- SENTENCIA,_ miimero _282/12

AUDIENCIA PROVI]‘ICIAL
SECCIONNOVENA - .
Nmos. Syes,:
D® Rosa M?* Andrés Cugnea -

- Gonzalo Caruana Font de Mora

- DA ME Antonia Gaiton Redondo .

En la oiudad de 'Valencia, a 16 de jullo de 2012,

Vistos por la Seccién Novena de Ja Tima, Audiencia Provincial. de Valencls, siendo
Magistrado Ponente Ia Ilwa, Sra. D* Maria Antonia Gaitén Redondo, el presente -

Rollo de Apelacién ndmeroe 275/12, dimanante de los Aunios de Jujcio Ordinayio

' 889/10, promovidos ante el Juzgado de lo ‘Mereantil ntimero 2 ds Valensia, entro-,

o prn i

e e R e ]

procurador Rafacl Francisen Alano Mont, y asistido por el letado Fermin Rabal Fort, v -

de ofrg, como demandante apelado, CLUB DE VARIEDADES VEGETALES

FROTEGIDAS, representado pot ¢l proeutador Ricardo Manuel Martm Pérez, y -

asistido por &) Jetrado Jesiy Campo Candelas,
ANTECEDENTES -DE HECHO

PRIMERO.-Y.2 Sentencia apelada, promunciada por el sefior Juez de lo
Mereantil niimere 2 de Valencia, en fecha 2 de diclenibre de 2011, contiene el
siguiente FALLO: “Que estimando integramente la demanda interpuesta por CLUB
DE VARIERADES VEGETALES PROTEGIDAS, represen or-elllg Frocurador/a
8i/a, RICARDO MANUEL MARTIN PEREZ, conirg) -
ellla Pracurador/a Sy/a ALARIO MONT, RAFAEL FMSES@’Q DERQ DECLARAR
Y DECLARO que lg dempndada ha realizudo actuaciones de infraccidn de las

* fucultades que correspondesn ol tinlar de la obtencidn vegetal Nadoreott durante el

periady de proteccion provisional gue abarea desde el 26 de Jebrero de 1,996, con la .

ROLLO i, o amm

-representada por -

o he e et a




publicacién de la solmn‘ud hasta el 15 de jébre;o de 2.006, con la publzaacién de lu
 desestimacitn del recurso interpuesto frente ¢ la concesidn; y en consecuencia DERO
CONDENAR Y CONDENQ a la demandada al pago, en concepto de indemnizacion de
dafles y perjulcios matesicles por la infraccién cometida durante dicho periado, In
cantidad de 1.274 Euros. :
" dsi misme, DEBQ DECLAR Y DECLARQ que la destandada ha vedlizads

actudciones de infracolbn de las fucultades que corresponden af itular de la obtencion
vegetal Nadorcort con posterioridad a lg fecha de efectividad de la concesion de lo
titularidad de la obtencién vegetal Nadorcot, es decir, a partir del 15 de febrero de
2.006 y hasta I actualided, y en consecuencia, DEBO CONDENAR Y CONDENO a ln
demandada, (1) en lo sucesivo, a gesar en la infraccidn y, en particular, a no ejecutar
cualquiera de Jos actos de explotacion que requieren del consentiviento’ del titular de
la obtencién vegetal; (D a la eliminacion o, en su caso, destrucein, de cualguier
niaterial vegetal de la variedad Nadorcolt que se encuenive en su poder, incluido el -
material cosechado, afribuyendo al titular de la variedad, en case cowntrairio, la
propiedad sobre el mismo; y (D) of pago, en concepto de indemuizacion de dafios y
perjuicios materiales por la infraccion cometida tras la efectividad de Iy concesidn de
la obiencidn vegeial, la cantidad de 2.287°0 euros, entendida ésta como el beneficio
obtenide por el infracior con la mﬁ'aacz‘dﬂ, sin qye haya lugar a indemnizar el davio
moral.

Todo ello haciendo expresa imposicion de las costas causadas a Ia parte
demandada. )

La parte demandada deberd publicar el encabezamienio y fillo de la
sentencia, & su costa, en un diariv de dmbite naclonal, en una revistd especializada del
sector de dmbito nacional, as{ como en el Bolettn Qficial de I Oficina de Variedades
Vegetales,”

SEGUNDO.-Que contra Ia misma se iﬁterpuso en tiempo v forma recurso de apelacion,
remitiéndose Jos autos a esta Audzencxa, traxaiténdose la alzada, con, €l resultado que
consta en las aetuacmnes _

CRBRCERL-H0 A1 ODSEXVAU0 148 PIESCrpeiones y TOrmAaliaces Iegalcs.

FUNDAMENTOS JURIDIC‘OS

PRIMERO.~ En autos de Julcm orcﬁnmo ge dictd sentenma pot el Juzgado de lo -
Mercantil por la fue se estimaba la demanda formulada pox la representacién procesa]
del CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS contra la roercantil

. Tuterpone ésta dltima reourso de apelacion contra dicha resoluclén en
base & las signientes alegaciones: sobre la base: fictica inconitrovertida que supone Ia -
prueba pericial practicads, erdnea interpretacion de la lepislacion aplicable por el
Tuzgador a quo 4l entender que no agota los derechos del actor la indemnizacion
razonable del artfeulo 95 del Reglamento Comunitatlo, procediendo también a la
aplicacion del axtioulo 94 de] citado Reglamento; Ja coneesidn del Hiulo de obtencién. de
variedad vegelal que oforga la administracién conlleva a favor del titular up derecho al
uso- exclusivo que con antetioridad no ostentaba, reconsciéndole tan sélo wna
expectativa a obtenetlo con cardcter previo y durante el periodo comprendido entre fa -
solmltud ¥ su caneesidn, perteneclendo e el entre tanto al dominio pitblico, tal y como
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smanifostd 1a Bala de lo Contencloso Adpministrativo del TS de 11 do marzo de 2004; Tos
injextos llevados a eabo por Ja demandada Jo fiieton én junio de 2003, por tanto antes de :
' 1a conesién dol titulo de proteocion a la demandante, siendo erronea la apleacitn del
actfoulo 13,2 def Reglamento a los frutos obtenidos de Jog drboles; el artieulo 13 perite
al obtenior ejercitar las acciones exelusivamente frente a actos que hayan sido
ejecutados por torceras personas ajenas al titular de la obtencién, was vez concedido el
correspondients titulo, sitnacion en la quo no se enconfrabs 1a reouprents, coincidiendo
con tal interpretacién Ja Oficina Espatiols de Vatledades Vegetales en informe que sl
ofecto trangeribiay pasa la protecéion del fimto es determinante que provengan de la
wiilizacion del material vegeial reproductor cuyo acto de ejecucitn se haya llevado o
cabo una vez concedido &) ifiulo de obtencidn, esto es, de actos de.meproduccion.
llevados a cabo después del 15 de fabrero de 2006; los fintos obienidos por los drboles
injertados son fncapaces de generar nuevas planias, puesto que carecen de semillas y
som rveproduetivas, sanciondndoss &l duetio de 1a planta por el hecho de ser tenedox da .
a planta; los tiniens actos realizados por T demandada, upa vez concedido el Hiulo de
proteccldn, que se han lmitado al materis] cosechado o fiuftos, consisten en la
produceion ventay comercializacidn do log mistnos, actos que no podein sex sometidos
2 las noeiones do los axtfonlos 94 del Reglamento y 22 de la Ley 3/2000; sdlo por los
arboles plantados entre la focha de publicacin. de solicitud de la variedad vegetal y Ia
 focha de 1a concesion In parte actora pueda obtener una indemnizacion razonable; la
onantia de esta inderpizacitn ho puede suponer la aplicacién. de} precio o royalty
establecido para el supuesto.de antorizacién en la explotacitn, considerando adesuada
[a recnrtepte una indemnizacion. de 3°5 Buros por dxbol; no resulta de aplicacibn el
arifouto 94 del Reglamento, pot 16 que ninguna indernizacién, por tal soncepto procede,
siendo que, ademds, el perito Indica que la entidad dernandada no ha obtenide beneficio
alguno, pues la finca estd en sifuacitn de semi-sbandono, Termina solieltando nueva
sentencia pot la que se deje sin efecto los pronunciamientos de dicha resolucidn, |
estimando pavcialmente el ségundo en el senido de declatar que la demandada deberd
catisfacer 2 1s actora en concepto de indemnizacién razonable relativa al periodo
provisional la cantidad de 3'5 Buros por Arho), v todo-ello con irnposicion de costas 2 la
actord.

La representacion procesal de la parte demandante solicitd la confirmacion
de 1 sentencia dictada en In instancia con atreglo a las alegariones confenidas en su |
ascrito de oposteién al recurso de spelacién que consia wnido a los autos, -

SEGUNDO,- Dados Jos términos del esexito del tecwmso de apelacisn queda éste cefiido
" » dog conctetas cusstiones, primera Ja voxmativa aplicable al caso y segunda Jas '
cnantfas indemnlzatorias que han sido fijadas en la instincia, siendo que en refacién a
Jss mismas ya ha tenide otasién de pronunciatse ssta Sala, por 1o que necesatio es sitar
—pot todas- 1a senteneia de fecha 22 de diciembre de 2011 en la gue indicdbamos lo -

siguiente:

“Punto de partida necesatio para la resolucion de la cuestion. controvertida -
visto ¢l contenido eminentemente juridico’ del objeto de discusién, al yo ser
controvertidos tos hechos que motivan la reclamacitn, de le actora — es el examen, de 1o
aommativa aplicable al caso, cuya Interpretacion efecttian las pattes en sentido

divergente y sobte la que, en definitive, ha.de sustentarte el presente pronunciamiento.
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El Reglamento (CE) - 2100/1994 del Consejo de la Comunidad Europea de27 de
Jullo de 1994 relntivo a la proteccién comunitarie de las obtencionss vegetales,
establece un sistema de protecoitn Wnico y sxclusivo (acticulo 1) productor de efectos
wniformes dentro del terrltorio de la Comunidad (artioulo 2), regulando, entre otros .
aspectos, y en lo que interesa a los efectos de la presente resobucidn, los derechos del
titular de usa proteceién comunitatia de obtencién vegetal y sus limitaciones, Dispone,
asf, el artioulo 13 Invooado por las paries, en sus apartados 123 que;

. L= La proteceion comunitaria de las obtenciones vegerales tene el efecto de reservar al
titular o 7 los fitulores de una proteccién comunitaria de obtencign vegetal,
denominados en lo sucesivo el tiilary, el devecho de Hevar o cabo respecto de la
variedad las operaciones @ que se refiere el apartadp 2, S

2. Sin perfuicio de lo dispuesto én loy articulos 15 y 186, se requerivd la auforizacion del -
titwley para la ejecucion de las operaciones sigidenies con componentes de una
variedad o materfal cosechado de la variedad en cuestidn, todo ello, denominado en lo
sucesiva «materials: - _ :
a) produccion o reproduccifn (multiplicacién);

b) acondicionamiento con vistas a la propagacidn,

¢} puesta en venia; : :

d) venta u otro Hpo de comercializacidn;

¢) exporiacidn de la Comunidad;

1) tmportacién a la Comunidad; , v

g almacenamiento con vista e cualquiera de los oljetivos auteriores [letras a) a )],
El titular podrd condiclonay o véstringir su autorizacién. .
3.~ Lo dispuesto en el apartado 2 se aplicard al material cosechado solo si éste se ha
obtenido medionte of empleo no gutorizado de componentes de la variedad protegldy, y
siempre y cuando el titular no haya tenido una oportunidad razonable para efercer sus
derechos sobre dichos componentes de 1o variedad. '

El Reglamento eontempla en el artioulo 94 las eomsecuencias de la infraceidén de log
derechos renonocidos en el attienlo 13 al titular de Ia variedad protegida, disponiendo
expresaments que:

“Toda persona que: - _ ‘
&) sin estar legitimada para ello yealice algunn de las operaciones menclonadas en el |
apartado 2 del articulo 13 en relacién con una variedad para la que ya se haya |
concedido una proteccién comunitari de obteneldn vegetal; u :
b) omita wiilizar correctamenie I denominacicn de una variedad segiin se mencions en
el apartade 1 del artieule 17 4 omita Ia informacidn pertinente a que se refigre ol -
apartade 2 del articulo 17; o :
¢) en contra de lo dispuesto en el apartado 3 del articlo 18 wtilice la denominacion .
asignada « una variedad para la que ya se haya concedido una proteceion comunitaria -
de obtencion vegetal, u olra designacidn que pyeda confundirse con esta denominacidn,
podrd ser demandada por el titular a fin de que ponga fin a ln infraccidn o pagye una
indemmizacidn razonable o con ambos fines.

2. -Toda persona que cometa infraceion deliberadamente o por negligencla estard
obligada ademds « indemnizar al fitular por el pepjuicio resultante, En caso de
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negligencia leve, el derecho de reparacion podid reducirse en consecuencia, sin que
pueda no obstante sey inferior v la ventaja obtenida por la persona que cometic lu
infraceion,”

Resulta del Artieulo 95 en relaciom con los actos anteriores @ Ja concesidn de la
protecoitn comunitaria de obtencidn vegetal que:

“ol Hiular podrd exigir una indemnizacion razonable a ln person que, duronte el
fiempo transcurrido enive la publicaclon de la solizitud de una proteceion comuritaria
de obtencidn vegetal y su concesion, haya realizado un acto gus, fremscurrido este -
periodo, le habria sido prohibids, en virtud de In proteccicn comunitaria de obtengidn
vegefol.” '

Y, finalmente, del Articul'(i 97, relative a la aplicacién subsidiaria de la legislacioty
nacional en materia de infraceidn, guer ' '

w1 Si el autor de wnz delas infracciones o que se reflere el articule 94 hublese
obtenido, como resultado de ln infraceidn, un beneficio en deirimento del sitular o de la
persona gue goce de los derechos de explotacion, los tribunales competentes en virtud
dz log artfeulos 101 y 102 aplicardn su legislacidn nacional, inclyido su Derech
internacional privado, en lo que respecta & la vestityelon. ' '
2. El apartado [ también serd de aplicacidn a las demds acciones que pueden derivarse
de la comision u omisién de actos con arveglo of artfeulo B3 durante el periodo
 comprendido entre lu publicacion de lg solicitud de proteccion comunitaria de
obtencidn vegetal y Ia decisién sobre 1g solicitud. o )
3. Bn fodos los demds casos, los efectos de la proteccidn comunitaria de obiencion
vegetal se determinardn tfinicamente de canformidad con lo dispuesto en el presente
Reglamento.” ' :

En lo que 4 la normativa naclonal se refiere la Lay 372000, de 7 de enero, de négimen :
ldics de 1 profeceion de-las obtensionss vegetales dispone en su artfenlo 13.1:
Mhutloulo 13, Qfros Gasos que requieren i AUIQTIZOCIUN uut QUG+ £+ abts oo ginsime
de la digpuesto en los artioylos 14 y 15, se requerivd la auforizaeién del obtentor para
los actos menctonados en el apartado 2 del articulo anterior, realizados respecto del -
 producto de la cosechs, inclyldas plantas enteras y partes da planias, oblenide por :
wutilizacion no autorizada de material de reproduccién o de multiplicacién de la -
variedud protegidt, d menas que el obtentor Haya podido efercer razonablemente su
derecho en relacion con dicho material de reproduceion o che multiplcacidn,” habiendo .
sido interpretada 1a indicads norma pox la Sentencia de Ja Seccion 4° de ja Audiencia
Provincial de Mugcia de 3 de maizo de 2011 (Roj: SAP MU 6417201 1.Pe. Br, Carillo
Vinader) en el senfido de gue: “la profeccidn al titular del derecho de explotutivn se
extiende tambidn al producty de la cosech ¢ material cosechady, aungue de forme
substdinrin, pues s6lo lo permite st no ha sido posible ejercer sus detechos frente al
material de reproduccidn o de multiplicacion, WY afiade: “Bsta materia viene
desavollada e nuestro Devecho interno en el Roglamento de Protection de
Obteniciones Vegetales, aprobado por RD 1261/2005, cuyo art. 7, apartado 3,
 etablece: "Se emtenderd que el obtentor no ha podidy efercer razonablemente si
derecho cuandy desconoela las actuaclones efectuadas con el material de reproduccion
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- o mftiplicacion de su variedad respecto ol art, 12.2 de ly Ley 372000, de 7 de enero.
Una vez conocidas lus actuariones o que se reflere el apartado anterlor, para aeogerse
& la extensién del derecho reflgjada en los ares. 131y 13.2 de la Ley 372000, de 7 de
enero, deberd haber realizato previamente los occiones recesarias pava ejercer dicho
derecho en la fase de la multiplicacién o veproduccion en que se hayan producido estas |
actuaciones sabre su material. Solamente en el caso de demosirarse imposibles estus
actuaclones, podrd intenlar. efercer dichos derechos sobre el producto de la cosecha, /
En el presente caso, no cabe dudy que, cuando la actora descubre la Plantacton en
2004, ya hacia tiempo que se habla producido la infraccion de los derechos del titulas :
de la proteccidn comunitarizy, por lo que, no constando quién habia sido su autor,
resulta razonable que se divija la demanda contra el que explota y obiienz sus
producios de esa vartedad protegide, mixime cuando se desconocia quien erg el
posible suminisirador, dato del que no fue notificada la actora hasta la contestacldn
lg demanda. " (Los destacados en niegrita son nuestros)

La Sentencia de Ja Secoion 5* de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 2 de Julio de
2007 (Roj: SAP Z 1254/2007, pte. St. Sevane Prade) aplica ef Reglamento Comunitario
de Proteceién de Obienciones Vegetales en un supuesto en el que — como acontecs en el ,
caso que se somets 4 nuestra declsidn - el titular de una patente vegetal (hectatiinas)
plantea demands frente a quien explota la misma vaviedad de frutales, distinguiendo |
entre la protecelén provisional que se despliega desde la publicacion de la soliciind y Ia
proteceidn definitlva cuando se concede I titularidad de la invencidn. Argomenta la
indicada Sentencia que: “Er contra de los mantenido por el juzgador de primer grado,
no cabe entender legalizada una planiacion de wna especie protegida por una
concesion comunitaria. de varieded vegetal en el sentido de entender que cualquier
clase de acto realizado en relacién a ella queda fuery del conivol del titular de la
concesibn, pues la profeceitn no tiene oiras excepciones que lus sefinladas en el propio
reglamento. /  En contra no cabe argilir que el efecto propio de los actos realizados en
el perfodo dé proteccion lismitada o provisionad es el de la indemnizacién razonable del .
art. 95, pyes tal proteceién ha de ser entendida eomo ung extensicn de la proteccicn, no
una limitacion de la conferida por la concesion.”

La Sentencia do la Seccidn 2° de la Audiencia Provincial de Badajoz de 12 de -
noviembrs de 2007 (Roj: 8AP BA 1020/2007; pte, Sr. Sénchez Ugena) también aborda
la cuestidn relatlva 4 Ia aplicacion del Reglamento Comunitatio en referencia a upa
plantacion de nectaribas, psro a difetencia de la situacidn conterplada. en €] presente
caso —y en la resolucién citada de la Audiencia de Zaragoza — en este supuesto, de su
funilaraento sexto, parece desprenderse que los érboles fuetom plantados con
anterioridad a la publicacion de la solicitud de la variedad defendida por la demandante,
lo que condyjo 2 la afizmacién que se efectia en sl fundamento séptimo en orden a que -
“w quien explota Heitamente wna variedad vegetal en un momento deferrinado
tammbicn la explota en el fuinre porque la prodyccion postertor viene duda, en cada
moments, por el drbol misto, sin necesidad de aplicacidn, por lo general, de nuevos
injertos ya que las caracterlsiicas de la variedad producida estd ya en el propio
drbol, - €l destacado en negita es nuesteo -, ‘

- En el caso de autos no se discufe por la parte apelante los actos de
infraceitn, aunque sl Jas consecnencigs de los mismos y ln aplicacién a ellos de la
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* normativa, ha}biendo-qpedeﬁdo acreditade por €] informe pericial ﬁranﬁcado que la
mercantil demandada tiene, en la. parcela 20, poligono 30 del término xomnicipal de
Albaida (Valencia), um niimero de 182 plantas sobieinjertadas de la variedad

NADORCOTT ~variedad vegetal de a que ed titular la demandante- cuya edad g0 cifta -

en § afios, habjendo sido objeto de Ja corespondiente explotacién hasta la campafia '
gnogfgum des laz Techas de log actes infractores realizados por la mercantil
" SRR,y = os cfctos de determinar sus consecuencias, necesaxio s realizar
To. distmeion, entie € petiode de proteceidn provisional comprendido enits Ta fecha de .
yealizacion de] injerto por Ja:demandada (2005) hasta ¢l 15 de febrero de 2006 (focha en
que, se consoligd ¢l derecho de la demandante con ooasion de fa desestimaciém por Ja
Sala de Recurso de la Oficina Corownitatia de Vagedades Vegetales del tequrso
foomulado por Ja Federaclén de Cooperafivas Apticolas Valenciangs, resolucion -
‘publicada en ¢l Boletn Ofical de la citada Oficing en la reforida fecha) y el periodo de |
tienapo transenrrido después de 12l fecha, en el que la entidad demandada persiste en Ia
infraceidn, pues tal ¥ como afirmébamos en la eitada senfencias ‘

«3,1,- Es de aplicacion el contenidy del articulo 95 del Reglamento Comunitaiio
respecto del memento comprendido enire el inferto de los dboles propiedad del
demandado y el momento en que la aclora obiuvo de forma definitive la proteceion
leged, de manera que pora el expresado periade procede lu Sifaoidn de la -
windemnizacion vazonable” a la que se refleve el preceplo, fal y cormo establece o

sentencia apeleda, sin perfticio de lo que se dird mds adelunte respeeio de la cuantia .
de dicha indempizavion que también constituye objeto de la presente apelacion.

3.2 Ha sido acyeditado que con posterioridad ol momento en que se consolida
la titutaridad de la variedad vegetal, ha tenido fugar la produccibn de fruta y su
consecuente comerciglizacion por el demandado, sivi consentimiento de qulen ostenic el
derecho de exclusiva sobre la variedad controverfida,  Entendemos que es de
aplicacion en este momentes tenmporal el contenido del arsfoulo 94 del Reglamento pues.
en ¢l dnibito de infraccion que contempla en su apartado 1 a) (“toda persond gne sin
estar legitimada reafice alguna de lay operaciones mesicionadas en el apartade 2 del -
artlewlo 13 en relacion con una VATIGHAE DUTO 1 (RS D6 TRAYG svamesmsms v 7 e
comuniiarie de.oblenclon vegetal”) se encuentrd “lo produccion” en senfido diversey -
no propiamente. sindnime de lo “eproduccion (multiplicacidn)” en los términos gue
establece ol artfoulo 13.2, dado que par produccion se entiende (en la 22" Edicion del
Diceionario de la Lengua de la Real dcademia Espatiols) la “suma de los productol
del suelo o de la indusiria”. : : '

Discrepamos, por éllo, de Iz afirmacion que se contieng en la sentencia apelady

(FJ1% en orden o que &l demandado no ha realizado después del 16 de febrera de 2006
ninguno de los actos menciovados en el articulo 13.2 del Reglomento ¢ foualmente
discrepamos en ovden a gue la proteceion fespecio del muierial cosechado seq ung
gxeepcion al 1égimen general de proteceidn, pues entendemos que la profeccidn of
titular del devecho de explotacian se extiende fambién ol producto de lo cosechut de
forma subsidiaria ~ en lo§ trminos prevenidos legalmente — que no es lo mismo que
“eomo excepeion gl dmbito de proteccion general.  Tampoco cortpartimos la afirmacion
de que el desmandado no necesilose lex gportund autarizacion para la explotacion de los
diboles tnjertados (pues congiderd of Juzgador a quo que al momenty e producirse los
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compongntes perfenecion c'rI dominio pidblico) dado que el injerto se produce en ef
momento amparada por la proteccibnprovisional derivado de la solicitud anterior,

Teniendo presente cugnto se ha expuesto, resulia de drileulo 21 de la Ley
32000, de 7 de enere, de régimen juridico de la proteccién de las obtencignes
vegetales, relative a le vilngracion de los derechos del obteniar gque: :

“El titular de un titulp de oblencidn vegetal, podrd glercitay ante los 6¢ganos de
la jyrisdiccitn ordinaria, las acclones que corvespondan, cualquiern que seq su clase y
naturdleza, contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su
salvaguardia, . . g

En particidar el titulor podrd exigir:

El cese de los actos que viglen su derecho.

La indemnizacion por los daftos y perjuicios sufiidos.

La racoglda de todo el material vegetal obtenido gue se encuentre en poder de
cudlquiera de los responsables y su destruceién cuando ello fuera indispensable. .

La atribucidn en propiedad del material vegetal al que hace referencia el
parrafo anterior, en ouyo caso sy valor serd imputedo a la indemnizacidn de dafios y
petfuicios, Si el valor de los citados preductos excediera de la indemnizgeitn
coneedida, el titular del devecho deberd compensar a la parte condenada por el exceso,

La publicidad de la sentencia por cuenta de la parte condenada.

La adopeion de las medidas necesarias para evilar que prosiga ln violacién de
s derecho.” - - '

- Consecuencia de cuantp se viene exponiendo en los apartados precedentes es la .
estimacion de los pedimentos de la demanda relativos a la declaracion de la infraccion
tanto en referencia al perlodo de proteccidn provisional eomo al momenie posterior,
con log efectos Inherentes a tales pronunciamientos exi materia indemnizotoria — que se i
analizard en el siguiente razonamiento — éomo en cuanlo al cese de los actos de
infraccldn que se vienen vealizando, que ha sido expresamente Intevesado en el suplico
de lg demands,  Dicho cese habrd de implicar — a tenor de lo alegado
respectivamente por las partes — bien el arrancade de los drboles de la variedad y -
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La situacion en las presentes actuaciones es sustancialmente la misma, por
lo que la respuesta ha de ser la indicada: la inftaceion no solo se produce en relacién. -
con Jos actos realizados en el periodo de proteceién provisional, como viene a pretender
la patte recusrente, sino que aguélla también ha de. predicarse respecto del periodo
posteriot ala concesidn del titulo de variedad vegetal,

TERCERO.~ En relacion con las concretas indemnizacionss a conceder 6 la pavte
demandante se ba de indigar, con cardcter previo, la nevesidad de paxtic de las
cantidades que fueron solicliadas en la demanda, advertencia ésta que ha de realizatse
por cuanty, en lo que se rofiere a la indemmizacién por el periodo postetior a la
‘conteasion del ttulo, 81 CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS
solicitaba Ju cantidad de 12.240 euros entendida ésta como el beneficio obtenido por et
infractor cont Ia infraccion (a la que no se da lugar en la instancia sin que tal extremo so
haya recurrido), subsidiariamente la cantidad do 1.428 euros, entendida ésta como 6]
beneficio dejado de obtener por el tiwdar con la infiaccion o, en su caso, aguella ofra
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que, e su tugar y siguiendo euslquieca de los dos eriterios legalmente previstos, Bea
determinada en el sepo del presente proceso ala vista de la prueba practicada, pese a lo
“eval en la sentencia apelada la indemmizacion ¢oncedida por este concepto dlcanza el
importe de 2.287°9 Entos (afiads la xesolucidn apelada, “sin que puedan tomarse en
consideracién los gastos de oultive®), cifra ésta que la procba pericial €ijé como -
ingresos ~que no bepeficios- ¥ que, no abstante en ¢] fallo de la sentencia 8o declara .
cotao beneficio obtenido por €] nfimctor con e infraceidn cuando lo clexto es que la .
prucba peticial conchuye que ¢l beneficio obtenido por la entidad demandada duante -
los affos de cultive ¢s nulo. Por tanto, atendiendo al sesultado probatorfo de log autes y
visto el suplico de la demanda iniclal, no siendo posible estar al criterio del benwefivio
obtenido por el infiactor, ha de estarse al solicitado con cavdcter subsidfaro, esto gs, el
benefivio dejado de obtener por el fitular de Ja variedad vepetal atendido el nimero de
frboles consighado en T prueti pexieisl. 4

A lod efectos de fa fijavion de las cuentas indemnizatorias nuevainente so ha de citar Ia
sentencia do 22 de diciembre de 2011 dictada por esta Sala, en atenci6n al principio de
congruencia del axtieulo 218 LEC, y asf: : :

#) Respecto de la peticion formulada en orden a que la $ndemmizacion razonable del -
aticalo 95 del Reglamento debe fijarse @ vazdn de 7 euros por drhol y no a razin de
3,5 por drbol, ertendemios que 1o procede acoger.la pretension de la recurrente.
Contpartimos en este punto la redyccion de I cantidad postulada el 30%. Aplicando
tal indemnizacién al supuesto gue oos ooupa, proteds conceder, por tal concepto, la
suta, de 637 Euos (tesultado de multiphicar 182 —nfimeto de &rhules- por 3°5 Baros),
b) Respecto de Ia indemnizacion que se postula en 1o demandd al ampara del arifedo
94-por la infraceidn posterior al 16 de febrero de 2006, 1o procediendo indepnpizacién
atepdiendo al beneficio obtenido pox el infractor puss &ste he sido nulo; tal ¥ comio
establece Ja prueha pericial judicial, ba de estarse 2 la peticion subsidiaria del beneficlo
dejado de obtener por el titular de Ta infraccion, que al easo supone la cantidad de 1274
Enyos (resultado de multiplicar ¢l aimero de fboles por et importe del xoyalty que tiene
fijado 1a entidad actora en los contratas ds licencia de sxplotacién consertados con los
AETICUITOTES, 7 UKV Pus mavas '

Binalmente se ha de sefialar que osta Sala vieve manteniendo woa postura 1ods
restrietiva que la establecida en. I sémiencia apelada en relacién con la publicacién de la. ~
sentenoja (art. 21 de Ja Ley 3/2000), no obstante Jo cual 1o constituyendo 1a] cuestin -
otivo. del recurso de apelacion ha de méntenexse lo que a este respecto se ha |
 estableoido en la resoluclon. impugnada.

CUARTO.- Lo estimacion: pareial del recurso de apelagitn que conileva Ja parcial
estimeacion de ln demanda fnicisl de las actuacioties determing, por aplicacién de lo ~
dispuesto en los avtioulos 394 y 398 1o hacer gxpresa inposicion de las costas causadas -
en ninguea de auibas instancias, A :

Vistos los preceptos legales bitgdosy detnés de genera), aplicacitn,
- FALLO
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Bstinando en parte el reciuso de apelagion interpuesto pot la representacion procesal de -
la entidad SERERGERR ., conira la sentencia de fecha 2 de diciembre de 2011, dictada
por el Juzgado do 1o Mercantil n° 2 de Valencia en autos de juiclo ordinatio n° 889/10,
revocamos parcialmente dicha resolucién y, en su lugay, -estimando patelalmente la -
demanda inicial de las actuaciones fomxﬂada por el CLUB DE VARIEDADES
VEGETALES PROTRGIDAS:

1.~ Declaramos que la entidad ENRNNES. 1 realizado actos de infraceidn de las -
facultades correspondientes al fltular de la obtencion vegetal NADORCOTT durande el -
periodo de proteceibn provisional que abarca desde el 26 de febrero de 1996 con la
publicacion de Ja solicitud hasta el 15 de febrero de 2006, condepando a la demandada, .

EEEIRSERD, » ~bonar la indemnizacién de 637 Buros més IVA, por la infacei6n. |
cotnetida durante dicho perfodo.

2.~ Declaramos que la entldad SN - by reallzado actos de infraceidn de las

facultades correspondientes al iitular de la obtencidn vegetal NADORCOTT con
posteriotidad 3 la fecha de efectividad de la coticesion de la titulavidad de la obtencidn
vegetsl NADORCOTT, -15 de fobrero de 2006-, condenando a Ja demandada,
m a ghonat laindemnizacién de 1,274 BEuros més IVA, as{ como, en lo

sucesivo, a cesar en la mﬁaecxén ¥, en partioular, a 110 sjecutar cualquiera de los actos

de explotacion que requieten del consentimiento del titular de la obtencitn vegetal, ya
eliminar o, en su caso, destruir (o Injertar de ofra variedad) 1a totalidad de la plantacién
NADORCOTT comespondients a I parcela litigiosa, incluido el matenal cosechado si
lo hubxe; %

3.- Condenamos o 1 entidad demendada a publicar, a su costa, ol encabezamiento y
fullo de la presente resoluolén eh wn diardo de dmobito nacional, em una revista
especializada del sector de dmbito nacional y en el Boletin Ofiofal de la Oficina de -

| Variedades Vegetales. .

4.~ Desestlmamos el resto do Jas pretensiones mdenmmtonas confenidas en €l suplico

1.4 . ¥ 0l
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5.~ No se hace pxpresa impns;mén i, de las costas causadas en la, primera instancia, ni -
de lsg devengadas en esta alzadas, debiendo cada paxte soportar las causadas a su
instancia ¥ las comunes por mitad. : :

Se acuerda la devoluciton a la parte apelante del depésxto constituido para
recumi.

Notifiquese esta resolumén a las partes y, de conformidad con 1o establecido en el -
artiewlo 207.4 de 1a Ley de Ergmcmnuento Civil, una vez transcurridos los plazos
previstos, en su easo, para xecurrir sin haberse impugnado, quedara finme, sin, ulterior
dec.lamcién, procedidndose a devolver los avtos originales, junto con certiffcacion literal
de ests misma resolucién' y el oportuno offcio al Juzgado de procedeneia pata
constancia v ejecucién, uniéndose certificacién at Rollo, :
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