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Propiedad Industrial: marcas

El uso de la marca en actividades “por encargo”
En consonancia con la posicidon expuesta en Los asuntos C-
236,7 y 8/08 (Google France y Google) el Tribunal de Jus-
ticia ha declarado que el prestador de servicios que por
encargo y siguiendo las instrucciones de un tercero, llena
envases que le han sido proporcionados por dicho tercero
no realiza un uso del signo que estos incorporan.

Los hechos origen del litigio enfrentan a la sociedad Fris-
dranken Industrie Winters BV y la prestigiosa Red Bull
GmbH. La primera, siguiendo instrucciones expresas de la
mercantil Smart Drinks LTD (competidora de Red Bull en
el mercado de bebidas energéticas) recibié el encargo de
rellenar con el producto un ndmero determinado de latas
que le fueron entregadas por Smart Drinks y que incorpo-
raban diversos signos que a juicio de Red Bull eran infrac-
tores de sumarca renombrada RED BULL.

Tras dos decisiones nacionales considerando que dicha
actividad constituia un uso de marca en el sentido del arti-
culo 5 de la Directiva 89/ 104, se planted cuestién prejudi-
cial respecto el alcance que una actividad como la realiza-

Legislacién

da por Winters podia tener en el trafico econémico, te-
niendo en cuenta que el servicio se prestaba por encargo y
sobre signos titularidad del mandante.

EL Tribunal de Justicia, siguiendo la doctrina ya expuesta en
los asuntos Google, L'oreal (C-324/09) o Adam Opel (C-
48/05) considera que el llenado de latas no es una activi-
dad comparable a la promocién de Los productos o servi-
cios de un tercero y por tanto al no poderse establecer una
relaciéon empresarial entre ambos, no tiene impacto en el
trafico econémico aun cuando se reciba una remuneracién
por ello (en clara analogfa con el asunto Google y el servi-
cio de adwords). Es mas y en contra de lo que sostenfa Red
Bull respecto la posibilidad de fraude mediante la division
“artificial” del proceso de produccién encomendando su
ejecucién a diferentes operadores, el Tribunal de Justicia
de la Unién Europea deja muy claro que la responsabilidad
altima recaerfa en el mandante, confirmando asf la plena
salvaguarda de los derechos de marca que asegura la Direc-
tiva.

EL Supremo anula el articulo 10.2.b del reglamento de la LOPD

El articulo 10.2 del RD 1720/2007 establece determinados supuestos que justifican el
tratamiento de datos sin consentimiento del titular, y en concreto el apartado “b” justi-

fica su tratamiento cuando los datos provengan de fuentes accesibles al publico y se
persiga un interés legitimo por parte del responsable del fichero y siempre que no se
vulneren Llos derechos y libertades fundamentales del interesado.

EL Tribunal Supremo anula este apartado porque entiende que en nuestro reglamento
se recoge un requisito adicional respecto a la Directiva Comunitaria, para la excepcion
del consentimiento al tratamiento de datos. Concretamente, la Directiva no incluye la
limitacion de que los datos provengan de fuentes accesibles al publico y Unicamente
justifica el tratamiento sin consentimiento siempre que se tenga un interés legitimo y

no se vulneren derechos y libertades fundamentales.

Mas informacion, ver articulo de opinién y www.abrilabogados.com
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Este afio Salvador Dfaz Prades ha
sido nombrado socio del despa-
cho y Jorge Oria Sousa-Montes
asociado. Ademaés, comenzamos

el afio 2012 con una nueva imagen corporativa, mo-
dernizando tanto nuestro Logotipo como nuestras pre-

sentaciones y proximamente nuestra pagina web.

MADRID VALENCIA MURCIA

BARCELONA
www.abrilabogados.com

Productos y servicios

Nueva clasificacién de Niza

Desde el | de enero esta disponible una nueva edicién
de la Clasificacién Internacional de Productos y Servi-
cios. La OMPI y la OAMI aplicaran la décima edicion a
todas las solicitudes recibidas por la oficina de origen
a partir del 01 de enero de 2012, sin embargo, no re-
clasificara ni las renovaciones ni designaciones poste-
rioresal 3| de diciembre de 201 |.
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Recursos contra la Ley Sinde-Wert

EL Tribunal Supremo ha admitido a tramite el recurso con-
tencioso-administrativo presentado por la Asociacion e In-
ternautas contra la Ley Sinde. La Asociacion considera que la
Ley Sinde atribuye a la Comisién de Propiedad Intelectual,
creada por la propia Ley, competencias asignadas a Los jueces
respecto al cierre de sitios web que alojen o enlacen a con-
tenidos protegidos por derechos de autor.

Ademas, el TS también ha admitido a tramite otro recurso
contencioso-administrativo presentado por la Red de Em-
presas de Internet (REI) y la Asociacién Espafiola de la Eco-
nomia Digital (adigital) argumentando que “la Ley causara un
grave dafio al desarrollo de empresas e iniciativas de nuestro
pals que tengan base tecnolégica o digital, ya que se asienta
sobre principios que desembocan en una grave inseguridad

juridica y desencadena unos riesgos que tendrian que asumir
asf como una elevada multa econémica.

i La Digital Economy Act briténica es partidaria de perse-
guir no solo al propio sitio web sino también a los usua-
rios que descargan contenidos con copyright.

las empresas con la aprobacién de esta normativa”.
Entidades de Gestion asi como algunos autores han comen-
zado a presentar denuncias solicitando el cierre de mas de
200 webs.

Nombres de dominio

Reino Unido, imitando a las autori-
i dades estadounidenses, ha decidi-
i do clausurar una web rnbxclusi-
ve.com que ofrecfa musica sin con-
i tar con los derechos de autor en Lo
que consideran un delito contra la
i propiedad intelectual.

i La Serious Organised Crime Agen-
cy de Reino Unido, SOCA, ha cerrado dicho sitio web
i alegando que la mayoria de los archivos que albergaba
la pagina eran "robados" y que esto suponia un "dafio en
i la carrera de artistas emergentes".

Tras el cierre del sitio web, la SOCA advierte al visitante
i de que la descarga de contenidos protegidos por dere-
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Caza de brujas contra redes P2P

chos de autor conlleva una pena de 10 afios de carcel

Portugal

Portugal liberaliza su sistema de
asignacion de dominios (.pt).
Siguiendo la ténica general de
liberalizaciones de ccTLDs en
Europa, Portugal ha eliminado la
necesidad de ostentar un titulo
de marca para obtener un domi-
nio nacional. EL sunrise comienza
el | de marzode 2012 y la aper-
turael | de mayo.

Legoworkshop.com

Lego pierde el UDRP por
i el dominio (egoworks- i
i hop.com. EL .
i consider¢ acreditado que
i el titular realizaba un uso
i legitimo del mismo al i
servir de plataforma para
i el hobby de su hijo, apa-
! sionado por el mundo ‘i
i lego.

panelista

Ventas de dominios

EL domino gay.xxx ven-
dido por 500.000 US,

i antes de que la exten-

sién esté operativa, es el
quinto dominio més lu-

Estadisticas

i Las solicitudes de ccTLDs
i crecen méas de un
durante el 201 1. La dis-
tancia entre dominios te-
i rritoriales (87 millones) y

10%

crativo del 2011 por @ genéricos (131) se acorta,
detras de social.com siendo las tres extensio-

(2.6 millones US) y do- | nes més populares .de

mainname.com (01 i (Alemania), .uk (Reino
i millen US) { Unido) y .tk (Tokelau).

Usurpacién de dominios y medidas contra la ciberocupacién

En 2011 se presentaron ante el Centro de
Arbitraje y Mediacion de la OMPI 2.764 de-
mandas por ciberocupacién, una nueva cifra
maxima y que supone un aumento del 2,5% y
del 9,4% con respecto a los niveles récord de
2010 y 2009 respectivamente. Entretanto, y
mientras contindan Llos planes de la ICANN
para ampliar el nUmero de nuevos dominios

genéricos de nivel superior (gTLD) en 2012, la
OMPI, recientemente, ha desplegado una se-
rie de recursos para establecer medidas pre-
ventivas encaminadas a evitar el uso abusivo
de marcas como gTLD, como los denomina-
dos procedimientos previos y posteriores a la
adjudicacion, referidos a las decisiones de las
autoridades encargadas del registro.

Clientes

CAMPER vs D "CALDERONI

El Juzgado de Marca Comunitaria n° | de Ali-

Camper cante ha estimado la demanda que interpuso
Camper, S.L. contra el fabricante de zapatos
D’Calderoni, S.L. y las Zapaterias Padevi. Cam-
per ejercitd Llos derechos de marca comunitaria
que protegen el zapato “pelotas”. EL Juzgado

Infractores

entiende que se produce confusién en los con-
sumidores derivada de la sustancial identidad
que presentan los zapatos infractores con las
marcas de CAMPER.

www.abrilabogados.com

. Publicidad
Normativa de etiquetado

El Parlamento Europeo ha aprobado una nueva
Directiva sobre el etiquetado de zumos por la
que se prohibe, por ejemplo, el uso de términos
i engafiosos como “sin azlcares afiadidos” ademas
de obligar a poner “mezcla de zumos” cuando
i contengan tres o mas frutas.

i Ademds, se ha publicado el RD 1363/201 | por
i el que se establece el marco normativo referen-
te al etiquetado y presentacion de determinados
productos vitivinicolas.
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La Politica de Privacidad de Google

La Comisaria europea de justicia V. Reding ha
pedido a Google que no haga efectiva su nue-
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Cuestién prejudicial: EL derecho al olvido

la Audiencia Nacional, tras recibir varias denuncias contra Google, ha
i planteado una cuestién prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unién

que la misma "se atenga total-
mente a la legislacion europea
de protecciéon de datos".

Las dudas vienen generadas
porque la nueva politica de
Google prevé crear un perfil
de datos del usuario, utilizan-
do todas las aplicaciones derivadas del busca-
dor como redes sociales o programas de Loca-
lizacion geogréfica.

Ademas, se solicita a Google que garantice

"

va politica de privacidad hasta
=

que sus normas de privacidad estén escritas
en un lenguaje claro y comprensible y que los
consumidores estén bien informados de las :

reglas.

Entre tanto, la Comisaria ha presentado ya la
primera propuesta para actualizar la Directiva
de Protecciéon de Datos. Dicha propuesta tiene
el objetivo de facilitar a los ciudadanos el bo-

({

Europea (TJUE) sobre las peticiones de particulares que
reclaman la desaparicién de sus datos en internet, solici-
™ tando que aclare si la compafifa estadounidense estd
obligada a eliminar datos personales de su motor de
busqueda.
La Audiencia Nacional, que ha sido pionera en cuanto a
trasladar la cuestion del derecho al olvido al TJUE, pla-
tea la cuestion principalmente en tres preguntas:

. Si es aplicable la Directiva 95/46/CE y la normativa espafiola a la

tutela del derecho de proteccién de los datos de un nacional es-
pafiol y residente en Espafia frente a la empresa Google Inc.,, do-
miciliada en EEUU, y su filial en Espafia, Google Spain S.L.

. Si se debe interpretar que un buscador al realizar su actividad

"trata datos de caracter personal" segin la definicion dada por la
Directiva Comunitaria.

. Por dltimo la AN plantea si el interesado puede dirigirse a los bus-

cadores en el ejercié de sus derechos de rectificaciéon, cancelacion
y oposicion para impedir la indexacion de la informacion referida a
su persona, publicada en paginas web de terceros, aun tratdndose
de una informacién publicada Licitamente por terceros.

rrado de la informacién que aparece de ellos
en buscadores como Google o en redes socia-
les como Facebook, que no es otra que hacer
efectivo el derecho al olvido. :

al olvido.

Jurisprudencia de la Unién Europea

Viaguara no puede registrarse

)

EL Tribunal General de la Unién Europea desestima
el recurso presentado por Viaguara y confirma la
resolucion denegatoria de la OAMI de la marca VIA-
GUARA para bebidas alcohélicas y bebidas estimu-
lantes.

EL Tribunal considera que la marca titularidad de
Pfizer, VIAGRA, a pesar de estar registrada para me-
dicamentos destinados a la disfuncién eréctil, cuen-
ta con una notoriedad que se extiende no solo a consumidores de
medicamentos sino a la poblacién en general.

EL Tribunal constata que Los signos enfrentados mantienen la misma
raiz y tienen una gran similitud fonética, y afiade que Viaguara pre-
tende obtener un beneficio en el uso de la marca que debe conside-

<
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!
3
<
=

La resolucion de la consulta serd vinculante para todos Los pafses de la
UE y esperamos que definitivamente se aclare el asunto del derecho

Texto completo de cuestion prejudicial www.abrilabogados.com

Luxemburgo da la razén a Freixenet

EL Tribunal de Justicia de la UE en Luxembur-
go ha dado la razén a Freixenet en el pleito
que mantenia con la OAMI por la denegacién
del registro de sus botellas color mate dora-
do y negro, debido a que carecian de caracter
distintivo.

EL Tribunal de Luxemburgo, considera que
Freixenet si debe poder registrar esos dos
vinos espumosos como marcas tridimensio-
nales, debido a que la marca cuyo registro se
solicita es una marca constituida por el as-
pecto especifico de la superficie del envase
de un producto liquido.

rarse indebidamente obtenido del caracter distintivo y de la noto-
riedad de la marca Viagra.

Scalextric no pagara a los anunciantes que imita

El Juzgado n° | de Lo Mercantil de Alicante considera que no infringe dere-
chos de marca de Red Bull ya que los juguetes se Llimitan a reproducir la reali-
dad.

Ante la demanda presentada por Red Bull, el Juzgado estima que un consu-
midor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz,
es conocedor de que los logos no son mas que elementos integrantes del
prototipo del cual el juguete es su reproduccion fiel y por lo tanto no existe confusién. Por otra parte considera que
Scalextric realiza un uso leal y respetuoso con los intereses legitimos del titular de la marca, dado que no induce a pen-
sar que existe un vinculo comercial entre las empresas y que el demandado no obtiene una ventaja de su caracter distin-

tivo o de su reputacion.

www.abrilabogados.com
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Retencién de mercancias falsas en transito

EL Tribunal de Justicia de la Unién Europea ha dic-
tado sentencia el pasado 0| de diciembre acumula-
damente en los esperados casos C446/09 y
C495/09 (asuntos Philips y Nokia, respectivamen-
te), que tenfan por objeto la retencién de mercanc-
fas falsas en transito (con destino final a un Estado
no miembro de la UE).

EL Tribunal ha entendido que si bien a priori las
mercancias que son imitacién de un producto pro-
tegido por un derecho de exclusiva con eficacia en
territorio comunitario no podrian ser retenidas por
las autoridades aduaneras, al no tener como desti-
no final un Estado miembro, Lo cierto es que si se
dan determinadas circunstancias a las que alude
podrian darse las condiciones necesarias para con-
siderarlas mercancia falsa y posibilitar su retencion.
Dichas circunstancias concurririan cuando resulta
que las citadas mercancias han sido objeto de una
venta a un cliente en la Unién o de una oferta de
venta o de una publicidad dirigida a consumidores
en la Unién, o cuando resulta de documentos o de

Breves

Croacia en la UE

Los Estados miembros de la UE
han decidido concluir las negocia-
ciones de adhesién con Croacia.
Una vez completado el procedi-
miento de ratificacion en todos
Llos Estados miembros y en Croa-
cia, la fecha prevista para la ad-
hesion esel | dejuliode 201 3.

marzo 2012

correspondencia relativa a di-
chas mercancias que se prevé
una desviacién de éstas a los
consumidores en la Unién.
Tales mercancias podran ser
retenidas también por las
aduanas cuando dispongan de
indicios que permitan sospe-
char la existencia de la citada
vulneracién, cabiendo considerar como indicios el
hecho de que el destino de las mercancias no se
haya declarado pese a que el régimen suspensivo
solicitado exige tal declaracion, la inexistencia de
informacién precisa o fiable sobre la identidad o la
direccién del fabricante o del expedidor de las
mercancias, la falta de cooperacion con las autori-
dades aduaneras o también el descubrimiento de
documentos o de correspondencia relativa a las
mercancias en cuestion que haga suponer que pue-
de producirse una desviacion de éstas a Los consu-
midores en la Unién Europea.

cado el pasado 20 de octubre.

Acuerdo entre Suizay la UE

Con fecha 0| de Diciembre de 2011 entré
finalmente en vigor el famoso acuerdo en-
tre la Unién Europea y la Confederaciéon
Suiza sobre la proteccién de las denomina-
ciones de origen y las indicaciones geografi-
cas de los productos agricolas y alimenti-
cios, adoptado el |3 de septiembre y ratifi-

Clasificaciéon de productos y servicios

Conclusiones del Abogado General sobre el uso del enunciado general de las clases

En el caso C-307/10 Chartered Insti-
tute of Patent Attorneys, el Abogado
General Bot ha emitido sus conclusio-
nes relativas a la cuestién planteada
por el TJUE sobre si una solicitud de
marca que designa el enunciado gene-
ral de la clasificacion de Niza se consi-
dera que reivindica proteccién para
todos los productos y servicios des-

critos en dicho enunciado general, o

bien respecto de todos los productos

y servicios pertenecientes a esa clase.

En sus conclusiones, el Abogado Ge-

neral ha puesto de manifiesto las si-

guientes observaciones:

[.“La Directiva 2008/95 Y el Regla-
mento (CE) n® 207/2009 sobre la
marca comunitaria, deben interpre-
tarse en el sentido de que la identi-
ficacion de los productos y los ser-

vicios para los que el solicitante
insta la proteccion debe ajustarse a
las exigencias de claridad y precision
suficientes para permitir que las au-
toridades competentes y los opera-
dores econémicos determinen con
exactitud el alcance de la protec-
cion conferida por la marca (...)

2.La Directiva 2008/95 y el Regla-
mento n°®207/2009 deben interpre-
tarse en el sentido de que no se
oponen a que el solicitante identifi-
que los productos y los servicios
para los que insta la proteccién uti-
lizando las indicaciones generales
de los titulos de las clases de la cla-
sificacion comun de los productos y
de los servicios para los que se re-
gistra una marca, siempre que esa
identificacion cumpla las exigencias

www.abrilabogados.com

de claridad y de precision prescritas.
3.La Comunicacién n® 4/03 del Presi-
dente de la OAMI de 16/06/2003
relativa al uso de los titulos de las
clases (...) indica que esa Oficina no
se opone al uso de las indicaciones
generales y de los titulos de clase
demasiado vagos e imprecisos, por
una parte, y por otra que el uso de
dichas indicaciones abarca todos los
productos y servicios comprendidos
en la clase sefialada, no garantiza la
claridad y la precisién exigidas para
el registro de una marca, sea ésta
nacional o comunitaria”.
La decision del Tribunal podrd espe-
rarse para dentro de unos 6 meses,
aunque en el 80% de Llos casos suelen
coincidir con las conclusiones del
Abogado General.
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Proteccién de Datos

¢Realmente ha cambiado algo?

Tal y como adelantdbamos en nuestro apartado
de noticias, el 8 de febrero el Tribunal Supremo
dicté sentencia por la que, declaraba la nulidad del
articulo 10.2 b) del RD 1720/2007.

Por este motivo hemos titulado este articulo
“srealmente ha cambiado algo?” y la primera res-
puesta essiy no.

En nuestra opinién si han cambiado las cosas. En
primer Lugar, el legislador espafiol se ve en la obli-
gacion de modificar el art. 6.2 de la LOPD, elimi-
nando el requisito de que Los datos “figuren en fuentes accesibles
al publico” para adecuarlo a la Directiva 95/46/CE, en caso con-
trario persistirfa una restricciéon al &mbito aplicativo de la norma
comunitaria y por ende un obstaculo a la libre circulacién de da-
tos de cardcter personal prevista en la misma.

Siguiendo con este razonamiento, jtiene algin sentido que la
norma espafiola mantenga una lista cerrada de fuentes accesibles
al publico? Carece de sentido que se mantenga cuando, en el
caso del RD, el precepto que la justifica ha sido anulado, y es in-
aplicable respecto de la LOPD, que todavia Lo recoge, por restrin-
gir el dmbito de aplicaciéon del precepto invocado de la norma
comunitaria.

Por dltimo, respecto de la segunda parte de nuestra respuesta,
sefialar que en la practica, el Art. 7.f de la Directiva ha sido y es de
aplicacion directa y por este moti-
vo debemos afirmar que en reali-
dad nada ha cambiado ya que para
tratar los datos de un particular sin
el consentimiento inequivoco de
éste, habra que ponderar el interés
legitimo perseguido por el respon-
sable del tratamiento, respecto del
interés o los derechos y libertades
fundamentales del interesado,
siendo indiferente que los datos
provengan o no de fuentes accesi-
bles al publico. Es decir, habra que analizar caso por caso si pre-
valece el uno sobre el otro y viceversa.

Para concluir queremos aclarar a aquellos medios de comunica-
cién que han sacado conclusiones precipitadas sobre Lla sentencia,
que el tratamiento o cesién de datos a terceros con fines comer-
ciales, dificilmente podra justificarse alegando la satisfaccion del
interés comercial del que Lo realice, ya que en este caso entende-
mos que siempre prevaleceran los derechos y libertades del titu-
lar de Los datos.

Caso distinto serfa el de, por ejemplo, las empresas de reclama-
cion de deuda, que podran demostrar facilmente la satisfacciéon
del interés legitimo, basado en el derecho al cobro del acreedor
que prevalecerfa sobre Los derechos fundamentales de Los titulares.
Sobre esta base dichas empresas podrén tratar Los datos del deudor
sin consentimiento, y sin necesidad de que estos aparezcan en

fuentes accesibles al publico.
http://www.abrilabogados.com/imaxes/Image/documentos/anulado%20el%20 | 0%20rd.pdf

Enrique Peloche
Abogado
Nuevas Tecnologias

“..las empresas de re-
clamacion de deuda
podran demostrar la
satisfaccion del in-
terés legitimo, basado
en el derecho al cobro
del acreedor que pre-
valeceria sobre los
derechos fundamen-
tales de los titulares”
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Retencién de falsificaciones

Como comentario a la noticia de la
Stc. del TJUE sobre la retencion de
mercancias falsas en transito, cabe
realizar la siguiente consideracion:
Aunque la respuesta del Tribunal
no es para celebrarla, parece haber
realizado un esfuerzo mayor que
en anteriores ocasiones por aproxi-
marse a la problematica que pre-
sentan las mercancias vulneradoras
de derechos de propiedad industrial o intelectual
enrégimen de transito aduanero.

Efectivamente, si bien cabe sefialar que esta re-
solucion no facilita la actividad diaria de Los agen-
tes de aduanas, Lo cierto es que posibilita la ac-
tuacién contra tales bienes, siempre y cuando
concurran ciertas circunstancias. Asi, dentro de
determinado contexto, el Tribunal valida la apli-
cacion del juego de presunciones en base a las
cuales cabria considerar que las mercancias que
contrarien derechos con efectos en territorio
comunitario acabardn en el mercado comunitario,
aun habiendo sido declaradas en trénsito.

Es de destacar la respuesta dada por el Tribunal
en contestacion a
una de las alegacio-
nes de Nokia, sobre
los riesgos que
pueden llegar a
presentar estas
mercancias (en el
caso maquinillas de
afeitar eléctricas y
moviles o sus acce-
sorios) para la salud
y seguridad de los
consumidores. Sefiala el Tribunal que cuando se
estd ante mercancias que presentan tales riesgos
para los consumidores procederia su incautacion
inmediata, careciendo de importancia el destino
final de las mismas. Si bien Llos Reglamentos Co-
munitarios 3295/94 y (el actual) 1383/2003, tni-
camente facultan a las aduanas para retener mer-
cancias que atenten contra derechos de exclusi-
va, destaca el Tribunal la existencia de otras nor-
mas (articulos 56, 58 y 75 del cédigo aduanero)
que permiten (y obligan) a los puestos fronteri-
z0s a evitar su puesta en el mercado.

Una lectura de la sentencia invita a reflexionar
sobre la necesidad de modificacién de la norma-
tiva aduanera en aras a dotar de mayor seguridad
juridica la labor de Llos operadores, de los érganos
administrativos y de Llos juzgados y tribunales.

Fernando Ortega
Abogado
Propiedad Industrial

“..cuando se estd ante
mercancias que pre-
sentan tales riesgos
para los consumido-
res procederia su in-
cautacion inmediata,
careciendo de impor-
tancia el destino final
de las mismas”




