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. Método friple de computo del dafio:
la indemnizacion del lucro cesante en las leyes
' de protecci6én industrial e intelectual

XABIER BASOZABAL
Universidad Carlos Il

,cmSEo" L. Las lineas maestras de la dreifache Schadensberechnung.~2.  El funda-
> mento dogmdtico.~3. La motivacién dal obrar de la jurisprudencia—4. Q»um_x.ezm\h
doctrinales: 4.1 La dreifache Schadensberehnung en el derecho de dafios, 4.2 Crl-
tica ala dreifache Schadensberechnung desde el derecho de enriquecimiento. 4.3 O_.me
criticas a la préctica jurisprudencial de ta dreifache Schadensberechnung: a) Hum ini-
doneidad de los métodos especiales de coémputo del dafio. ) Incomecia equipara-
cidn de planos. ¢) La articulacién procesal de la triple opei6n. 4)  La diligencia
exigible. ¢) Consideraciones finales.—~5. La dreifache Schadensberechnung en ef
Derecho espariol.

Antes de la entrada en vigor del BGRB, 1a jurisprudencia del Reichs-
gericht (Tribunal Supremo de la Alemania imperial) habfa elaborado una

‘onstruccidn tedrica acerca de’las posibles maneras de computar el dafio
en las acciones indemnizatorias concedidas por leyes particulares en el

1 4mbito de proteccion de los derechos mog,m Ibienes Eﬁﬁ.m&&om. La pro-
“%cm sta, que tuvo un éxito rotundo e inmediato, .mcm asimilada sin fisuras
1por la jurisprudencia del Bundesgerichishof .ﬁﬂ.c::ﬁ Supremo federal),
- guilen reconocid su valor juridico consuetudinario. Finalmente, tampoco -

] legislador alem4n pudo sustraerse a su Ecmmﬂm v momvm. por incorpo-
ZatTi, Paolo: Diritto civile, Padova, 1990. i {1arlo, si bien parcialmente, en &mrum de Em leyes especiales sobre la
Zatti, PaclofCoLussl, Vittorino: Lineamenti di diritto privato, 2.2 ed., Pado- . naite :

materia. :
va, 1989, © 'El legislador espafiol también ha acabado por realizar una particular
‘adaptacion de esta construccidén ?A@Eag&& vlaha Qmamamao.m nues-
wiras leyes vigentes de proteccién industtial ¢ intelectual, _..m.. moomam lau-
datoria con que ha sido recibido minom_ﬁmsﬂo y la falta de interés por su

origen, justificacién y conveniencia por parie de nuestra doctrina cienti-
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fical contrasta .
n co| Smi :
. 1 Ia polémica abierty en Alemania sobre gy naturalezs g ) 3 . . .
; Cz dgmandante y su obra habfan ganado cierta popularidad gracias a la

Jurfdica, incardinacigp dentro del Dere i
ch
o Privado ¢Cién intromisiva. Este fue precisamente el argumento que el tribunal
de computo del dafi : pelaci6n utiliza para mm:mmﬁ 1a concesién de la accién de ammow Sin
ano» resulta esenciaf para enjuiciar ad mbargo, el Reichsgericht consigue dar la vuelta al razonamiento apo-
; Jurclar adecuadamente Jag g vindose para ello en el pardgrafo 18.VI de la Ley de Derecho de Autor
g 11 de junio de 1870 (entonces vigente), segin la cual el responsdble
“de Ja intromisi6n que hubiese actuado sin culpa responde por el dafio
causado con el limite del importe del enriguecimiento experimentado.
A partir de esta confusa idea de responsabilidad por dafio sin culpa
-en la medida del enriquecimiento obtenido, el Reichsgericht estima que
‘la determinaci6n del dafio en estos casos depende de qué entendamos
-como hecho causante del perjuicio : si se trata de la accién del deman-
- dado globalmente considerada, el dafio corresponde a la diferencia expe-
rimentada por el patrimonio del demandante que tal accién haya podido
causar; ahora bien, si vemos como determinante el que la intromisidn se
‘haya llevado a cabo sin el consentimiento del demandante, el dafio viene
-representado por el importe de la regalfa que éste hubiera podido exigir
" al demandado; por tiltimo, y en tercer lugar, si lo ficticamente relevante
s que el demandado se iaya atribuido y quedado con los frutos y prove-
:chos derivados del ejercicio del derecho del demandante, el dafio estard
coiistituido por la ganancia que aquél haya obtenido. De alguna forma,
se permite al sujeto «lesionado» fraccionar el acontecimiento ¢ue provo-
ca el daiio en sus componentes y seleccionar de entre ellos el que mejor
le convenga como fundamento para la pretensién indemnizatoria 7.
. - Desde un punto de vista préctico, el demandante puede optar por
computar ¢l dafio.de alguna de estas tres formas: la tradicional para medir
el luero cesante o diferencia presunta entre el estado actual de su patri-
monio y el que tendria de no haberse producido 1a accidn dafiosa, la can-
“tidad que hubiera tenido que abonar el demandado como cesionario de la
explotacién del derecho usurpado (Lizenzgebiihr) o la ganancia que ¢l
.~ intromisor ha obtenido (Verletzervorteil) s, -
En la versi6n consolidada de esta doctrina jurisprudencial, Ja facul-
. tad de opcidn entre estas tres posibilidades no se pierde hasta que se dala
- fijaci6n definitiva del dafio resarcible, momento hasta el cual cabe revo-
car la decisi6n anterior sin que ello constituya un cambio de demanda®.

1. LAS Rzﬁm MAES _
TRAS D
,wqm@ma%m@nmzqzm " LA DREIFACHE

La histori 160 juri
tenoty s MM.M MM awﬁ \mo:m_u.:ona; Jurtsprudencial comienza cop la sen-
Py AAEMBMM .M it de § de agosto de 18953, fambién denomiinada
uilizady qaan Lo, € trataba de un caso ey gf que el demandado haby
oo 1pos clones musicales del demandante sin su i )
_ teproduccién y difusigp g tfravés de up aparaio musical EWMH.\E.EQ Yete

: Por el contrario, e]

I Bayy : Tie : . .
750y gan %M Mﬂ%ﬂwﬂuﬁ.&ﬁ&b de derechy industrial, 2.2 ed., Madrid, 1993
espetial 2 s eed® u _‘mo omnmm MMWHM mmhwwmummﬁo de nieva Ley de Fﬁamﬁm n_oﬂvmwmmmmmw
defensa de [a patente en la nueva mhw mmnmmammm% w»mmwmww Homanih Acka; ad.m:muummmz o

afio 1985- .
1986, pp. 103 ss. FERNANDEZ-Novoa- Derecho de marcas, Madsid, 1990 £p _

Madrid, 1938, PP. 112 ss. LEma DEeVEsa: «f as acciones procesal

Actas de derechy indusirial, 13, aii
', 13, afio 1989-1990 Pp. 53 s5. MaRTY
, Dp. i 1CAsALS, «Indemnizacigy

de daflos y otrag medid ici i
e eaidas judiciales por Itromision ilegii
zoﬁﬂ% M.M M“Mn &ma.q (dit. por SaLvanop Ooummomw.mum_%mﬂm@ﬂww% o Sar L homors -
C - Comentarios a __ﬂ Leyde FPatentes, Barcelona, Gmm_ PP thWmuWwWEu% m_.%m on
fe L 13, s PP. . PO) - «Deter-

nucién patrimontal dada por la diferencia entre el valor actual del patrimonio del dafiado
* 'y el valor que dicho patrimenio habria tenido, de no haberse producide el hecho dafiosos.
) ¢ Jakoss: Eingriffserwerb und Vermogensverschiebung, Bonn, 1964, p-82.Enla

particular interpretacion que da Jakobs de esta sentencia el Reichsgericht otorga una

auténtica pretensién de enriquecimiento. .

"7 DAUBLER: «Anspruch auf Lizenzgebiihr und Herausgabe des Verlefzergewinns -
-1 " atypische Formen des Schadensersatzess, JuS, 1969, p. 49.

& DAUBLER: Anspruch..., cit., pp. 49 ss. JAX0BS: Eingriffserwerb..., cit., pp. 81 ss.
LoewENHEM: «Moglichkeiten der dreifachen Berechnung des Schadens im Recht gegen
den unlauteren Wettbewerbs», ZHR (133), 1971, pp. 97 ss.

9 AssMANN: «Schadensersatz in mehrfacher Hohe des Schadens», BB, 1985, pp. 16 ss.
DAUBLER: Anspruch..., cit., p. 54. KoNIG: «Gewinnhaftung», en Festschrift fiir Ernst von
{. Caemmerer, Tibingen, 1978, p. 195..KraSSER: «Schadensersatz fiir Verletzungen von

fen, L, Tiibingen, 1968, pp. 73
Tibinges Ti & _mu% 1 ss. Wmc5§>m4~2mm“ ngerechifertipte m@ﬁ.n_;mw::w

w MMN. 35, pp. 63 ss.
. SCHING: Der An : ingri
recht Baden Bages. 190, Mm..wmgmm,mqmwﬁnh der Eingriffskondiktion im Wettbewerps-

.uw..yz.grmoz. Comentayi ]
: rio del Codi Vi, i
P- 1989, La llamads «teorfa de Ia mﬁmﬁb%%uﬁmwmmﬁhmw M e ehadid, o oulo Gom

0mo concepto de dafio «ja dismi-
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Se trata, por lo tanto, de tres alternativas o tipos de computo del dafio

- aliquidar en el &mbito de una accién de dafios, y no de pretensiones inde-
+ pendientes 4. Su aplicaci6n no implica la exclusion del resarcimiento del
dafio emergente probade, o de los gastos necesarios para su eliminacidn

" {reales o ficticios) 1%, si bien la jurisprudencia no ha sido muy clara sobre
. -este punto 6. A modo de ejemplo se admiten como dafios resarcibles, al
margen de 1a triple opcién, el provocado por la confusién creada en el
mercado, o por el desprestigio que la accidn intromisiva haya podido
sar en la reputacién comercial del demandante 7.
En cuanto a su 4mbito de aplicacién, la doctrina contenida en el caso
Ariston para ¢l derecho de autor fue pronto extendida al derecho de paten-
tes 18 y al de modelos de utilidad industrial 19, no asf al de marcas 2. El Bun-
desgerichtshof continug esta linea expansiva y aplico la dreifache Scha-
 densberechnung a otros derechos sobre bienes inmateriales, como los
medelos y dibujos industriales, los derechos de 1a personalidad {derecho al
-nombre ¥ a la propia imagen) v, finalmente, también a las marcas 21 _Fl grado
‘méximo de extension lo ha reconocido el Tribunal Supremo Federal Ale-
' mén al romper la frontera tradicional de los derechos absolutos y otorgar la
. posibilidad de acogerse a la dreifache Schadensberechnung. para todos
“aquellos titulares de derechos de exclusiva (derechos gue otorgan un Ambi-
4 to de explotacién exclusiva a su titular y que habitualmente sc comerciali-
" zan a cambio de una licencia cle explotacion, Ausschliesslichkeitsrechie)
1 como los secretos industriales 22, o las posiciones de mercado vicladas por
®:  pricticas de imitacién servil 2. Por tltimo, Ia influencia de esta particular

NH.._,HQ m.OOHOHHOM m.:uﬂ:.“—mh@m ﬁm@ H:HOU_ —HHN.OHOHu w‘ Ter —ﬁ.—houo_m ﬁHm O—.—Ou—ﬁm esen-
M e
mu SEN

—u 0Nocer .—Om ﬁmm.no una orrecta ﬂm@OOHc: —m.
OHm.mﬂ.m ara ¢ S que Hm.Ohmﬂﬁﬁu 1
ﬂ, Ci
HNHH_.H:OHH mnm.w @_.—.O HWMHOH en QQWHHHN. @—.—0 mm THHHH—@HN. Omuﬂmo—w QQ C

gLl caun
3

4 AssMANN: Schadensersatz..., cit., p. 16, PREU: Richtlinien. .., cit,, p. 755,
15 Lgisse: Die Fiktion. .., cit., pp. 91 y 92. Afirma el autor que en el derecho de
dafios se habla sin distinguir suficienternente de tres tipos de ficciones: ficcidn del dafio,

ficeion de Ja indemnizacion y ficcién del compute del dafio. El dafie ficticio es aquel que
ficticia es aquella por la que

aun no existiendo es impuesto por la ley. La indemnizacién

se abonan los costes de reparacién del dafio real aunque ésta no se lleve a cabo (el daiio
existe, no asi su reparacién natural, que queda sustituida por un valor que puede ser o no -
utilizado en dicha reparacidn en virted del derecho de disposicién). La ficci6n del cémpu-
10 del dafio puede obedecer a que el Jegislador conceda o imponga un cémputo normativo
que hace innecesario el real, o bien a que éste sea imposible o sumamente dificil. En este
{ltimo caso las ficgiones pueden consistir en conceder al tribunal una gran libertad en la
mm&:anEmas_cmammwnostmnwanw_f.mmz:

labor de comyputar el dafio, o bien en la conce
fucién in ratura, como pueden serlo el importe de la licencia adecuada que hubiese justi-

ficado la accién del «dafiador» o el de la ganancia obtenida por éste,
6 LEISSE y TRAUB: Schadensschdtzung. ., cit., p. 3.
7 BGHZ, 44, pp. 372 ss. BGH en GRUR, 1975, pp. 85 ss.
1 RGZ,43, pp. 56 ss. ; : )
19 RGZ,56,pp. 111 ss.

:m. MHQO O.u. @g@ ENnore; 1 e 1 no
men TES OOHNM « H.._,Q TMNiza) Tias»
Hum. :ﬁOMHO HH_.OHQOOQQH Q@ m.mzmd,ﬁmommm OHmnHﬂmm 3

gewerblichen Schyt
Foverbli e Zrechten und Urhebe ; >
. cher e J Irechten na
GRUR, 1980, p. 4 wzm% m%mmrﬁ_mbtm. ﬂmmnam%:mmormﬂ%%m M.M:.Hm.w:oa e
WE._W. von Patentens», Qh.ga EQWEG: fir die wnﬁmmm::m von manMEm_.nz ﬁxmz_unia@vy
mam_ornE:mmrumE:m des Verletze i gemaANN: cbie o _nzmmamﬁ i
Qhﬁum. Torg o erietzers im gewerblichen ngamnm:wuﬂmn%ﬂﬁs i
ST er nd Urheberrechts,
ﬂoﬁ.m_nmmzs. oRE Mo %%_Mnc%m_wam der mn:mma:m_um_.mngcnmmmnn bei
~sefials Krson - mmm&. : ..Hm.?»mmmx.. Schadensersatz M e echisver-
el intromisor. PRE(: Rref st ORIO rector en la exhibicién de oo lovadn s cupr
o _u R._ﬁbm:mx. e et 1bicion de datos llevada gz cabo Qw
.Hmw.c? oS .Mwn mmhw%wo: M:_.bn mnzm_wa:mmammﬁﬁor? GRUR, 1988, p. 91 ﬁ
' mition oo radenss --- CIt., pp. 9 55, Est . . " frm
tice ncmmmm.w“wﬂw.w:wswwomnan del Eﬂdm QWMM_MMﬂmec. Richtling,
Qmezmﬁm.%?:w. e X wnh.u_ meo omm“um. -5 CIt, p. 218, PreU: xh.%_____?hmatﬁmam._qnm.w;m T
. ASSMANN: Schaden y i Nutzons -
imB Sersatz.. ., cit,, ) -
. n.z.ﬁn:m_.::mm.aonnvr Fm:wE.ﬁ-UmmemwrwwmNm.._wwm%mw..
Latior ang

M RGZ, 47, pp. 100 ss.; 58, pp. 321 s5.. ¥ 108, pp. L 8.
., it., pp. 88 y 89. En este proceso —sefiala el autor—

: 2 LoEwENHEIM: Mdglichkeiteh. .

* result6 detérminante la sentencia de 8 de mayo de 1956 en la que el Bundesgerichishof
cancede al actor Paul Dahlke una compensacion ajustada a la regalfa que hubiese sido juri-
dicamente exigible por la utilizacion de su imagen en una campafia publicitaria. SACK:
«Die Lizenzanalogie im System des Inmaterialgiiterrechis»; en Festschrift filr Heinrich
Hubmann, 1985, pp. 373 ss. | :

2. BGH,en GRUR, 1977, pp.1539 ss.

B BGHZ, 17, pp. 116 ss., y 60, pp: 168 85.

aufgelaufenen Zing
Entwicklongs- und m:e. GRUR, 1983, pp, 611
iy - chutz; s BP- 011 85. VoLLR aTH: i
bithr fiir wmaaéamﬁczmwn.mﬂ%n% m,_www@wmﬂmm 5. Sevace
' 2 PP. 52 s,
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construccion ha llegado a provocar un reconocimiento legislativo parcial

de la misma. El pardgrafo 97.1 de 1a Ley de Derecho de Autor de 1665
determina que la restitucién de la

puede ser exigida en Iugar de la indemnizacién de dafios y perjuicios #,

2. ELFUNDAMENTO DOGMATICO

La coherencia dogmatica de esta construceién jurisprudencial es, sin
duda, su punto mds oscuro y criticado. Al margen de Ia escasa consisten-
cia con la que el Reichsgericht interpreta el pardgrafo 18.VI de la men-
cionada Ley de Derecho de Autor de 1870, su principal y casi tinico argu-
mento es la cita de su propio precedente %5, por lo demds, sus
«explicaciones» son tan confusas ¥y contradictorias que apenas arrojan -
luz alguna al respecto 26, Hasta 1914 el Reichsgericht habla indistinta:

- mente tanto de formas de indemnizacion del dafio como de verdaderas
acciones de enrique-cimiento que cumplen los requisitos legales de la
accién indemnizatoria. Su Jurisprudencia es consciente de la mezcla de
componentes que se.da en este peculiar computo del dafio, unos provi-.

nientes del derecho indemnizatorio de dafios y otros del restitutorio de

enriquecimientos, sin legar a decidirse por uno de ellos con exclusivi-
dad. u

Sin embargo, tras el lapso de la Primera Guerra Mundial, Ia jurispru-
dencia simplifica sus consideraciones limitdndose a sefialar que «licencias :
Y «ganancia obtenida por el intromisors son meras medidas indemnizato-
rias, llegando incluso a excluir expresamente la procedencia de acciones -
de enriquecimiento en las materias afectadas 27. Jakobs sostiene (que esta
idea apareci6 originariamente como obiter dicta sin dnimo de didmir nin-
guna cuestién principal, pero que posteriormente fue utilizada como rdsio
decidendi. Lo cierto es que «cred» el convencimiento de que la accidn de-
enriquecimiento quedaba excluida en 1a proteccion de los derechos sobre
bienes inmateriales, entendiendo que la regulacién de las leyes especiales
era excluyente en este punto, y relegando al dmbito del derecho de dafios

2+ Solucién yue parece estar tomada d

de un beneficio (p. 243), BIRKS: An introduction to the law
pp. 316ss. )

23 LOEWENHEM: Maglichkeiten. ., cit., p, 99,

3% JARoBS: Eingriffserwerb. . - Gif, p. 84,

T RGZ, 113, pp. 413 ss.

"2 JAROBS: Eingriffserwerb, .., cit., pp. 83 ss. Afirma el autor que, Como consecuen-
cia de esta postura, ef Reichsgericht rechazo la posibilidad de considerar como dafio del
un enriquecimiento), e ignoré el hech

monio de éste con anterioridad al ejercicio de la pretensi

6n indemnizatoria (también rele-
vante en el dmbito de la accidn de e

nriquecimiento por imperativo del § 818.I0 BGB).

' tanto la Testitucion de la ganancia como la de la licenci

X fo

" restitucién de la ganancia en sede de @oﬁoﬁo mm &Em o e alcaion
oc siones acude (a través del mecanismo de la ap

. OCa

. epios de la gestién cf . fo para s>
[ wmmw. wmmwm_%:ﬁ:ao también Ia concesién de pretensiones de inf¢
H

ganancia obtenida por ¢l intromisor *

{in «tipo de compato del
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a%8,

nte diffcil justificar la
Al Bundesgerichtshof le resulta verdaderame e morasas

de negocios ajenos sin mandato para apo-

- g 30 . . [l H 7
( e cuenia m mm_wca 0, N0 MM@EM@H@ R[=) _:mcm.nﬁ. asl ﬂw TES-
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_.uw;__Nm.ﬂ—c a m:h—:.ﬁm_.om @@ un QW—@GW—O @HO‘“@WFQD“ a ﬁm Q—.._.@ 5€ ﬁ—mr WH ﬂ_..—.._.n—o
11 afl
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CCl Ll 1 zatoria u» 0 se NHHHmHHN. ue 0_.
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nitiéndolas después de la entrada en vigor del

BGB v hasta 1914 (la nueva Ley de 1901 no introdujo ninguna novedad
sobre este punto) como pretensiones generales por éste previsias ¥ comypati-
bles con la legislacién especial (que confusamente reconoce la responsabi-
lidad por dafio sin culpa). Tamnpoco la desafortunada redaccion del pardgra-
fo 97.11 de 1a Ley de Derecho de Autor de 1965 aclara la distincion entre
acciones de dafios y de enriquecimiento, puesto que con su expresidn «en
lugar» nada dice sobre si 1a restitucién de la ganancia fruto de la intromi-
sién sustituye a la indemnizacion en el cémputo de ésta y en su funcién, 0
tensién sustancialmente diferente, con

Jo que cabria dudar de la procedencia de la alternatividad 0.

" La legislacién especial de proteccion de la propiedad industrial apun-
taba precisamente cn sentido contrario. La Ley de Patentes de 25 de mayo
de 1877 concedia el resarcimiento solo frenie a acciones dolosas del intro-
misor, En la Ley de 7 de abril de 1891, el pardgrafo 35 extendio la res-
ponsabilidad a los casos de culpa grave*2, y solo con la Ley de 5 de mayo

de 1936 se normaliza el requisito subjetivo de la accién genérica de dafios,

admitiendo también 1a responsabilidad por culpa Jeve, si bien se introduce
una novedad que dio lngar a nuevas confusiones. El pardgrafo 47.1 prevé
para los casos de culpa leve que el tribunal pueda sustituir Ja indemniza-
cién ordinaria de dafios por una compensacién equitativa cuya cuautia
debe fijarse con el doble limite del enriquecimiento obtenido por el intto-
misor y el dafio efectivamente sufrido por el titular del derecho usurpado.
Parte de Ia doctrina ha pretendido ver en este precepto un reconocimiento

legislativo de la dreifache S chadensberechnung jurisprudencial 43.
Eg evidente que una actitud legislativa tan restrictiva en materia de
indemnizacién de dafios no daba pie a una jurisprudencia proclive a la

concesi6n de acciones de enriquecimiento, que prescinden incluso dela
necesidad de todo requisito subjetivo (con toda Ja carga de confusion que
De hecho, la _.E._mmﬁawsn.& habia concedido

denota este paralelismo).
originariamente acciones de enriquecimieinto con consecuiencias econo-

micas tan graves para el intromisor gue s¢ penst que resultaban inade-
cuadas para su aplicacion a ias acciones no culposas*. De esta manera,
el Reichsgericht, al admitir baremos restitutorios (licencia, ganancia
obtenida por intromisién), pero haciéndolos depender de la culpa (dentro
de la accién de dafios), llegaba a una solucién equitativa de compromiso®.

de Autor 3, y que siguiera ads

cho de Autor de 1965: «en lugar de la indem-
la restitucién de la ganancia que el intromisor

aw  Pardgrafo 97.1 de la Ley de Dere
y la rendicidn de cuentas respecto de

nizacién de dafios, el dafiado puede exigir
ha obtenido a través de la violacién del derecho
esta ganancia». :
-4 ULLmann: Die Verschuldenshafiung.. ., ¢it., . 615. :

a2 Lo cual desaté el problema de cuando una culpa podfa ser considerada como

grave.
cit., p. 89. PREU: Richtlinien.. ., cit., p. 734.

43 Jakoss: Eingriffserwerb..,
44 BarscH: Vermogensverschiebung wund Bereicherungsheransgabe, Marbuig,

pp. 21 ss. :
4 JaKobs: Eingriffserwerh..., cit., p- 88.

1968,
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4. OPINIONES DOCTRINALES

En la doctrina alemana hay numerosas opiniones en torno a 1a ade-
cuada incardinacién dogmética de la dreifache Schadensberechnung en
el Derecho privado. Hay autorss para los que esta peculiar liquidacion
del dafio sélo es concebible como operacién indemnizatoria 52; otros no
la consideran sino bajo los postulados del derecho de enriquecimiento *;
tampoco faltan numerosas opiniones particulares que reflejan el comple-

. jo estado de la cuestion 3.

v A continuacién se analizan los argumentos mds importantes a favor
* de la explicacion «indemnizatoria» de la dreifache Schadensberechnung
y las principales criticas que desde el derecho de enriquecimiento ha

recibido ésta.

2 QOTTWALD: Schadenszurechnung und Schadensschdtzung, Miinchen, 1979,
pp. 174 ss, K&RNER: Die Aufwertung.. ., cit., pp. 611 ss. KRASSER: Lehrbuch des Paten-
trechts, 4.2 ed., Miinchen, 1986, pp. 624 ss. LOEWENHEIM: Maglickkeiten.. ., cit., pp. 115 ss.
NEUNER: «Interesse und Vermogensschaden», AcP, 133 (1931), pp. 277 ss. PrEU:
Richtlinien. .., cit., pp. 753 5s. STEINDORFF: «Abstrakte und konkreie Schadensberech-
nung», AcP, 158 (1939), pp. 431 ss. VOLLRATH: Zur Beriicksichtigung. .., cit., pp. 52 ss.

51 §cHULZ: «System der Rechte auf den Eingriffserwerb», AcP, 105 (1909}, pp. 68
ss. ESSER/SCHMIDT: Schuldrecht..., cit., pp. 204 ss. HAINES: Bereicherungsanspriiche bei
Warenzeichenverletzungen und unlauteren Wetthewerb, K6ln-Berlin-Bonn-Miinchen,

1970, pp. 13 ss, Jakoss: Eingriffserwerb..., cit., pp. 81 ss, JOERGES: Bereicherungsrecht als
Wirtschaftsrecht, Bremen, 1977, pp. 70 ss. KELLMANN: Grundsdtze. .., cit., pp. 71 ss.
KLEINHEYER: «Rechtsgutsverwendung und Bereicherungsrecht», JZ, 1970, pp. 471 ss.
MEDICUS, en Staudingers Konmmentar zum BGB, 12.2 ed., §§ 243-254, Berlin, 1983,
§ 249, Rn. 180. REUTER/MARTINEK: Ungerechifertigle. .., cit., pp. 252 ss.

3 Para algunos autores (VoN CAEMMERER: Bereicherung. .., cit., pp. 228 ss. LANGE:
Schadensersatz, 2.2 ed., Titbingen, 1990, p. 363), el fenémeno de restitucién de Ia licencia
tiene su l6gica ubicacion en el derecho de enriquecimiento, en tanto que la restitucién de

** la ganancia obtenida por el intromisor solo es justificable en sede de gestién de negocios
ajenos sin mandato (§ 687.I0). Hay quien estima que la dreifache Schadensberechnung
pertenece a un derecho de construccién jurisprudencial suf generis con cardcter propio. Tal
es el caso de LARENZ {Lefirbuch des Schuldrechts, I, 14.2 ed,, Miinchen, 1987, pp. 515 55.}, -
para quien la dreffache Schadensberechnung es. algo especifico que guarda cierta relacién
de parentesco con las operaciones de computo del dafio sin llegar a constituir una de ellas.
En opinién de DAUBLER (Anspruch. .., €it., pp. 53 ss.), para obtener una explicacién satis-
factoria de la dreifache Schadensberechnung hay que fener en cuenta tanto el derecho de

. daiios y el de enriquecimiento como el de gestion de negocios ajenos sin mandato. Esta

+ peculiar pretension debe guiarse —en su opinién— por los requisitos de la accidn de dafios,

mientras que sus consecuencias juridicas hay que examinarlas conforme a los postulados
restitutorios del derecho de enriquecimiento ¥ de fa gestién de negocios sin mandato,
También hay que considerar que un gran nfimero de autores {ratan esta materia en sede de
derecho de dafios sin prelensiones criticas, simplemente por el hecho de que la jurispru-
dencia la haya elaborado para ser aplicada a propdsito de la accién indemnizatoria (BAUM-
BACE/HEFERMEHL: Wettbewerbsreclt, 18.# ed,, Miinchen, 1995, pp. 276 ss. EMMERICH:
Das Recht des unlauteren Wetthewerbs, 4,2 ed.; Miinchen, 1995, pp. 414 ss. FROMM/NOR-
DEMANN: Urheberrecht, 8.2 ed., mﬁ_:mm:-wnE.E-HﬂmE‘HS&bN. 1994, pp. 577 ss. Hus-
MANN: Gewerblicher Rechtsschutz,'s.» ed., Miinchen, 1988, pp. 174 ss., 214 ss., 264 s5.
y 308 ss. HUBMANN/REHBINDER:, Urheber- und Verlagsrecht, 8.7 ed., Miinchen, 1995,
pp. 314 ss. SCHRICKER/WILD: Urheberrechi, Miinchen, 1987, pp. 1116 ss. ULMER:
Urheber- und Verlagsrecht, 3.2 ed,, Rerlin-Heidelberg-New York, 1980, pp. 555 38.).
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4.1 LA DREIFACHE mﬂmbbm@wwmﬁmgmz UNG
EN EL DERECHO DE DANOS

Quienes intentan explicar esta especial liquidacion del dafio como

un fenémeno indemnizatorio encuentran serias dific

los métodos de restitucién de la licencia y dela gana
- cepto de dafio subjetivo (el efectivame

de los postulados de la teorfa de la dif;

¢n un sentido subjetivo cuando éste consista en
una licencia de explotac

nablemente esperable d
0 en no haber
. (siempre que pueda
tado con similares e
el resarcimiento del dafio/licencia o dario/
na especialidad jurisprudencial, sino la n
cesante 7, Por el contrario, quien recibe «indemnizaciény»

por una rega-
lfa que nunca hubiese podido otorgar no estd siendo resarcido por su
» $cOmo justificar Ia atribucién? Vedmoslo a través de

dafio; entonces
algunos ejemplos:

El titular de un derecho de patente que no explota la invencién
objeto del mismo se percata de que alguien estd comercializando en el
mercado el fruto de su inventiva. Sin duda, nuestro titular est4 legiti-
mado para poner fin a la intromisién, y, en su caso, para exigir respon-
sabilidad civil por ésta, pero ;c6mo admitir que sea indemnizado en la
medida de la licencia que hubiera podido exigir o de la ganancia obte-

nida por el intromisor, segiin su voluntad, cuando de su comportamien-
to puede deducirse con certeza que no hubiera obtenido por sf rendi-
miento alguno de su derecho y que, en cualquier caso, el que haya
dejado de obtenerlo no se debe a la accién usurpatoria, sino a su propia
inactividad?

Comparemos ahora estos dos supuesios: de un {ado, la ingeniosa uti-
lizacién no autorizada de una marca ajena poco conocida provoca el lan-
zamiento de ésta y multiplica los beneficios también para su legitimo
titular. De otro, como consecuencia de la desafortunada usurpacion de
una marca, el titular de ésta experimenta pérdidas por el desprestigio
causado por el intromisor. ;Resulta razonable que en ambos casos pueda
computarse la cuantia indemnizatoria de la misma manera, sin tener en

3 LoEWENHEM: Méglickkeiten. .., cit., p. 111,
36 MERTENS: Der Begriff des Vermégensschadens im bitrgerlichen Recht, Stuttgart-
Berlin-Koln-Mainz, 1967, p. 226, . ‘ :

%7 KELLMANN: Grundsdrze..., cit., p. 72,
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c6émputo del daiio real y efectivo 7°, sobre todo en aquellos casos en los
que existe un precio de mercado.

En otra direccién, pero también apoydndose en un cambio de
funcién para el derecho de dafios, se ha propuesto como justificacién
de la dreifache Schadensberechnung 1a punicion de la conducta intro-
misival,

Ya Coing habfa afirmado que todo intento de objetivizar el dafio per-
siguc una finalidad punitiva72. Steindorff, partiendo de que 1a especial
lesividad de los derechos sobre bienes inmateriales los hace merecedores
de una especial proteccion 73, propone dar al valor objetivo del dafio una
funcion de sancién punitiva ™. En su opini6n, la simple violacién juridi-
ca es en si suficiente para provocar una indemnizacién de cardcter
abstracto 75, transformando asf la idea de dafio minimo en la de «pena
minima» ™,

Ahora bien, la idea de prevencién-punicién puede justificar que se
exija al intromisor la restitucién de la licencia o de la ganancia obtenida,
pero en ninglin caso explica que éstas deban transferirse al patrimonio
del perjudicado, y que dicha transferencia deba articularse a través de un -
instrumento ideado para indemnizar como es la accion de dafios. Silo
que se pretende es promover la persecucion privada de acciones intromi-
sivas, la restitucién podria contemplarse como remuneracion a los par-

ticulares por su colaboracién en las labores «fiscales» de persecucion.
Pero hay que advertir que se estarfan creando incentivos para gue los
titulares de los derechos protegidos provocaran la violacién provechosa
de los mismos.

Para justificar la restitucién debe «probarse» que el objeto de Ia
misma corresponde, segin el ordenamiento juridico, al patrimonio del
«lesionado» 77. Ahora bien, de esta cuestién no se ocupa la responsabili-

70 FRIESER: Der Bereicherungswegfall. .., cit., p. 70.

71 DAUBLER: Anspruch..., cit,, p. 49. El autor sefiala que es una constante historica
de la actitud del legislador y de los tribunales la tentacién de vulnerar los estrictos méirge-
nes indemmnizatorios para completarlos con medidas punitivas. -

7 Coing: «Interesseberechnung und unmittelbarer Schaden», SJZ, 1950, pp. 866 ss.

73 LOEWENHEIM: Moglichkeiten..., cit., p. 117. El autor afirma que en los casos de
violaciones de derechos sobre bienes inmateriales ¢l riesgo que corre el intromisor de res-
ponder de su accidn es relativamente pequefio ante las dificultades de detectar, localizar,
determinar y computar el dafio que recaen sobre el titular de aquéllos, seglin las pautas
tradicionales de [a acci6n indemnizatoria. Fxiste una necesidad de prevenir y sancionar
estas conductas para corregir la desigual e injusta distribucién de los riesgos. Ademds, el
hecho de que la prictica penal sobre la materia apenas haya demostrado fuerza alguea,
apoya la necesidad de encontrar vias distintas para combatir el atractivo que ka impunidad
de estas acciones pueda ejercer sobre eventuales interesados.

74 STEINDORFE: Abstrakte..., cit.,; p. 454,

75 STEINDORFF: Abstrakte..., cit.; p. 458,

6  FRIEsER: Der Bereicherungswegfall..., cit,, p. T8.

77 Asi lo entiende Ia teoria de la atribucién (mayoritaria en derecho alemdn): la pre-
tensién de enriquecimiento por intromision (Eingriffskondikiion) procede cuando el
demandado se ha hecho cor el valor de goce, disfrate, consumo o disposicién de un obje-
to o facultad que el ordenamiento juridico ha atribuido en exclusiva al demandante.
CANARIS/LARENZ: h&:&znj des Schuldrechts, I1-2.°, 13.2 ed., Miinchen, 1994, pp. 168 ss.
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m.mm n::._ sino el derecho de enriquecimiento, el de gestién de negocios
ajenos sin mandato y la regulacién de las relaciones entre el propietario
el poseedor. Llegados a este punto, la pregunta surge por sf misma: si M
fundamento para tal atribuci6n patrimonial se encuentra en otros m.moﬁo,
res del ordenamiento, ;por qué no acudir a eilos? h.bcm necesidad hay d
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cardcter .Homﬁoo-nomam&oo, sino de reaccion ante los resultados a los
que habfa conducido la aplicacién jurisprudencial de la dreifache
hnwaamzq.wmwmnbxtzw. La exigencia de estos autores no era una mayor
coherencia .ﬁmanom. sino la necesidad de unas indemnizaciones %mw-
bles y efectivas que satisfagan con rapidez los intereses de los o%. udi-
cados ™. Esta postura encontré el apoyo de un sector de la aoo%mmw del
Qowmo@o Am dafios que aceptaba la concurrencia, junto a la funcién
resarcitoria, de la punitiva ®, La indemnizacién de dafios resulté ser
un me_:o Aﬁmmammv_wvv a la idea de punicién 8. La restitucion de la
ganancia .ouuﬁos.am o de la cantidad que resulte de multiplicar el impor-
te de _.m roomn_m exigible por un coeficiente corrector {ajenas mﬁ_Om
mecanismos indemnizatorio y reintegrador del derecho usurpado) son

_ las medidas restitutorias propuestas desde esta perspectiva de cardcter

punitivo,

) mmnwmmo mn_.:_:m. que la prevencién es un subproducto afiadido o reflejo
¢ la indemmnizacidn, el cual, aunque deseable, no debe convertirse en

wmwwiﬂwﬁwﬂmwﬂ»»zz_ § 812, Rn. 65, ESSER/WEYERS: Schuldrecht, 11, 7.2 ed., Heidel-
; ommu m_..,:.“ mmw.. ammm Mw%mﬂqmn:wﬂ Schuldreche, 8.2 ed., Berlin-New York 1992
0. 682. HUFFER: «Die Eingriffskondiktion», JuS, 1981, pp. 263 y 264. Konig! Unge-
rechifertigte Bereicherung, Heidelberg, 1985 157 ey ” o e
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fundamento auténomo de la pretensién #. Que la prevencién-punicién
sea un efecto secundario (psicolégico, si se quiere) de la labor indernni-
zatoria no justifica que pueda convertirse en su fundamento y en criterio
de determinacién de la medida de ésta. Por otra parte, si la punicion es
necesaria, esto es, si se considera que el sector de los derechos sobre bie-
nes incorporales debe estar protegido por medidas punitivas (cuestion
que escapa en buena medida de los limites de este trabajo), lo que hay
que hacer es utilizar aquellas que sean adecuadas para tal labor, como
son las normas punitivas por excelencia, las penales; o bien, acudir a vias
de derecho privado que reconozean abiertamente su cardcter «penaly, sin
el camuflaje de la apariencia resarcitoria. Bn caso contrario, se crean dis-
funciones como las siguientes: por una parte, resulta incoherente que la
aplicacién de la pena sea insensible al diverso grado de reprochabilidad
de 1a conducta enjuiciada (dolo, culpa grave, culpa leve); por otra parie,
ofende dl sentido comiin que 1a obligacidn derivada de la pena resultara
asegurable y transmisible mortis causa por el hecho de solaparse bajo la
apariencia de una obligacion indemnizatoria 83.-

Existe un ejemplo paradigmatico de aplicacion del método triple de
c6mputo del dafio con finalidad punitiva. En los llamados casos GEMA,
se reconocid a favor de esta institucidn {Sociedad Alemana de Autores,
Compositores y Editores de Muisica) una indemnizacién por la cuangia
doble de ia licencia que hubiera resultado adecuada para justificar la
accién intromisiva 8. Bl tribunal justificé la excepcionalidad «punitiva»
de su decisién alegando que el intromisor debfa confribuir a los gastos de
vigilancia que la organizacién afronta para prevenir acciones como la
suya, ante la imposibilidad de llevar a cabo tales labores de prevencion
por parte de los titulares de los derechos protegidos 8.

Siendo evidente que los gastos de vigilancia no pueden ser conside-
rados como dafios provocados por la accién 6, ni constituyen un dafio
abstracto®”, las mencionadas sentencias sirvieron para desatar 1a polémi-
ca sobre si por razones de equidad circunstancial o por la presion de los
intereses en juego un tribunal podrfa incrementar Ja medida indemniza-
toria®, Lo cierto es que la hipétesis afirmativa provoca muchos mds pro-

82 L ARENZ: Lehibuch..., cit., pp. 421 ss. LANGE: Schadensersatz..., cit., pp. 9 ss.
MAaRTIN [ CAsALS: «Indeninizacién de dafios...», en El mercado..., cit., p. 385. PanTa-
LEGN: en Comentario..., IL, cit., art. 1902, p. 1971

93 PANTALEGN: en Comentario..., 11, cit., art, 1902, p. 1971

#  BGHZ, 17, pp. 376 58, y 59, pp. 286 s5.; BGH, en GRUR, 1973, pp. 379 s5.

85  DELAHAYE: Keriprobleme.. cit., p. 219. KRASSER: Schadensersatz..., cil.,
p. 270. LOEWENHEIM: «Mdglichkeiten...» cit., p. 118. STEINDORFF: «Abstrakie...» cit.,

,455. i . .
P . B KRASSER: .m.&_Smquﬁ.mEN:r cit., p. 209. En contra de la decision del tribunal, el
autor opina que resultarfa ridiculo pretender financiar los costes de vigilancia con las
indemnizaciones de los infractores, puesto que a mayor vigilancia disminuir{a el ndmero
de los «contribuyentes». | : . .

¥ ESSER/SCHMIDT: Schuldrecht. ., cit., p. 205,

8  DELAHAYE: Keriprobleme..., cit., p. 220, GOTTWALD: Schadenszurechnung...,
cit., pp. 178 ss. _ :
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blemas y mds graves (control de la excepcionalidad que justifique tal
adopcion de medidas, inseguridad e impredecibilidad del comportamien-
te de los tribunales, despositivizacion del contenido de justicia material
y vaciamiento del principio de legalidad) que el que pretende evitar (la
insuficiencia de las medidas indemnizatorias).

Los casos GEMA son un paradigma del atractivo que ejerce sobre el
aplicador de la ley la idea de poder acomodar la decisién en funcidn del
disvalor, de comportamiento que merezca la accién juzgada, con inde-
pendencia de que las previsiones legales faculten expresamente para ello.
Lo mds destacable de estas sentencias es que desfiguran 1a tradicional
accién de dafios sin respaldo normativo alguno.

42 CRITICA A LA DREIFACHE SCHADENSBERECHNUNG
DESDE EL DERECHO DE ENRIQUECIMIENTO

En primer lugar, se ha criticado que la gestacién de esta doctrina par-
tiera de la interpretacion de un precepto (§ 18.VI de la Ley de Derecho
_ de Autor de 1870) que estaba pensado para liniitar la respensabilidad por
dafio de quien actia sin culpa ®, La dreifache Schadensberechnung, al
permitir la eleccidn entre una medida indemnizatoria (tradicional lucro
cesante) y dos restitutorias (licencia no satisfecha y ganancia obtenida
por el intromisor), mezcla dos planos jur{dicos distintos. Uno, el indem-
nizatorio, destinado al resarcimiento del dafio causado en el patrimonio
del demandante y para el que es necesaria, tanto la prueba de 1a relacién
causal intromisién/dafio, como la del criterio de imputacién; y otro, el
restitutorio, cuya funcidn es reequilibrar lag atribuciones patrimoniales
injustificadas, las cuales se retiran del patrimonio en el que se producen
para ser desplazadas a aquel en el que debieron haberse producido %,

El intromisor responde por el dafio causado en el patrimonio del titu-
lar del derecho usurpado ¥ restituye aquello que debe ser retirado de su
patrimonio por contrario a las normas juridicas sobre atribucién de bienes
y provechos. Resulta incongruente hacer restituir por un dafio causade, o
hacer indemnizar por un enriquecimiento obtenido injustificadamente. El

dafic queda cubierto mediante la indemnizacién, el enriquecimiento -

queda neutralizado mediante la restitucion. El que ambos planos puedan
ocasionalmente comcidir no justifica su equiparacién?t.

Mis criticable resulta aiin que los dos médulos «restitutorios» de
cémputo del dafio (ganancia obtenida por el intromisor, licencia que
hubiera sido exigible a éste para legitimar su accidn intromisiva) se

89 JAKOBS: Eingriffserwerb. .., cit,, p. 83.
%  Conforme a la teoria de la atribucidn ya mencionada, - .
51 BRANDNER: «Die Herausgabe von Verletzervorteilen im Patentrecht und im Recht
gegen den unlauteren Wettbewerb», GRUR, 1980, p. 362. GIESERE: «Zur Bereicherungs-
haftung bei Urheberrechtsverletzungen», GRUR, 1958, pp. 17 ss.

Gt
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correspondan con las alternativas que polarizan la discusi6n sobre la
medida restitutoria en sede de derecho de enriquecimiento, y, por lo
tanto, que encubran y de alguna manera burlen dicha labor doctrinal, y la
sustituyan por la conveniencia de eleccién del demandante y la necesi-
dad de simplicidad de la jurisprudencia 2.

Quiz4 fuera comprensible cierta confusién dogmdtica en tomo a los
derechos de dafios y enriquecimiento en la época en Ia que nace la dreifache
Schadensberechnung, si bien, entonces y en adelante, nunca faltaron auto-
res que denunciaron la situacion y la necesidad de conceder una entidad
independiente a las acciones de enriquecimiento . En general, desde las
posiciones de los autores gue han estudiado el derecho de entiquecimiento,
un adecuado entendimiento de éste hace innecesaria en la practica e incon-
gruente en el plano tedrico la aplicacion de la dreifache Schadensberech-
nung; aquél proporciona las claves para la solucién de la problemética crea-
da por ésta ™. El hecho de que la dreifache Schadensberechnung surgiera
como subrogado de la pretension de enriquecimiento rechazada hace que,
una vez aceptada ésta, la contemplacién de aquélla resulte superfiua®. La
crftica de algunos autores es merecedora de especial consideracion. .

Hatnes afirma que el verdadero origen de la dreifache Schadensberech-
nung es la grave incongruencia en la utilizacién de los mecanismos com-
pensatorios del Derecho Civil clasico en los nuevos dmbitos juridicos %. Si
el tratamiento juridico de la proteccién de los derechos sobre bienes
inmateriales merecfa ser diferente, debié haber sido més preciso y rigu-
1080, NURca mas simple. La construccién jurisprudencial tuve éxito y
arraigd gracias a la sencillez con que permite a los tribunales ia resolu-
ci6n de complejos conflictos indemnizatorios, escapando de los rigidos
moldes de la tradicional accidn de dafios. Pero no debemos dejar de plan-
tearnos por Ia legitimidad de esta maniobra¥’.

Tal y como sefiala el autor citado, en setenta afios de tradici6n juris-
prudencial (61 publica su monografia en 1970) no se Lan logrado unas
pautas de actuacién que proporcionen cierta seguridad en la aplicacion
de aquélla. Ademds, el hecho de que el demandante pueda elegir el crite-
rio de cémputo deseado hace que en la préctica toda decisién de los tri-
bunales sea impredecible. ,

92 En la polémica mencionada se enfrentan una teorfa subjetiva que tiene por
correcta la reslitucion de la ganancia obtenida por el intromisor (Gewinnkafiung), y usa -
teorfa objetiva que defiende la restitucién del valor de mercado de lo cbtenido (Werter-
satz).

" 93 ScuulLz: System..., cit., pp. 69 ss. PivzGEr: «Der Bereicherungsanspruch im.
gewerblichen Rechisschutz und Urheberrecht», GRUR, 1927, pp. 269 ss. MESTMACKER:
Eingriffserwerb. ., cit., pp. 521 ss. RAISER: «Der Stand der Lehre vom subjektiven Recht
im deutschen Zivilrecht», aN,. 1961, pp. 465 ss.

} 9 BarScH: Vermdgensverschiebung..., cit., pp. 19 ss. ESSER/SCHMIDT: Schul-
drecht..., cit., p. 204. E_zmw Bereichérungsanspriiche. .., ¢il., pp. 1 ss. JAKoBs: Eingriff-
serwerb. .., cit., pp- 81 ss. KELLmann: Grundsdtze. .., cit., pp. 71 ss.

95 REUTER/MARTINEK? Ungerechitfertigte..., cit., p. 252.

9  HawNes: Bereicherungsanspriiche. .., cit., p. 20

97 HAaINES: Bereicherungsanspriiche.. ., cit., pp. 4 ss.
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La problematica a la que conducen las dificultades de verificacién
de dafio en los nuevos dmbitos juridicos de creciente complejidad eco-
némica no deben ser tratados con una férmula de COMpromiso que encu-
bre una gran dosis de libertad en la actuacién del demandante y de los
tribunales, y que provoca confusién e inseguridad, as{ como una disfun-
cionalidad alarmante en el sistema de acciones. La estrategia de ocultar
¢l problema sélo obedece al inteiés de simplicidad de Ia jurisprudencia y,
naturalmente; no lo soluciona.

Para los autores que, como Kellmann, estudian 1a problemitica sus-
citada por la-dreifache Schadensberechnung desde la perspectiva del
estudio de la restitucion de la ganancia obtenida por el intromisor, la
cosa estd clara: el resarcimiento del dafio nada tiene que ver con la resti-
tucién de la ganancia derivada de 1a intromisién %. El daflo, como ele-
mento tipico de la accién indemnizatoria, es un fenémeno que ocurre en
el patrimonio del lesionado/demandante, en tanto que la ganapcia fruto
de la infromisién es un incremento patrimonial en el patrimonio del

intromisor. La dreifache Schadensberechnung no es sino una artificiosa -

construccion que responde a consideraciones de dudosa equidad y difi-
cultad probatoria. Tal y como sefiala Steindorff, dificilmente puede ser
explicada esta jurisprudencia con la mera «conversién» de un interés
protegible en un dafio considerado subjetivamente en la persona del
lesionado %. : .
. También Joerges considera que 1a ubicacién natural de los métodos
de cémputo «dafio-licencia» y «dafio-ganancia» se encuentra en el dere-
cho de enriquecimiénto, y que su tratamiento debe articularse a través de
la Eingriffskondiktion. Sin embargo, su enfoque de la cuestién es distin-
10, ¥ su esfuerzo se dirige a destacar Ia necesidad dé analizar las conse-
cuencias econdmicas de la proteccién Juridico-industrial en sus diversos
mddulos restitutorios 100,
Desde esta llamada de atencidn de J oerges, han sido numerosas las
propuestas sobre el contenido econémico de los médulos restitutorios 101,

% KELLMANN: Grundsdtze. .., cil., p- 72. El autor cita ¢omo ejemplo de esta notoria
separacion el que en el derecho inglés ambas pretensiones —de resarcimiento de dafios y
de restitucion de la ganancia— estuvieran atendidas por instancias jurisdiccionales diferen-
tes. SCHULZ: Systemn..., cit., p. 67.

%  STEINDORFF: Abstrakte..., cil., p. 452. NEUNER: [nteresse, . €It p. 283,

190 JomrGES: Berefcherungsrecht .., cit., pp- 70 ss. Opina el auvior que 1a problemati- -
ca econdmica de la proteccitn juridica de los derechos sobre bienes inmatesiales es la cre-
ada por la antinomia entre el prineipio de la libre competencia, por una parte, y el poder
monopolistico concedido 2 los legftimos titulares de los derechos protegidos, por otra, tal
¥ como habiz adelantado ya Mestmiicker. EI autor echa en falta ur estudio econdmico
serip de las consecuencias de aplicacidn de los diversos modulos de computo.del dafio y
advierte de-a necesidad del mismo. :

Wi ASSMANN: Schadensersatz. .., cit., Pp. 15 ss. BRANDNER: Die Herausgabe. .., cit.,
Pp. 363 ss. DELAHAYE: Kernprobleme. . ., cit., pp. 219 s5. KORNER: Die Aufivertung. . ., cit.,
pp. 611 ss. Krasser: Schadensersaiz. .., cit., pp. 270 s5. LEHMANN: «Juristisch-konomis-
che Kriterien zur Berechnung des Verletzergewinns baw. des entgangenen Gewinns», BE,
1988, pp. 1682 ss. LEISSEY TRAUE: Schadensschitzung..., cit., pp. 1 ss. PIETZCKER: «Rich-
tlinien flir die Bemmessung von Schadensersatz bei dor Verletzung von Patenten», GRUR
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Pero no siempre las consideraciones econdmicas tiepen :—oomwwwﬁ”ﬂww%
ion juridica i diata. Por el contrario, generalmente la va
una fraduccidn jurfdica inme : ¥ e
i Omii arte de un previo posiclonail 3
racién del dato economico parts [ . S N
i, si afirm i ia Testituida al titular de un .
Asi, si afirnamos que la licenc la . s
cién» no puede ser
uada», la pauta de la «adecuacion
P O e : ifui ficiente desde un punto
juridi i > a restituir puede ser sufic .
uridica, ya que el importe a resti : o
_mn imﬁm, estrictamente resarcitorio, pefo inadecuado para un tratami
preventivo-punitivo de la cuestion.

i ; A A JTURISPRUDENCIAL
3 OTRAS CRITICAS A LAPRACTIC
* DE LA DREIFACHE SCHADENSBERECHNUNG

a) Lainidoneidad de los métodos especiales de cémputo del dafio

Numerosos autores critican que las Em.&mwm mﬂomaﬂmww MMMMWW %Mwwﬂ
i reventivo-punitivo sobre ! (
nales no tengan un: efecto p 1HVO- S et rostitutoria que
i i ravamiento de la cuantia r
intromisores ¥y proponet un ag a cu > as
i i 102, T ps partidarios de esta prop
y 05102, :
logre realmente desincentivarl O e e i
i 2 te ocurre en la prictica de a
denuncian que lo que realmen 1 Ja dreifache
i ésta no sélo no resulta preventivo-p va,
Schadensberechnung es que €sta ng solc ivo-punitiva,
i i 1i siquiera cumple con e P .
-como ellos desearian, sino que Tt o 1 compromiso
i . itorio 193, Todas las dificultades practicas q
estrictamente resarcitorio 1%, ¢ foticas que ¢
i i icacién reaparecen de una u o )
intentaban paliar con su aplic ] : : ! 1 1
computo a% la «adecuacién» de la licencia o en Ia «cuantificacién» de 1
anancia que deba restituirse. . ) .
® Por ﬂ% que respecta a la restitucion de la licencia ﬁmmowﬁmﬂﬂwwm Mﬁw
inci la jurisprudencia otorga al ti
autores coinciden en que 1o que Spru ; itular del
i ) to de «daiioflicencia» es muy .
derecho lesionado en concep ; flice oS muy dnlerlor o
i rea) te obtenido si al tiempo de
lo que éste hubiera realmen : r ; o
wcmwmmm concedido efectivamente una licencia. Vedmoslo con u
ejemplo: .
El intromisor que comercia con una marca ajena mmocmsw.om mﬁw MM
: Htacid ; asimism
¢ acepfacion y CONSUING; asil R £
mercado preparado para su ol e sy
reacid icitud, conservacién y desarrollo
los gastos de creacidn, solicitud, cc S '
los wmmmmg comerciales de lanzamiento. Esta ventaja g.ﬂﬂ%ﬂw&% %oﬂ‘
io, co igui uic -
itird 0, con los consiguientes per] . :
mitird vender a menor precio, ¢o o8 PeTICIs o eataor
i i {timno titular de la marca. Ademas,
tica de precios del legitim 1lal ; ca. Adems, el intromse!
i i i dencia de que, si ésta hubiera
abona la licencia con indepen . era n
; idn, su cuantia
ne se produce la iniromision, .
agada en el momento en g . 6, 2
wcwwmmo podido devengar intereses desde la fecha. La jurisprudenci

Int, 1979, pp. 345 ss. PREU: Riclitlinien. .., cit., pp. 758 ss. mmhwnmmm. Die Lizenzanalogie. ..,
cit. Pp- 373 ss. VOLLRATE: Zur Beriicksichrigung. .., cit., pp. .
S AssmaNN: Schadeisersatz. oy €L, P 15.

103 PIETZCKER: Richtlinien.. ., cit., p. 343.
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debiera tener en cuenta todos estos factores econdmicos para que los
riesgos que la intromisién contleva no caigan exclusivamente sobre el
titular de la cosa usurpada 194, .

. También la prueba de la ganancia obtenida por el intromisor y la de
la relacién causal entre ésta y la accién intromisiva plantea no pocos pro-
blemas. No basta que en el balance del intromisor aparezca un beneficio,
sino que debe probarse que éste proviene de forma inmediata de la acti-
vidad lesiva. La dificultad aumenta con la necesidad de descontar de
dicha ganancia los gastos necesarios para su obteticién, asi como aque-
llas cuotas de 1a misma que correspondan a la iniciativa, trabajo y capital

invertidos por el intromisor (aunque esto tltimo no serfa aceptado desde
una perspectiva punitiva) 105,

b) Incorrecta equiparacién de planos

Se ha criticado que el intromisor deba ser tratado como si hubiese
pactado con el Iegitimo titular la cesién onerosa de su derecho. Desde un
punto de vista dogmadtico, serfa como aceptar que el demandante del
resarcimiento de dafios tuviera, al menos, la misma proteccién que el
legitimado activamente para ejercitar 1a condictio por intromisién, a

pesar de la necesaria y justificada diferenciacién e independencia entre
ambas acciones 106,

La obligacién de indemnizar en la medida de la licencia que hubiera
sido exigible sin comprobar que realmente ha sido la intromisién la que
ha causado un dafic equiparable en valor a aquélla {por ejemplo, porque
ha obligado a realizar un gasto que sin ella hubiera sido inpecesario), es
una peticién de principio derivada de 1a sobreimpresién de un plano juri-
dico —el cuasicontractual- sobre otro —el de la indemnizacién de daftos—,
que se apoya en principios necesariamente distintos. Tanto la equipara-
cién entre causante del dafio (intromisor) y contratante (lo cual —se dice-
vacia de contenido la exclusividad concedida al titular del derecho prote-

104 ASSMANN: Schadensersatz..., cit., pp. 13 ss. BRANDNER: Die Herausgabe..., cit,,
. 363. DELAHAYE: Kernprobleme..., cit,, p. 219, KORNER: Die Aufwertung. .., cit., p. 611.
KRrAsseR: Schadensersatz. .., eit., p. 270. PIETZCKER: «Schadensersatz durch Lizenzbe-
rechnung», GRUR, 1975, pp. 55 ss. PREU: Richtlinien. .., cit., p. 758. SAck: Die Lizenza-
nalogie. .., cit., pp. 373 ss. VOLLRATH: Zur Beriicksichiigung. .., cil., p. 52.

105 DELAHAYE: Kernprobleme..., cit., p. 218. PREU: Richdinien..., cit., p. 757.
Kong: Gewinnthaftung. .., cit., pp. 190 ss. Este iiltimo autor hace referencia a la experien-
cia norteamericana. Desde 1870 el legislador habfa permitido que la violacién de patentes
pudiera tenter como consecuencia juridica la restitucién de la ganancia obtenida por el
intromisor. En Ja préctica resultd tan dificil discriminar dé la ganancia total lo que corres-
pondia al intromisor frente a lo que tocaba al titular de la patente vsurpada que la Corte
Suprema opté por la restitucidn de la ganancia bruta alegando que menor injusticia se
cometia asi que dejando al intromisor sin responsabilidad. Pero las consecuencias econd-
micas gravisimas para el intromisor que la aplicacién literal de esta doctrina llevd consi-
go, empujaron al legislador a intervenir en 1a cuestion, ésta vez para suprimir Ja restitu-
cién de la ganancia obtenida por el intromisor como posible medida restitutoria {Act of
August 1, 1946; hoy Act of July 19, 1952, 35 USCA, p. 284).

105 DAUBLER: Anspruch..., cit., p. 50.
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gido 17), como la idea de que nadie debe obtener ganancia alguna a tra-
vés de una accién antijurfdica son absolutamente ajenas a la mecénica
resarcitoria. En concreto, esta Gltima se discute con detenimiento por los
autores que estudian el enriquecimiento injustificado 108,

¢) La articulacién procesal de la triple opcién

Tampoco resulta pacifica la postura jurisprudencial segtin E cual el
cambio de método elegido para el cémputo del dafio no constituye un
cambio de demanda, alegando que se trata de una misma pretension a la
que se presta otra fundamentacién juridica 1%. La m&mwawﬁ_ de esta opi-
nién se evidencia en tanto que el cambio de opcién implica una altera-
cién tanto del petitum como de la fundamentacién juridica, ¢ Eo_qmw del
material fictico, por lo que existe un nuevo objeto de la controversia, y,
por lo tanto, un cambio de demanda 19, De :wnro..m_ mxz&m%mzqraw&n
ha reconocido de algnna manera esa independencia entre las pretensio-
nes al conceder sobre la materia acciones de enriquecimiento, las cuales
no funcionan como cierre de la teorfa de la dreifache Schadensberech-
nung cuando la ausencia de culpa excluye la accién de %&o? m.r”_o que se
conceden de forma autdénoma de acuerdo con sus propios requisitos, fun-
damento y funcién 14,

d) Ladiligencia exigible

Algunos autores han puesto de relieve cémo la confusion de los pla-
nos indemnizatorio y resarcitorio ha provocado un efecto perverso en
cuanto a la consideraci6n de la diligencia exigible de cara a la aprecia-
ci6n de la culpa 112, .

La circunstancia de que no se concedieran durante Bcoro. tiempo
acciones de enriquecimiento en el 4mbito afectado por la mm:nmoaz dela
dreifache Schadensberechnung, y que s6lo se pudiera acudir a ¢sta cuan-
do concurria en la acci6n intromisiva el requisito tipico de la culpa, obli-
g6 a la jurisprudencia, ante el riesgo de dejar sin Hamﬁosmmdzamm. m.__ intro-
misor y sin reparaci6n a la victima, a forzar el concepto de diligencia

167 PREU: Richtlinien. .., cit., p- 759. A favor de la equiparacién, CARRASCO PERERA,
en Comentarios. .., cit., art. 123, p. 1669. ) . i

108 |EHMANN: Juristisch-okonomische Kriterien. .., cit,, pp. 1680 ss. Elautor intenta
conciliar dichos postulados de justicia con una correcta aplicacién de la &.mewnmrm. Scha-
densherechnung y se embarca en la dificil 1area de encontrar una férmula econdmica por
Ia que, con la aplicacidn de los especiales médulos de o.a\Bv:.S dei dafio, ni el intromisor .
quede con veniaja alguna derivada de su ilegitima accidn, ni el perjudicado pueda enri-
quecerse a costa de aquél, ; :

w9 R(G;Z, 43, pp. 61 ss., ¥ 50, pp. 115 s5.

10 DAUBLER: Anspriich..., cit., p. 54.

W Preu: Richdinien;. ., cit,, p. 755. ] o )

12 DELAHAYE: Die @m:a.a.:mzswiﬁ?:ﬁ.:. cit., p. 857. PREU: Richtlinien..., cit.,

p. 753. 8ack: Die Lizenzanalogie..., cit., p. 377.
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Hmwommgnamsﬁo@a WE.@ owm. j _
razona oao:mgmoam. por encima de las pautas fijadas en otros secto-
Smcmaww _ﬁazwaouo_m rmvmm comenzado con anterioridad a la entrada en
A mwmm MMMJ amm m%ﬁ%ﬂmm y mmomm_g de utilidad de 1936. Hasta la lle-
a rataba de no dejar sin indemnizacién a las victi
[ victima
MMM“MMMM HMMo_M"MMMMMMHBmNMw H_o que obligé a facilitar Ia mﬁanommoam MM
: ¢ 11c1a del intromisor. La prueba de que tod
MMMMHMMM_MWR %rmo:ﬁ era considerado como grave es @:% con Hunm.,munwmw-
rada en vigor de las nuevas leyes del 36, 1 . I
y 15.I1 BGB, que contem bilidad por o Tov s 471
. s plan la responsabilidad 1
si fueron aplicados en ja i i Do, T asaney Spenas
: préctica por los tribunales 13, Lo cie
. a) S . 1o es
MMMMM MMM%MMM.M: la .wawo%mwgrmm& civil (inicialmente co:mamwmwﬁm
. s en vi e la exigencia agravada del el i
tivo) en una verdadera responsabilidad por resultado 114, ementa suble-

e) Consideraciones finales
Ele i i oria
" mco:wmmum .MM ﬁmm ano.n_...um mm_uao bienes inmateriales est4 especialmen-
; cciones de enriquecimiento 115 i6
¢stas por Ia jurisprudenci i i eacicn ds 1 g
ia hace innecesaria la aplicacié ; .
S por [a juri ce in a aplicacién de la dreifache
nung. La antigua idea de isi6
. i ue su admisidén supondrf.
carga excesiva para el intromi . . o desoono.
arg sor no culpable denota 1
cimiente de su mecdnica d i i o roliovs In o
e funcionamiento i i
Gomiento de su ; ¥ pone de relieve la falacia
inadecuado para inmediat J
¢ amente después i
e ! ) diata pués confradecirse e
oonmmmowMMWo a través de acciones de dafios en las que toda conducta puede
consids nosm. MMMM %M_mem '8, Hay autores que, plenamente conscientes
‘ » propenen convertir la dreifache Schad
nung en un instrumento mar iti P
cadamente punitivo, tnica di i6
T ur I ; ca dimensi
puede justificar su existencia, 11 i ; . tiplioa.
u egando incluso a prom 1 ipli
cidn del valor de la licenci xigi P L mbito justiion en o1
cia exigible, sea cual sea el ambito jurtdi
. : : > . mbito juridic
que %Hm%m m._wu aplicarse, indemnizatorio o restitutorio 117. ! oenel
mooa:saMEQ mmmmw Mn Emwn _Qm_umc_.mm_. una explicacién exorbitante parala
aves de la bisqueda de nuevas funci i
x . [Iwevas funciones, como la rein-
&MMWMMH Wm _meﬂa ﬁwaov _M preventivo-punitiva, deberiamos _mnnﬁm:. que la
ensverechnung es una «religuia histér i
e ia histérica» de un ¢t
el que la exclusion de | i . ala o
as acciones de enriquecimi igé juri
e exclusig ; c quecimiento obligé a la jurispru-
tuir una particular criatura j i
. . ue bajo su funcid dicior
(indemnizar) abarcara nu oot valor do s
i ev0s compromisos (restitucio
o ) 8 : : cion del valor de uso o
obtenida por el intromi: i i
sor) y funciones (reintegracis
te r el intromis cidn
Qm.nmor.um. prevencion y punicitn de acciones reprobables) 118, ® “

L3
114
115

Frey: Richidinien..., cit., p. 754.

Sack: Die Lizenzanalogie. .., cit., p. 377. *

e momﬁ.n%mé_ru” Urheberrechs..., cit., p. 1136.

e >MM“M» ie Lizenzanalogie..., cit., p. 375.

iy s W.v”m me%.“mhﬁﬂmmwé mﬂ.. P W.megnwmﬁ Richtlinien..., cit., p. 345.

sobre la dreifache .w.naamﬁavmwmnfxﬂzm ww_u_m:omm_.mmwuammmwhnvmamwwmm wmmmw WMM%@:
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5. LA DREIFACHE SCHADENSBERECHNUNG
EN EL DERECHO ESPANOL

El legislador espafiol también ha sucumbido al atractivo de ofrecer
una triple posibilidad de computar el dafio en las acciones indemnizato-
rias reguladas por las leyes especiales de proteccién de bienes inmateria-
tes. El articulo 66.2 de la Ley de Patentes establece que «la ganancia
dejada de obtener se fijard, a elecci6n del perjudicado, conforme a algu-

‘no de los criterios siguientes: @) Por los beneficios que el titular habria

obtenido m.noﬁm.&_mamao de 1a explotacién de la invencion patentada si
no hubiera existido la competencia del infractor. b} Por los beneficios
que este ltimo haya obtenide de 1a explotacién del invento patentado. .
¢) Por el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la
patente por la concesion de una licencia que le hubiera permitido llevar a
cabo su explotacién conforme a derecho». A su vez, al articulo 38.2 de la
Ley de Marcas apunta que «la cuantfa de las ganancias dejadas de obte-
ner se fijard, a eleccion del perjudicado, con arreglo a uno de los criterios
siguientes: a) Los beneficios que el titular habria obtenido mediante el
uso de 1a marca si no hubiera tenido lugar la violaci6n. b) Los beneficios
que haya obtenido e! infractor por consecuencia de la violacién. c) El
precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesién de
una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilizacién confor-
me a derecho», .

La Ley de Propiedad Intelectual, por su parte, reduce las posibilidades
de opci6n y convierte el cémputo triple en doble: «el perjudicado podrd
optar, como indemnizacion, entre el beneficio que hubiere obtenido presu-
miblemente, de no raediar Ia utilizacién ilicita, o 1a Temuneracién que
hubiera percibido de haber autorizado la explotacién» (art. 135). Esta
variante reductora no impide, sin embargo, que a continuacién analicemos,
de forma global, 1a particular recepcion que la dreifache Schadensberech-
nung ha tenido en el Derecho espaiol, y la problemética que suscita.

En general, la doctrina no ha prestado mucha atenci6n al material
importado y positivizado 11%. Se ha alabado que el legislador tomara
medidas para paliar la actitud restrictiva de nuestro Tribunal Supiemo en

Schadensberechnung bei Ubernahme sonderrechtlich nicht geschiitzter Leistungen»,
GRUR, 1994, pp. 26 s5. .

15 Bavias CorrozA: Tratddo.. ., cit., pp- 350, 662,759, y 837; Nota de urgencid.. .,
cit., pp. 105 ss. BOTANA AGRA! Transmision y defensa..., cit., pp. 103 ss. FERNANDEZ-
NGvoA: Derecho de maicas. .., cit;, pp. 180 ss. FERNANDEZ-NGVOA y GOMEZ SEGADE: La
modernizacion. .., cit., pp. 205 ss. GOMEZ SEGADE: Panordmica.. ., cit. (1987), pp. 839 ss.
(1988} y pp. 9 ss.; La ley de patenles. .., cil., pp. 112 ss. LEMa DEVESA: Las accignes pro-
cesales..., cit., pp. 53 s5. MARTIN I CASALS: «Indemnizacidn de dafios...», en El merca-
do..., cit., pp. 398 y 399 PEDEMONTE FrU: Comentarios. . , cit., pp. 136 ss. PoMBQ: Deter-
minacién de dafios y perjuicios...; cit.,, pp. 249 ss, De mayor interés las apostaciones de
CARRASCO PERERA, en Comentarios. .., €it., pp. 1633 ss. DiEz-PicAZO, en Comentarios. ..,
cit., pp. 1694 ss. FERNANDEZ-NGVOA, El enriguecimiento.. ., cil., pp. 19 ss. PORTELLANC:
La imitacién.. ., cit., pp. 137 5.
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materia de nounmm\an de indemnizaciones en forma de lucro nmwmnﬁo“ pre-
cisamente en un &mbito como el de los derechos inmateriales en el que

&sta es la forma tipica de expresicn del dafio 120, Algunos autores sefialan -

expresamente que el establecimiento de médulos o criterios indemniza-
torios es una actividad que debiera haber sido de hecho desarrollada por
la jurisprudencia de nuestros tribunales, pero que, dada la moﬁ::awmm
€stos, debe agradecerse que el legislador haya intervenido 2!, También
se :w destacado la simplificacién probatoria que la ado nwmm_ de est
medidas de computar el dafio conlleva 122, d o
>._ margen de estas primeras impresiones, que en algunos casos no
constituyen Sino meras declaraciones de intencidn, sélo los comentaris-
tas de la accién indemnizatoria en la Ley de Propiedad Intelectual se han
acercado a los verdaderos problemas que la dreifache Schadensberech-
nung acarrea 123, Dfez-Picazo los sintetiza en tomo a tres cuestiones cen-
Q&.omm.o.ﬂ porqué de una desnaturalizacién tal de la accién de dafios, la
Moawmﬁhw_rawa de ¢sta con la accién de enriquecimiento v, en Eahdo
mﬂmmm.m Wn.mﬁwﬁmﬁw n:m.rwm_::_n la restitucién de la ganancia obtenida
m:\onm:ﬁo a los preceptos en cuestion, la doctrina coincide en que los
tres médulos o criterios de cémputo del dafio (dos en la LP) se presentan
como m_ﬁod.dmg.mm de aproximacion o fijacién del lucro cesante que no
excluyen ninguna de las posibles manifestaciones del dafio emergente
A.B.nm..mm.u LPy 38.1 LM): pérdidas sufridas, gastos realizados para evitar
o paliar el amm@ (0 estimados para la reparacién de éste), as{ como dafios
por el desprestigio causado con la accién intromisiva @am. O] LP) 125
Por otra parte, la opcién que se presenta al demandante es la de m_omm_.
enire tres criterios de fijacion del lucro cesante, que no de posibles deter-
minaciones directas del misto 126, Entendidos como ind
macién m; o&n.n_o del lucro cesante dentro de la accién indemnizatoria, -
los AA\mm:.Omvv licencia exigible y ganancia obtenida por el w::oEMmoM
podrian interpretarse de la manera siguiente: cuando fuese razonable-

“w,__ WMMﬂWﬂ_uUmN.ﬂMSR _mw enriguecintiento. .., cit., p. 13.
) EZ-NGVOA:! Derecho de marcas. .., cit., p. 200 -
GOMEZ SEGADE: La modernizacién..., cit., p. 213. GoMEzZ %m@%m.ﬂ%hd% z_umN.”Z oﬁww 4
PoMBO: Determinacion.. ., cit., pp. 257 ss. ' ¥ cit P 116
o= 1mw2>zcmm..-20<o>_ Derecho de marcas..
réplanteado el tratamiento de esta materia en su discur.
en &_munqmmu_._c industrial (pp. 19 ss.).
ARRASCO PERERA: en Comentarios.. ., cit., art, 123
0 PERERA: en Co : .-, Cit., art, 123, pp. 1665 s5, E
MMM_“.M MMO wm:% %ﬁu:mmﬁc_.._ «indemnizatoria» del artfculo 125 nmﬂﬂ LPI sélo nnw.wwﬂmﬂ.%m
e enrquecimiento en fa medida en i dcti
a c:ﬂ%&.m pretensién subsidiaria de equidad. e £t queda reducida pricticamente
o mewmmﬁ»wm.. en Comentarios. .., cit., art. 125, pp. 1694 ss
ASCO PERERA: en Comentarios. .., cit., art. 123 1665y 1669, P
TE m.mww QMEE:&.SP....n=.. P. 146. PoMBo: Determinacién., .,.mum:; PP wmu 5. BN
Eo<ao:8%ﬂ»ﬁ.w. >Hm%m>w Transmisién..., cit., p. 122. CARRASCO PERERA: «Restitucién de
Drovochos, ADC, 1988, P HWG. mmwz.wzu.mw.zgok El enriguecimiento..., cit., p, 14
: Determinacion de daios y perjuicios..., cit.,, pp. 260 ss. Parece que en oo,m:m aw.
esta opinidén, FERNANDEZ-NGVGA: Derecho de marcas..., cit., p. 200.

- €it., pp. 206 y 207. El autor ha
so El enriquecimiento injustificado

ices de aproxi- .

Método triple de cémputo del daiio:. .. 1289

mente predecible que el titular del derecho usurpado lo hubiera explota-
do a través de su cesién onerosa, y siempre que la accién intromisiva
fuese precisamente la causante de la imposibilidad de concesi6n de ¢sta,
el computo del lucro cesante debe partir de lo que pudo haber obtenido
con la concesién de una licencia de explotacién; por el contrario, cuando
lo razonablemente previsible fuera que el titular del derecho lo hubiera
explotado personalmente y con resultados de ganancia asimilables a los
obtenidos por el infractor, siendo asf, por ejemplo, que se trata de un sec-
tor econémico muy homogéneo en donde todas las empresas que en él
compiten obtienen unos rendimientos muy similares '27, el cémputo del
lucro cesante cuenta como punto de partida con la ganancia obtenida por ,
el intromisor.

Sin embargo, esta interpretacion en clave rigurosamente indemniza-
toria no deja de plantear serios problemas. En primer lugar, porque de
esta forma los pérrafos b) y ¢) de los articulos mencionados (ganancia
obtenida por el intromisor y licencia exigible) se convertirfan en dos
variantes de q) perfectamente reconducibles a su tenor literal, que, por
otra parte, no es sino el tradicional de nuestro derecho de dafios para el
cilculo del lucro cesante, y por lo tanto, absolutamente innecesarios.
Recordemos, ademds, qiie el hecho de que su eleccién quede en manos
del demandante, hace ds la «razonable previsibilidad» una cuestién de
conveniencia. Si de lo que se trata es de averiguar la entidad real del
dafio sufrido, jcémo es posible que los médulos de aproximacion al
mismo no dependan de su existencia ni de las circunstancias facticas que
lo rodean sino de una eleccién libre del demandante? La misma imposi-
bilidad de explicacién del «computo triple del dafio» como fendémeno
indemnizatorio puesta de relieve en el dmbito juridico alemdn es la que
ahora impide una visién satisfactoria de nuestras especiales acciones de
daiios. Insistamos en ello mediante un ejemplo.

Un compositor de éperas expresa el deseo de que sus obras no sean
interpretadas ni editadas, y deniega sistematicamente las numerosas peti-
ciones para la cesién de sus derechos sobre las mismas. Siante 1a deman-
da apremiante de un piiblico 4vido de novedades, y atn mds de obras
inéditas, secretas o «malditas», un empresario decide interpretarias,
;existe realmente un dafio para el compositor que consista en lo que
hubiera cobrado por cederlas o en la ganancia que hubiese obtenido por
explotarlas (en el poco probable supuesto de que tuviera una empresa
para Ilevar a cabo por si mismo la explotacién)? Sin duda podriamos
hablar del dafio moral que causa la viclacién del silencio deseado, de la
legitimidad de éste frente al interés de sus coetdneos por escuchar su

obra, de una accién de enriquecimiento por la intromisién, de las accio-
nes de cesacién y remocidn, e incluso de la conveniencia o necesidad de

177 Eneimarcodela row. de Propiedad Intelectual, DiEz-PicAzo: en Comenta-
rios..., cit., art. 125, p. 1698. CARRASCO PERERA: en Comentarios. .., cit., art. 123,
p. 1672. : :



1250 ’ . Xabier Basozabal

prevenir y punir conductas intromisivas semejantes, pero, ;podria afir-
marse que de no haberse dado la intromisién é hubiera obtenido un lucro
derivado de Ia cesidén o explotacién de su obra, o, al menos, equiparable
a éste, y que precisamente ha sido dicha intromisién la que lo ha frustra-
do? La respuesta negativa se impone. -

Carrasco Perera intenta salvar la dimensién indemnizatoria de 1a res-
titucién de la licencia que hubiese sido exigible al ifitromisor en e] marco
del arifculo 125 de la LPI (actual art. 135; recordemos que la LPI no
recoge como posible mddulo para el computo del dafio 1a restitucidn de
la ganancia obtenida por éste) a través de la idea de fijacién abstracta del
dafio (tasacién positiva del valor indemnizable). En su opini6n, «en nues-
tra ley queda claro que es una accién indemnizatoria, a lo que no obsta
su naturaleza abstracta, pues también abstracta es la indemnizacién del
dafio en el articulo 1108 del Cédigo Civil» 128,

Ahora bien, en el articulo 1108 el codificador sacrifica la verdad

material sobre el dafio efectivamente sufrido por la simplicidad y opera-
tividad que le proporciona el establecimiento de una verdad formal (el
dafio derivado de la mora del dendor se corresponde con el interés que
las partes han fijado para la deuda pecuniaria o, en su defecto, con el
.interés legal), en tanto en cuanto estima que en la mayorifa de los casos
de mora el dafio tipico qué se produce al acreedor es precisamente 1a utj-
lidad/rendimiento que representa el interés fijado por la autonomia de Ia
voluntad y respetado por la ley, o impuesto por ésta en su defecto a tra-
vés de un baremo que debe responder a la realidad econdmica y social en
la que es aplicado {interés legal) 122,

S6lo esta tipicidad extraida de la realidad puede justificar la imposi-

. ci6n apriorfstica del dafio indemnizable, ya que, de no existir, la comodi- .

dad que proporciona dificilmente podria justificar las irregularidades
indemnizatorias que causa (dafios que quedan sin indemnizar, resar-
cimiento de dafios inexistentes o no probados). Por otra parte, la simpli-
cidad proporcionada por el criterio de dafiofinterés (establecido por las

128 CARRASCO PERERA: en Comentarios..., cit., art, 123, p. 1666. También Rodri-
guez Tapia (en RODRIGUEZ TAF1A/BONDIA RoMAN: Comentarios a la Ley de Propiedad
Intelectual, Madrid, 1997, p. 514} opina que el articulo 135 LPI «ofrece un criterio de
valoracitn abstracta del lucro cesante, a elegir entre dos cuantias». Por su parte, DiEz-
Picazo (Fundamentos. .., cit., I, p. 684) propone que el articulo 125 de la LPI contiene
«formas de caleular un enriquecimiento» gue «pertenecen a lo que los anglosajones han
llarhado el dérecho de opcidn entre la indemnizicion de dafios y 1a reclamacidn de enri-
quecimiento, que, en témminos generales, puede considerarse admisible en nuestro Dere-
cho positivos. ) ‘

129 Digz-PicaZo, en Comentario del Cédigo Civil, 11, 2.0 ed., Madrid, 1993,
art. 1108, pp. 62 ss. LACRUZ BERDEIO: Elementos de Derecho Civil, 11-1.°, 3. ed., Barce-
lona, 1994, pp. 214 y 215. Ruiz-RI1co, en Comentaries al Codigo Civil y Compilaciones
forales (dir. por-Albaladejo), X V-1.°, Madrid, 1989, art. 1108, pp. 755 ss. Afirma este tilti-
mo autor que la liquidacitn «forfaitaria» del dafio por mora no se explica con el argumen-
to de las dificultades probatorias que en cada caso concreto conllevaria 2 prueba del daiio
derivado de no haber podido dar al dinero el use especifico que el acreedor tuviera previs-
to. La razén profunda no puede ser otra que la «productividad natoral» del dinero.
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partes o por la ley y, por lo tanto, incuestionable) no:q‘mmﬁm con E.m@_o
aparente sencillez que encierra la operacién de determinacién de la licen-

‘cia que hubiera sido exigible al intromisor, tal y como seguidamente se

pondra de manifiesto. . )

Si la experiencia demostrara que el dafio tipico (el mas numeroso
estadisticamente y mds importante econdmicamente) causado al ﬁms_.&.
de un derecho de auior, de patente o de marca por la ﬁ:%wna: de éstos
fuera el no haber podido cederlos a cambio de una licencia de explota-
ci6n, 1a fijacién de ésta como dafio abstracto impuesto por el legislador
podria quedar justificada. Por el contrario, la Homramw parece ser bien
distinta y enormemente plural. Baste indicar que el dafio/licencia enten-
dido como lucro cesante tipico no es cabalmente esperable ni por quien
sistemdiicamente deniega la cesién de su derecho, ni por quien lo explo-
ta en exclusiva o lo ha cedido en estas mismas condiciones, lo cual resul-
ta decisivo precisamente en derechos como los de marca o patente, en
Jos que la exclusividad tiene una relevancia determinante de cara a la
concurrencia en el mercado. .

Mantener que la dreifache Schadensberechnung contiene médulos
objetivo-abstractos de determinacion del lucro cesante que no requieren
la prueba efectiva de su capacidad real para constituir <.m&ma9.0m
«dafios» en sentido subjetivo, por responder a funciones distintas aa. la
resarcitoria !, choca, ademés, con todas las criticas gue en la doctrina
alemana se han vertido contra la dreifache Schadensberechnung, y que
podrian sintetizarse en torno a la siguiente reflexién: la _uaaomcmwnm Jjuris-
prudencial de especiales médulos para el cémputo del dafio escapa de ia
Iégica indemnizatoria y conduce a la amm_aﬁ.mamoa: de los oo:nowSm\Ao
dafio y de resarcimiento, quedando sin suficiente apoyo legal y dogmati-
co el timido intento de reconvertir la funci6én indemnizatoria en otra de
cardcter reintegrador, o el esfuerzo mds enérgico por contammar la
accién de dafios con ideas preventivo-punitivas 13, .

Estos intentos de objetivizar la responsabilidad civil pretendiendo
un cambio de funcién de la misma no encuentran acomodo en el esque-
ma indemnizatorio positivo espafiol, ya que, ni la funcién reintegradora
de derechos, ni la preventivo-punitiva de nozmcmﬁmm reprobables son
propias de nuestra responsabilidad por dafios 12, Ciertamente, la restitu-

130 CARRASCO PERERA, en Contentarios. .., cit., art. S.m. pp. 1665 ss.

131 PoMmBo: Determinacién. .., cit.,, p. 277. En su opinién, se trata de esperar que los
principios generales que emanan de Tos criterios establecidos por dichas leyes especiales
generen, en su aplicacién prictica, indemnizaciones reales que desanimen a los infracto-
res de los derechos de propiedad industrial; todo ello a través de un «sistema de responsa-
bilidad nuevo», basado en modelos restitutorios y otorgando un arbitrio judicial «inmen-
so». En nuestra opinién, resulta alarmante que la H.ow.&mnaz dela accidn EamEEN.w.B:m
tenga por finalidad el otorgamiento de un gran arbitrio para que los tribunales sean libres
de aplicar medidas restitutorias o punitivas en Jugar de las propiamente indemmizatorias.
¢No serfa mucho mds cabal conceder verdaderas acciones restitutorias con un fundamen-

. to y funcién propios e independientes del mero arbitrio judicial?

132 MARTIN | CASALS: «Indemnizacién de dafios...», en El mercado..., cit.,, p. 393.
PANTALEON: en Comentario..., 11, cit., art. 1902, pp. 1971 ss.
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Sﬂ: amma la __Mamﬂm.wo.@nm contemplarse como reintegracién del derecho
wmawmgo yla restitucion de la ganancia como castigo a la intromisién
ningun caso como «dafios», ya i i

10 en mj 450 que, de ser asi, 1a accié
exigir Ia indemnizacién de & , iri , o e
stos se convertiria en un i
I mecanismo gue
. -

. ﬁ_,mHMMn mn,__ demandante optar entre el resarcimiento de su dafio, la H.nrmﬁm-
Wo ¢ n de su derecho o la punicién de la conducta del demandado
* mmm Mﬂww_ NMM.ESQ. cuando en realidad se trata de tres pretensiones Eom

ganse en cuenta cuestiones como 1 ipci
25 (] ; as de la prescripcién o
fransmisién de las acciones), que deberian ser adecuadamente aw:ﬁ:m,

E._cﬁ\&oma:mno::gmb.

‘ Mmm%w ateticion a la muy diversa trascendenc
a falta de adecuada delimitacién conduce a contradicciones como la

siguiente:

il

¢Qué sentido puede tener que el titular que no cumple con la obliga- -

MBH: Qo_ﬂm_&oﬁmn.ﬁz mm su derecho (art. 83 de la Ley de Patentes) pueda
aw HE. ala H.n&mEENnm.Ex de un lucro cesante articulado a partir de la idea
Mw icencia, cuando €sta %..u\ rmnvo nunca hubiera sido otorgada? 133, Si se
mg ! Mwammwﬁﬁmwaﬁv. ¢l patrimonio afectado, debié haberse adoptado otra
0 indetnnizatoria, de forma que no dependa, ni de 1a i
subjetiva de la aceién a su aut i ol e prcvisbne o
subj or, ni del control de i516
hubiera sido lucro cesante u i o ccontigm ol o
ante del afectado. Si se quiso «castig: i i
o . tigar» al intromi-
sor se debié haber adoptado otra i i a ble n ple
medida, ni asegurable ni transmisi
. : , smisible,
mm_._wcﬂomvwmmmn_o a un sujeto que nada ha hecho para merecer tal trato de
favo mw:mum MMHM %%H MM nos_ﬁm%c. incumple la previsién legal de explota-
©. No olvidemos que la preventivo iti
d o 1 -punitiva no es la
?Mn._os de Ia responsabilidad por dafios precisamente porque €sta es un
tnal mstrumento para la misma 134,
. owﬁ_ao %E:o oscuro de esta mom.a; de dafios desnaturalizada se produ-
Leen mw_ H %HMMB_HE@M.QU de los sujetos legitimados activa y pasivamente
a legitimacion activa, la cuestién puede .
n ¢ gitime ! plantearse de la
Mﬁmﬁmﬂ.nmwm WH%%MHMH.._ {es m_mamﬁhw misma persona la victima del dafio y el
. 0 usurpado? En el caso de usurpacién de
. . pado’ ‘ una marca
&%:m om_@am aun :nm:oﬂma.ﬁo, resultarfa absurdo «indemnizar» a éste
WQM Mwwu%o:oﬂ n_ﬂw no wmgﬂ.m podido conceder (salvo que la concesién
iera también el derecho de explotaci6n) :
lie el , Pero es razonable que
pueda exigir el resarcimiento del dafio que realmente se e ha ommmmao
como usuario legitimo del derecho usurpado.
n&.w.mmwga ala _om:_amman pasiva, tampoco en todos los casos coin-
ol :.M el causante go.H\ dafio (o responsable civilménte de éste) con el
:mﬁmo%ﬂpﬁo QHo la mo.M_oM cm:—.nmﬂoamw y no habiendo previsién legal algu-
ontra qui¢n deba estar dirigida 1a accién it
2 , podria Ilegarse al
absurdo de que el demandante se haga indemnizar del beneficiario, resti-

" tuir del causante del dafio, e in
I . » & Incluso aprovecharse de la gananci
quiera de ambos, segiin le convenga, Eanancia de oual-

133 A 3
FERNANDEZ-NGOVOA y GOMEZ SEGADE: La modernizacidn. . ., cit, p. 214,

¥ PANTALEON: en Comentario.. ., 10, cit,, art. 1902, p, 1971,
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En el marco de la Ley de Patentes, el cardcter indemnizatorio de la
accidn se desvirttia adn més teniendo en cuenta gue la opei6n triple del
demandante opera en los supuestos del articulo 64.1 de forma objetiva,
esto es, sin necesidad de titulo de imputacién alguno (culpa o dolo) que
justifique la tan diversa trascendencia patrimonial que para el demanda-
do puedan tener las opciones de aquél 135_Esto supone que.los sujetos
contemplados por el mencionado articulo (el fabricante o importador de
Jos objetos protegidos y el usuario del procedimiento patentado) respon-
den incluso con su ganancia al margen del juicio gue merezca su com-
portamiento y a pesar de que existan circunstancias que puedan hacer
justificable o menos reprobable la accibn (no se ha dado publicidad a la
patente en los objetos en los que se materializa; un medio de comunica-
cién anuncia por error la caducidad de un derecho de patente un afio
antes de que esto realmente ocurra y alguien actda al amparo de la con-
fianza que le merece la noticia). .

Si lo que el legislador querfa era promover la diligencia en las labo-
res de los sujetos mencionados y la alerta respecto a la existencia y pro-
teccién de los derechos sobre invenciones del intelecto, bien pudo haber
bastado la presuncién de su culpa, Io cual, por otra parte, es ya préctica
habitual de nuestros tribunales, forzando asf Ia prueba de irreprochabili-
dad a cargo de los demandados, que en estos casos resulta, por lo gene-
ral, suficientemente dificil 136, Por el contrario, al determinar su respon-
sabilidad sin posibilidad de exoneracién, se promueve seguramente el
encarecimiento automdtico de las actividades mencionadas (cuyos res-
ponsables se apresuragdn a asegurar convenientemente) en perjuicio de
los destinatarios finales de los objetos patentados.

Ni el legislador ni la doctrina han dado una explicacién satisfactoria

a esta responsabilidad por dafio de cardcter objetivo, que no casa ni con
la tradicional imputabilidad del dafio a su autor ni mucho menos con la
posibilidad de optar por la restitucion de la ganancia, y cuyo contenido
punitivo agndiza la inconsecuencia de ser articulada a través de una res-
ponsabilidad ajena a Ja cualidad del comportamiento del responsable.
Sélo la restitucién de la licencia que hubiera sido exigible como precio
de reintegracién del derecho usurpado estd informada por el principio de
objetividad; sin embargo, ni esta objetividad ni la funcién reintegradora
pertenecen al Ambito de la accién de dafios. De esta manera, corrobora-
mos que el marco legal de la responsabilidad civil no es apto para alber-
gar una figura juridica como la de la dreifache Schadensberechnung.

135 BoTANA AGRA: Transitision. .., cit., p. 122. FERNANDEZ-NOVOA y GOMEZ SEGA- -
DE: La riodernizacion.. ., cit., p. 209. PomBo: Determinacién. .., cit., pp- 251 ss,

136 CORNISH: Materials on intellectual property, Oxford, 1990, p. 112. La Patents
Act inglesa de 1977 —s. 62{1)— exime de responsabilidad al intromisor cuando éste puede
probar que en el momentd de produccion de 1a intromisién no tuve indicios razonables
gue indicaran la existencia de la patente, ¢ incluso detalla gque el mero hecho de que en el
producto patentado aparezcan las palabras «patente» o «patentado» no implica el deber de

suponer su existencia, a menos que junto a las mencionadas expresiones conste el nimero
de la patente. . ; ’



1294 Xabier Basozabal

En un plano de atencién bien distinto, se ha afirmado que la bondad
de la dreifache Schadensberechnung radica en la simplificacién y facili-
tacién de 1a tarea de lignidacion del dafio, fundamentalmente a través de
su méduloflicencia 137, Esta aseveracidn resulta, sin embargo, seriamente
cuestionable, Cierto es que la prueba del lucro cesante plantea importan-
mom y, en ocasiones, insalvables dificultades, pero en ningtin caso son
éstas superiores a las provocadas por el cdlculo de la ganancia obtenida
por el 6:0552 cuando ésta se ha obtenido en un proceso industrial o
comercial en el que intervienen, ademds del derecho usurpado, otros fac-
tores productivos cuya parte proporcional de beneficio no tiene por qué

ir a parar al demandante 138, De ahf que en 1a historia de aplicacién de la

aw..m_..?n_;m Schadensberechnung la jurisprudencia se haya decantado
siempre por aplicar con preferencia el méduloflicencia, por ser éste el
Em,m.amouﬁﬂo y asequible» 13, Mas no es menos cierto que esta prictica
ha sido duramente criticada por el escaso rigor con que la jurisprudencia
ha entendido su pretendida sencillez, 0 mds bien, por el uso que ha hecho
Qw su interesada simplificacién 1. La labor de determinacion de la licen-
cia gue hubiera sido exigible por el titular al intromisor en el momento
en que se produjo la intromisién no es una tarea nada fécil, si acaso sélo
su formulacién como receta mégica lo sea.

La fijacion real y adecuada de la licencia deberd tener en cuenta
numerosas circunstancias que varfan en cada caso 14l Asi, el titular del
derecho protegido puede explotarle por sf, cederlo (sea o no la cesidn
en QmOEmFmv, 0 permanecer inactivo respecto al mismo. La trascen-
dencia patrimonial que tiene la concesién de una licencia en cada uno
de estos casos es naturalmente diferente. También las licencias conce-

_ didas por sus competidores al tiempo de la intromisién pueden ser indi-
- cativas de su valor, pero habrd que distinguir entre los usos comunes y
las peculiaridades distintivas de cada firma (exclusivismo, control
sobre los licenciatarios), asf como la textura del mercado (oportunida-

137 mmmz&zcmN.Zo/..o? Derecho de marcas. .., cit., p. 207.
”ww FERNANDEZ-NGOvVOA: El enriguecimiento..., cit., pp. 24 s5. y 52 ss,

CHAVANNE y BURST: Droit de la propriété industrielle, 3.2 ed., Paris, 1990,
pp- 303 ss. También la jurisprudencia francesa concede indemnizaciones que non.mmwosu

den al precio de la licencia que hubiera sido exigible siempre que la patente no estuviera -

~ siendo explotada por su titular. .

140 AsSMANN: Schadensersatz..., cit., pp. 15 ss. BRANDNER: Die Herausgabe..., cit.
pp. 363 ss. DELAHAYE: Kernprobleme.. ., cit., pp. 219 ss. KORNER: Die Aufwertung..., nw.”
pp. 61§ ss. KrASSER: Schadensersatz. .., cit., pp. 270 ss. LEHMANN: Juristisch-Gkonomis-
che Kriterien..., cit., pp. 1682 ss. LEIsSE Y TRAUB: Scladensschitzung.. ., cit., pp. 1 ss.
PIETZCKER: Richtlinien..., cit., pp. 345 ss. PREU: Richtlinien..., cit., pp. 758 ss. Sack: Die
?mmzna:ﬁ,aw&...... cit., pp. 373 ss. VOLLRATH: Zur Berticksichtigung..., cit., pp. 32 ss,

141 FErNANDEZ-NOvOA: El enviguecimiento. .., cit., pp. 30 ss. y 57 ss. El autor enu-
mera como mmo.ﬂonnw més importantes, a 1a hora de determinar la regalia razonable por uti-
_Ewoﬁm indebida de patente ajena, la importancia econémica del invento patentado, la

. n_EmEoz‘ de 12 patente y el nidmero y clase de licencias concedidas en el momento en que
comenzd la violacidn de la patente. Para el caso de que sea una marea el objeto de la usur-
pacidn, nombra el autor la notoriedad y el prestigio de la marca, y el nimero y clase de las
licencias concedidas en el momento en que comenzéd la violacién de ésta,
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des, homogeneidad de la actividad empresarial concuirente) en el que
la intromision se da. Resulta orientativo, como indice para la determi-
nacién de la licencia, el precio al que el titular comercializa los produc-
tos protegidos (si es que éste explota por sf su derecho) y no tanto los
precios de venta del usurpador, que puede competir a la baja respecto a
los precios de aquél porque se ahorra los gastos de investigacién, soli-
citud y conservacién de la patente, o de lanzamiento e incorporacion al
mercado de 1a marca 142,

Otra cuestién sin resolver es si el titular del derecho usurpado puede
exigir los intereses que la cuantia de la licencia hitbiera devengado desde
que debi6 haber sido regularmente satisfecha al tiempo de la intromi-
sién. Para nuestra jurisprudencia seria diffcil aceptar que una deuda ili-
quida pudiera devengar intereses, pero podria contrargumentarse que 1o
que nace a cargo del deudor del enriguecimiento es una deuda de valor
que comprende tanto el nominal de la licencia que debié satisfacerse
como los intereses que desde entonces hubieran constituido su rendi-
miento tipico 143. :

Si lo que se pretend{a era superar las dificultades de tipo préctico-
probatorio existentes (tanto para el «daifioflicencia» como para el
«dafio/ganancias), la medida adoptada también resulta inadecuada, ya
que, como la practica alemana ha demostrado, el mero hecho de adoptar
estos criterios como punto de partida para el cémputo del dafio no solu-
ciona los problemas sobre la adecuada cuantia de la licencia ni sobre la
gapancia restituibles. Para tal fin se debieron adoptar otras medidas que
expresamente se dirigicran a la facilitaci6n o dulcificacién de las exigen-
cias probatorias a partir de datos extraidos de la experiencia juridico-
econémica, acabando asi con el riesgo de confundirlas con auténticas
pautas indemnizatorias.

Hemgds podido comprobar que 1a dreifache Schadensberechuung
constituye un cuerpo jurfdico extrafic a nuestro sisterna de responsabili-
dad civil que no se deja explicar por los postulados de éste, ni ha sabido
adaptarse al mismo. Su pretendida ventaja de simplicidad contrasta con
1as contradicciones que plantea y las cuestiones que deja sin resolver,
Recordemos que, tal y como la propia doctrina juridica alemana ha pues-
to de relieve, esta particular invencién jurisprudencial sobre el computo

M2 ASSMANN: Schadensersatz..., cit., pp. 15 ss. BRANDNER: Die Herausgabe. .., cit.,
P. 363. DELAHAYE: Kernprobleme.. ., cit., p. 219. KorNER: Die Aufwertung..., ¢it., p. 611,
KRASSER: Schadensersatz. .., cit., p. 270. PIETZCKER: Schadensersatz..., cit., pp. 33 ss.
PREU: Richtlinien..., cit., p. 758. SACK: Die Lizenzanalogie..., cit., pp. 373 ss. VOLLRATH:
Zur Beriicksichtigung.. ., cit.; p. 52. En.Espafia, FERNANDEZ-NGOvOA y GOMEZ SEGADE: La
modernizacién. . ., cit., p. 215. Sobre la préctica de los tribunales norteamericanos, PAGEN-
BERG: «Die amerikanische Schadensersatzpraxis im gewerblichen Rechtsschutz und Urhe-
berrecht», GRUR Int, 1980, pp. 289 ss.. : :

5 ASSMANN: Schadensersatz. .., cit., pp. 15 ss. BRANDNER: Die Herausgabe. .., cit.,
p- 363. DELAHAYE: Kernprobleme. .., ciL., 1 219. KORNER: Die Aufwertung..., cit,, p. 611,
KRaASSER: Schadensersatz. .., cit., p. 270, PIETZCKER: Schadensersatz..., cit., pp. 55 ss.
PREU: Richilinien. .., cit., p. 758. SAck: Die Lizenzanalogie..., cit., pp. 373 s5. VOLLRATH:
Zuwr Beriicksichtigung..., citl, p. 52. .
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del dafio careci6 ya desde sus comienzos de toda coherencia dogmética,
luego no debemos exirafiarnos de que resulte insatisfactoria su ubicacion
dentro de nuestro ordenamiento juridico.

Tal y como se ha podido apreciar en la génesis de la institucion que
nos ocupa, los problemas fundamentales que afectan a la dreifache Scha-
densberechnung derivan de la mezcla y confusién de diversos planos
juridicos (resarcitorio, reintegrador y preventivo-punitivo), asi como de
la pretensién de compensacién de las «deficiencias» de cada uno de ellos
con las «virtudes» de los demds. El intento de constitucién de una accidén
de dafios pivilegiada que cubra el dafio, la reintegracién del derecho
lesionado o el castigo del intromisor, a eleccién del demandante y sin
atencién a las circunstancias de cada supuesto, no es sino un remedio a
corto plazo para salir al paso del dificil lance de determinacion del dafio
causado a bienes inmateriales. La tarea que se impone a continuacion es
precisamenie la de desentrafiar 1a 16gica dogmatica que pueda extraerse
de aquel remedio, para lo cual serd necesario abordar separadamente
cada uno de los supuestos contemplados por la triple alfernativa 144,

a} «Los beneficios que €l titular habria obtenido previsiblemente»
constituyen la partida tradicional del lucro cesante, la ganancia dejada de
obtener precisamente como consecuencia de la accién intromisiva. La
dificultad de su prueba reside en que estos beneficios deben probarse
como hechos que no han existido pero que hubieran llegado a ser reali-
dad 145, Sin duda, su finalidad es indemnizatoria por o que también debe-
r4n probarse la imputacién de la intromisidn a su autor (dolo o culpa; a
salvo el-excepcional 4mbito de «objetividad» del art. 64.1 de la LP), ast
como la relacién causal entre ésta y el hecho de que aquéllos hayan deja-
do de obtenerse. Podria agregarse que «licencia exigible» y «ganancia
- obtenida por el intromisor» se comportan como subespecies de esta
misma medida indemnizatoria siempre que correspondan a aquello que
el titular del bien usurpado hubiera obtenido de no haber tenido lugar la
intromisién.

B) «Los beneficios que el infractor ha obtenido» no tienen, en prin-
cipio, nada que ver con la indemnizacién del lucro cesante (a salvo la
excepeién que acabamos de mencionar). La indemnizatoria no es, por
tanto, en puridad, su funcién, como tampoco lo es la de reintegracion de

144 PORTELLANO: La imitacién en el derecho de la competencia désleal, Madrid,
1095, pp.-147 ss. El autor propone que los apartados b} y c) de los articulos 66.2 LP
y 38.2 LM deben entenderse conforme a la interpretacién auténtica que de los mismos ha
dado m.H legislador en el articulo 18.6.° de la LCD, esto es, como verdaderas pretleénsiones
de enriquecimiento injustificado. Véase, también, la interpretacién particular de Ferndn-
dez-Névoa (El enriquecimiento. .., cit., pp. 19 ss.).

155 Atendiendo a la mencionada intenci6n del legistador de paliar las consecuencias
de la-politica restrictiva de nuestro més alto tribunal respecto a ia concesién de indemni-
zaciones en forma de lucro cesante, una alternativa més ortedoxa dogmaticamente hubie-
ra sido 1a de establecer en Ja propia ley nuevas pautas de razonable previsibilidad de la
ginancia, de forma que se facilitara as{ la prueba de los dafios, no I ficcién sobre su exis-
tencia. Sobre esto volveremos inmediatamente,
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derechos, ya que la fuerza de atribucién de éstos no alcanza a los benefi-
cios que terceras personas puedan haber obtenido con 1a utilizacion de
jos mismos. La medida responde, en principio, a la punicién de aquellas
conductas cuyos autores merezcan ver frustrados los frutos de su esfuer-
70, inversion e iniciativa, Pcr ello resulta necesario establecer un control
riguroso de 1a reprochabilidad que merezcan los intromisores, de forma
que sean castigados quienes razonablemente merezean serlo (sujetos
dolosos o gravemente culposos). Precisamente, la restitucitn de la
ganancia obtenida por el intromisor estd contemplada como una de las
«consecuencias accesorias» que el legislador penal prevé para delitos y
faltas dolosos (art. 127 del Cédigo Penal), lo cual hace especialmente
cuestionable su concesién en el 4mbito juridico-privado.

Ahora bien, si no queremos dejar vacio de contenido nuestro Dere-
cho positivo (arts. 66.2 LP y 38.2 LM), se impone un esfuerzo por pro-
porcionarle una explicacién indemnizatoria que respete la logica restitu-
toria a la que acabamos de aludir, dejando asf abierta la posibilidad de
acudir a verdaderas acciones de enriquecimiento. En nuestra opinidn, la
perspectiva adecuada para llevar a cabo esta labor Ia proporciona la idea
de presunci6n. La ganancia obtenida por el intromisor actda como pre-
suncién iwris tantum del dafio sufrido por el titular, siempre que éste
pruebe que hubiera explotado por sf el objeto de 1a usurpacién (por lo
tanto, sin posibilidad de libre eleccién) 146, La presuncién se apoya en un
hecho probado que la avala (el titular hubiera explotado por sf su dere-
cho), sin que sea necesario llegar a la plena reconstruccién de la gue
hubiese resultado ser situacién real hipotética del demandante (ganancia
que hubiese obtenido por si, o lucro cesante en sentido tradicional) 147.
De esta forma se consigue una razonable simplificacién del computo
indemnizatorio, pero a partir de datos proporcionados por la realidad, no
por simple conveniencia del demandante.

¢} «Elprecio que el infractor hubiese debido pagar al titular del dere-
cho por 1a concesién de una licencia de explotacién» constituye la medida
de reintegracién del derecho usurpado, cuyo contenido de atribucién

146 Se trata ésta de la propuesta que Portellano (La imitacidn..., cit., pp- 151 y 152,
nota niim, 254) atribuye a Pantaledn y que aguél opta, finalmente, por rechazar. En nues-
tra opinién —frente a a tesis de Portellano—, no hay ninguna necesidad de entender los
apartados b} y ¢} de los mencionados preceptos como reconocedores de verdaderas accio-
nes de enriquecimiento para que éstas puedan ser concedidas en el dmbito del derecho de
patentes o de marcas, La mayor, coherencia de la propuesta de Pantaledn estriba en que
viene a ser como uba «reconstriccién» de lo que debid haber sido wna dreifache Scha-
densberechnung o «cémpato triple del dafio» segiin pautas indemnizatorias que respete
ademés el plano restitutorio en el que se desarrollan las acciones de enriquecimiento, lo
cual nos parece mucho més convincente que una propuesta que, con el lpable pretexto de
desenmascarar las acciones de enriquecimiento, sigue ofreciendo al demandante la posi-
bilidad de optar por la indemnizacion del Ticro cesante, 1a reintegracion del derecho usur-
pado y la eventual punicién de la conducta del intromisor, opeién cuya inconveniencia
creemos haber puesio suficientemente de relieve. Véase, también, MASSAGUER, VOZ
«Accién por violacién del derecho de marca», en BB, I, pp. 117 y 118.

147 Por supuesto, cabe la prueba en conirario,
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otorga Ja facultad de exigir aquello con lo que hubiese podido legitimar-
se el uso del derecho por parte del intromisor. Tanto por su funcién de
reintegracion, por su objetividad respecto a la imputacién de la conducta
intromisiva, asi como por su total independencia de Ia existencia de dafio
(en sentido efectivo-subjetivo), su restitucién corresponde a la esfera del
derechio de enriquecimiento. La doctrina ya habia sefialado el parentesco
de esta medida y de la anterior con los médulos restitutorios de la accién
de enriquecimiento 4%, En realidad, tal parentesco es innecesario, puesto
que constituyen en s{ mismas medidas restitutorias pertenecientes al
derecho de enriquecimiento que deben ser tratadas como tales si quiere
ofrecerse cierta coherencia dogmitica en su aplicacién 149,

. Con todo, al quedar abierta la posibilidad de optar por verdaderas
acciones de enriquecimiento, se impone también en este caso una inter-
pretacion indemnizatoria de los preceptos que en nuestro Derecho positi-

" vo recogen esta medida restitutoria (arts. 66.2 LP, 38.2 LM y 135 LPT),
de forma que resulten compatibles con aquéllas. Asf, guardando un para-
lelisino respecto a cuanto hemos mantenido en el apartado anterior [b}],
entendemos que la licencia que el intromisior hubiera debido satisfacer

al titular del derecho usurpado actda a modo de presuncién furis tantum .

del dafio sufrido por éste, siempre que quede razonablemente probado
que su comportamiento respecto al derecho usurpado hubiera sido preci-
samente el de cederlo a cambio de un precio; se facilita asf enormemente
la determinacién del dafio a partir de ciertos datos bésicos proporciona-
‘dos por la realidad, evitando que la cuantia indemnizatoria quede a mer-
ced de la conveniencia del demandante. Podria afirmarse que el conteni-
do indemnizatorio de los preceptos mencionados se concreta en la
tasacion legal de ciertos dafios «tipicos», apreciables siempre que concu-
rran determinados comportamientos ignalmente «tipicos» del deman-
dante 150, .

‘ Es desde esta perspectiva desde la que debemos enjuiciar las posibi-
. lidades de libre «opcidn» del demandante en nuestras Leyes de Patentes
y Marcas. De lege lata, el ejercicio de la accidn indemnizatoria exige la
eleccidn al tiernpo de la demanda de uno de Ios tres médulos de fijacién
del dafio 151, pero 1a consideracidn de éstos como verdaderos mddulos
indemnizatorios posibilita el ejercicio simuitdneo de 1a accién de enri-

148 CARRASCO PERERA: Restitucion..., cit. (1988) p. 150; en Comentarios. .., cit.,
att. 123, pp. 1665 §s. DiEz-Picazo, en Comeniarios.. ., cit., art, 125, pp. 1695 ss. VICENT
CHULIA: «Otra opinién sobre la ley de competencia desleal», RGD, 1993, p. 9990. Pomzo:
Determinacién.. ., cit., pp. 260 ss.

49 Diez-Picazo, en Comentarios..., cit., art. 125, p. 1697. PANTALEON: en Comen-
tario..., I1, cit,, art, 1902, p. 1973. : :

. 150 Esta interpretacién nos parece mds adecuada que la de Portellanc {La intita-
eign..., cit., pp. 147 ss.) porque maximiza y optimiza el contenido de las previsiones lega-
les sobre la materia, evitando nuevas posibles confusiones enire ambos tipos de preten-
si6n y determinando correctamente los términos de ta opcién (el citado autor permite la
opcion, dentro de a accién de enriquecimiento, entre la restitucidn de la licencia o de la
ganancia; La imitacidn. .., cit., p. 154).

51 Diez-Picazo, en Comentarios. .., cit., art. 125, p. 1697,
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quecimiento (a salvo Ia eventual concurrencia de las pretensiones mate-
riales de ambas acciones) 152, :

La conclusién parcial a Ja que puede llegarse en este lugar es que no
seria posible una interpretacién y aplicacin correcta de los articulos que
en nuestro Derecho incorporan la dreifache Schadensberechnung alema-
na sin deslindar adecuadamente el Ambito indemnizatoric del restitutorio,
tarea en la que hay que tener bien presentes los postulados del mwﬁ.ﬁ:o de
enriquecimiento y, en concreto, los de la condictio por intromisién. En
cuanto a la adecuada interpretacién de aguéllos (arts. 66.2 LP, 38.2 1M
y 135 LPI}, nuestra propuesta se decanta por una _mnEB.BNo:mE\nﬂmEm
indemnizatoria (la prueba de determinados comportamientos «tipicos»
del titular del derecho usurpado posibilita la presuncidn iuris tantum de
los dafios provocados por la usurpacién) que deja abierta la posibilidad de
acudir a verdaderas accionss de enriquecimiento. .

152 Aamisma conclusidn llega PORTELLANO: La imitacion..., ¢it., p. 151, Por otra
parte, para una utilizacién adecuada de estas peculiares acciones de dafios en nuestras
Leyes de Patentes y Marcas, Ho,.w jueces deberian distinguir con claridad los planos indem-
nizatorio (accién de dafios), protector-reintegrador (condictio por En.oa_ma:u‘w preventi-
vo-punitivo (impropio como 1,.: de.cualesquiera de ellas), reservando este dltimo para
conductas dolosas o gravemente culpusas, que merezean castigo, haciendo siempre expli-
cita la motivacién funcional de la decisién, de forma que quede abierta la posibilidad de
interponer niievas pretensiones en aguellos aspectos que no hubiesen sido apreciados (la
indemnizacién del dafio no excluye ni 12 reintegracién, ni lz procedencia eventual de
punicién, de ahf que la libre opcidn entre éstas resulte inadecuada, y que lo comecto sea

hacer explicita siempre la E&iﬁ& de lasifunciones juridicas consideradas}.
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