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Propiedad industrial, intelectual y nuevas tecnologias

Patentes

Obligacién de realizar el primer depésito de una invencién en la OEPM

Desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes, toda
invencion desarrollada en Espafia tiene la obligacion de que
el primer depdsito sea realizado a través de la OEPM den-
tro de sus diferentes posibilidades (como una patente es-
pafiola o un modelo de utilidad espafiol; o
una patente europea o PCT solicitada a tra-
vés de la OEPM).

Se entiende que una invencién es desarro-
llada en Espafia cuando al menos uno de los
solicitantes tiene un domicilio en Espafia (ya
sea una persona fisica o una empresa).
Segln se estipula en el Art.1 15 de la LP,
todo aquel solicitante espafiol que quiera realizar el primer
depdsito de su invencién fuera del dmbito de la OEPM, por
ejemplo, proteger una invencién inicialmente en EEUU (por
la USPTO), esté obligado a pedir a la OEPM una autoriza-
cién de primer depdsito en el extranjero.

Proteccién de Datos

EL no cumplimiento este requisito puede implicar que esa
patente solicitada en el extranjero tenga un vicio de nulidad
si finalmente es validada en Espafia a través de una conce-
sién de Patente Europea, o es introducida en la fase nacio-
nal espafiola a través de una PCT o dentro de
los |2 primeros meses de prioridad interna-
2 cional.
Q—i Este hecho afecta a posibles invenciones que
m tengan multiples solicitantes, siempre y cuan-
do haya al menos uno espafiol, independien-
O temente del % de titularidad que pueda tener
este solicitante.
Por tanto, en caso de que un solicitante espafiol quiera pro-
teger la invencion por primera vez fuera de Espafia (a través
de una oficina que no sea la OEPM) se recomienda solicitar
dicha autorizacién a la OEPM para evitar posibles proble-
mas en el futuro.

La Agencia Espafiola de Proteccién de Datos sanciona a Whatsapp y Facebook

Recientemente la Agencia Espafiola de Proteccién de datos
ha considerado que la comunicacién de datos realizada por
Whatsapp a Facebook, no cumple con la normativa de Pro-

teccién de Datos, ni con la espafiola ni con la eu-
ropea. La sancién es de 300.000€ para cada uno,
por un lado Whatsapp como cedente de los da-
tos, al no contar con el consentimiento libre, es-
pecifico e informado, para la cesién de Los datos a
Facebook, y por otro lado sanciona a la red social
por tratar los datos cedidos para fines propios sin
el consentimiento de los titulares. La cuestién se remonta a
la adquisicion de Whatsapp por parte de Facebook en 2014,

Incorporaciones
Departamento Juridico

Carlos Sanz Sanchez se incorpora al
Departamento Juridico en estrecha
colaboracion con el Departamento
Internacional, asi como con el de Desa-
rrollo de Negocio.

Carlos tiene un perfil claramente inter-
nacional; ademas de trabajar en Espafia
en dos prestigiosos despachos de abo-
gados, ha residido un afio en Buenos
Aires (Argentina), un afio en Nueva Ze-
landa, dos afios en Bruselas (Bélgica)
donde ha trabajado para la Comisién Europea y en consul-
torfa legal, y tres afios en Bogota (Colombia), asesorando a
empresas internacionales en materia de propiedad intelec-
tual e industrial y nuevas tecnologias.
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en agosto de 2016 Whatsapp modificé sus términos de uso
y politica de privacidad para poder compartir la informacién
con Facebook. Estas nuevas condiciones se impusieron co-
mo obligatorias para poder continuar con
el uso de Whatasapp. Ademads, se debe
tener en cuenta que el uso que harfa Face-
book de los datos no tiene relacién con
las finalidades determinadas de la recogi-
da de los datos original de Whatsapp y se
realizé sin ofrecer a los usuarios una in-
formacién adecuada y sin la opcién de mostrar su negativa a
dichas condiciones

Interno Abril
Rankings

La prestigiosa publicacion World Trademark Review nue-
vamente considera que Abril Abo- World

gados es uno de los principales
despachos de abogados espafio- 'I:rademark
Review

les especializados en marcas, con
especial hincapié en Llos servicios relativos a enforcement
& litigation y prosecution & strategy Mas informacion

CHAMBERS

ANIY PARTNERS

Un afio mas Chambers &
Partners Europa ha publicado
el Ranking de los mejores
despachos de abogados. Este
afio Abril Abogados se mantiene entre Los mejores despa-
chos espafioles de referenciaen I[Py TMT.
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EL Reino Unido acepta la proteccién de los derechos de Pl después de la transicién de Brexit

EL Reino Unido y la Unién Europea han acordado que los
titulares de marcas Europeas y Disefios Comunitarios goza-
ran de proteccion en el Reino Unido tras un periodo de
transicion que finalizard el 3| de diciembre de 2020.

EL anuncio surge como parte del lan-
zamiento del borrador del acuerdo
del gobierno del Reino Unido y la UE
publicado el 19 de marzo. Se ha acor-
dado pues, un periodo transitorio
entre el 29 de marzode 2019y el 31
de diciembre. 2020, tiempo durante
el cual el Reino Unido seguira siendo
parte de la UE.

El proyecto de acuerdo incluye dis-
posiciones sobre la proteccion y la
observancia de la propiedad intelec-
tual a la finalizacion del periodo de transicion. Los registros
de marcas de la UE, disefios comunitarios, variedades vege-
tales y bases de datos estaran protegidos. Estas disposicio-
nes "solo estardn sujetas a revisiones técnicas legales en las
proximas semanas".

Segun el proyecto de acuerdo, los titulares de dichos dere-
chos europeos, seran titulares de un derecho registrado

EUIPO
Sancién por el envio de facturas fraudulentas

EL 20 de diciembre de 2017, el ;m
Tribunal de Apelacién de Esto-
colmo dicté sentencia en un
caso penal contra dos sujetos
que habian enviado facturas
fraudulentas a titulares de
MUEs bajo el membrete
«OMIH». En una clara aproximacién engafiosa a las antiguas
siglas de la Oficina OHIM (por sus siglas en inglés).

Los acusados fueron condenados a prision por fraude . EL
Tribunal también confirmé todas las reclamaciones por
dafios y perjuicios presentadas por algunos de los destina-
tarios que habfan efectuado pagos tras la recepcién de las
facturas fraudulentas.

Récord de solicitudes de Marcas de la UE

Segun las estadisticas de la EUIPO en el afio 2017 hubo un
aumento de las solicitudes de marcas de la UE en aproxi-
madamente un 8% al-
canzando el ndmero
total de 146,418. Este

solicitudes de marca de 3 UE

ndmero incluye 58 so- jagiay;  Aanaes  MEsE

licitudes de marcas de 2 2

garantia que se introdu-

jeron con las modifica-

ciones en la regulaciéon : ; : :
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de las MUE en el afio

2017. EL top3 en cuanto a paises de origen de las solicitu-
des sigue siendo liderado por Alemania seguido de EEUU y
de China.
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comparable y ejecutable en materia de propiedad intelec-
tual en el Reino Unido sin necesidad de reexamen,

Las negociaciones, sin embargo, contindan las para la pro-
teccion de las indicaciones geogréficas y las solicitudes de
certificados de proteccién comple-
mentarios pendientes con poste-
rioridad al Brexit. EL proyecto acor-
dado establece que los derechos
que se hayan extinguido tanto en el
Reino Unido como en la UE antes
del final del periodo de transicion,
seguiran extintos al final del mismo.
Estéd previsto que el Chartered Ins-
titute of Trade Mark Attor-
neys (CITMA) se retna proxima-
mente con la EUIPO para abordar
los detalles del acuerdo de retirada y que ocurrira con los
derechos de representacion ante esta oficina.

Dominios
Dominio “.app”

Google ha anunciado que el proxi-
mo 29 de marzo libera el .app, des-
pués de haber abonado la suma de
25 millones de délares en el afio
2015 para su gestion.
EL .app es actualmente el nombre de dominio més fiable
para la promocién de aplicaciones online, proporcionando
seguridad en cuanto al origen de dichas aplicaciones y
permitiendo a los interesados promocionarlas libremente.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, las empresas que
desarrollen su actividad en este sector, deben valorar se-
riamente la protecciéon de sus marcas a través del nuevo
nombre de dominio “.app”, no sélo para evitar que terce-
ros puedan adquirirlos de mala fe, sino también para la
propia promocion de sus aplicaciones y la salvaguarda de
Llosintereses. de. sUS.CONSUMIAOLES. .....wmmmmmemiimmeeemmsessesmeessessessennenees

En dos meses habrd que empezar a cumplir con
las obligaciones establecidas por el Reglamento
General de Proteccion de Datos

El nuevo reglamento europeo de proteccién de datos,
RGPD, entra en vigor el préximo 25 de mayo. Apenas fal-
tan dos meses por delante para adaptar Los procesos rela-
cionados con la proteccién de datos al nuevo reglamento.
Desde Mayo de 2016, fecha en la que se aprobd el RGPD,
administraciones y empresas debian adaptarse a la nueva
normativa. Con un plazo de tiempo tan amplio, ahora vie-
nen las prisas, incluso al propio gobierno, que deberfa ha-
ber modificado la Ley Orgénica de Proteccién de Datos
para que estuviera adaptada antes de la entrada en vigor, y
no se espera que esté aprobada hasta octubre, aunque el
hecho de que no tengamos una LOPD actualizada no signi-
fica que no se tenga que cumplir con el RGPD.

Continuda leyendo aqui
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Situacién de signos laudatorios ante el Tribunal de Justicia de la Unién Europea

EL Tribunal de Justicia de la Unién Europea (TGUE) ha re-
chazado recientemente la solicitud de la marca
“Juwel” (palabra alemana para “joya” — en inglés “jewel”)
para las clases 9,28 y 4| (caso Gauselmann vs EUIPO).

La solicitud de la marca “Juwel” fue inicial-
mente rechazada en 2014 por el examinador,
debido a su falta de distintividad, asi como por
ser considerada descriptiva. En 2015, la Ofici-
na no tuvo en cuenta el recurso presentado
por el solicitante. EL Tribunal consideré que la

: re) 4

Do, SPIELEMACHER

citante apeld, indicando la existencia de marcas previas y
comparables en la EUIPO, pero EL Tribunal rechazé este
argumento.

A través de este caso, el TGUE se vio obligado a trazar la
linea entre términos laudatorios (no distintivos)
y términos ambiguos (distintivos). Por su parte,
la EUIPO, ha declarado lo siguiente: es necesa-
rio “distinguir términos laudatorios que descri-
ben - aunque en términos generales — caracte-
risticas deseadas de bienes o servicios por ser

i)

palabra “Juwel” tiene dos significados, aunque
a pesar de esto, el publico alemén siempre
entenderia este término por ser laudatorio y, por Lo tanto,
descriptivo. EL Tribunal también indicé que es necesaria la
inclusion de elementos adicionales para que Los consumi-
dores puedan diferenciar los productos o servicios. EL soli-

GAUSELMANN

Marcas de lujo y plataformas de distribucién

EL Tribunal de Justicia de la
Unién Europea (TGUE) se ha
vuelto a pronunciar en un
nuevo caso sobre marcas de
Lujo entre Coty y Amazon. EL
TGUE ha declarado que la
inclusion, en los contratos
de distribucion de Coty, de

una cLausuLaC o

que prohibe
a distribui-
dores autorizados
la venta de sus

cosmeéticos a tra-

vés de Amazon, constituye
una clausula licita. EL Tribu-
nal sostiene que las plata-
formas claramente percibi-
das como pertenecientes a
terceros (ej: Amazon o eBay)
restan valor a la imagen de
“lujo” de la marca. Por el
contrario, aquellas platafor-
mas que no sean percibidas
inmediatamente como
“plataformas de terceros”
por el consumidor, no des-

Marcas de color

amazon

TR 7]

virtuardn necesariamente eL§
aura de la marca. Teniendo :
el
TGUE se ha pronunciado a i
favor de las clausulas restric-
tivas en los contratos de dis-

en cuenta lo anterior,

tribucion de marcas de lujo
siempre y cuando (

TY

preservar

los productos en
cuestion;

ra uniforme y no de forma
discriminatoria; (3) La clau-

sula sea proporcionada a la
luz del objetivo perseguido. i
Es previsible que esta deci-
sion tenga un efecto atracti-
vo para otras marcas de lujo :
que hayan tenido la precau- i
cién de haber incluido cldu- i
sulas de distribucion selecti- i

va.

En dos recientes casos hemos tenido ocasién de apreciar el

7 rumbo de la “jurisprudencia” en relacion
con las marcas consistentes un una com-
binaciéon de dos colores. EL primero de
los casos es el de la marca Red Bull (T-
[01/15) en el que una compafifa polaca
ataco la validez del registro de Red Bull
por falta de caracter distintivo. Tanto la

) EL ob- !
Jet|vo de lai
clausula sea |
el
aura de Llujo de

(2) Lat
clausula se aplique de mane- ;

Divisiéon de Nulidad como la Sala de Recursos sostuvieron
que la marca consistia en la mera yuxtaposicién de dos co-
lores en abstracto y sin contornos. EL Tribunal indicé que,
como se vienen afirmando desde la sentencia Sieckmann La
representacioén gréfica "debe ser clara, precisa, autonoma, de

W w w
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baratos, convenientes, de alta calidad, etc. y los
cuales son excluidos de ser registrados, de
aquellos términos que son laudatorios en sentido amplio,
es decir que se refieren a connotaciones vagamente positi-
vas o al comprador o productor de los bienes, sin especifi-
car Los bienes o servicios en si” (Directrices de Examen).

i La Mafia ya no se sentara a la mesa

El TGUE ha dictado recientemente una
sentencia confirmado la nulidad del
registro de la marca de la UE “La Mafia
se sienta a la mesa” considerando que
esta marca, al evocar una organizacion
criminal  mundialmente conocida, y
i ofrecer, ademas, una imagen dulcificada
de la misma, es un signo contrario al orden publico . La
cadena de restaurantes alegd que era una evocacion al
cartel de la famosa pelicula "EL Padrino" por su logotipo.
Sin embargo, el TGUE considera que la marca hace refe-
rencia a "una organizacién delictiva” y que trivializa los
i graves ataques de dicha organizacién contra los valores
fundamentales de la Unién" por Lo que debe ser anulada.

a .
Mafia

SE SIENTA A LA MESA

i inteligible, duradera y objetiva” Esto significarfa a juicio del
i tribunal, que "un signo siempre debe percibirse de manera
inequivoca, uniforme y duradera". En la marca de Red Bull,
concluyen, la representacion grafica permitiria diferentes
combinaciones de los dos colores y que las descripciones
adjuntas "no proporcionan precision adicional con respecto
a la disposicion sistemdtica que asocia los colores de una
manera predeterminada y uniforme".
En el segundo de los casos (R200/2017-2) se
trata también de una nulidad iniciada por un
i importador Rumano contra la marca registra-
da de Andreas Stihl, conocido fabricante ale-
* man de motosierras. En la solicitud se indica-
ba que “el color naranja se aplica a la parte
superior de la carcasa de la motosierra y el
color gris se aplica a la parte inferior de la carcasa de la mo-
tosierrd’. La Division de Nulidad, consideré que habfa distin-
tividad adquirida por el uso, a pesar de que el uso realizado
era en combinacién con la denominacién “STIHL”. Sin Em-
bargo, la Sala de Recursos considerd que la representacion
del signo y su descripcién deben evaluarse juntas y que, en
su opinién, la representacién consiste en una mera imagen
de dos colores sin forma o contornos, permitiendo varias
combinaciones diferentes de los dos colores, sin que la
descripcién proporcione ninguna precisién adicional. Con-
cluye por tanto que la marca es nula. Habréd que esperar
para ver si hay recurso a Luxemburgo.

o
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En 2010 la empresa MITICO solicité la marca "Master" con logotipo ante la OAMI para las clases 29, 30 y 32. A pesar de
la oposicion de The Coca-Cola Company, la marca se concedié y la concesion fue confirmada por la sala de recursos.
Coca-Cola acudié a Luxemburgo y el Tribunal de primera instancia considerd que la marca de MITICO presentaba sufi-
cientes similitudes con las de la oponente, por Lo que devolvié el caso a la sala de recur- .

sos. Nuevamente, dicha sala confirmé Lla concesion y Coca-cola volvié a recurrir a Lu-
xemburgo. Esta vez, el Tribunal se plantea cuestiones sobre la “economia del comporta-
miento” y el principio de territorialidad. En concreto, el Tribunal dice que “el principio de
territorialidad no excluye el examen de los casos de uso de la marca solicitada en cual-
quier parte del mundo como base para una deduccion [Sgica en relacion con el uso pro- |§
bable de la marca solicitada en la UF". En la industria de alimentos y bebidas los “look
alike” suponen una gran preocupacién ya que hay determinados productos cuyo packa-
ging esta especificamente disefiado para parecerse Lo mas posible a otras marcas sin in-
currir en infracciéon. Seguro que algun Llector ha tenido la experiencia de recorrer Los pa-
sillos del supermercado en tiempo récord para llegar a casa y darse cuenta de que

(conscientemente o no) han comprando productos / marcas que inicialmente no se habfan propuesto comprar.

Disefos

Cancelacién del disefio de Crocs

EL Tribunal General de la UE ha confirmado la cancelacion de un disefio comunitario de Crocs porque se habfa puesto a
disposicion del publico antes de su registro. Segin el reglamento de la UE, un disefio no se considerard "nuevo" si ha sido
accesible al publico durante el periodo de |2 meses anterior a su registro, excepto cuando la divulgacién no pudiera ha-

noviembre de 2005.

ber sido razonablemente conocida por el sector relevante. En este caso Western
Brands LLC (anterior propietaria de Crocs) presentd una solicitud de disefio en la EUI-
PO en noviembre de 2004, en base a la prioridad de su disefio de EE. UU. EL disefio se
registré como disefio comunitario en febrero de 2005 y luego se transfirié a Crocs en

En 2013, la compafifa francesa Gifi Diffusion presenté una solicitud de cancelacién en
la que argumentaba que el disefio "carecia de novedad" porque se habfa divulgado an-
tes del 28 de mayo de 2003. Gifi alegaba que Western Brands ya habfa puesto en el
mercado Llos zuecos en cuestion dos afios antes. De hecho, indicaba, habian comerciali-
zado dicho producto en el Fort Lauderdale Boat Show en Florida en 2002 mostrando
los zuecos en su web. La EUIPO declaré el disefio invélido en 2016 pero Crocs apeld

alegando que las divulgaciones del disefio no podian haber sido razonablemente conocidas por el sector del calzado de
la UE. La sentencia del TGUE, no obstante, ha venido a confirmar la decisién de Lla EUIPO al considerar que la divulgacion
a través de la web implica una accesibilidad a la misma por el sector del calzado en la Unién Europea y, por tanto, no
constituye una divulgacion inocua a los efectos del registro del disefio.

Guia de aplicacion de sanciones deL§

Reglamento General de Proteccién de Datos

Con el objetivo de lograr un planteamiento coherente
de la imposicién de multas administrativas del Regla-
mento General de Proteccién de Datos (RGPD), el Gru-
po de Trabajo del articulo 29 ha elaborado las Directri-
ces que deben utilizar las autoridades de control, en le
caso de Espafia, la Agencia Espafiola de Proteccion de
Datos. Se han creado criterios de evaluacién previstos en
el articulo 83, apartado 2, del RGPD. Una vez que se ha
determinado que existe una infraccién del Reglamento a
partir de la apreciacion de Los hechos del caso, la autori-
dad de control competente debe identificar las medidas :
correctivas mds apropiadas para abordar dicha infraccién. :
El articulo 83 establece una los criterios para determinar
si ha de imponerse una multa y la cuantia de la mis- :
ma. Continda leyendo aquf
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: WIPO | HAGUE

El Reino Unido ratifica el Arreglo de La Haya de

: disefios

El pasado |3 de marzo , el Reino
Unido deposito el instrumento de
ratificacion del Arreglo de La Haya
con la OMPI, en Ginebra, comple-
tando su ultimo paso hacia la ad-
hesion al mismo que entrara en
vigor el préoximo |3 de junio. Esta

TE
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i adhesion permitird a Llos solicitantes registrar disefios en el
i Reino Unido a través de una solicitud Internacional en la
i OMPI, sin tener que realizar multiples solicitudes en las ofi-
i cinas nacionales, en 68 paises y organizaciones interguber-
i namentales. Esta proteccion supondrd un ahorro de costes y
i ofrecerd comodidad a los solicitantes y supondrad una via
i alternativa una vez que Reino Unido abandone la Unidn
Europea.
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