes
Yy tOmese oportuna nota en los libros de este Juzgado.
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Asi por esta mi Sentencia a cuya publicacién en forma, se
procederid, definitivamente juzgando en primera instancia,
1o pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- Leida y publicada fue la anterior Sentencia
en .el dia de la fecha por el Magistrado-Juez que la dictd
estando en Audiencia Piblica y presente yo el Secretario de
lo que doy fe.
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