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Patente Comunitaria

La Unién Europea aprueba la Patente Comunitaria sin Espaia ni ltalia

25 de los 27 paises de la UE han llegado a un acuerdo definitivo para crear la pa-
tente comunitaria, que posteriormente deberd ser autorizada por el pleno del
Parlamento Europeo. Espafia e Italia se han desmarcado del proyecto al conside-
rar que se esta discriminando a sus lenguas frente al francés, ingles y aleman
(Lenguas oficiales). Por tanto, la patente comunitaria solo tendran efecto en 25 de
los 27 paises debiendo protegerse en Espaiia e ltalia a través de Los procedimien-

tos habituales de registro.
Ver articulo de opinién de Julio de 201 |

*

Los |2 afios de negociaciones para la aprobacién de la patente comunitaria han permitido al Consejo de Ministros de la
UE la aprobacion de este acuerdo sin unanimidad a través del mecanismo de cooperacion reforzada al considerar que no
se podria llegar a un acuerdo undnime y a que la aprobacion de la patente comunitaria supondra aumentar la competitivi-

dad de Europa a través del campo de las patentes.

En paralelo, Reino Unido, Francia y Alemania se disputaban la sede central del Tribunal Central de Patente Comunitaria,
siendo Parfs finalmente la ciudad elegida. En Londres habra un emplazamiento para patentes en el campo de productos
quimicos y medicamentos y en Munich se creard una subsede para la ingenieria mecanica.

Propiedad Industrial: marcas de cobertura

El fin del derecho de uso

Desde la aprobacién de la anterior Ley 32/1988 de Marcas
(y con posterioridad bajo la vigencia de la Ley 17/2001 que
la sustituyé), era doctrina constante en los tribunales
(incluida La Sala I? del Tribunal Supremo en su sentencia
“homogeneizadora” de 8 de febrero de 2007) la aplicacion
de la maxima “quien hace uso de su derecho no hace dafio a
nadie” al propdsito de las (mal llamadas) “marcas de cober-
tura” y surégimen de responsabilidad. Bajo esta denomina-
cion se agrupan aquellas marcas que siendo posteriores a la
marca violada, aseguran al titular plena proteccién y no
generan obligacién de indemnizar en tanto en cuanto no
sean anuladas por motivos de mala fe en la solicitud.

De este modo y aun existiendo plena identidad entre los
signos, reclamar dafios a un tercero que habia venido
haciendo uso en el trafico econémico de una marca regis-
trada se convertia en ocasiones en una tarea imposible de-
biéndose Limitar el titular original a exigir el cese y apenas
las costas del procedimiento.

Sin embargo y en dos sentencias muy préximas en el tiem-
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po (4 de abril de 2012 y 29 de junio de 2012) la Sala 12 del
Tribunal Supremo ha dado un giro inesperado y, sin renun-
ciar a la exigencia de anulacién previa de la marca posterior
para poder obtener la declaracién de infraccién, ya no su-
pedita la indemnizacién a la existencia de mala fe en la soli-
citud de la “marca de cobertura” pues en una lectura literal
de la Ley (art. 42) confirma que tal especificidad no existe.
La decisién tiene unas consecuencias positivas obvias en
términos econdémicos para los titulares afectados ya que
todo infractor deberd indemnizar, pero supone un duro
golpe para los solicitantes de buena fe. Si antes la maxima
sancion a la que podian enfrentarse era la pérdida del dere-
cho, ahora se les podra exigir una compensacién igual al
beneficio obtenido por el uso de la marca registrada. Si a
ello le sumamos la obligacion de uso que tiene el registro
de marca, los nuevos solicitantes se veran forzados a reali-
zar una busqueda de derechos anteriores mucho mas ex-
haustiva que hasta la fecha si quieren hacer uso de registro
con unas mayores garantias.

Nuevas tasas judiciales

Desde Abril Abogados queremos manifestar
nuestro rechazo a la entrada en vigor de las
nuevas tasas judiciales debido a que considera-
mos que es una medida injusta y desproporcio-
nada que imposibilitara el acceso a la justicia a
personas y empresas con recursos econémicos
limitados.
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Proteccién de Datos

Propuesta de reforma de privacidad

El proyecto de Reglamento de proteccién de datos
personales de la UE endurece las sanciones por in-
fracciones, que en el caso de las mas graves llegan
hasta 1.000.000 de euros o el 2 % de la facturacién
global de las empresas, mientras que la legislacién
espafiola contempla hasta 600.000 euros de multa.
Ademas, entre otras novedades, se legisla la figura
del Delegado de Proteccién de Datos, el estableci-
miento de los derechos al olvido y la portabilidad

de datos.

Ademas, la propuesta se considera valido el con-
sentimiento a partir de los |3 afios sin necesidad de
autorizacion de padres o tutores, uno menos que en

la normativa espafiola.
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Multado por publicar datos de una Sentencia

El Sindicato Unificado de Policta (SUP) ha sido
multado por la Agencia Espafiola de Proteccién de
Datos al publicar Los datos de caracter personal de
una abogada y de su cliente que aparecian en una sentencia.

EL SUP hizo publica en su pagina web una sentencia de fecha
10/03/201 1 dictada por el Juzgado Instruccién nimero 3 de San-
ta Cruz de Tenerife en la que constaban los datos de la abogada y
su defendido. La sentencia fue retirada en respuesta a la solicitud
realizada. A pesar de ello, la Agencia considera que se ha llevado
a cabo un tratamiento de datos sin consentimiento y se ha vulne-
rado el deber de confidencialidad respecto a Los datos de la abo-
gaday su cliente.

La Agencia considera que el SUP ha cometido una infraccién gra-
ve por Lo que le condena a pagar una multa de 2.000€.

SINDICATG UNIFICABO DE POUCIA

Jurisprudencia Unién europea

EL Tribunal de Apelacién

El uso efectivo
de Benelux ha planteado
una serie de cuestiones

Onel
prejudiciales al Tribunal

de Justicia de la Unién Europea
(TJUE) ante el recurso presentado
por el titular de la marca ONEL a
quien desestimaron la oposicién con-
tra la marca de Benelux OMEL por no
ser vélidas las pruebas de uso de di-
cho registro en Paises Bajos.

EL TJUE considera que el uso efectivo
en la Comunidad en el sentido del
articulo 15 (1) es el uso que, cuando
se tienen en cuenta las caracteristicas
particulares del mercado de referen-
cia, es suficiente para mantener o
crear cuotas de mercado en ese mer-
cado para los productos y servicios
objeto de la marca comunitaria.

Por su parte la Abogada General ma-
nifesté que el uso en un solo Estado
miembro no basta necesariamente,
por si mismo, para que se dé un uso
efectivo de dicha marca, si bien es
posible que, tras tomar en considera-
cién todos los hechos pertinentes, el
uso de una marca comunitaria en una
zona que se corresponda con el terri-
torio de un solo Estado miembro
constituya un uso efectivo en la Co-
munidad.

Lo que es importante, por tanto, es el
mercado de referencia para los pro-
ductos o servicios, considerados en
relacién con el mercado interior de la
UE sin fronteras, y si el uso es sufi-
ciente para mantener o crear cuotas
de mercado en funcién de las carac-
terfsticas particulares de ese merca-
do.

www.abrilabogados.com

“El nifio” no consigue evitar el uso de un logotipo similar

El Tribunal Europeo de Justicia en los casos C-101/1 1Py C-
[02/1 1P ha confirmado la decisién desestimando el recurso de
casacién presentado por EL NINO contra Jose Manuel Baena
Grupo, titular de un disefio comunitario similar al de la famosa
marca de ropa, al considerar que las diferencias entre las dos
siluetas son suficientemente significativas como para crear una
impresién general distinta en el usuario informado, a pesar de
las similitudes en relacién con otros aspectos y la gran libertad
de que disfruta el disefiador de siluetas como las controvertidas.
EL Tribunal de Justicia estima que el Tribunal General no come-
tié ningun error de Derecho al comparar la marca anterior y el
dibujo o modelo controvertido por haber basado su razona-
miento, en los apartados 22 y 23 de la sentencia recurrida, en el recuerdo im-
perfecto de la impresién general producida por las dos siluetas que conserva
en su memoria el usuario informado. Por Lo tanto la decisién del Tribunal Ge-
neral fue confirmada.

El nifio

Baena

La batalla por Donuts

En el asunto T-569/10 Bimbo SA v OAMI, el Tribunal
de Primera Instancia confirmé que existia riesgo de con- @
fusién entre las marcas denominativas DOUGHNUTS o
Bimbo y DOGHNUTS titularidad de Panrico.

Bimbo presenté una solicitud de marca comunitaria para “BIMBO DOUGH-
NUTS” en clase 30 y Panrico formulé oposicién, sobre la base de una serie de
marcas anteriores nacionales e internacionales y, en particular, la marca deno-
minativa espafiola DOGHNUTS. La Divisién de Oposicion y la Sala Cuarta de
Recursos aceptaron y confirmaron la oposicién. Ambas instancias compararon
la marca solicitada con la marca espafiola denominativa anterior DOGHNUTS y
sefialaron que es una palabra en inglés que no seria entendida por el consumi-
dor medio espafiol. Por lo tanto existe un riesgo de confusién entre BIMBO
DOUGHNUTS y DOGHNUTS en base al articulo 8 (1) (b).

EL Tribunal General sefiala que "incluso si no existe riesgo de confusién por
parte del publico espafiol que entiende el significado de la palabra DOGH-
NUTS, ese hecho por si solo no seria un motivo de rechazo de la oposicién, ya
que una gran parte del publico espafiol no habla Inglés y entienden esa palabra.
EL Tribunal declaré que el elemento DOGHNUTS de la marca solicitada no era
despreciable y debe ser tenido en cuenta en la comparacién de las marcas en
cuestion. A la luz de la identidad de Llos productos y el grado medio de similitud
visual y fonética entre las marcas en litigio, el Tribunal de Primera Instancia ha
confirmado asi que habfa un riesgo de confusién entre BIMBO DOUGHNUTS y
DOGHNUTS.

DOGHNUTS
donuts’

Especialidad
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Indemnizaciones millonarias
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Una sentencia condena al demandado a pagar a Tom Tom mas de 5 millones de euros

Mas de cinco millones de euros es lo que tendrd que pagar el duefio de una web desde la que se

demnizacién, no exenta de cierta polémica.

podia acceder a los programas de navegacién Tom Tom. La empresa titular del software de mapasy
radares ha logrado que la Audiencia Provincial de Alicante reconozca sus derechos de propiedad
intelectual y condene al responsable de las copias ilegales al pago de una indemnizacién millonaria.
EL fallo fija como importe de la indemnizacién el resultado de multiplicar el nimero de descargas
por el precio de venta al publico del programa (69,95 euros), menos 8 euros de royalty hipotético.

Abril Abogados ha creado un foro de discusién en Linkedin respecto a la forma de calcular esta in-

Patentes

¢Cuando es efectiva una Patente Europea en Espaiia?

Aunque no parecia ser una cuestién en duda,
ya que Espafia siempre ha venido exigiendo la
validacién de la patente europea ante la
OEPM, y por tanto hasta la publicacién de la
misma en el BOPI, no se consideraba oponi-
ble frente a terceros infractores, el Tribunal
Supremo, contradiciendo algunas resolucio-
nes propias anteriores, ha dictado una sor-
prendente sentencia el pasado || de Julio,
2012 (caso Envac-Ros Roca) donde matiza
que a la luz de lo dispuesto en el propio

Pirateria

Convenio de Patente Europea, la eficacia de
estos titulos nace desde concesién por la
EPO y publicacion en su boletin, quedando
tal eficacia suspendida en Espafia hasta la
presentacién de la traduccion exigida. En
consecuencia, la mera presentaciéon de la
traduccién (y no la publicacién de la valida-
cién en el BOPI) es el momento de efectivi-
dad plena en Espafia. EL matiz tiene su tras-
cendencia, ya que pueden mediar varios me-
ses entre un acto y otro.

La Comisién Europea publica las estadisticas de 201l de retencién de productos falsificados

Humberctrigaancaies | Number of cases
o000 2001 5.056
. 2002 7.553
e 2003 10,708
ot 2004 22311
0o 2005 26.704
“ 2008 37.334
0008 2007 43.671
o [I [I 2008 49,381
w.w: - g 2009 43.572

2001 2002 2063 2004 2005 2060 2007 008 2008 2010 2011 2010 79.112
2011 91.254

el 73 % sobre el total de articulos.

Mientras que la propuesta para regular la intervencién de las autoridades
aduaneras para la proteccién de derechos de propiedad industrial sigue su
curso, la Comision Europea ha dado a conocer las estadisticas del 201 |
sobre la actividad desplegada por parte de las Aduanas comunitarias en
materia de retencién de productos falsos (acceso a estadisticas).

Se observa un aumento de los casos con respecto al ejercicio 2010, 91.245
frente a los 79.112 abiertos en 2010. Igualmente de los articulos reteni-
dos: casi | 15.000 en 201 1, frente a Los mas de 103.000 del 2010. No hay
cambios en cuanto al principal pafs de origen de las falsificaciones, pues China sigue ostentando tan dudoso honor, con

Enrelacion a las categorias de productos, resulta inquietante que Los medicamentos aparezcan en primer Lugar, seguidos
de elementos de embalaje, cigarrillos, ropa, accesorios de telefonia mévil.
El valor de mercado de los productos retenidos en el Estado miembro de destino rozarfa Los 1200 millones de euros.

Destacar por dltimo la importancia que presenta para los titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual el
presentar una solicitud de intervencién aduanera en aras a conseguir una mejora en la tutela de tales derechos, pues de
las estadisticas a las que nos referimos se extrae que practicamente el | 00% de Los casos iniciados se produjeron merced
a las solicitudes de intervencién presentadas. La efectividad de esta medida queda de nuevo contrastada por el hecho de
que el 90% de Los productos retenidos son finalmente destruidos.

Nombres de Dominio

La ICANN no encuentra proveedor para URS y disminuyen las tasas de ADR para .eu

EL sistema uniforme de suspension
rapida (URS en sus siglas en inglés) fue
una de las herramientas “estrella” que
el nuevo programa de registro de do-
minios-marca puso a disposicion de
los titulares de derechos frente a re-
gistros  especulativos. Lamentable-
mente a dia de hoy, ICANN adn no ha
conseguido la aceptaciéon de algun

proveedor dispuesto a ofrecer el servi-
cio a tan bajo coste (entre 300$ y 500
$) Lo que retrasara la implementacidn
de un procedimiento caracterizado por
su extrema rapidez en la toma de deci-
siones (en torno a 20 dfas desde la pre-
sentacién de la demanda).

Por otro lado, la Corte Checa de Arbi-
traje (CAC), encargada de tramitar los

www.abrilabogados.com

procedimientos alter-
nativos de resolucién _QQ
de disputas sobre do- TN

minios .EU ha anuncia- ‘m
do una segunda reduc-

cion de las tasas administrativas de
300 € a 600 € para asuntos que invo-
Lucren hasta cinco dominios y un Unico
panelista.


http://www.abrilabogados.com
http://www.linkedin.com/company/abril-abogados
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2012_ipr_statistics_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2012_ipr_statistics_en.pdf
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Cuestién Prejudicial

Marcas de cobertura

En intima conexién con la nueva postura
del Supremo (aunque la cuestién es tem-
poralmente anterior), el juzgado de marca
comunitaria nimero | de Alicante plan-
ted al Tribunal de Justicia cuestién preju-
dicial a propésito de si la doctrina impe-
rante en Espafia sobre las marcas de co-
bertura era de aplicacién a los registros
comunitarios (asunto Federacién Canina
Internacional, C-561/11). EL Abogado
General (conclusiones del |5 de noviem-
bre de 2012) recomienda contestar al
Tribunal indicando que “el derecho a
prohibir la utilizacién por terceros de esa
marca se extiende a cualquier tercero,
incluido el tercero titular de una marca
comunitaria registrada posteriormente”,
una solucién idéntica a la ya tomada en el
conocido asunto CEGASA (C-488/10)
pero que (obviamente por ser legislacion
nacional) deja sin resolver la cuestién re-
lativa al conflicto marca comunitaria vs
marca nacional.

Accede al debate en linkedin

Breves

Marcas Comunitarias

Se ha impuesto una nueva practica para
las solicitudes de marca comunitaria en
cumplimiento de la sentencia “IP TRANS-
LATOR”.

Ahora ya no hay que adjuntar una decla-
racion manifestando la intencién de pro-
teger todos los productos/servicios de
una clase sino que se debe marcar una
nueva casilla del formulario, de esta for-
ma se incorporaran al formulario todos
los productos/servicios recogidos por la
clasificacion de Niza en la clase escogida.
Sin embargo, existen determinados pro-
ductos y servicios que no estan en dicha
clasificacion pero si son admitidos por
EUROCLAS, como la venta al por menor
de la clase 35, que deberan incluirse ex-
presamente para que queden protegidos.

Protocolo de Madrid

Nueva Zelanda y México se adhieren al
Protocolo de Madrid. A partir del préximo
10 de diciembre se podran solicitar mar-
cas a través de este acuerdo en Nueva
Zelanda y a partir del 9 de Febrero de
2013 en México. Con estas incorporacio-
nes ya son 89 Los pafses miembros.

i como la India o Rusia han co-

servidores que alojan webs de ‘
i intercambio.

i tra en pleno proceso de revi-
sién de su norma Hadopi del

implicando su
de admitirse su efectividad (se
de piraterfa digitalen 201 1).

Y mientras tanto, desde Espafia,
i seguimos sin percibir si la Ley

que van cumpliéndose, y que el
i Gobierno, consciente de ello,
ya trabaja en una alternativa.
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La Opinién del Experto

Las Redes Peer to Peer (P2P), legislacién y jglobalizacion?

Desde el afio 2006 que se aprueba la ley antidescargas en
Finlandia (primera a nivel europeo) la mayorfa de los pai-
ses comunitarios ha seguido su estela y han comenzado a
Llegislar por su cuenta, y de manera poco homogénea, me-
canismos tendentes de reprimir la pirateria digital con el
fin de cambiar un tendencia consolidada entre los usuarios
europeos.

ELl problema sin embargo, hace tiempo que no es solo eu-
ropeo, segln el informe de IFPI/Nielsen, uno de cada cua-
tro usuarios de internet accede de manera ilegitima a ar-
chivos musicales en la red, de ahi que en fechas recientes
hemos comenzado a observar un proceso legislativo similar en paises mas
lejanos como Japén o Nueva Zelanda. Otros paises menos desarrollados,

Ignacio Temifio
Abogado Socio
Nuevas Tecnologias

HADOPI a revision, el coste del sistema
de triple aviso se revela muy elevado (60
agentes empleados en su aplicacién),
aunqgue efectivo.

Se anuncia la préxima publicacién de las
identidades de los infractores de copy-
right en redes P2P.

Primera pena de prisién contra adminis-
trador web de enlaces: cuatro afios de
privacién de libertad.

Aprobada ley anti descargas con penas de
prisién contra uploaders y usuarios

Sin ACTA ni SOPA aun, la Justicia acaba

de sancionar con 13.000 US$ al adminis-
trador de una web de enlaces.

Estadisticas tras un afo de Ley anti des-
cargas: se reduce pirateria digital en 1 8%

menzado a bloquear accesos a

-

Francia por su parte se encuen-

®

iy

2009, debido al coste que esta
aplicacion
(aprox. 25 MilL €), y ello a pesar

AA

habla de un descenso del 26%

Sinde es la respuesta al proble-
ma. Los malos augurios que
presagiaron la norma, parecen

Reforma su legislacién en derechos de
autor para reducir piraterfa y proteger Los
DRM.

SINDE no termina de dar efectos reales.
Se filtra borrador revisién LPI con endu-
recimiento represién P2P.

U ®® h|@®

En todo caso, lo que parece evidente es que hasta la fecha la Comisién
Europea no ha tomado la iniciativa que todos desearfan, bien acelerando
Llos procesos legislativos pendientes (canon digital, entidades de gestion,

i etc), bien abordando otros nuevos como el que afecta a las descargas ile-
gales. Resulta chocante que hasta enero de este afio no se haya comenza-
do una ronda de consultas sobre esta materia (nos referimos a la “Notice-
and-action: public consultation on procedures for dealing with illegal con-

tent on the Internet’).

i A nadie se le escapa que muchos gobiernos estédn dando palos de ciego en
i sulucha contra las descargas, Lo cual crea incertidumbre en las inversiones
i y proyectos de muchos emprendedores. Igualmente,

la ausencia de un
mercado Unico en la regulacion de la propiedad intelectual sigue obstacu-
lizando las iniciativas digitales, y compartimentando la red, lo que va en

i contra de su propia naturaleza.

Ni el FBI, ni las multas astronémicas, ni los cortes de acceso conseguiran

acabar con las descargas ilegales para siempre. Sin embargo, la implanta-
i cion de modelos de explotacion legales, que se ganen la clientela de los

portales piratas, puede ser una medida mas efectiva que cualquier poder

i coercitivo. Esaimplantacion solo podra producirse cuando se den las con-
i diciones 6ptimas que animen a la inversién y el emprendimiento, con un

marco legal que combine el fomento de la legalidad con la lucha contra
Los filibusteros que se Llucran del genio ajeno.
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