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Jurisprudencia Propiedad Intelectual

El Ayuntamiento de Bilbao condenado a indemnizar a Calatrava

La Audiencia Provincial de Vizcaya ha con-
denado al Ayuntamiento de Bilbao, junto
a dos promotoras, a indemnizar con
30.000 euros al arquitecto San-
tiago Calatrava por haber vulne-
rado su derecho moral de autor
al alterar el puente Zubi Zuri,
que él diseno.

La sentencia, a pesar de no ser firme, pue-
de abrir la puerta a futuras demandas en
el mismo sentido. No obstante, el alcalde
de Bilbao ya ha anunciado su intencién de
recurrir el fallo en casacién ante el Tribu-
nal Supremo. A su juicio, la sentencia no
hace una “verdadera ponderacién” del
derecho de propiedad del Ayuntamiento y

el derecho

a la integridad de la obra del autor.

A diferencia del criterio del Juzgado de
Primera Instancia, la Audiencia Provincial
estima que el derecho moral de
Calatrava de exigir el respeto a la
integridad de su obra e impedir
cualquier alteracion o modifica-
ciéon, “no queda anulado, solapa-
do o excluido por el interés publico de la
obra”, que se limita a comunicar de forma
peatonal las dos margenes del Nervion.

La Sala reconoce que el puente merece
ser considerado como “obra de arte origi-
nal”, conforme a la Ley de Propiedad Inte-
lectual, entendiendo que la obra ha sido
alterada por la adhesién de la pasarela
del arquitecto Atara Isozaki.

Jurisprudencia Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

Prueba de la dilucion marcaria

/'j El TICE contestd a las cuestio-
( |ntel nes planteadas por el Tribunal

de Apelacién de Londres a lo
largo de un litigio iniciado por INTEL con el
fin de que CPM cesase en el uso de su mar-
ca “INTELMARK”, alegando que su marca es
notoria y que por tanto a pesar de proteger
productos o servicios distintos ha existido
un aprovechamiento indebido. ElI TICE ha
manifestado que el uso de la marca poste-
rior puede ser perjudicial para el caracter
distintivo de la marca notoria. Sin embargo
declaré que deberan ser los propietarios de
las marcas notorias los que prueben que ha
habido un cambio en el comportamiento
econémico del consumidor medio que
compraba los productos o servicios protegi-
dos por la marca anterior.

Tratados Patentes

Nuevas incorporaciones al PCT

Chile y Peru se adhieren al Tratado de
Cooperacién en Materia de Patentes (PCT).
Con la incorporacién de estos dos miem-
bros, ya son 193 los paises que componen
el tratado que unifica la tramitacién previa
a la concesion, y que evita la solicitud en
cada pais en los 12 primeros meses desde
la solicitud de la patente nacional.

Uso genuino de la marca

El TJCE resuelve la cuestion sobre la inter-
pretacion de los articulos 10 y 12 de la
Directiva, respecto al uso genuino de la
marca en articulos promocionales.

El titular de la marca WELLNESS registrada
para proteger productos textiles, afirma
que regalar ciertas bebidas con la compra
de productos textiles deberia considerar-
se uso genuino de la marca en relacion
con los productos de la clase 322 bebidas
no alcohdlicas.

El TICE entiende que no existe uso genui-
no de una marca para determinados pro-
ductos, cuando estos se ofrecen en el
mercado de forma gratuita. Por tanto el
TJCE considera que no queda probado con
estos acto el cumplimiento de la obliga-
cién de uso de la marca.

Seminarios

Abril Abogados & UCM

Abril Abogados participara el 22
" de abril en el Tercer Encuentro
~ de Grupos de Investigacién or-
ganizado por la Universidad
Complutense de Madrid. Nuestro socio
Ignacio Temifio expondra el tema
“Consejos Practicos sobre la proteccion
registral por via de Patentes”.

“Sacar las marcas fuera”

Salvador Diaz Prades

Hace poco salté a
la opinidn publica
una practica reali-
zada por muchas
empresas consis-
tente en separar,
en diferentes sociedades, sus
intangibles de su actividad prin-
cipal. Esta opcion es realmente
aconsejable en empresas cuyo
patrimonio en marcas es de un
alto valor y cuyo objetivo princi-
pal es la proteccién ante hipoté-
ticas situaciones de dificultad
pasajera que pudieran darse en
épocas de crisis como la que
estamos viviendo.

Sin embargo, en no pocas oca-
siones, subyace otro tipo de
interés, igualmente legitimo
pero socialmente mas contro-
vertido, cuando la ubicacion
geografica de la sociedad titular
de las marcas lo es en un pais
cuyo régimen fiscal es mas be-
nevolente que el de origen en
las operaciones realizadas con
estos intangibles. No se trata de
empresas multinacionales que
ubican su sede central en deter-
minado pais, sino de empresas
nacionales, con mayor o menor
incidencia internacional, que
constituyen sociedades en pai-
ses de baja tributacion y cuyo
patrimonio estd compuesto en
exclusiva por marcas. Con ello,
ademas de la proteccién que se
obtiene por la separacién de una
parte importante de su patrimo-
nio, se puede perseguir obtener
beneficios extras por la aplica-
cion de un régimen fiscal mas
suave en las operaciones que se
realizan con sus marcas, normal-
mente mediante contratos de
licencia de uso o franquicias.
Este tipo de operaciones son
juridicamente complejas y no
aconsejables, influyendo factores




Tasas

Modificacion de tasas EPO

En una reciente notificacion publicada en
su pagina Web, la Oficina Europea de
Patentes anuncid que el 1 de abril de
2009 entra en vigor una nueva estructura
de tasas oficiales.

La nueva estructura debe ser aplicada a
las solicitudes de Patentes Europeas pre-
sentadas en o después del 1 de Abril de
2009 y las entradas en Fase regional.

Mas informacion en:
www.abrilabogados.com

Estadisticas. Marcas y Nombres de Dominio

Reduccién de tasas OAMI

Los estados miembros de la UE han res-
paldado la reduccidn de tasas en un 40%
para Marcas Comunitarias.

La tasa de registro se eliminard y en com-
pensacion habra un pequeiio aumento de
la tasa de solicitud. De la misma forma
también bajara la tasa para solicitudes
presentadas via Protocolo. Las tasas en-
traran en vigor una vez esté aprobado y
publicado el nuevo Reglamento, que se
estima tendra lugar en junio.

Nuevo récord de registros internacionales de marcas en 2008

Ha aumentado el nimero de marcas Interna-
cionales solicitadas durante el afio 2008. Ha
habido 42.075 solicitudes, lo que representa
un aumento del 5,3% con respecto al afio
anterior, por lo que cabe afirmar que la acti-
vidad de registro internacional de marcas se
ha mantenido firme a lo largo del afio. Se
presentaron mas solicitudes de registro en el
primer semestre que en el segundo semes-
tre, sefial de la ralentizacion econédmica mun-
dial.
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El dominio “.eu” alcanza los 3 millones de registros

Después de sélo dos afos y medio desde la creacion del dominio “.eu”, el pasado 11 de
enero se registro el dominio nimero 3 millones, confirmando el éxito de este dominio
de primer nivel que ocupa ya el noveno lugar del total de dominios en el mundo.

a la hora de decidirse por una
estructura mercantil de estas
caracteristicas: la actividad que
tenga la empresa principal (qué
tipo producto ofrece al mercado
y si es facilmente licenciable); la
situacion financiera por la que
atraviesa, la internacionalizacion
o no de sus productos, y obvia-
mente la legalidad de las opera-
ciones a realizar ya que en mu-
chos casos éstas se encuentran
en la frontera entre lo legal y lo
ilegal.

No obstante, desde aqui alenta-
mos a poner especial cuidado en
la proteccién juridica que se le
otorga a marcas y patentes ya
que tienen un valor muy por
encima del que pensamos.

El Consejo de Ministros ha apro-
bado la creacién de 15 nuevos
juzgados de lo mercantil situa-
dos en Madrid, Mdlaga, Sevilla,
Zaragoza, Las Palmas, Valencia,
A Corufia, Murcia, Valladolid,
Badajoz, Burgos, Elche y Vigo.
Nueve de ellos entraran en fun-
cionamiento el 1 de abril de
2009. Las ciudades han sido ele-
gidas en funcién de la carga de
trabajo.

Nuevas Tecnologias & Proteccion de Datos

Sentencia absolutoria para Google

Google, el mayor buscador
de informacion del mundo
creado hace 10 afios, fue
absuelto por la Audiencia Provincial de
Barcelona al considerar que no infringe los
derechos de autor del propietario de una
web cuyos contenidos fueron reproduci-
dos para ser incluidos en el motor de
busqueda de dicha compafiia. La Audien-
cia ha puesto de manifiesto que es licito el
caching (descarga de documentos o su
retransmision, la digitalizacién de obras
preexistentes, las reproducciones tempo-
rales o transitorias) que realiza Google ya
gue “no sdlo no perjudica al titular ni con-
traria propiamente sus derechos, sino que
esta tacitamente aceptado por quienes
cuelgan sus obras en la red sin impedir o
restringir el libre acceso a las mismas”.

Google

Keywords

La Corte de Casacion francesa y el Tribu-
nal Supremo Austriaco han remitido
sendas cuestiones prejudiciales al TICE
relativas a cuatro procedimientos sobre
keywords pendientes actualmente de
resolucion. La cuestidn radica en deter-
minar si entre las facultades de prohibi-
cién que tiene el titular de la marca se
encuentra el impedir el uso como key-
word de términos que se correspondan
con su signo registrado. Las consecuen-
cias econdmicas que podrian tener es-
tas cuestiones prejudiciales son enor-
mes ya que afectarian a uno de los me-
dios de promocion mas exitosos y lucra-
tivos actuales de Internet, modelo de
negocio en el que empresas como Goo-
gle o Yahoo basan parte de su actividad.

Mas info. www.abrilabogados.com

Archivo de denuncia

La Agencia Espafiola de Proteccion
de Datos (AEPD) ha archivado una
denuncia presentada contra el pro-
grama de television “Aqui hay to-
mate”.

Durante la emisién del programa los
espectadores podian votar por SMS
al personaje mas aburrido. Por
error, los nUmeros de moévil de 9 de
los votantes aparecieron fugazmen-
te junto con el texto que enviaban.
Esta circunstancia provocéd la de-
nuncia de uno de los participantes.
La AEPD ha archivado la denuncia
apoyandose en la Stc. de la AN, que
a raiz del recurso presentado por
Abril Abogados, no considerd el
nimero de movil como dato de
cardcter personal.
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