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En la ciudad de Alicante, a cinco de diciembre de dos mil once.

La Seccién Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos.
Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marca Comunitaria y
Dibujos y Modelos Comunitarios, ha visto los autos de Juicio Ordinario nlumero
1081/09, sobre infraccién de marca comunitaria, competencia desleal y publicidad
engafiosa, seguidos en el Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos
Comunitarios Num. 2, de los que conoce en grado de apelacion en virtud de sendos
recursos entablados, de un lado, por la parte actora, ALLERGAN INC y ALLERGAN,
S.A.U. (en lo sucesivo, ALLERGAN), representada por la Procuradora Dona Maria José

Carbonell Pagan, con la direccion del Letrado Don Carlos Gonzalez-Bueno Catalan de
Océn y; de otro lado, por la parte demandada, AESTHETIC DERMAL, S.L.,



representada por la Procuradora Doa Maria del Mar Lopez Fanega, con la direccién
del Letrado Don Emilio Alonso Langle.

I- ANTECEDENTES DE HE CH O.-

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario nimero 1081/09 del Juzgado de Marca

Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios NiUm. 2 se dicté Sentencia de fecha
veintiuno de febrero de dos mil once, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente: "Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por
dofia Maria Carbonell Pagan, Procuradora de los Tribunales y de las mercantiles
ALLERCAN INC. Y ALLERGAN S.A.U. contra la mercantil AESTHETIC DERMAL, S.L. y,
en consecuencia:

A.- Declaro:
- Que el signo B-TOX ha sido elegido de mala fe;
- Que el signo B-TOX es susceptible de generar engafo;

- Que el uso que la demandada hace el signo B-TOX constituye un acto de
competencia desleal;

- Que como consecuencia de los pronunciamiento anteriores declare que el uso de la
demandada hace el signo B-TOX constituye un acto de publicidad ilegal y engafosa;

B.- Condeno a AESTHETIC DERMAL, S.L.:
- A estar y pasar por las anteriores declaraciones;
- A abstenerse en lo sucesivo de utilizar el signo B-TOX;

- A retirar el mercado cualquier calse de producto, documento, material publicitario
o comercial de objetos de todo tipo en los que figure el distintivo B-TOX;

- A pagar a las actoras solidariamente la cantidad de DIEZ MIL EUROS (10.000€) Se
desestiman las demas pretensiones contra ella ejercitadas.

No se hace especial pronunciamiento en materia de costas."

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se prepararon sendos recursos de apelacion
por cada una de las partes y, tras tenerlos por preparados, presentaron el respectivo
escrito de interposicion del recurso, del que se dio traslado a la parte adversa, la cual
presentd el correlativo escrito de oposicion. Seguidamente, tras emplazar a las
partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo nimero
526-C15/11, en el que se inadmitié el documento aportado por la actora. Se sefiald
para la deliberacién, votacion y fallo el dia nueve de noviembre, en el que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitacién de esta instancia, en el presente proceso, se han
observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique Garcia Chamoén Cervera.

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO



PRIMERO.- La demanda que inicia este proceso esta fundada en la titularidad por
parte de ALLERGAN INC. de Ilas siguientes marcas comunitarias cuya
comercializacion en Espafia se realiza por ALLERGAN S.A.U.:

1.-) ndmero 1.923.986, figurativa, solicitada el dia 12 de octubre de 2000 y
registrada el dia 22 de marzo de 2002, para los productos de la clase 5:
preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de trastornos neuroldgicos,
distonias musculares, trastornos musculares leves, trastornos nerviosos auténomos,
jaquecas, arrugas, hiperhidrosis, paralisis cerebral, espasmos, temblores y dolor y;
de la clase 16: productos de imprenta pedagdgicos; cuya representacion grafica es la
siguiente:

2.-) nimero 1.999.481, denominativa, BOTOX, solicitada el dia 14 de octubre de
2000 y registrada el dia 9 de octubre de 2002, para los productos de la clase 5:
preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de trastornos neuroldgicos,
distonias musculares, trastornos musculares leves, trastornos nerviosos auténomos,
jagquecas, arrugas, hiperhidrosis, lesiones deportivas, paralisis cerebral, espasmos,
temblores y dolor.

3.-) numero 2.105.832, figurativa, solicitada el dia 14 de octubre de 2000 vy
registrada el dia 12 de febrero de 2002, para los productos de la clase 5:
preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de trastornos neurolégicos,
distonias musculares, trastornos musculares leves, trastornos nerviosos auténomos,
jaquecas, arrugas, hiperhidrosis, lesiones deportivas, paralisis cerebral, espasmos,
temblores y dolor; cuya representacion grafica es la siguiente:

4.-) numero 2.575.371, figurativa, solicitada el dia 7 de febrero de 2002 vy
registrada el dia 7 de agosto de 2003, para los productos de la clase 5:
preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de trastornos neurolégicos,
distonias musculares, trastornos musculares leves, trastornos nerviosos auténomos,
jagquecas, arrugas, hiperhidrosis, lesiones deportivas, paralisis cerebral, espasmos,
temblores y dolor; cuya representacion grafica es la siguiente:

5.-) nimero 3.700.317, denominativa, BOTOX, solicitada el dia 8 de marzo de 2004

y registrada el dia 14 de agosto de 2006, para los productos de la clase 3: belleza y
cuidado del cuerpo (productos para), cremas y lociones faciales, cremas y lociones
para la piel.

6.-) numero 3.818.119, figurativa, solicitada el dia 30 de abril de 2004 y registrada
el dia 16 de septiembre de 2005, para los productos de la clase 5: preparaciones
farmacéuticas para el tratamiento de trastornos neuroldgicos, distonias musculares,
trastornos musculares leves, trastornos nerviosos auténomos, jaquecas, arrugas,
hiperhidrosis, lesiones deportivas, paralisis cerebral, espasmos, temblores y dolor;
cuya representacion grafica es la siguiente:

La demandada, AESTHETIC DERMAL, S.L., comercializa en Espafia un producto
cosmeético en cuyo envase figura la siguiente identificacion.

Al figurar en el envase la utilizacion del término B-tox , la actora deduce las
siguientes acciones:

1.-) declarativas:



1.1.-) que ALLERGAN INC ostenta frente a la demandada un derecho preferente
sobre el signo BOTOX.

1.2.-) que el signo B-tox ha sido elegido de mala fe.
1.3.-) que el sigho B-tox es susceptible de generar engafio.

1.4.-) que el signo B-tox viola la nhorma imperativa contenida en el art. 16.3 del
Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre , sobre productos cosméticos.

1.5.-) que el uso de la demandada del signo B-tox constituye un acto de violacion
de las marcas comunitarias de las actoras.

1.6.-) que el uso de la demandada del signo B-tox constituye un acto de
competencia desleal.

1.7.-) que el uso de la demandada del signo B-tox constituye un acto de publicidad
comparativa ilegal y engafiosa.

2.-) de condena:
2.1.-) a estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2.2.-) a abstenerse de utilizar en lo sucesivo el sigho B-tox o cualquier otro que
resulte confundible con las marcas de la actora.

2.3.-) a retirar del mercado cualquier clase de producto, documento, material
publicitario o comercial u objetos de todo en los que figure el distintivo B-tox.

2.4.-) a indemnizar a las demandantes i) los dafios morales irrogados en un importe
de 30.000.- €; ii) el lucro cesante en importe que resulte de aplicar el 8% a la cifra
de negocio realizada por la demandada con el signo B-tox ; iii) en todo caso, en el
1% de la cifra de negocio realizada con los productos o servicios ilicitamente
marcados.

SEGUNDO.- La Sentencia de instancia estimd parcialmente la demanda al rechazar
la existencia de una infraccion marcaria y al declarar que el uso del signo B- tox
constituye un acto de competencia desleal y un acto de publicidad ilegal y engafiosa,
acogiendo todas las pretensiones de condena deducidas en la demanda salvo la
indemnizatoria que la limitd Gnicamente a los dafios morales por importe de 10.000.-
€.

Frente a la misma se han alzado ambas partes: de un lado, las actoras, quienes
interesan la estimacion de la accion de infraccion de las marcas comunitarias por
parte de la demandada al usar el signo B-tox y; de otro lado, la demandada interesa
la desestimacion de la demanda al no poder calificarse el uso del signo B-tox en el
envase de sus productos como un ilicito concurrencial ni tampoco como un acto de
publicidad engafiosa.

Abordamos, a continuacidn, las alegaciones esgrimidas por las partes en sus
respectivos recursos.



TERCERO.- Recurso de apelacion deducido por las actoras, ALLERGAN INC.
y ALLERGAN, S.A.U.

El recurso impugna el pronunciamiento desestimatorio de la infraccién marcaria al
fundarlo en el caracter genérico o en la vulgarizacién sobrevenida de la marca de la
actora cuando: a) no se ha ejercitado la demanda reconvencional correspondiente
por parte de la demandada; b) no se ha probado el caracter genérico de la marca; c)
la actora ha acreditado su actitud diligente al proteger su marca de forma
permanente; d) en cualquier caso, careceria la demandada de interés legitimo para
instar la caducidad por tolerancia.

La Sentencia de instancia rechaza la infraccion marcaria porque las marcas de
ALLERGAN INC carecen de caracter distintivo al no cumplir la funcidon esencial de
determinar el origen empresarial del producto sino que sirven para designar el
producto constituido por el principio activo de una modalidad de toxina botulinica.

Hemos de partir del articulo 99 del Reglamento (CE ) nim.207/2009 del Consejo, de
26 de febrero de 2009, sobre la Marca Comunitaria (en lo sucesivo, RMC), cuyo
apartado primero declara que "Los tribunales de marca comunitarias reputaran
valida la marca comunitaria a no ser que el demandado impugne la validez de la
misma mediante demanda de reconvencion por caducidad o por nulidad." En su
apartado tercero se indica:"En las acciones citadas en el articulo 96, letras a) y ¢), la
excepcién de caducidad o de nulidad de la marca comunitaria presentada por una via
que no sea la de demanda de reconvencién, sera admisible en la medida en que el
demandado alegue que el titular de la marca comunitaria podria ser desposeido de
sus derechos por uso insuficiente o que la marca podria ser declarada nula por existir
un derecho anterior del demandado."

Quiere decirse que el Juzgado de instancia ha de presumir siempre la validez de las
marcas comunitarias invocadas por la actora salvo que la misma sea atacada por el
demandado bien mediante una demanda reconvencional de nulidad o de caducidad,
bien mediante la oposicion de la excepcidn de falta de uso o de una causa de nulidad
relativa.

En el parrafo ultimo del hecho primero de la contestacion a la demanda se dice: "Por
ello, y ante la falta de tiempo para fundamentar una reconvencién, una vez que ésta
parte reuna las pruebas suficientes para establecer que alguna o todas las Marcas
Comunitarias anteriores han devenido genéricas y/o usuales en el mercado, como
por ejemplo ya se ha declarado por algun Tribunal francés en Sentencia que en estos
momentos desconocemos si es firme o ha sido recurrida, se presentara la
correspondiente accién de cancelacién por nulidad ante el organismo o autoridad
correspondiente." De otro lado, la parte demandada nunca opuso la excepcidon de
nulidad absoluta por genericidad de la marca ni tampoco opuso por via de excepcion
la caducidad por vulgarizacidn, lo cual no hubiera sido posible porque excede del
ambito de la posible excepcion a que se refiere el articulo 99.3 RMC.

En conclusidn, ha de acogerse el recurso de apelacion en el particular relativo a que
el Juzgado de instancia prescindi6 de la presuncion de validez de las marcas
comunitarias y le privo de sus efectos por su caracter genérico o por su vulgarizacién
sin que se hubiera articulado ninguna demanda reconvencional en ese sentido.

CUARTO.- Pero esta Sala, en el ejercicio de las facultades de conocimiento sobre el
objeto del litigio que le confiere el articulo 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ,



no puede concluir con que el acogimiento de la alegacion esgrimida en el recurso de
las actoras equivalga automaticamente a la declaracion de la infraccion marcaria
porque en el escrito de contestacion de la demanda también se alegd como motivo
de oposicién que el uso del signo B-tox en el envase del producto no se realizaba a
titulo de marca o con una funcién distintiva sino con una funcién descriptiva de la
funcion del referido producto.

Acogemos en esta alzada el referido motivo de oposicion invocado en el escrito de
contestacién, esto es, que el signo B-tox se utiliza con una finalidad meramente
descriptiva de la funcién desarrollada por el producto comercializado por Ia
demandada por las razones que pasamos a exponer:

En primer lugar, el signo distintivo del producto comercializado por la demandada es
la marca comunitaria nimero 5.343.215, de su titularidad, figurativa, solicitada el
dia 26 de septiembre de 2006 y registrada el dia 20 de julio de 2007, para productos
de la clase 3: cosméticos, cuya representacion grafica es la siguiente:

En segundo lugar, el signo "BONTA 568" es lo que mas destaca en el envase: se
encuentra en la parte superior, es de color rojo y el tamafno de la fuente de la letra
es mas grande; por el contrario, el resto del texto que le acompafa, se encuentra
debajo, es de un color gris mas oscuro que el del envase y el tamafio de la fuente de
la letra es mas pequefia.

En tercer lugar, el signo B-tox aparece en las leyendas del envase que describen las
cualidades o funciones del producto: "DAILY CARE"; "Serum B-tox prolongator", "Anti
Aging", "Relaxing" y "Relifting".

En cuarto lugar, el uso en el envase de la leyenda "Serum B-tox prolongator" puede
entenderse tanto en el sentido de que el producto contiene un suero de la marca
BOTOX o que es un suero que prolonga los efectos del alisamiento de la piel a los
gue se han administrado el medicamento BOTOX.

En quinto lugar, todas las Sentencias de 6rganos jurisdiccionales nacionales que se
han pronunciado en otros litigios sobre el uso sin autorizacion por terceros de algun
signo confundible con BOTOX (documentos nimeros 16 a 29 de la demanda) se
refieren siempre al signo que el tercero utilizaba para distinguir el producto; en
ningun caso se refieren a menciones o indicaciones descriptivas de las funciones o
cualidades del producto.

En conclusion, estimamos que la utilizacién de la expresion B-tox en la forma en la
gue aparece en el envase comercializado por la demandada no constituye una
infraccion marcaria, bien sea del articulo 9.1.b, bien sea del articulo 9.1.c del RMC,
porque no se utiliza con una funcién distintiva sino meramente descriptiva de las
funciones o cualidades del producto y, por consiguiente, estaria amparado su uso en
el limite previsto en el articulo 12.b RMC.

Asi pues, se desestima el recurso de apelacién deducido por las actoras pero por
razones distintas de las contenidas en la Sentencia impugnada.

QUINTO.- Recurso de apelacion deducido por la parte demandada,
AESTHETIC DERMAL, S.L.

Las alegaciones del recurso de apelacion de la demandada se reducen a dos: 1.-)



infraccion de la Ley de Competencia Desleal (LCD) y de la Ley General de Publicidad
(LGP) porque la forma de presentacion del producto no causa engafio a los
consumidores sobre sus cualidades o efectos; 2.-) improcedencia de la condena a la
indemnizacion por dafio moral.

Antes de examinar la primera de las alegaciones hemos de referirnos a la legislacion
aplicable al presente caso y, siendo los hechos denunciados en la demanda
anteriores al mes de diciembre de 2009, la legislacién aplicable sera la LCD y la LGP
antes de la reforma operada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre. Compartimos
con la apelante que en la Sentencia de instancia debidé producirse un error de
transcripcion al referirse al articulo 6 como el ilicito concurrencial cometido por la
demandada pues del mismo texto de la Sentencia se observa que el nlcleo de la
conducta estad referido a los actos de engano sobre las cualidades del producto
ofrecido por la demandada.

Realizadas las precisiones anteriores, concluimos en que la referencia a B-tox
contenida en el envase del producto de la demandada constituye un hecho
susceptible de ser subsumido indistintamente tanto en los articulos 4 y 5 LGP
(publicidad engafiosa) como en el articulo 7 LCD (actos de engafio) porque:

En primer lugar, cualquiera que sea el significado que se atribuya a la leyenda
"Serum B-tox prolongator" puede entenderse como que el producto comercializado
por la demandada produce un efecto similar al producto BOTOX, bien porque
contiene la toxina botulinica especifica de esa marca, lo que no es cierto porque no
es un medicamento, bien porque sirve para prolongar el efecto que provoca el
producto BOTOX una vez aplicado, lo que tampoco es cierto pues no tiene la misma
incidencia sobre las arrugas al no afectar a los musculos.

En segundo lugar, la referencia a B-tox en el envase puede hacer creer falsamente
a los consumidores que estamos en presencia de un medicamento, al igual que
BOTOX, lo que no es cierto pues el producto de la demandada no es mas que un
cosmético.

En tercer lugar, no es obstaculo a las consideraciones anteriores que la actora
comercialice en Espafa la toxina botulinica especifica para el tratamiento anti-
arrugas bajo la marca "VISTABEL" porque consta que ALLERGAN INC tiene registrada
varias marcas que extienden su proteccion a todo el territorio de la Unién Europea
donde prevalece el uso del signo BOTOX para ser utilizado como medicamento
aplicable a las arrugas.

En cuarto lugar, el articulo 16.1 del Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre ,
sobre productos cosméticos, declara: "Sin perjuicio de lo establecido en las normas
reguladoras de la publicidad, el texto, denominaciones, marcas, imagenes y otros
signos, graficos o no, que figuren en el etiquetado, los prospectos y la publicidad de
los productos cosmeéticos no atribuirdn a estos caracteristicas, propiedades o
acciones que no posean o que excedan de las funciones cosméticas sefialadas en el
art. 2, como propiedades curativas, afirmaciones falsas o que induzcan a error." En
términos similares, también se refiere a similar prohibicidn el articulo 16.3 del mismo
Real Decreto . En nuestro caso, el envase del producto de la demandada que es un
cosmético contiene referencias a un medicamento que puede inducir a error a los
consumidores sobre sus propiedades o funciones.

QUINTO.- La segunda alegaciéon de la demanda estd dirigida a impugnar el



pronunciamiento que condena al pago de la suma de 10.000.- en concepto de dafo
moral.

En primer lugar, denuncia la apelante la infraccién del principio de congruencia de
las Sentencias ( articulo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) porque la demanda
anudaba la indemnizacion por dafios morales Unicamente a la infraccion marcaria y
no a la competencia desleal.

Se rechaza esta alegacion porque en el ordinal decimosexto de la fundamentacion
juridica de la demanda se hacia una referencia expresa al articulo 18 LCD para el
caso de la indemnizacion de dafios por actos de competencia desleal en el caso de
gue no se declare la infraccion marcaria. De otro lado, los amplios términos
empleados en el articulo 18.53 LCD no excluye la condena al resarcimiento por dafios
morales.

En segundo lugar, se alega que no procede la automatica condena a la
indemnizacién del dano moral porque se haya reconocido por el representante de la
actora que la comercializacion por la demandada de sus productos no ha afectado a
sus beneficios. No estamos ante una condena automatica a la indemnizacién del
dafio moral al no haber afectado la conducta de la demandada a la cifra de negocios
de las actoras porque, en nuestro caso, con la indemnizacidn se trata de resarcir un
dafio moral real y existente como es la reputacion y buena fama en el mercado que
ostentan las actoras que se ven afectadas por la indicacidon en los envases de los
productos de la demandada de una indicacion a la marca BOTOX cuando se trata de
un producto cosmético que carece de sus cualidades o propiedades.

En tercer lugar, se alega que la indicacion B-tox en el envase del producto de la
demandada no perjudica el renombre del medicamento ni ocasiona un desprestigio a
las actoras. Se rechaza esta alegacion porque es evidente que la referencia indebida
de B-tox en el envase cuando el producto no contiene su principio activo y cuando
no produce sus efectos causa un perjuicio al renombre y prestigio de las actoras al
pretender la demandada aprovecharse de las cualidades de un producto que ha
tenido éxito en el mercado cuando el suyo propio no reline sus caracteristicas.

SEXTO.- Las costas causadas en esta alzada.

No procede efectuar especial imposicion a ninguna de las partes de las costas
causadas en esta alzada originadas por el recurso de apelacién deducido por las
actoras al concurrir el supuesto excepcional de las serias dudas de hecho y de
Derecho segun lo previsto en el articulo 394.1, al que se remite el articulo 398.1,
ambos, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , porque su recurso estaba justificado ya
que se confirma la Sentencia de instancia por las razones expuestas en la presente
resolucion.

Procede imponer a la demandada las costas causadas en esta alzada originadas por
su recurso al haber sido desestimado segun establecen los articulos 394.1 y 398.1
de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

SEPTIMO.- Destino de los depésitos constituidos para la preparacién de los
respectivos recursos de apelacion.

De conformidad con lo previsto en la Disposicién adicional decimoquinta de la Ley
Organica del Poder Judicial se acuerda la pérdida de los depdsitos constituidos por



ambas partes para la preparacién del recurso al no haberse acogido ninguno de los
dos.

VISTAS las disposiciones citadas y demas de general y pertinente aplicacion.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo
Espafiol.

III - PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Con desestimacion del recurso de apelacion deducido por ambas partes
contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos
Comunitarios numero 2, de fecha veintiuno de febrero de dos mil once, en las
actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos CONFIRMAR Y
CONFIRMAMOS la mencionada resolucion por las razones expuestas en la presente,
imponiendo a AESTHETIC DERMAL, S.L. el pago de las costas causadas en esta
alzada originadas por su recurso y sin efectuar especial imposicion a ninguna de las
partes de las costas causadas en esta alzada originadas por el recurso de ALLERGAN
INC y ALLERGAN S.A.U., acordando la pérdida del depdsito constituido por ambas
partes para la preparacidén de sus respectivos recursos.

Notifiquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse al
Juzgado de procedencia los autos originales compuestos de dos tomos, de los que se
servira acusar recibo, acompafiados de certificacion literal de la presente resolucién a
los oportunos efectos de ejecucién de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de
apelacion.

La presente resolucién no es firme y podra interponerse contra ella ante este
tribunal recurso de casacién al poder presentar su resolucién interés casacional y
también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infraccién procesal, en el
plazo de veinte dias a contar desde el dia siguiente al de su notificacién.

De dichos recursos conocera la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ( Disposicién
Final 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).

Al tiempo de la interposicién del recurso de casacidon y/o del extraordinario por
infraccion procesal deberd acreditarse la constitucién del DEPOSITO para recurrir por
importe de 50 € por cada recurso que se ingresara en la Cuenta de Consignaciones
de esta Seccién Octava abierta en Banesto, sin cuya acreditacién no se tendra por
interpuesto.

Asi, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelacidn, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- En el mismo dia ha sido leida y publicada la anterior resolucién
por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallandose el Tribunal de Marca Comunitaria
celebrando Audiencia Publica. Doy fe.-



