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Resumen: El sector de la moda estd sujeto constantemente a la presién de la imitacién,
recurriendo normalmente disefiadores y empresarios a los derechos de propiedad inte-
lectual (disefio industrial y marcas) para evitar la copia, imitacién o usurpacién de sus
creaciones y productos. No obstante el elevado coste que implica el procedimiento de
concesion de derechos de propiedad intelectual en una industria en constante renovacion,
determina que muchas creaciones y prestaciones queden huérfanas de tutela mediante de-
rechos exclusivos, y, por tanto, expuestas a la imitacién de los competidores, tras reconocer
la legislacion el principio de libre imitacién en el mercado. El Derecho de competencia
desleal sirve como herramienta complementaria para combatir comportamientos que ex-
ceden lo razonable, pero su aplicacion tiene cardcter restrictivo y dependera siempre de las
circunstancias concurrentes en cada caso concreto.
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I. Introduccion. La tutela de las creaciones de moda en un mercado
competitivo

El mundo de la moda es sumamente innovador. El espiritu creativo de los disefadores de
moda y complementos, junto a la constante presién que supone la competencia en el mer-
cado, obliga a la industria de la moda y de los complementos a reinventarse constantemen-
te, afo a afio, temporada tras temporada. Es también un mundo donde la imitacion alcanza
cotas elevadas, generando tensiones y litigios entre disenadores y empresarios de la moda.

Histéricamente, diseadores (creadores) y empresarios de moda han buscado proteger
sus productos y procedimientos innovadores por diferentes medios frente a las imitacio-
nes de terceros competidores en el mercado, los cuales, al no tener que amortizar los gastos
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de investigacion y desarrollo necesarios para la innovacién, pueden ofrecer precios mas
ventajosos en el mercado obteniendo ventajas competitivas.

Lalibertad de imitacién o competencia por imitacién se ha ido limitando progresivamente
para prohibir la utilizacion o explotacién de innovaciones de terceros sin su autorizacion:
ora mediante herramientas contractuales (pactos contractuales de no imitacién o pro-
hibicién de competencia sujetos a cldusulas penales, compromisos de confidencialidad,
etc.), ora mediante instrumentos legales en forma de derechos exclusivos (los derechos de
propiedad industrial e intelectual, como patentes, disefios o derechos de autor y derechos
conexos) o de ilicitos por competencia desleal susceptibles de provocar una alteracion del
orden concurrencial en el mercado (v.gr., actos de violacién de secretos empresariales,
actos de confusién que induzcan o puedan inducir a error sobre el origen empresarial de
los productos o servicios, o actos de aprovechamiento desleal del esfuerzo ajeno).

Con el tiempo se ha ido imponiendo el recurso a los derechos de propiedad intelectual
para proteger las creaciones en el mundo de la moda y de los complementos, frente a los
actos de imitacidn; preferentemente el derecho sobre el disefio industrial, aunque también
se puede recurrir al derecho de marcas (marcas graficas y tridimensionales), al derecho
de autor (creaciones de disefio) e incluso, para algunos productos u objetos de moda y
complementos, al derecho de patentes (modelos de utilidad).

El derecho exclusivo a prohibir o autorizar en que consiste la propiedad intelectual impide
la copia servil y —como vamos a ver— frena la imitacién, aunque no del todo, estando a
disposicion de los titulares de derechos afectados el derecho de la competencia desleal con
cardcter complementario.

Los distintos sistemas de proteccién de la innovacién se enfrentan al principio de libre
imitacién de prestaciones en el mercado (competencia por imitacién), que rige histérica-
mente como regla general aprioristica en las economias de mercado y cuyo objetivo final
no es otro que la promocién del desarrollo técnico, social y econdmico de la Sociedad.
Los innovadores (inventores, autores, disefiadores, empresas de base tecnoldgica) intentan
apartar sus creaciones y desarrollos tecnoldgicos de las garras de los imitadores, sea para
explotarlos en exclusiva en el mercado y obtener asi la ventaja competitiva que supone
ofertar productos o procedimientos novedosos que aportan mejoras técnicas o estéticas
para la industria o la sociedad aunque sea a un precio superior (mercado de productos y
servicios), o sea para obtener un rendimiento econémico en forma de regalias mediante la
concesion de licencias de explotacion sobre sus creaciones a terceros competidores (rmer-
cado de licencias).

Sin una adecuada protecciéon de la innovacion los creadores y empresarios no podrian
amortizar sus inversiones ni rentabilizar su esfuerzo, desapareciendo asi o reduciéndose
drésticamente los incentivos para la innovacion subsiguiente y para la competencia basa-
da no sélo en precios sino en mejoras de la calidad e imagen de los productos y servicios
ofertados en el mercado. Por este motivo se ha venido produciendo paulatinamente la
evolucién desde un modelo o sistema de competencia por imitacién a otro sistema de
competencia por innovacion.

Sucede, sin embargo, que la rdpida sustitucién de tendencias y disefios en la industria
de la moda complica mucho la tutela por medio de derechos de propiedad intelectual
que, por lo general, para obtener el reconocimiento de un derecho exclusivo, requieren la
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inscripcion registral del bien inmaterial que se pretende proteger y superar un proceso de
control y revision de las condiciones de acceso a la protecciéon (novedad, singularidad, dis-
tintividad, etc.), salvo en los casos de disefio industrial de la Unién Europea no registrado
(que otorga una proteccién durante un plazo de tres afios desde la fecha en que se hagan
publicas), de marcas renombradas de la Unién Europea o las nacionales de los Estados
miembros (que gozardn de la tutela del derecho exclusivo sin necesidad de registro) y, en
su caso, del derecho de autor (que nace por el simple hecho de la creacion, sin necesidad
de registro, siempre que se trate de una obra original).

Por eso, salvo en grandes creaciones de alta costura, en las que se consideren de larga
tendencia y en complementos muy singulares, disefiadores e industria no procederan por
lo comun al registro de sus creaciones como disefios o marcas, entrando de lleno en el
régimen de competencia por imitacién y siendo el derecho de competencia desleal el me-
dio para combatir conductas en el mercado que supongan una imitacion desleal de sus
prestaciones y, con ello, un aprovechamiento del esfuerzo y de la reputacion, o que puedan
generar confusién o asociacién entre los consumidores en el mercado.

En la practica, la competencia desleal juega un papel fundamentalmente complementario
de la proteccién que otorgan los derechos de propiedad industrial e intelectual, ofrecien-
do tutela a la innovacién frente a comportamientos contrarios a la buena fe o a los usos
comerciales en el mercado (doctrina de la complementariedad relativa de la competencia
desleal respecto de los derechos exclusivos de propiedad intelectual).

II. La tutela de los disefios de moda y complementos a través del Derecho de
la Competencia Desleal

1. La legislacién de competencia desleal y su alcance

La frecuente vinculacién de los actos de competencia desleal al uso de instituciones pro-
pias de la propiedad intelectual, fundamentalmente disefios, marcas y otros signos distin-
tivos, provoco la inclusion de un precepto dedicado a la competencia desleal en el Conve-
nio de la Unién de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de
1883, cuyo articulo 10bis obligaba a los Estados firmantes a “asegurar a los nacionales de
los paises de la Unién una proteccién eficaz contra la competencia desleal”; considerando
a tales fines que “constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contra-
rio a los usos honestos en materia industrial o comercial”; y prohibiéndose, en particular,
los actos de confusion con el establecimiento, los productos o la actividad industrial de
un comercial competidor; los de descrédito o denigracién mediante aseveraciones falsas
en el ejercicio del comercio capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o
la actividad industrial o comercial de un competidor; y las indicaciones o aseveraciones
cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la na-
turaleza, el modo de fabricacidn, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad
de los productos.
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La influencia del Derecho “antitrust” a lo largo del Siglo XX transformé el Derecho de
Competencia Desleal, que pasé de ser un derecho puramente corporativo o profesional,
que regulaba las précticas deshonestas de unos empresarios frente a otros, y cuyo objetivo,
por tanto, era exclusivamente proteger la actividad comercial e industrial de los empre-
sarios frente a sus competidores directos, a ser un derecho de ordenacién y control de
conductas en el mercado, orientado a prevenir y reprimir comportamientos incorrectos
entre operadores econdmicos y entre éstos y los consumidores susceptibles de distorsionar
la estructura y funcionamiento eficientes del mercado. Asi, el Derecho de Competencia
Desleal pas6 de un modelo corporativo o profesional a un modelo institucional o social
(Massaguer Fuentes, 1999, p. 3).

El principio de libre competencia, implicito en el derecho constitucional de libertad de
empresa o libre iniciativa econdmica, recoge el derecho y el deber de competir en el mer-
cado, con la obligacién, ademds, de hacerlo correctamente, sin obstaculizar la posicién
competitiva de terceros y sin alterar la libertad de decision de los consumidores. El prin-
cipio de libre competencia incluye, asimismo, de forma tacita, el principio de correccién
en el trifico econémico. Y ambos principios se desarrollan en la legislacién ordinaria, por
medio de la legislacion de defensa de la competencia y por la legislacién de competencia
desleal, junto, ademds, la ley general de publicidad y las distintas leyes que regulan los
derechos de propiedad industrial e intelectual, conformando todos ellos el Derecho de la
Competencia en sentido amplio.

La configuracién institucional del Derecho de Competencia Desleal, ticitamente recogida
en el derecho de libertad de empresa, donde el bien juridicamente tutelado es la compe-
tencia en si misma, se consagré expresamente en la moderna legislaciéon espafiola sobre la
materia: la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD), cuyo contenido es
muy similar al de otras legislaciones de Estados miembros de la UE (particularmente la
alemana), a pesar de que la competencia desleal no es una materia armonizada a nivel de la
Unién, salvo por lo que se refiere a las practicas desleales con los consumidores (cfr. Direc-
tiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a
las practicas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores
en el mercado interior; incorporada a la LCD 1991 por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre
en los arts. 19 a 31 LCD).

Asi pues, la competencia desleal ya no responde sélo a los intereses de los empresarios
competidores, sino que el bien tutelado es la competencia y el interés protegido es el in-
terés publico en el funcionamiento competitivo del mercado, en el entendimiento de que
protegiendo la competencia en el mercado se tutelan también los intereses de los compe-
tidores y de los consumidores (cfr. Sentencia del Tribunal Supremo, STS, Sala Primera, Ci-
vil, de 19 de febrero de 2013). El acto de deslealtad se presenta asi como un acto potencial
pluriofensivo: puede perjudicar de manera prevalente los intereses de competidores o de
consumidores, pero de forma reflejar perjudicard también el interés de unos u otros y en
ultima instancia perjudicard el interés ptblico por distorsionar el orden concurrencial.
En coherencia con la nueva funcién de la competencia desleal no pueden considerarse
ilicitos comportamientos que resulten éticamente reprobables desde el punto de vista de
los negocios; esto es, los usos aparentemente deshonestos o contrarios a las buenas cos-
tumbres comerciales o industriales. Un acto molesto o agresivo de mercado puede resultar

20 Cuaderno 128 | Centro de Estudios en Disefio y Comunicacién (2021/2022). pp 17-35 ISSN 1668-0227



Fernando Carbajo Cascén Imitacién de disefios de Moda en Espafia

procompetitivo. Serd preciso abandonar la forma para fijarse en los efectos y analizar,
caso por caso, en funcién de las circunstancias concurrentes, si un acto formalmente in-
correcto (engafio, imitacion, denigracién, confusion, aprovechamiento de la reputacion,
etc.) puede alterar la libre decisién de los consumidores y, con ello, modificar la estructura
concurrencial del mercado mediante un trasvase artificial de clientela o distorsionar el efi-
ciente funcionamiento del mismo. Sé6lo si se dan estas condiciones el acto serd ilicito desde
la perspectiva de la competencia desleal (cfr. SSTS, Sala Primera, Civil, de 14 de marzo de
2007,y de 8 de octubre de 2007).

En la Repuiblica Argentina, el Derecho de competencia desleal se recoge en el Decreto Pre-
sidencial 274/2019, de 17 de abril, por el que se aprueba la Ley de Lealtad Comercial, por
el que se unifica, sistematiza y mejora el régimen anterior, completando la regulacion de la
competencia en el mercado contenida en la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia.
La nueva legislacion argentina se impulsa —como dice su predmbulo— por razones de es-
tricto interés publico, impulsando la creaciéon de una herramienta institucional y moder-
na, a través de la cual el Gobierno Nacional posibilite, mediante la prohibicién y sancién
de actos y précticas desleales, el desarrollo de un comercio justo y competitivo.

La normativa de competencia desleal suele seguir el mismo orden sistemédtico en todas las
legislaciones nacionales europeas y latinoamericanas: una cldusula general de competen-
cia desleal seguida de una serie de ilicitos especificos o tipicos que se corresponden con
la mayoria de los casos que se han ido condensando en la préctica con el paso del tiempo
y la experiencia del mercado, y, finalmente, las acciones o sanciones a ejercer o imponer
a los infractores, dependiendo de si el sistema de aplicacion es judicial (como sucede en
Europa) o administrativo (como sucede por lo general en Latinoamérica).

Asi, en la legislacién espaiiola, el articulo 1 LCD que la Ley tiene por objeto la proteccion
de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado, y a tal fin establece
la prohibicién de los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilicita en los
términos de la Ley General de Publicidad.

Segun el articulo 2 LCD los comportamientos previstos en la Ley tendran la consideracién
de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concu-
rrenciales, presumiéndose la finalidad concurrencial del acto cuando, por las circunstan-
cias en que se realice, se revele objetivamente idéneo para promover o asegurar la difusién
en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero, incluyendo asi cualesquiera
actos realizados en el mercado, sea antes, durante o después de una operacién comercial o
contrato, independientemente de que este llegue a celebrarse o no. La finalidad concurren-
cial hace referencia a que el acto, comportamiento o préctica se realice en el mercado para
la captacién directa o indirecta de clientela, sea para quien realiza el acto o para un tercero.
Los ilicitos por deslealtad son “ilicitos de peligro”, pues no es necesario que el acto o con-
trato llegue a concretarse en el mercado para que pueda declararse su ilicitud por desleal-
tad; basta con que la finalidad concurrencial se revele objetivamente, de modo que no es
preciso tomar en consideracién cudl ha sido la intencién del sujeto activo.

Estdn sujetos a la aplicacion de la Ley los empresarios, los profesionales y cualesquiera
otras personas fisicas o juridicas que participen en el mercado (articulo 3.1 LCD). Lo re-
levante, por tanto, no es tener la condicién de empresario, sino la de operar en el mercado
con fines concurrenciales, independientemente de la condicién del sujeto que lleva a cabo
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el acto o préctica o de que el acto en cuestién forme parte de una actividad organizada y
habitual o se trate de una actividad esporadica o coyuntural; aunque, como es natural, lo
habitual serd que quienes participan en el mercado ofertando prestaciones propias o de
un tercero sean empresarios.

El articulo 4.1 LCD establece que: “Se reputa desleal todo comportamiento que resulte
objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”. Por buena fe objetiva ha de en-
tenderse la confianza que legitimamente tienen todos los que participan en el mercado
en que todos los que acttan en el mismo tendrdn una conducta correcta. La actuacion de
buena fe en sentido objetivo requiere, entonces, que quien participa en el mercado actde
correctamente respetando los legitimos intereses de los demds participantes, prestando
atencioén, aunque no tenga intencién de dafiar, al posible perjuicio que podria causar con
su actuacion. Es decir, exige al participante vislumbrar posibles perjuicios que pudiera
causar con su actuacion a la posiciéon competitiva de terceros o a los consumidores, alte-
rando el orden juridico concurrencial.

La STS, Sala Primera, de 21 de octubre de 2005 (asunto “Jacadi”), sefiala igualmente que:

(...) la buena fe exige un comportamiento justo y honrado, conforme a los
valores de la moral, honestidad y lealtad (...) la competencia no es leal cuan-
do, sin mds, contraviene los elementales principios de respeto a lo ajeno, o se
obtengan logros no por el esfuerzo propio, sino por la apropiacién de los asi
conseguidos por los demds. ..

Y la STS, Sala Primera, de 1 de junio de 2010 (asunto “Técnica 4”) considera que:

(...) el articulo 5° se infringe cuando se contravienen los usos y costumbres
admitidos como correctos por todos los participantes en el mercado, pues la
buena fe, legalmente contemplada, no es sino la confianza o justa expectativa
que, en relaciéon con la conducta ajena, tiene quien concurre en el mismo, de-
terminada por lo que es usual en el trafico juridico.

No obstante, como apunta la STS, Sala Primera, de 8 de octubre de 2007 (asunto “Ascen-
sores Schindler”):

Esta atencion a los limites éticos de caracter general ha de entenderse subor-
dinada a las exigencias directamente derivadas del principio de competencia
econémica, pues no debe reprimirse con el mero apoyo de limites éticos una
conducta “que se revele concurrencialmente eficiente, que promueva las pres-
taciones de quien la ejecuta o de un tercero por sus méritos, sin provocar una
alteracion en la estructura competitiva o en el normal funcionamiento del
mercado”.

En definitiva, un comportamiento sélo podréd considerarse desleal si, ademas de contra-

venir los elementales principios de respeto a lo ajeno, es decir imperativos éticos de orden
general, con dicho comportamiento se altera el orden concurrencial y el normal funciona-
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miento del mercado. Es decir, serd desleal todo comportamiento que resulte objetivamen-
te contrario a las exigencias de la buena fe, entendido como todo comportamiento que
no observe las normas de correccién y los buenos usos en el mercado, siempre y cuando
con ello se produzca una alteracién en la estructura competitiva o en el normal funcio-
namiento del mercado. Y esto nos lleva a la necesaria conclusién de que la normativa de
competencia desleal debe interpretarse (desde su cldusula general hasta los ilicitos especi-
ficos) de forma restrictiva, distinguiendo cabalmente entre comportamientos molestos o
dudosamente éticos pero procompetitivos, de aquellos otros éticamente reprobables que
ademads alteren la estructura concurrencial del mercado. No basta el reproche ético que
constituye una actuacion contraria a la buena fe objetiva, independientemente de la mala
fe subjetiva del autor, sino que debe concurrir el factor de la alteracién del orden o funcio-
namiento competitivo del mercado para poder calificar una conducta en dltimo término
como desleal y declarar su ilicitud (Carbajo Cascén, 2017).

De modo similar a la legislacién espafiola (que recoge la tradicién europea), la legisla-
ci6én argentina dispone que los actos de competencia desleal prohibidos serdn sancionados
siempre que se realicen en el mercado y con fines competitivos, presumiéndose la finali-
dad competitiva cuando el acto resulte objetivamente id6neo para obtener, mantener o
incrementar la posicién competitiva en el mercado de quien lo realiza o de un tercero, sea
realizado antes, durante o después de una operacién comercial o contrato, independiente-
mente de que éste llegue a celebrarse (articulo 4).

Ademds, para determinar la naturaleza del acto de competencia desleal, se atenderd a las
situaciones, relaciones y efectos econémicos que potencial o efectivamente produzca (arti-
culo 6), quedando prohibidos los actos de competencia desleal cualquiera que sea la forma
que adopten, el medio a través del cual se realicen y el mercado en el que tengan lugar, no
siendo necesario acreditar la generacion de un dafo, pudiendo éste ser actual o potencial
(articulo 8), asumiendo asi el cardcter de ilicitos de peligro de las conductas desleales.

La cldusula general se recoge en el articulo 9, segun el cual: “Constituye un acto de com-
petencia desleal toda accién y omisién que, por medios indebidos, resulte objetivamente
apta para afectar la posicién competitiva de una persona o el adecuado funcionamiento
del proceso competitivo”

La legislacion argentina no hace referencia explicita a la tutela de intereses de los consumi-
dores, si bien la tutela del proceso competitivo sirve como mecanismo de defensa, siquiera
indirecta, de los intereses de éstos, particularmente en ilicitos especificos como los de en-
gano, confusion o imitacion, tipificados en el articulo 10.

Entiendo, en todo caso, que la nueva legislacién argentina plasma un sistema institucional
o social de competencia desleal al que pueden aplicarse las mismas conclusiones antes
expuestas en relacién con la normativa espaiiola (y europea por extension). El bien juri-
dico tutelado es la competencia misma y, con ello, indirectamente, los intereses de todos
los agentes (empresarios, profesionales y consumidores) que participan en el mercado,
debiendo interpretar restrictivamente la norma para aplicarla inicamente a comporta-
mientos no éticos susceptibles ademds de alterar el orden concurrencial del mercado de
referencia.

Cuaderno 128 | Centro de Estudios en Disefio y Comunicacién (2021/2022). pp 17-35 ISSN 1668-0227 23



Fernando Carbajo Cascon Imitacion de disefios de Moda en Espafia

2. Los actos de imitacion. Estudio desde la legislacion y jurisprudencia espanolas

2.1.Lalibertad de imitacion como regla general

Partiendo del principio de libre competencia, entendido como competencia posible o prac-
ticable (“Workable Competition”),los operadores econdmicos que actdan en el mercado tie-
nen el deber legal de competir con sus propios méritos y hacerlo ademas de forma correcta
(competencia por eficiencia), sin aprovecharse de las prestaciones, actividades o esfuerzo
del resto de los participantes en el mercado (Bercovitz Rodriguez-Cano, 2017, p. 307).

En este sentido, los actos de imitacién pueden suponer un aprovechamiento del esfuerzo
ajeno en sentido amplio, y también provocar riesgo de confusion o asociacién entre los
consumidores.

Confusién e imitacién son actos de aprovechamiento del esfuerzo o prestaciones ajenas.
Ahora bien, mientras los actos de confusion se centran en los actos de presentacién de los
objetos y prestaciones en el mercado, los actos de imitacién se producen en torno a las
caracteristicas materiales de los mismos'.

No obstante, en linea con lo expuesto anteriormente, para que el acto sea desleal no basta
con aprovecharse del esfuerzo o prestaciones ajenas, sino que es necesario también que se
altere o falsee el orden concurrencial del mercado, tomando como referencia hermenéu-
tica en casos dudosos el bienestar de los consumidores. Asi un acto de aprovechamiento
del esfuerzo ajeno puede resultar, desde luego, molesto y aparentemente incorrecto, pero
no serd ilicito si resulta beneficioso para los consumidores y, con ello, no falsea el orden
concurrencial del mercado. Es frecuente, asi que actos molestos resulten procompetitivos,
por lo que habrd que realizar un cuidadoso andlisis de las circunstancias de cada caso
concreto para poder decidir, con suficientes elementos de juicio, sobre la licitud o ilicitud
de la conducta imitativa.

El articulo 11 de Ley de Competencia Desleal espafiola (LCD) establece que la imitacién
de prestaciones e iniciativas empresariales y profesionales ajenas es libre, salvo que estén
amparadas por un derecho de exclusiva reconocida por la Ley, reputindose no obstante
desleal la imitacién que resulte idonea para generar la asociacion por parte de los consu-
midores respecto a la prestacion ajena o que comporte un aprovechamiento indebido de la
reputacién o el esfuerzo ajeno, salvo que por las circunstancias del mercado resulte inevi-
table (art. 11.1 y 2 LCD). Asimismo resulta desleal la imitacion sistemédtica de prestaciones
e iniciativas ajenas cunado dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir
u obstaculizar su afirmacién en el mercado y exceda de lo que, en las circunstancias par-
ticulares, pueda reputarse una respuesta natural del mercado (art. 11.2 LCD) (Massaguer
Fuentes, 1999; Dominguez Pérez, 2003).

En la legislacion argentina, el articulo 10 letra h) del Decreto 274/2019, de 17 de abril,
declara que se consideran desleales los actos de imitacién desleal, entiendo por tales los
de imitacién de bienes y servicios o iniciativas empresariales cuando resulte idénea para
generar confusion respecto de la procedencia de los bienes o servicios o comporte un
aprovechamiento indebido de la reputacion o el esfuerzo ajeno.

Vemos, entonces, cémo el contenido de ambas legislaciones es similar en materia de actos
de imitacion, declarando de forma expresa (en Espafia) o tdcita (en Argentina), la libre
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imitacién como regla general o a priori. El ordenamiento parte, asi, del principio o regla
de libertad de imitacién de las prestaciones e iniciativas ajenas en el mercado, excluyendo
algunas situaciones o conductas puntuales que, a juicio del legislador, pueden poner en
riesgo la libre y leal (correcta) competencia afectando tanto los derechos de los competi-
dores que sufren la imitacién, como la de los consumidores y, alterando con ello, el correc-
to funcionamiento del mercado.

Senala al respecto el Tribunal Supremo espanol que:

(...) si bien las creaciones empresariales deben ser protegidas por el interés
de sus creadores o titulares, de los consumidores y el interés en general, sin
embargo nuestro ordenamiento juridico establece como principio general el
de libre imitabilidad (art. 11.1 LCD) que se halla integrado en el de libre com-
petencia’.

Por lo demds, no define el legislador qué debe entenderse por acto de imitacién o las po-
sibles modalidades de éste, si bien tanto doctrina cientifica como jurisprudencia tienden
a interpretarlo en sentido amplio para incluir tanto las “imitaciones exactas o serviles”
(copias o reproducciones del objeto o prestacion imitados)®, como las “imitaciones cuasi
serviles” (que presentan variaciones no sustanciales respecto del producto o prestacién
imitado)*, y las llamadas “imitaciones recreadoras” (en las que el objeto o prestacién imi-
tados se toman como modelos inspiradores para crear uno diferente que se inspira en
ellos). En cualquier caso, como apunta la doctrina, la deslealtad no se encuentra necesa-
riamente vinculada con el tipo o modalidad de imitacién, sino que dependera de las con-
cretas circunstancias en que se realice la imitaciéon (aprovechamiento del esfuerzo ajeno,
generar confusion o asociacion...) (Dominguez Pérez, 2014).

2.2. Excepciones a la regla de libre imitaciéon

La legislacion de competencia desleal parte de la libre imitacién de objetos y prestaciones
empresariales y profesionales, si bien establece una serie de excepciones en que la imitacién
puede considerarse desleal. Ahora bien, siendo los actos de imitacién procompetitivos a
priori, ello implica que la interpretacion de las excepciones a la regla general de libre imi-
tabilidad deben interpretarse restrictivamente para favorecer al maximo la competencia®.

2.2.1. Prestaciones protegidas por derechos exclusivos reconocidos por la Ley

Senala el articulo 11.1 LCD algo que resulta obvio y, por ello, innecesario: la imitacién
de prestaciones empresariales o profesionales es libre salvo que estén amparadas por un
derecho de exclusiva reconocido por la Ley.

Derecho de exclusiva que, en el caso de las creaciones de moda y complementos, puede ser
un derecho de patente o modelo de utilidad (si el objeto presenta alguna funcionalidad
técnica novedosa), un derecho de marca (especialmente en el caso de marcas gréficas y
tridimensionales), un derecho de disefio industrial (que puede ser bidimensional, dibujo,
o tridimensional, modelo)®, o un derecho de autor’ (Carbajo Cascén, 2020).

Puede decirse —en palabras del maestro Alberto Bercovitz—
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Que la proteccion de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la pro-
teccion contra la competencia desleal forman dos circulos concéntricos. El cir-
culo interior, el mas pequeiio, es el que protege los derechos absolutos. Y el més
amplio representa la proteccién contra la competencia desleal. Ello significa
que el empresario tiene su nucleo de proteccién mds fuerte en los derechos ex-
clusivos de propiedad industrial, en los derechos que le otorgan sus patentes o
sus marcas. Y tiene, ademds, un circulo de protecciéon mas amplio, pero menos
sé6lido, que es el de la competencia desleal, porque esa proteccién no se da en
todo caso, sino que depende de las circunstancias en que actde el competidor
(Bercovitz Rodriguez-Cano, 2019, p. 389).

Los derechos de propiedad industrial e intelectual son derechos absolutos que otorgan un
poder de exclusién a su titular dentro de los margenes o contornos del alcance del derecho
prestablecidos por el legislador, de modo que quien viola un derecho exclusivo comete
un acto ilicito “per se’, sin necesidad de que tenga que concurrir ni demostrarse ninguna
otra circunstancia adicional. Por el contrario, la competencia desleal no otorga derechos
absolutos, sino que reprime comportamientos incorrectos en el mercado, contrarios a la
buena fe objetiva, que, por las circunstancias en que se producen, pueden alterar el orden
concurrencial en perjuicio de los intereses de competidores, consumidores o del propio
interés general en el funcionamiento correcto del mercado en términos de eficiencia o
competencia por méritos.

Partiendo de la figura de los circulos concéntricos resulta una complementariedad entre
disciplinas que se puede resumir de la siguiente manera: i) cuando un supuesto de he-
cho quede cubierto por la proteccién conferida por el derecho exclusivo de propiedad
industrial o intelectual no procedera analizar su licitud o ilicitud desde la perspectiva del
Derecho de Competencia Desleal; ii) en la misma linea, si un acto de utilizacién de un bien
inmaterial se considera perfectamente licito a la luz de la legislacién especifica del derecho
exclusivo (v.gr., Ley de disefo industrial), dicha calificacién debe ser mantenida también
a la luz de la legislacién de competencia desleal; iii) no podran invocarse las normas de
Competencia Desleal para impedir el uso de signos distintivos o la copia o imitacién de
patentes o disefios después de que el derecho exclusivo haya caducado.

Entonces, si un disefio de moda estd protegido como patente, disefio, marca o derecho
de autor se aplicardn la ley especial reguladora de esos bienes inmateriales, sin que que-
pa aplicar subsidiariamente la Ley de Competencia Desleal, pues como tiene sefialado
el Tribunal Supremo espaiiol, el otorgamiento de protecciéon al amparo de la normativa
que protege la propiedad industrial hace innecesario que se invoque ademas la tutela por
via de la competencia desleal. No obstante, serd posible recurrir a la legislacién de com-
petencia desleal, siendo esta aplicable con caracter complementario o alternativo al de la
norma que protege el derecho exclusivo, bien sobre comportamientos diferentes al uso
propiamente dicho del bien inmaterial tutelado (invencién, signo distintivo, diseio), o
bien cuando un bien inmaterial no resulte protegido por derechos de propiedad intelec-
tual o un acto concreto exceda o no encaje del concreto dmbito de proteccién otorgado
por los derechos exclusivos®.
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Esta doctrina legal se aplica por los jueces y tribunales cada vez con mayor rigor en con-
flictos vinculados a productos de moda y complementos, disponiendo que cuando hay
conductas que infringen el “ius prohibendi” propio de un derecho de propiedad intelectual
(disefio y marcas regularmente) y simultdneamente son susceptibles de incardinarse en
alguno de los ilicitos concurrenciales previstos en la legislacién de competencia desleal,
debe resolverse mediante la aplicacion del “principio de consuncién”, de tal manera que
se aplicard preferentemente la legislaciéon protectora de la propiedad intelectual porque
protege mas intensamente los intereses de los titulares perjudicados frente a la legislacién
de competencia desleal, cuya proteccion es menos intensa y circunstancial®.

Es frecuente que la imitacion desleal esté implicita en conflictos relacionados con el regis-
tro de disefios industriales que son copias o imitaciones de otros disefios anteriores, aun-
que no estuvieran registrados o hubiera caducado la proteccién, en cuyo caso el registro
resultard improcedente por falta de novedad y singularidad, o bien podra ser anulado -si
se concedid- por faltar esos requisitos de acceso a la proteccion o incluso por la evidente
mala fe del solicitante™.

La legislacion sobre derecho de disefios industriales permite, incluso, que el creador de un
disefio no registrado pueda protegerlo frente a la copia de otro posterior que accede al re-
gistro, ejercitando la reivindicacion del derecho o su anulacidn. Esta proteccién del disefio
no registrado se reconoce y extiende en la UE hasta tres afios a contar desde la fecha en
que se hizo publico (articulo 11 del Reglamento CE 6/2002, de 12 de diciembre de 2001)",
e incluso la ley nacional espafola reconoce un plazo de gracia de doce meses durante el
cual la divulgacién del disefio realizada por su autor, su causahabiente o un tercero como
consecuencia de la informacién facilitada por los anteriores, no perjudica la posibilidad
de registro, de manera que pueda probar su aceptacion en el mercado antes de decidirse a
registrarlo, y bloqueando al mismo tiempo el acceso al registro de cualquier copia o imita-
cién del mismo que pudiera producirse antes de que transcurra ese plazo'.

2.2.2. Actos de imitacién desleal por riesgo de confusion y aprovechamiento de la repu-
taciéon

El articulo 11.2 LCD establece que los actos de imitacién podrdn considerarse desleales
cuando resulten idéneos para generar asociacion por parte de los consumidores respecto
a la prestaciéon o cuando comporte un aprovechamiento indebido de la reputacién o del
esfuerzo ajeno, siempre y cuando resulte inevitable el riesgo de asociacién o de aprovecha-
miento de la reputacion.

Ello, como se ha dicho, siempre que sean susceptibles de alterar el orden concurrencial en
el mercado, lo cual deberd apreciarse a la luz de las circunstancias que concurran en cada
caso concreto.

Segun la Jurisprudencia del Alto Tribunal espafiol®, para que pueda apreciarse la desleal-
tad de un acto de imitacién, aparte de los requisitos generales de actuacién en el mercado
y finalidad concurrencia exigibles para todo acto de cometencia desleal, deben concurrir
tres requisitos positivos y la ausencia de circunstancias de indole negativa; a saber:

a. La existencia de una “imitaciéon”, que consiste en la copia de un elemento o aspecto
esencial de un objeto o prestacion, no accidental o accesorio, que incida sobre la llamada
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“singularidad competitiva” o “peculiaridad concurrencial’, la cual puede identificarse por
un componente o por varios elementos del bien o prestacion en cuestion;

b. El objeto imitado debe ser una creacién material de tipo técnico, artistico, estético u or-
namental o un producto que contenga este tipo de creaciones, frente al ilicito de confusién
y asociacion que se refiere a la presentacion de los productos;

c. Acreditar la idoneidad para generar asociacion por parte de los consumidores respecto
de la confusion o el aprovechamiento del esfuerzo o la reputacion ajena;

d. Que no concurra la circunstancia de inevitabilidad del riesgo de asociacién.

Por lo que se refiere al riesgo de asociacion vinculado a una imitacién, segun la juris-
prudencia, debe entenderse en un sentido amplio, comprensivo no solo del riesgo de
confusion indirecta en sus dos posibilidades de confusion de procedencia empresarial o
de existencia de relaciones econémicas u organicas entre los empresarios (supuestos de
imitacién confusoria), sino también de la confusién inmediata o directa que incide so-
bre la confundibilidad de productos, que no se identifican como distintos (supuestos de
identidad plena).

Asi,

Es suficiente que se cree el riesgo y la probabilidad fundada del error en el con-
sumidor acerca de que los productos proceden del empresario genuino (regla
“a minori ad maius”), y, para apreciar el riesgo, se habrd de tomar en cuenta, en
el aspecto subjetivo, el tipo de consumidor medio, el que normalmente no se
detiene en una minuciosa comparacién o comprobacién, o no se para en los
pequeiios detalles, y, en el aspecto objetivo, la impresion visual del conjunto
que revele la identidad o semejanza, en cuyo aspecto debe prevalecer el juicio
de la instancia siempre que la base féctica no resulte desvirtuada mediante la
apreciacion de error en la valoracién probatoria y el juicio juridico, sobre la
aplicacién del concepto juridico indeterminado a los hechos fijados, resulte
razonable y coherente”. Y sefiala la Sentencia de 30 de marzo de 2.007 que el
conflicto debe resolverse desde la perspectiva del consumidor medio y con una
visién de conjunto sintética (...)".

El aprovechamiento de la reputacién ajena a través de la imitacién requiere una prueba
especifica del mismo, lo que requiere acreditar en primer lugar la reputacién o prestigio de
la prestacién imitada, sea por el producto o prestacién como tal (por ser conocido su dise-
fi0) o sea por la utilizacién de la marca del tercero en el producto imitador (supuestos de
copia burda o falsificacién)’. La imitacién que conlleva un aprovechamiento del esfuerzo
o reputacion constituye, por tanto, un acto parasitario que permite al imitador entrar en
el mercado de referencia del imitado usurpando la fama o prestigio de los productos (y
de la marca) del imitado (Portellano Pérez, 1995, p. 186)', con la intencion de restar a
éste cuota de mercado para ganarla él, obstaculizando con ello su posicion competitiva
y alterando o pudiendo alterar el orden concurrencial al provocar un trasvase no natural
de consumidores entre los operadores de ese mercado (Massaguer Fuentes, 1999, p. 335).
Si el imitador quisiera distanciarse en sus productos de los productos del imitado, deberd
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introducir elementos relevantes que sirvan para alejar sus productos de los afamados del
tercero a la vista del consumidor medio y razonablemente informado.

Finalmente, el aprovechamiento del esfuerzo ajeno por medio de la imitacién debe inter-
pretarse de forma muy estricta si no se quiere incurrir en una aplicacién amplia e indis-
criminada del ilicito de imitacién desleal, pues el simple hecho de imitar un producto o
prestacion preexistentes comporta ya un aprovechamiento del esfuerzo ajeno, entrando en
abierta contradiccién con el principio de libertad de imitacién (Dominguez Pérez, 2003,
p. 138). Para salvar estas objecciones entiende la doctrina cientifica que sélo tendrd lugar
un aprovechamiento del esfuerzo ajeno por parte del imitador cuando éste no emplee en
su actividad de imitacion un esfuerzo personal de produccién e introduccién en el merca-
do de sus productos limitdndose a apropiarse de los resultados ajenos en beneficio propio
de forma inmediata, para lo cual, por tanto, habra que atender a los medios empleados por
el imitador en su actividad parasitaria y también al impacto de la imitacion en la amorti-
zacion de costes por parte del imitado (Dominguez Pérez, 2014, p. 1284). Quiere decirse
que los modernos métodos de copia o reproduccién pueden permitir al imitador copiar o
imitar con facilidad y coste reducido los objetos o prestaciones que al imitado le han su-
puesto un esfuerzo contrastable en dinero, tiempo y esfuerzo, partiendo del mismo esfuer-
z0 creativo (especialmente relevante en el caso de las creaciones de moda y complementos
donde la singularidad u originalidad del disefio destaque de forma clara y evidente).
Partiendo de estas premisas, los tribunales espafioles se han pronunciado en un buen nu-
mero de ocasiones en relacién con casos de imitacién desleal, algunas de ellas relacionadas
con productos de moda y complementos, aprecidndose una clara tendencia a la interpre-
tacidén restrictiva de la legislacién de competencia desleal y, con ello, del principio o regla
de la libre imitacion, decidiendo siempre en funcién de las circunstancias que el juez o
tribunal aprecian en cada caso concreto.

Sirva de ejemplo el contraste entre dos Sentencias de las Audiencias Provinciales de Ma-
drid y Barcelona sobre un caso sustancialmente similar: la imitacién de disefios de bolsos
no protegidos por el derecho de disefio industrial.

La SAP Madrid, Secc. 282, num. 101/2006, de 23 de junio (asunto “Cassesgrain & Long-
champ”), donde el Tribunal concluye que es posible apreciar a simple vista que el bolso
comercializado por la empresa demandada es una copia idéntica (cambiando solamente
la marca) del diseno del bolso de la demanda, entendiendo suficientemente acreditado
el aprovechamiento de la reputacién ajena —que actiia como elemento de excepcién al
principio de libre imitacién— en el mero prestigio que la empresa demandante tiene en el
sector de la marroquineria y la implantacion y calidad de sus productos. Considera el Tri-
bunal que el imitado no ha querido distanciarse del producto de la empresa demandante,
sino que ha buscado su cuasi-identidad (imitacion servil o parasitaria), sin que ello resul-
tase imprescindible para su funcionalidad, con la inica finalidad de aprovecharse del éxito
y fama del producto imitado sin realizar ningun esfuerzo y coste econémico en publicidad
u otros medios, resultando asi inmerecido cualquier beneficio que pudiera obtener, por
no ser fruto de la eficiencia empresarial sino de un comportamiento desleal que no se debe
tolerar en el mercado.

Sin embargo, la SAP Barcelona, Secc. 152, ntim. 52/2012, de 10 de febrero (asunto “Long-
champ”) fue mucho mads restrictiva en su interpretacion, declarando que la imitacién
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debe recaer sobre un elemento esencial del objeto imitado, no accesorio ni accidental,
incidiendo sobre uno o varios elementos esenciales que aporten al objeto singularidad
competitiva o peculiaridad concurrencial, siendo desleal inicamente en la medida en que
sea idonea para generar riesgo de asociacién o aprovechamiento de la reputacién ajena.
Tras realizar el andlisis de hechos y pruebas, el Tribunal concluye que, en el caso concreto,
resulta obvio que el demandado ha realizado una copia del disefio del bolso de la empresa
demandante, presentando la misma forma y elementos caracteristicos, incluido el color,
pero concluye que no existe conducta desleal en tanto que el demandante no ha consegui-
do acreditar que el disefio del bolso imitado presente una singularidad competitiva en el
mercado. Resolucidn esta que es viva muestra de la interpretacion restrictiva que se hace
de los ilicitos por deslealtad en el mercado, primando la libertad de imitacién.

La clave, por tanto, reside para excepcionar el principio de libre imitacion, reside, pri-
mero, en acreditar la concurrencia de una singularidad o peculiaridad competitiva en el
producto u objeto imitado (que lo podria haber hecho merecedor de la tutela del derecho
exclusivo sobre el disefio industrial si se hubiera solicitado), y, despues, en demostrar que
la imitacién genera un riesgo de asociacién para los consumidores y/o un aprovechamien-
to de la reputacién ajena reflejada en el producto imitado.

Esto significa que, de conformidad con el juicio “ad hoc” que requiere la determinacién
de conductas ilicitas por deslealtad, mas alld de la formulacion de principios y reglas co-
munes, la solucion final de cada caso dependerd en la préctica del esfuerzo probatorio
realizado por la parte actora para acreditar la existencia de una singularidad competitiva
en el disefio de moda o complemento no registrado, asi como la realidad o posibilidad
del riesgo de asociaciéon o de aprovechamiento de la reputacién, que serian los elementos
determinantes de una conducta ineficiente en el mercado y, por tanto, anticompetitiva.
En casos ajenos al mercado de la moda, la STS de 23 de diciembre de 2004 (asunto “Fran-
c0”), considerd que un elevado grado de imitacién es susceptible de crear confusién con
la actividad de la empresa titular del producto imitado, mds ain cuando la demandada
habia sido durante afios distribuidora exclusiva de la actora (elemento determinante del
concepto de “copia o imitacién servil”). Y la STS de 21 de junio de 2006 (asunto “Neu-
trégena”), considerd desleal la imitacién del envase y la publicidad de la crema de manos
“Neutrégena” por el fabricante de la crema de manos “Neutrocol”, susceptible de generar
asociacion entre los consumidores y usuarios del sector.

Sin embargo, partiendo de que la LCD “describe unos tipos elaborados con criterios res-
trictivos, en bien del mercado, dada la preocupacién del legislador de evitar que practi-
cas concurrenciales incomodas para los competidores resulten, s6lo por ello, sancionadas
como desleales”, la STS de 11 de mayo de 2004 (asunto “Talonarios de Hoteles”) considera
que la imitacién de talonarios de hoteles que se vendian a través de agencias de viajes no
es ilicita en tanto en cuanto no se produce un riesgo de error en los consumidores sobre
el origen empresarial de las respectivas creaciones materiales y formales, pues “los instru-
mentos mediante los que las dos litigantes desarrollan su actividad empresarial (talona-
rios, catdlogos...) ofrecen suficientes elementos de diferenciacion ficilmente visibles para
eliminar el riesgo que los articulo 6 y 11.2 , en sus respectivos dmbitos, procuran evitar”
Y en la misma linea, la STS de 3 de enero de 2010 (asunto “Motores Honda”), declara
que la importacién y comercializacién en Espafia de motores de coche marca “Launtop”,
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fabricados en China, similares en su aspecto exterior a los motores de la marca “Honda”,
no puede considerarse una imitacién desleal por cuanto, ademas de la diversidad de los
signos distintivos, precio y calidad de ambos motores, no se produce riesgo de asociacién
para los consumidores apreciando ambos productos desde una visién de conjunto, en el
sentido de que puedan pensar que existen vinculos entre ambas empresas hasta el punto
de aparecer “Launtop” como una segunda marca de “Honda”.

En definitiva, la visién de conjunto es esencial para valorar un posible riesgo de confusién
o de asociacién que induzca a error sobre las condiciones materiales de los productos imi-
tados y de los que los imitan, incluso aunque los signos distintivos sean muy diferentes'”.

2.2.3. Deslealtad por imitacién sistemdtica

El articulo 11.3 LCD, de inspiracion italiana y alemana, declara como excepcién al prin-
cipio de libre imitabilidad la deslealtad de actos que supongan una imitacién sistematica
o encaminada a impedir u obstaculizar a un competidor su afirmacién en el mercado
excediendo de lo que pueda reputarse una respuesta natural del mercado.

Es este un supuesto poco frecuente en la practica; al menos en la préctica de los tribunales.
Probablemente por la dificultad de acreditar la sistematicidad de la practica y la inten-
cién predatoria (impedir u obstaculizar a un competidor su afirmacién en el mercado),
ademds de la indeterminacion del lapso temporal (pues si fuera muy amplio se diluye el
elemento de la continuidad o reiteracion) y del facil recurso que supone recurrir a la res-
puesta natural del mercado para excusar cualquier imitacién reiterada de las prestaciones
de otra empresa, sobre todo en el mundo de la moda, donde es dificil identificar el origen
de las tendencias que se plasman en muchos productos de moda y complementos (formas,
colores, combinaciones de colores, etc.).

Es caracteristico de este comportamieto desplegar una conducta imitativa sistemdtica, no
puntual u ocasional, dirigida normalmente contra un competidor que goza de un grado
notable de implantacion en el mercado de referencia (Dominguez Pérez, 2003, p. 71).
Es fundamental, por tanto, acreditar la existencia de una estrategia para obstaculizar la
posicién concurrencial de un competidor en el mercado, o incluso para expulsarlo del
mercado. Demostrar la concurrencia de un elemento subjetivo de cardcter continuado
complica mucho la prueba de la conducta desleal, mdxime cuando los ilicitos por des-
lealtad se configuran con caricter general como ilicitos objetivos de peligro, de modo
que el ilicito del articulo 11.3 LCD choca frontalmente contra el postulado fundamental
del moderno Derecho de competencia desleal, haciendo dificil que pueda prosperar una
demanda cuando, ademds, los ilicitos por deslealtad se deben interpretar restrictivamente
(Dominguez Pérez, 2014, p. 1293).

Por lo demis, estos ilicitos son propios de empresas fuertes, que no gozan de una posicién
de dominio en el mercado, pero estdn cercanas a obtenerla, situdndose asi en una zona gris
entre el derecho de competencia desleal y el derecho de defensa de la libre competencia,
situdndose el riesgo de la deslealtad no sélo en el interés de la empresa afectada por la
imitacion sistemadtica, sino también en la puesta en peligro de la estructura competitiva
del mercado.

El requisito negativo introducido entre los elementos del tipo versa sobre la respuesta
natural del mercado, de modo que no habra deslealtad por imitacién sistemdtica si la
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conducta del presunto infractor puede justificarse en criterios de racionalidad econémica
a laluz de las circunstancias concretas del mercado de referencia.

I11. Conclusiones

La imitacion es una constante en el mundo de la moda y de los complementos, amparada
en el principio de libertad de imitacién o competencia por imitacién que rige tradicio-
nalmente en los mercados y aparece sancionado incluso en la legislacién de competencia
desleal.

A medida que se incrementa la competencia en un mercado con una demanda creciente
a nivel global, los disefiadores y empresarios de la moda tienden de manera natural a pro-
teger sus creaciones (al menos las mds relevantes) a través de los derechos de propiedad
intelectual, los cuales constituyen excepciones al principio de libre competencia y susti-
tuyen el modelo de competencia por imitacién por otro de competencia por innovacién.
Particularmente el derecho exclusivo sobre el disefio industrial (dibujos y modelos) y el
derecho exclusivo de marca, aunque también recurren al derecho de patentes (modelos de
utilidad) y al derecho de autor.

En tales casos, el derecho de la competencia desleal no resulta aplicable, pues la proteccién
mds intensa que ofrecen los derechos de propiedad intelectual hace innecesario recurrir a
un derecho donde la ilicitud se determinad “ad hoc” en funcién de las circunstancias del
caso concreto y partiendo de un principio o regla implicita de interpretacién restrictiva
para favorecer —precisamente— la competencia en el mercado.

No obstante, el elevado nimero de creaciones de moda y complemento que cada tempo-
rada ponen en el mercado las empresas del sector, la rdpida sustitucion de los productos
de moda entre una temporada y otra, y el elevado coste en tiempo y dinero que supone
el registro de tales creaciones como disefios industriales o marcas, hace que los derechos
exclusivos se reserven para algunas creaciones mds relevantes o que se intuye pueden te-
ner un mayor recorrido a medio o largo plazo, explotando el resto de sus productos en el
mercado sin ninguna tutela especifica.

En este escenario cobra singular relevancia la proteccién que en la UE ofrece el disefio
industrial no registrado, que otorga un derecho exclusivo limitado en el tiempo (tres afios)
sumamente ttil en el sector de la moda. En tltimo término, los empresarios del sector
pueden recurrir al Derecho de competencia desleal que ofrece una proteccion mas débil,
de caricter residual, pero que puede resultar efectiva para reprimir al menos aquellas con-
ductas de imitacion claramente confusorias o parasitarias, que ponen en evidencia el fun-
cionamiento del mercado en términos de competencia por méritos y, con ello, el correcto
funcionamiento del mercado.

La competencia desleal actda asi como tdltima ratio para los casos en que no existe pro-
teccion de derechos exclusivos, o ésta ha caducado por transcurso del tiempo establecido
para cada derecho de propiedad intelectual, y que ponen en riesgo claro los intereses del
imitado (aprovechamiento de su reputacién y esfuerzo), de los consumidores (riesgo de
asociacién) v, a la postre, el orden concurrencial (al provocar un trasvase en la clientela
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basado no en los méritos del imitador sino en una conducta parasitaria que excede lo
razonable en un contexto de principio de imitacién libre).

Notas

1. STS de 17 de julio de 2008. STS de 15 de diciembre 2008. STS de 30 de diciembre de
2010.

2. STS, Sala Primera, de 15 de diciembre de 2008. STS de 30 de diciembre de 2010.

3. Cfr. Sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja de 31 de julio de 2000, asunto
“Reebok International”, que versé sobre la imitacién de productos de moda deportiva. Cfr.
STS, Sala Primera, de 23 de diciembre de 2004, asunto “Recreativos Franco”.

4. Cfr. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 31 de enero de 1996, asunto
“Polo Ralph Lauren Corp.”

5. STS de 13 de mayo de 2002. STS de 30 de mayo de 2007. STS de 15 de diciembre de
2008. STS de 30 de diciembre de 2010.

6. Es importante a estos efectos (por lo habitual de las imitaciones en este mercado) la
proteccién que el Reglamento (CE) nim. 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, otorga a los
modelos industriales no registrados para impedir su copia durante tres afos.

7. Cfr. STJUE de 12 de septiembre de 2019, Asunto C-683/17, “Cofemel”, donde el Tri-
bunal de Justicia de la UE deja abierta la puerta a la proteccion por el derecho de autor a
unos pantalones tejanos y sudaderas, siempre que puedan considerarse obras de disefio
originales, en el sentido de ser creaciones propias de su autor que reflejan su personalidad
creativa. En este caso, los disefios industriales se perfilan como bienes inmateriales hibri-
dos en los que se pueda acumular la tutela que ofrece el derecho sobre el disefio industrial
y el derecho de autor. Vid. Carbajo Cascén, E, “La proteccién juridica de los disefios de
moda a través del derecho de autor (Consideraciones a partir de la sentencia del Tribunal
de Justicia de la Uni6én Europea de 12 de septiembre de 2019, asunto COFEMEL)”, EIDial.
com, octubre 2020.

8. Cfr. STS de 7 de octubre de 2009, asunto “Joma”. STS de 11 de marzo de 2014, asunto
“Bombay Sapphire”. STS de 28 de octubre de 2014, asunto “Parfumirie Douglas”.

9. SAP Alicante, Secc. 82, num. 351/2007, de 26 de septiembre (asunto “Tous”), que versa
sobre la utilizacién de una marca como elemento integrante esencial o destacado de un
disefio (ornamento de camisetas).

10. La SAP Madrid, Secc. 282, num. 6/2010, de 15 de enero (asnto “Cartier”), declara la
nulidad del registro como disefio industrial de un modelo de reloj de pulsera por mala
fe del solicitante del registro, al ser evidente la copia directa (“burda”) de los afamados
relojes “Cartier”.

11. SAP Alicante, Secc. 82, num. 36/2014, de 20 de febrero (asunto “C&A”). STS num.
339/2014, de 26 de junio (“Tous”).

12. SAP Granada, Secc. 32, 109/2007, de 3 marzo, que versa sobre imitaciones de un disefio
de pulseras.

13. Cfr. STS de 15 de diciembre de 2008, asunto “La Botica de Pronto”.
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14. SSTS de 30 de marzo y de 12 de junio de 2007.

15. Lo cual no significa que la declaracién de deslealtad dependa del uso o no de la marca
ajena, pues en tales casos serd prioritaria la aplicacién del derecho de marcas, cuya apli-
cacidn es clara en casos de falsificacién utilizando signos idénticos o similares a la marca
protegida. En el juicio de competencia desleal, el uso de un signo idéntico o similar a la
marca de los productos imitados no es imprescindible, sino que es un elemento de juicio
(relevante, sin duda) en una interpretacién de conjunto.

16. Cfr. STS de 21 de febrero de 2012 (asunto “Consulting Formaplan”).

17. Cfr., STS de 7 de julio de 2009, RJ 2009, 4328, sobre imitacion de un exprimidor de frutas
en grado de copia servil hasta el punto de crear riesgo de asociacion atendiendo a una com-
paracién en su conjunto de las circunstancias concurrentes, rechazando que la existencia
de signos denominativos distintos base para excluir el riesgo de asociacién, debiendo estar
al impacto visual de conjunto de los productos en conflicto y no a los elementos aislados).
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Abstract: The fashion sector is constantly subjected to the pressure of imitation, normally
designers and entrepreneurs resort to intellectual property rights (industrial design and
brands) to avoid the copying, imitation or usurpation of their creations and products.
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Despite the high cost involved in the procedure for granting intellectual property rights
in an industry in constant renewal, it determines that many creations and services are
orphaned of protection through exclusive rights, and, therefore, exposed to imitation by
competitors after recognizing the legislation the principle of free imitation in the market.
Unfair competition law serves as a complementary tool to combat behavior that exceeds
what is reasonable, but its application is restrictive and will always depend on the circum-
stances in each specific case.

Keywords: imitation - fashion market - intellectual property - unfair competition.

Resumo: O setor da moda estd constantemente sujeito a pressao da imita¢ao, normalmen-
te designers e empresdrios recorrem aos direitos de propriedade intelectual (desenho in-
dustrial e marcas) para evitar a copia, imitagao ou usurpacio das suas criagdes e produtos.
Apesar do alto custo envolvido no procedimento de concessdo de direitos de propriedade
intelectual em um setor em constante renovacao, ele determina que muitas criacdes e ser-
vigos ficam 6rfdos de protegdo por direitos exclusivos e, portanto, expostos a imitagdo de
concorrentes depois de reconhecer na legislagao o principio da livre imitagdo no mercado.
O direito da concorréncia desleal serve como ferramenta complementar para combater
comportamentos que excedem o razodvel, mas sua aplicagao é restritiva e dependerd sem-
pre das circunstincias de cada caso especifico.

Palavras chave: mercado de moda - imitagdo - propriedade intelectual - concorréncia
desleal.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada articulo]
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