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Palabras
de presentacion

Un afo mas —y ya son trece— la Firma ELZABURU tiene el placer de presentar a sus clientes,
compaferos de profesién y amigos una nueva edicion de su Anuario de Jurisprudencia Europea
en Propiedad Industrial e Intelectual, una obra que se ha consolidado como referencia para el
seguimiento y andlisis de los principales pronunciamientos judiciales en un dmbito marcada-
mente europeista y en constante evolucion.

En esta edicion destaca, una vez mas, la labor del Tribunal de Justicia de la Unién Europea, cuya
jurisprudencia continda perfilando con precision el alcance de los derechos de propiedad in-
dustrial e intelectual en contextos cada vez mas complejos y transversales.

Para esta decimotercera edicién se han seleccionado pronunciamientos especialmente sig-
nificativos, tanto del Tribunal de Justicia como de los tribunales nacionales, que se analizan
siguiendo la estructura ya consolidada de Hechos, Pronunciamientos y Comentario, con el obje-
tivo de ofrecer una visiéon clara, rigurosa y practica de cada decision. Todo ello complementado
con un listado final donde se enumeran los pronunciamientos de los afios 2024-2025 que no
estan aqui comentados.

Asimismo, nos hace especial ilusién presentar un giro visual en linea con la evolucion de ELZA-
BURU: tras la actualizaciéon de nuestra identidad corporativa en 2025, presentamos el Anuario
con una nueva imagen gque conecta nuestro legado con nuestra vision de futuro, reforzando el
equilibrio entre rigor, claridad y vocacién innovadora que caracteriza nuestro trabajo.

Queremos agradecer muy especialmente el esfuerzo y la dedicacion de los profesionales de la
Firma que han participado en la elaboracién de este Anuario, asi como la confianza de quienes,
afo tras afno, lo reciben y utilizan como herramienta de trabajo y reflexion.

Confiamos en que esta nueva edicion resulte de interés y utilidad para nuestros lectores.
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La prescripcion por tolerancia
en materia de marcas

Sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de agosto de 2025,

Lunapark (C-452/24)

Hechos

Lunapark es titular de la marca registrada DRACULA para produc-
tos de confiteria desde 2009. Antes de dicho registro, la empresa
Karkkimies utilizaba el signo «Dracula» para comercializar pro-
ductos similares, sin haber adquirido ningun derecho de marca.
En 2019, Hardeco comprd Karkkimies y continud usando el signo
«Dracula» para los mismos productos, en cuyos envases figuraban
la palabra «Dracula» y signos figurativos que representaban al per-
sonaje correspondiente.

DRACULA

En 2020, Lunapark demandd a Hardeco por violacion de su marca.
Hardeco alegd que Lunapark habia tolerado durante muchos afios
el uso del signo por Karkkimies, lo que debia impedirle ejercitar
ahora la accion. El tribunal finlandés de primera instancia aceptoé
este argumento basandose en un principio general del Derecho
civil finlandés segun el cual las acciones deben ejercerse en un
plazo razonable. Lunapark recurrié en casacion.

El Tribunal Supremo de Finlandia planted al TJ una cuestion pre-
judicial sobre si el articulo 10 de la Directiva 2015/2436, en el marco

JURISPRUDENCIA EUROPEA
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de un litigio relativo a la violacidon de una marca, permite que un
Estado miembro limite el derecho del titular de una marca me-
diante tal principio general de inactividad en supuestos no previs-
tos en los articulos 9 y 18 de la Directiva, que regulan la tolerancia
frente a una marca posterior registrada.

Pronunciamientos

ElI TJ afirma que el articulo 10 de la Directiva se opone a que un Es-
tado miembro establezca, mediante un principio general de dere-
cho nacional, la prescripcion del derecho del titular de una marca a
prohibir el uso de un signo idéntico o similar en casos distintos de
lo previsto en los articulos 9 y 18 de la Directiva.

El TJ fundamenta su decisidon en que el articulo 10 constituye una
armonizacion completa del contenido material del derecho de
marca en la Unién, de modo que los Estados miembros no dis-
ponen de margen para introducir limitaciones adicionales. Este
caracter exhaustivo también se proyecta sobre el régimen de to-
lerancia o prescripcion por inactividad, regulado en el articulo 18,
apartado 1, que Unicamente contempla la posibilidad de limitar el
derecho del titular en relacién con una marca posterior registrada,
y siempre bajo condiciones estrictas: conocimiento del uso, trans-
curso de cinco afos consecutivos y ausencia de mala fe del soli-
citante de la marca posterior. El TJ recuerda ademas su jurispru-
dencia previa (sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budegjovicky
Budvar, C 482/09, parrafo 33), segun la cual el articulo 9 armoniza
por completo los requisitos de la prescripcion por tolerancia en
procedimientos de nulidad, armonizacion extensible también a las
acciones por violacion relativas a una marca posterior registrada.

Sobre esta base, el TJ destaca que el régimen armonizado no pre-
vé ninguna limitacion derivada de la tolerancia respecto de signos
no registrados, ni confiere derechos a su simple uso prolongado.
En el caso concreto, aunque el tercero hubiese utilizado el signo
«Dracula» con anterioridad al registro de la marca DRACULA por

JURISPRUDENCIA EUROPEA
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Lunapark, tal uso —salvo que hubiera generado un derecho exclu-
sivo segun el derecho nacional, extremo a verificar por el érgano
remitente— no queda comprendido dentro del régimen armoni-
zado de tolerancia del articulo 18, pues este se refiere exclusiva-
mente a marcas registradas posteriores y no a signos carentes de
proteccion registral.

Por consiguiente, se concluye que no es posible que los Estados
miembros introduzcan limitaciones adicionales derivadas de prin-
cipios generales de su derecho nacional —como una prescripcion
por inactividad respecto del uso de un signo no registrado— por-
que ello equivaldria a imponer restricciones no contempladas por
la normativa armonizada y comprometeria el objetivo esencial de
garantizar una proteccion uniforme y coherente de las marcas en
toda la UE.

Comentario

La sentencia reafirma la linea jurisprudencial del caso Soda-Club
(CO2) y SodaStream International (C 197/21), en la que el TJ ha in-
sistido en que el articulo 10 de la Directiva establece una armoni-
zacion completa de las normas relativas a los derechos conferidos
por la marca, definiendo asi de manera exhaustiva el contenido
material de los derechos de que gozan los titulares de marcas en
la Unién Europea.

Desde el punto de vista practico, la decision tiene varias implica-
ciones. Primero, refuerza la seguridad juridica del titular registral:
su derecho no se ve afectado por la inactividad frente a un uso
no protegido, garantizando uniformidad y estabilidad en la pro-
tecciéon de marcas. Segundo, limita las expectativas de los terceros
que, de buena fe, hayan usado un signo sin registrarlo, dejando
claro que el sistema europeo privilegia al titular registral. Tercero,
protege la coherencia del mercado comun, evitando que la apli-
cacioén de principios civiles nacionales genere disparidades en la
proteccion de marcas entre Estados miembros.

JURISPRUDENCIA EUROPEA
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Este pronunciamiento también aclara un area potencialmente
conflictiva: la transicién entre el uso prolongado de un signo no
registrado y la aparicién de un titular registral que permanece in-
activo. La sentencia confirma que la Unica via para que el usuario
previo pueda oponer su uso es la adquisicion de un derecho ante-
rior o la existencia de una marca posterior registrada que genere
los efectos de tolerancia.

En sintesis, este asunto consolida la fuerza del derecho exclusivo
conferido por la marca registrada y subraya que solo las causas re-
guladas por la Directiva pueden limitarlo. A la vez, advierte a los
operadores econdmicos de que el uso prolongado de un signo sin
registrarlo no ofrece proteccién suficiente frente a un titular regis-
tral que decida ejercitar sus derechos, incluso después de un largo
periodo de inactividad.

Lorena ABOGADA,
Sdnchez AREA DE MARCAS

Especializada en el asesoramiento
y disefio de estrategias para la pro-
teccion de marcas y disefos ante
organismos como la OMPI, la EUI-
POy la OEPM, asi como en diversas
jurisdicciones extranjeras.
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02 Confirmacion de la
imprescriptibilidad de las
acciones por mala fe

Sentencia del Tribunal de Justicia de ro de julio de 2025,

]abugo (C-322/24)

Hechos

Sanchez Romero Carvajal es titular de las siguientes marcas de la
UE en clase 29:

@

Cinco

AANCNEE ROMESO CARVAJAL I
AR b e ey

Por su parte, Embutidos Monells es titular de las marcas naciona-
les espafolas siguientes, también en clase 39:

JURISPRUDENCIA EUROPEA
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En 2016 Sdnchez Romero Carvajal insté a Embutidos Monells me-
diante un requerimiento a que renunciara al registro de las marcas
controvertidas y cesara en el uso de la marca figurativa 5Ms. En
dicho requerimiento se indicaba que Embutidos Monells conocia
el renombre de la marca 5J perteneciente a Sdnchez Romero Car-
vajal, ya que, como consecuencia de la oposicidon formulada por
esta Ultima, la OEPM denegd el registro del signo 5Cs.

En el requerimiento también se especificaba que Sdnchez Romero
Carvajal podria interponer una accion de nulidad contra los regis-
tros 5SMsy 5Ps respectivamente, antes del 28 de febrero de 2017 y
antes del 18 de marzo de 2017.

Sin embargo, la demanda de nulidad ante el Juzgado de lo Mer-
cantil n.°1de Alicante no se interpuso hasta 2021.

Embutidos Monells invocd en su defensa la prescripcion por tole-
rancia, alegando a tal efecto que el registro de las marcas contro-
vertidas data de 2012 por lo que Sdnchez Romero Carvajal habia
tolerado largamente su uso y que los plazos indicados en el reque-
rimiento extrajudicial habian transcurrido.

En este contexto, el Juzgado de lo Mercantil n.° 1 de Alicante deci-
di6 suspender el procedimiento y plantear al TJ una cuestion pre-
judicial sobre los efectos que puede producir la indicacién de los
plazos en dicho requerimiento.

Concretamente, se pregunta si el hecho de que Sdnchez Rome-
ro Carvajal hubiese indicado en un requerimiento extrajudicial un
plazo para ejercer la accion de nulidad, que coincidia con el pla-
zo de prescripcién de cinco afos establecido en la Directiva, debe
considerarse una conducta vinculante para impedir que de forma
posterior a ese plazo se alegue mala fe para solicitar la nulidad.

En segundo lugar, en el caso de que la respuesta sea afirmativa, se
pregunta si la presentacion de una oposicion por parte de Sdnchez
Romero Carvajal contra registro de otras marcas de la Unién Eu-
ropea posteriores titularidad de Embutidos Monells que son casi
idénticas ' puede considerarse un esfuerzo en un plazo razonable
para remediar la situacién, interrumpiendo la prescripcién.

' Asaber: Y

JURISPRUDENCIA EUROPEA
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Pronunciamientos

El TJ resolvidé que el titular de una marca anterior no queda vin-
culado por los plazos establecidos en un requerimiento extraju-
dicial cuando se trata de alegar la mala fe en el registro de una
marca posterior. Si el titular de la marca anterior tiene evidencia
suficiente de la mala fe al momento del requerimiento, puede se-
guir invocando la nulidad por mala fe incluso después de que haya
expirado el plazo.

Por consiguiente, si la causa que sirve de base a la fundamenta-
cion de la accion de nulidad consiste en la mala fe del titular de
la marca posterior al presentar la solicitud de registro de dicha
marca, este Ultimo no puede, para frustrar dicha accién, invocar
validamente la prescripciéon por tolerancia, establecida en el arti-
culo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95, frente a un titular de la
marca anterior.

No obstante, el Tribunal recuerda que, dado que la buena fe se
presume, es la parte que invoca la mala fe la que debe demostrar
la existencia de ésta en el examen del fondo de dicha accién.

A la vista de la respuesta dada a la primera cuestion prejudicial, no
procede responder a la segunda.

Comentario

La sentencia en este caso es muy relevante pues ademas de seguir
la jurisprudencia anterior del TJ sobre mala fe, desde la senten-
cia emitida en el asunto Chocoladefabriken Lindt & Sprungli (C-
529/07) hasta HEITEC (C-466/20), sirve para reforzar que los plazos
de prescripcion no deben impedir el ejercicio de derechos cuando
existe mala fe en la solicitud de registro de una marca.

El titular de una marca anterior puede emitir un requerimiento ex-

JURISPRUDENCIA EUROPEA
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trajudicial indicando plazos para interponer una accién de nulidad,
lo que puede generar en el destinatario una confianza razonable
de que, una vez expirado ese plazo, no se tomaran acciones legales.
Aunque esto podria interpretarse como una conducta vinculante
para la parte que envia el requerimiento, el TJ ha sefalado que esta
confianza no puede prevalecer sobre la imprescriptibilidad de una
accion de nulidad basada en la mala fe.

La sentencia es destacada pues refuerza el sistema de competen-
cia leal en la Unién Europea, protegiendo de esta manera a los ti-
tulares de marcas renombradas contra la apropiacién indebida de
signos distintivos idénticos o similares por parte de competidores
que actlan de mala fe.

Marta SOCIA ASOCIADA,
Rodrfgucz AREA DE MARCAS

Especializada en la proteccion y
gestion estratégica de carteras
de marcas de clientes nacionales
e internacionales. Asesora a em-
presas y grupos multinacionales
en el disefio e implementacién de
estrategias globales de proteccion
y defensa marcaria, incluyendo
cuestiones relativas a nombres de
dominio y la resolucién de contro-
versias conforme al procedimiento
UDRP.
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03 Accion declarativa de
inexistencia de infraccion
de marca por agotamiento
del derecho

Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2025,
Ron Barceld (ECLLIES: TS:zoz;:’gzoj)

Hechos

Varias companias distribuidoras de be-
bidas interpusieron demanda contra
Barcelé Comercial Internacional, S.A. e
Importaciones y Exportaciones de Var-
ma, S.A., solicitando que se declarase
que estas habian actuado ilicitamen-
te al esgrimir sus derechos sobre la
marca Ron Barceld para prohibir la co-
mercializacién de productos con dicha
marca dentro del Espacio Econdmico
Europeo (EEE), incurriendo en actos de
competencia desleal e infringiendo las
normas europeas de defensa de la com-
petencia. Las demandantes pretendian
que se declarase que la adquisicion de
Ron Barcel6 a proveedores del EEE por
precios inferiores a los fijados por los
distribuidores espanoles era ajustada a
derecho puesto que, al proceder la mer-
cancia del EEE, los derechos sobre la Ejemplo botella Ron Barceld.
marca Ron Barceld se habrian agotado. Fuente: Ron Barceld

BARCE

RON DOMIN

JURISPRUDENCIA EUROPEA
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Las demandadas se opusieron a la demanda, alegando que no ha-
bia agotamiento del derecho, y reconvinieron ejercitando la accién
de infraccion de las marcas Ron Barceld en relacion con las ventas
por las demandantes de productos con dicha marca sin su auto-
rizacion.

En primera instancia, el Juzgado de Marcas de la Unién Europea
n.° 1 de Alicante dicté sentencia desestimando integramente la
demanda y estimando la reconvencidn. En segunda instancia, la
Seccién 8% de la Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal de Mar-
cas de la Unidén Europea) confirmd en lo esencial la sentencia de
primera instancia, con algunas modificaciones en el contenido del
fallo.

La Audiencia Provincial consideré que, a pesar de que la demanda
no lodenominara asi, lo que se ejercitaba en ella era una accién ne-
gatoria de infraccién de la marca Ron Barceld. Aunque esta accidon
no estd regulada en la Ley de Marcas, si estd contemplada en el
articulo 121.1 de la Ley de Patentes, que la Audiencia considera apli-
cable por la remisién prevista en la Disposicion adicional primera
de la Ley de Marcas. No obstante, desestima la accién porque con-
sidera que no concurrian en el caso las circunstancias necesarias
para que se produjera el agotamiento del derecho de marca.

Las demandantes interpusieron recurso extraordinario por infrac-
cidn procesal y de casacidén contra la sentencia de apelacién, que
fueron integramente desestimados por la sentencia objeto de este
comentario.
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Pronunciamientos

En su recurso, las demandantes plantearon varios motivos de ca-
saciéon en torno a la cuestion del consentimiento del titular de la
marca para la comercializacién de productos con la misma en el
EEE y la carga de la prueba sobre la existencia del agotamiento del
derecho de marca.

El Tribunal Supremo, apoyandose en la copiosa jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Unién Europea sobre el agotamiento, co-
mienza recordando que, como regla general, el TJ entiende que el
titular de la marca ha otorgado su consentimiento de comerciali-
zar sus productos dentro del EEE cuando ha podido controlar la
comercializacién de los productos por terceros, puesto que este
control permite salvaguardar la funcién esencial del signo de iden-
tificacion del origen empresarial del producto.

Ademas, el TS reconoce que el consentimiento puede ser tacito,
pero subraya que el TJ ha sefalado que, para apreciar la existen-
cia de ese consentimiento tacito, deben concurrir determinados
elementos y circunstancias anteriores, concomitantes o posterio-
res que revelen con certeza la renuncia del titular de la marca a
oponer su derecho de exclusiva. Y, en el caso, el TS coincide con la
Audiencia Provincial en que no se produce esa certeza.

Respecto a la carga de la prueba, las recurrentes invocaban la
jurisprudencia del TJ que establece la inversién de la carga de la
prueba en aquellos casos en los que la imposicién de esa carga al
supuesto infractor permite al titular de la marca compartimentar
los mercados nacionales, como puede ocurrir en los supuestos en
los que comercializa sus productos en el EEE mediante un sistema
de distribucion exclusiva o selectiva.

EI TS revisa los pronunciamientos del TJ sobre esta cuestion y se-
Aala que la carga de la prueba del agotamiento varia en funcién
del conocimiento sobre el lugar de primera comercializacion del
producto: si no se conoce y existe riesgo de compartimentacion
del mercado, la carga de la prueba recaerd sobre el titular de la
marcay no sobre el importador paralelo; en cambio, si desde el ini-
cio es conocido que el producto se ha comercializado por primera
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vez fuera del EEE y el titular de la marca puede probarlo, existe
una presuncién de que no ha consentido la posterior entrada de
los productos en el mercado europeo y debera ser el importador
paralelo en el que pruebe que tal consentimiento se ha producido.

Partiendo de estas premisas, en el supuesto enjuiciado, el TS re-
chaza el recurso de las demandantes, puesto que considera que
hacen supuesto de la cuestién al no haberse probado en la ins-
tancia que el Ron Barceld se distribuya en un régimen de distri-
bucién exclusiva ni que haya un riesgo de compartimentacion del
mercado.

Finalmente, el TS rechaza igualmente el motivo del recurso que
propugnaba la consideracién como un indicio determinante de la
existencia de un consentimiento tacito el hecho de que en el eti-
guetado original de los productos apareciera identificado un dis-
tribuidor del EEE. El Tribunal considera que podria tratarse de un
indicio a tener en cuenta junto con otros para alcanzar un determi-
nado nivel de prueba en relacién con el consentimiento, pero que
por sisolo no tiene entidad suficiente para declarar la existencia de
un consentimiento tacito.

Comentario

La relevancia de esta sentencia reside en la confirmacion de la po-
sibilidad, reconocida en sede de apelacion por la Seccién 8% de la
Audiencia Provincial de Alicante, de plantear una accién declara-
tiva de no infracciéon -accién negatoria o de jactancia- en materia
de derechos de marca, equivalente a la contemplada en el articulo
articulo 121.1 de la Ley de Patentes.

En este sentido, la remisién a la regulaciéon establecida en ese pre-
cepto tiene importantes consecuencias, entre ellas la de la exigen-
cia de cumplir con el requisito del requerimiento previo al titular
del derecho en los términos del apartado segundo del articulo. En
el caso, una de las razones por las que la Audiencia Provincial ha-
bia desestimado la accidon negatoria era el incumplimiento de este
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requisito, y este pronunciamiento es confirmado por el Tribunal
Supremo.

Por otro lado, esta resolucion resulta particularmente interesante
en cuanto al analisis de dos aspectos esenciales de la institucion
del agotamiento del derecho de marca. En primer lugar, la posible
existencia de un consentimiento tacito para la comercializacion
del producto dentro del EEE por parte del titular del derecho, y las
condiciones que deben concurrir para que los tribunales puedan
apreciarlo. Y, en segundo lugar, la carga de la prueba del agota-
miento y las eventuales situaciones en las que se puede producir
una inversion del principio general del proceso civil en virtud del
cual la carga de la prueba de un hecho corresponde a quien lo
alega.

Como no podia ser de otro modo, para el examen de estas cuestio-
nes el Tribunal Supremo parte de la abundante jurisprudencia del
TJ sobre las importaciones paralelas entre Estados miembros y el
principio del agotamiento del derecho de marca.

Carlos socio,
Moran AREA LEGAL

Amplia experiencia en la defen-
sa judicial y extrajudicial de de-
rechos de propiedad industrial e
intelectual. A lo largo de sus mas
de 25 anos de carrera profesional
ha intervenido en casos que han
marcado lineas jurisprudenciales
a nivel de la Unién Europea, desta-
cando en la resolucion de litigios
de propiedad industrial y compe-
tencia desleal, nacionales e inter-
nacionales, de gran complejidad.

JURISPRUDENCIA EUROPEA
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

24


https://www.linkedin.com/in/carlosmoranm/
t
t

ELZABURU | ANUARIO 2024-2025 Marcas

04 Autonomiay posibilidad de
concurrencia de las causas
de nulidad absoluta relativas
a la forma funcional de un
producto y mala fe

Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 2025,

(()12{24)

Hechos

CeramTec GCmbH es una empresa alemana dedicada a la fabrica-
cion de componentes ceramicos para proétesis médicas. Esta com-
pafiia era titular de una patente relativa a un material cerdmico co-
loreado mediante 6xido de cromo, la cual expird en agosto de 2011.
Poco después de esa expiracion, CeramTec presentd tres solicitu-
des de marca de la Unidn -una marca de color, una figurativa y una
tridimensional- todas ellas vinculadas al color rosa Pantone 677C,
caracteristico de sus productos, conforme al siguiente detalle:

Y Y
o Q@

Marca Marca Marca
de color hgumti\'zl tridimensional
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de un producto y mala fe

Coorstek Bioceramics LLC es
una sociedad estadounidense
que fabrica componentes médi-
cos de ceramica técnica avanza-
da, en particular para proétesis de
caderay de columna dorsal:

CeramTec demandd a Coorstek Bioceramics LLC por infracciéon de
marca y competencia parasitaria, mientras que Coorstek recon-
vino solicitando la nulidad de las marcas por dos motivos: que el
signo consistia en una forma necesaria para obtener un resultado
técnico y que el solicitante habia actuado de mala fe.

La Cour d'appel de Paris anulé las marcas impugnadas al consi-
derar que CeramTec actud de mala fe al presentar la solicitud de
registro, pues pretendia prolongar el monopolio técnico previa-
mente otorgado por la patente. CeramTec recurrid ante la Cour de
cassation, que planted tres cuestiones prejudiciales al TJ relativas
a la interpretacion de las causas de nulidad absoluta contenidas
en el articulo 52.1 del Reglamento 207/2009: (i) si las causas de nu-
lidad son auténomas y excluyentes, (ii) si puede apreciarse mala fe
sin probar la forma funcional y (iii) si pueden considerarse hechos
posteriores a la solicitud para acreditar la mala fe.
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Pronunciamientos

ElI TJ concluyd que las dos causas de nulidad absoluta son auténo-
masy no se excluyen mutuamente. Cada una tiene naturaleza dis-
tinta y puede aplicarse sin depender de la otra. La causa basada en
la forma funcional protege el interés general evitando monopolios
técnicos perpetuos, mientras que la mala fe sanciona conductas
desleales en el proceso competitivo.

ElI TJ precisé que puede apreciarse la existencia de mala fe incluso
cuando no concurre el motivo de denegacioén relativo a la forma
funcional. Entre los factores relevantes para determinar la mala fe
figuran la naturaleza de la marca impugnada, el origen y uso del
signo, el alcance de la patente expirada, la I6gica comercial y la
cronologia de los hechos.

De esta forma, el TJ establecié que la mala fe debe evaluarse segun
la intencidn del solicitante en el momento de presentar la solici-
tud. Los hechos posteriores solo pueden servir como indicios, pero
no alterar esa intencidn si el solicitante los desconocia entonces.
En consecuencia, Unicamente los elementos que efectivamente
condicionaron su propdsito en esa fecha pueden fundamentar
una apreciacion de mala fe.

Comentario

La sentencia determina que la interpretacion de las causas de nu-
lidad absoluta debe efectuarse a la luz del espiritu que subyace
en el sistema marcario europeo, evitando que se utilice para fines
ajenos a su naturaleza. La autonomia entre las causas de nulidad
permite sancionar conductas estratégicas que, aunque no enca-
jen estrictamente en el articulo 7.1.e) ii), vulneran la légica del sis-
tema. Se evita asi que el solicitante alegue la inexistencia de forma
funcional como argumento para eludir la concurrencia de mala fe.
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La no exclusion de las causas permite que ambas actien como
mecanismos complementarios para salvaguardar el interés ge-
neral y la competencia leal. Si una empresa intenta prolongar un
monopolio técnico tras la expiracion de una patente, sus marcas
pueden verse incursas en el motivo de mala fe, incluso si el titular
comprueba a posteriori que el signo no es puramente funcional.

La sentencia proporciona a los tribunales y a la EUIPO una mayor
flexibilidad a la hora de declarar la nulidad, evitando interpreta-
ciones restrictivas. Para los operadores econéomicos, refuerza la
obligacion de actuar con lealtad en el trafico juridico, recordan-
do que el registro de marcas no debe usarse para obstaculizar la
competencia.

Asi, se consolida una interpretacion amplia del concepto de mala
fe, centrando el andlisis en la intencion real del solicitante y no Uni-
camente en la configuraciéon del signo. Sin embargo, deja abierto
el tema de la prueba acreditativa de dicha intencion, que perma-
nece como un elemento subjetivo que debe demostrarse median-
te indicios. EI TJ confirma asi la presuncion de validez de la marcay
la necesidad de que quien alega mala fe aporte indicios racionales
en su contra. Por su parte, corresponde a continuacion al solici-
tante demostrar que el registro impugnado formaba parte de una
estrategia comercial legitima. De esta forma, incluso si la marca
cumple su funcién de origen, puede ser anulada si la intencion al
presentarla fue deshonesta.
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OS5 Subsistencia del interés en
recurrir pese a la pérdida
sobrevenida del derecho anterior

Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de junio de 2024,
(C-801/21 P)

Hechos

El 17 de junio de 2017, el Sr. Hamid Ahmad Chakari presentd una
solicitud de marca de la Unién Europea para identificar productos
de arroz en las clases 30 y 31, cuya representacion grafica era la
siguiente:

ERSLELELBARLELBARARABLRARLRLSLEL L

Abresham Super Basmarti Selaa Grade
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Indo European Foods interpuso oposicién ante la EUIPO, invocan-
do un derecho anterior no registrado en el Reino Unido basado
en el uso continuado de la designacion BASMATI para arroz. Indo
alegd que dicho uso constituia un derecho anterior oponible con-
forme al articulo 8.4 del RMUE vy, en particular, invocé la accién por
usurpacion de denominacién (action for passing off), que permite
impedir el uso de signos que generen una asociacién comercial in-
debida y puedan causar un perjuicio econémico al usuario previo.

En abril de 2019, la Divisién de Oposicidon desestimo la oposicion,
considerando que las pruebas aportadas no acreditaban de ma-
nera suficiente la existencia de un derecho anterior. La Sala de
Recursos confirmé esta decision en abril de 2020, reiterando que
la documentaciéon y los elementos probatorios no demostraban la
protecciéon efectiva reclamada.

Indo European Foods interpuso recurso ante el Tribunal General
(TG) solicitando la anulacién de la resolucién de la Sala de Recur-
sos. Durante la tramitacion del recurso, el 31 de diciembre de 2020
concluyé el periodo transitorio previsto en el Acuerdo de Retirada
del Reino Unido, lo que tuvo como consecuencia que los derechos
no registrados en el Reino Unido dejaran de ser invocables ante la
EUIPO como fundamento de oposiciones basadas en el articulo
8.4 RMUE. Ante esta circunstancia, la EUIPO alegd que el recurso
habia perdido objeto, ya que el derecho invocado por Indo habia
dejado de existir.

El TG rechazd esta alegacion y anuld la resolucién, considerando
gue la desaparicidon sobrevenida del derecho anterior no afectaba
al interés legitimo del recurrente de obtener la revisiéon de la lega-
lidad mientras el derecho era todavia oponible. Contra esta sen-
tencia, la EUIPO interpuso recurso de casaciéon ante el Tribunal de
Justicia de la Unién Europea (T3J).
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Pronunciamientos

ElI TJ confirmoé que el recurso interpuesto ante el TG seguia siendo
admisible y que el interés en recurrir no desaparece por la pér-
dida sobrevenida del derecho anterior invocado. En particular, la
circunstancia de que el derecho anterior dejara de ser invocable
tras el fin del periodo transitorio no elimina ni el objeto del recurso,
ni el interés de Indo European Foods en obtener la revision de la
resolucion.

El TJ considerdé que el TG actud correctamente al evaluar la ale-
gacion de infraccion del articulo 8.4 del RMUE. Concluyd que la
desestimacion de la oposicidn perjudicd los intereses econdmi-
cos de Indo European Foods, justificando la continuidad del pro-
cedimiento pese a la desapariciéon posterior del derecho anterior.
Asimismo, rechazd los argumentos de la EUIPO sobre la funcion
esencial de la marca, la territorialidad o la posible conversion en
solicitudes nacionales, al no afectar al interés en recurrir.

El TJ destacd ademas que el TG puede, en cualquier fase del pro-
cedimiento, examinar de oficio si existe interés en mantener la ac-
cion, evaluando si una eventual anulacién de la resolucién podria
producir ventajas o evitar perjuicios para el recurrente. Asimismo,
rechazd los argumentos de la EUIPO relativos a la funcidn esencial
de la marca, la territorialidad o la eventual conversion de la marca
impugnada en solicitudes nacionales, considerando que no afec-
taban al interés en recurrir.

Finalmente, el TJ desestim& el recurso de la EUIPO, sin que la des-
aparicion sobrevenida del derecho anterior sea obstaculo, y sin im-
poner obligaciones adicionales a la Sala de Recursos respecto de
la nueva resolucion.
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Comentario

La sentencia confirma que el examen de la legalidad de una reso-
lucion de la Sala de Recursos debe centrarse en el momento en
gque la decision fue adoptada, sin que los cambios posteriores en
la normativa o en la proteccién de los derechos invocados puedan
privar al recurso de su objeto.

Asimismo, el Tribunal refuerza que el derecho a que una resolu-
cidn sea revisada por un organismo superior no depende solo de
la vigencia posterior del derecho invocado, sino de la posibilidad
de revisar la resoluciéon que afectd a los intereses econémicos o
juridicos del recurrente, todo ello a fin de salvaguardar la funcién
de garantia de los tribunales.

El Tribunal remite el asunto a la Sala de Recursos al objeto de que
se pronuncie sobre el momento temporal en el que han de apre-
ciarse los requisitos del derecho anterior. De esta forma, se deja en
manos de la Sala de Recursos una cuestion fundamental para la
resolucion del fondo del asunto.

El pronunciamiento consolida, en suma, una interpretacion fiel a
la estructura del Reglamento y al papel que corresponde al con-
trol judicial en materia de marcas. La desaparicion sobrevenida del
derecho anterior no desactiva la funcidn revisora de los tribunales
ni reduce la necesidad de examinar la correccién de la actuacion
administrativa. La sentencia contribuye asi a reforzar la estabilidad
del sistema y aporta criterios claros sobre la posible pérdida so-
brevenida de derechos, en un contexto marcado por importantes
cambios normativos, como consecuencia, en este caso, de la salida
del Reino Unido de la Unién Europea.
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Uso en piezas de recambio
de elementos destinados
a fijar emblemas que
representan la marca

Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2024,

AUDI (C-33.4/22)

Hechos

AUDI, fabricante de automoviles, es titular de la marca figurativa
de la Unién Europea n° 000018762, reproducida bajo estas lineas,
Ccuya proteccion se extiende, entre otros productos y servicios, a
“vehiculos de locomocion terrestres, aéreos y nauticos, piezas de
estos productos (incluidas en la Clase 12), incluidos motores para
automoviles” incluidos en Clase 12.

GQ, por su parte, es una persona fisica que comercializaba, a través
de Internet, rejillas de radiador, adaptadas y disefiadas para mo-
delos automoviles AUDI de los afios 80 y 90. Estas rejillas no eran
originales, pero incorporaban un elemento cuya forma permitia fi-
jar el emblema del fabricante y reproducia total o parcialmente la
marca figurativa AUDI.
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AUDI gjercitd ante el Sgd Okregowy w Warszawie (Tribunal Regio-
nal de Varsovia, Polonia) acciones judiciales para impedir su im-
portacion y comercializacion, alegando infraccion de sus derechos
de marca y solicitando, ademas, la destruccion de las piezas inter-
venidas por las autoridades.

El tribunal polaco considerd necesario esclarecer: (i) si ese elemen-
to de fijacion que reproduce la marca constituye un uso en el trafi-
co econémico susceptible de entrar en conflicto con los derechos
anteriores de AUDI; (ii) si el uso de elementos destinados a fijar el
emblema del fabricante puede quedar amparado por la limitacion
del articulo 14.1.c) del RMUE; y (iii) si, dado que el signo forma par-
te de la configuraciéon de un componente del automoavil, cabria
aplicar por analogia la llamada «clausula de reparaciéon» del Regla-
mento de dibujos y modelos comunitarios.

Pronunciamientos

Sobre esta base, el Tribunal de Justicia descarta de forma tajan-
te la posibilidad de aplicar por analogia la cldusula de reparacion
prevista en el articulo 110 del Reglamento 6/2002, prevista para los
dibujos o disefos, recordando que el legislador de la Unién Euro-
pea decidié no incorporar una excepcion equivalente en el dmbito
marcario. En consecuencia, el derecho exclusivo del titular debe
apreciarse exclusivamente conforme a los articulos articulo 9 y 14
del RMUE.

El Tribunal recuerda que el uso de un signo idéntico o similar a
la marca en el trafico econdmico incluye, entre otros, colocar ese
signo en un producto destinado a su comercializacién, ofrecerlo,
almacenarlo o importarlo. En este sentido, el Tribunal expone que
la forma del elemento de esas rejillas de radiador destinado a fijar
el emblema de AUDI constituye un signo en el sentido del articulo
9.2 del RMUE y que, por lo tanto, su colocacién e integracion en las
rejillas de radiador, con vistas a la comercializacién, constituye un
uso comprendido en el articulo 9.3. del RMUE.
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Ademas, el Tribunal recuerda que dicho uso puede menoscabar
cualquiera de las funciones de la marca, no limitandose a su fun-
cion esencial de indicar el origen empresarial, sino también la fun-
cion de “garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, o
las de comunicacion, inversion o publicidad”.

En consecuencia, y en vista de que, efectivamente, existiria uso
por parte del GQ del signo descrito, corresponde al juez nacional
valorar si concurre identidad o similitud entre el signo y la mar-
ca anterior, la similitud entre productos y, en su caso, el riesgo de
confusion o la posible explotacion indebida del renombre de AUDI,
que el rgano remitente considera notoriamente conocida.

Por otro lado, el Tribunal rechaza que el uso pueda quedar ampa-
rado por la limitacion del articulo 14.1.c). Sefala que GQ no utiliza
la marca para indicar el destino del producto, sino que reproduce
la forma del signo en la propia pieza para conferirle una apariencia
lo mas cercana posible al recambio original. Se trata, por tanto, de
una reproduccion del signo, no de un uso referencial. Por ello, la
limitacion no resulta aplicable, con independencia de que exista
o no la posibilidad técnica de fijar el emblema sin reproducir la
forma de la marca.

En consecuencia, el Tribunal declara que el uso de un signo idén-
tico o similar a la marca AUDI en piezas de recambio constituye
un uso en el trafico econdmico susceptible de ser prohibido por
el titular y que la limitacion del articulo 14 del RMUE no impide tal
prohibicion en este tipo de supuestos.

JURISPRUDENCIA EUROPEA
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

37



ELZABURU | ANUARIO 2024-2025 Marcas

06 Usoen piezas de recambio de elementos destinados a fijar emblemas que representan la marca

Comentario

La sentencia clarifica de manera significativa el alcance de la pro-
teccidn marcaria en el sector de las piezas de recambio. La cues-
tion planteada no se referia a la reproduccién directa del emblema
de un fabricante, sino al lugar previsto para fijar dicho emblema,
cuya forma inevitablemente perfila la marca. El Tribunal reafirma
gue la marca no pierde proteccién por integrarse fisicamente en
una pieza de recambio y que la forma del elemento de fijacidon,
aungue responda a exigencias funcionales, puede constituir un
signo si reproduce o se asemeja suficientemente a la marca.

El Tribunal rechaza también la aplicacion de la «clausula de repa-
raciéon» como via para limitar la proteccién marcaria, recordando
que el articulo 14 del RMUE es el mecanismo creado por el legisla-
dor para equilibrar los intereses del titular de la marca con los de
un mercado de recambios no falseado. Esta conclusién descarta la
posibilidad de trasladar al ambito marcario un régimen mas flexi-
ble previsto exclusivamente para los disefios.

En cuanto a la interpretacion del articulo 14.1.c) del RMUE, la sen-
tencia distingue acertadamente entre el uso referencial (necesario
y licito) y la reproduccién del signo en la propia pieza. Este criterio
refuerza que la limitacion no puede emplearse para legitimar imi-
taciones que pretenden replicar la apariencia del producto origi-
nal.

En conclusidn, la sentencia consolida la proteccién de las marcas
automouvilisticas y limita la comercializaciéon de piezas no origi-
nales que incluyan elementos susceptibles de provocar una aso-
ciacion directa con el fabricante. También proporciona una pauta
para distinguir entre recambios compatibles (amparados por el
uso referencial de la marca) y recambios imitativos, que entran en
conflicto con el ambito de proteccién de las marcas anteriores.
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Q07 Cargade la prueba de la
primera comercializacion de
los productos procedentes
de importaciones paralelas
por el titular de la marca o
con su consentimiento

Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de enero de 2024,

Hewlett Packard (C-367/21)

Hechos

La presente sentencia trae causa de una peticion de decision pre-
judicial planteada por los tribunales polacos al TJ sobre la interpre-
tacion y alcance del art. 13.1 del Reglamento (CE) no. 207/2009 so-
bre la marca comunitaria (actual art. 15.1 del Reglamento 2017/1001
sobre la MUE (“RMUE")) en relacion con los arts. 34y 36 TFUE.

Los hechos del caso eran los siguientes:

Hewlett Packard Development Company LP (“Hewlett Packard”)
es titular de dos MUEs sobre el distintivo HP. Hewlett Packard co-
mercializa productos de equipamiento informatico bajo dichas
marcas a través de representantes autorizados que se compro-
meten a no venderlos, salvo a los usuarios finales, a personas que
no pertenezcan a su red de distribucion. Ademas, dichos repre-
sentantes autorizados estan obligados a adquirir esos productos
exclusivamente a otros representantes autorizados o a la propia
Hewlett Packard. Los productos HP no incluyen ningun sistema de
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marcado que permita, por si solo, determinar si un ejemplar esta
o no destinado al mercado del Espacio Econémico Europeo (EEE).

/

Marcas

Senetic, S.A. (“Senetic”) ejerce una actividad de distribucion de ma-
terial informatico. Senetic introdujo en Polonia productos desig-
nados con las MUEs HP. Comprd dichos productos a vendedores,
establecidos en el territorio del EEE, distintos de los distribuidores
oficiales de los productos de Hewlett Packard, tras haber recibido
de estos vendedores la garantia de que la comercializacion de ta-
les productos en el EEE no vulneraba los derechos exclusivos de
esta sociedad. Ademas, Senetic solicito, sin éxito, a los representan-
tes autorizados de Hewlett Packard que le confirmaran que esos
productos podian comercializarse en el EEE sin vulnerar los dere-

chos exclusivos de esta.

Hewlett Packard ejercité ante los tribunales polacos una accion de

infraccion de marca contra Senetic para frenar las ventas por esta
companfia de los productos HP. En su defensa, Senetic invoca el

agotamiento de los derechos conferidos por las MUEs de la actora,
alegando que los productos HP fueron comercializados anterior-
mente en el EEE por Hewlett Packard o con el consentimiento de

esta.

El Tribunal polaco de primera instancia decidié suspender el pro-
cedimiento y plantear al TJ dos cuestiones prejudiciales relaciona-

das con la interpretacion del art. 15.1 del RMUE.
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Pronunciamientos

El TJ s6lo examina en la sentencia la segunda cuestion prejudicial.
Dicha cuestidon plantea al TJ la pregunta de si, en circunstancias
como las del litigio principal, la carga de la prueba del agotamien-
to de los derechos conferidos por las MUEs puede recaer exclusiva-
mente sobre la parte demandada.

En su respuesta el TJ sefala, como punto de partida, que ni el
RMUE ni la Directiva 2004/48 regulan la cuestion de la carga de
la prueba del agotamiento conferido por la marca. Es un tema
que, en principio se rige por Derecho nacional. No obstante, el TJ
agrega que las modalidades nacionales de administraciéon y de
apreciacion de la prueba del agotamiento del derecho de marca
deben respetar las exigencias que se derivan del principio de libre
circulacion de mercanciasy, por tanto, deben modificarse cuando
puedan permitir que el titular de dicha marca compartimente los
mercados nacionales.

Ello lleva al TJ a concluir que, en circunstancias como las que con-
curren en este caso, sera posible modificar el régimen en materia
de prueba. Es decir, cuando, de un lado, los productos procedentes
de paralelo:

- No lleven ningun marcado que permita a los terceros iden-
tificar el mercado en el que estan destinados a ser comercia-
lizados.

- Sean distribuidos a través de una red de distribucioén selectiva
cuyos miembros solo puedan revenderlos a otros miembros de
esa red o a usuarios finales.

- Hayan sido adquiridos por el demandado en la UE/EEE tras
haber obtenido de los vendedores la garantia de que podian ser
comercializados legalmente en tal ambito.

Y, de otro, el titular de la marca se haya negado a efectuar por si
mismo la comprobacién de la legalidad de los productos en cues-
tién a instancia del adquirente (el demandado), y los proveedo-
res del demandado no estuvieran dispuestos a revelar sus propias
fuentes de abastecimiento.
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En concreto, en estas circunstancias, la carga de la prueba debera
repartirse de forma que:

- Corresponda al titular de la marca probar que ha realizado o
autorizado la primera puesta en circulacion de los ejemplares
de los productos en cuestion fuera de la UE/EEE.

- Si se acredita este extremo, corresponda al demandado de-
mostrar gue esos mismos ejemplares fueron importados pos-
teriormente en el EEE por el titular de la marca o con su con-
sentimiento.

Comentario

La sentencia que nos ocupa es relevante porque modifica el ré-
gimen vigente en materia de prueba (ver asunto Van Doren + Q
(C-244/00)) para equilibrar los intereses de los titulares de marcas
y de los importadores paralelistas legitimos.

Ahora bien, la modificacién de dicho régimen no es total puesto
que la inversion de la carga de la prueba propuesta por el TJ, sélo
estd llamada a operar en lo que hace a la prueba del origen extra-
comunitario del producto procedente de paralelo (que bajo la nue-
va doctrina corresponderia al titular de la marca); pero sdélo en el
marco de las circunstancias de hecho arriba descritas (ver aptdos.
61y 67 de la sentencia).
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Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 2024,

Inditex (C-361/22)

Hechos

El Tribunal Supremo espanol presenta una peticién de decision
prejudicial que tiene por objeto la interpretacion del articulo 6,
apartado 1, letra c) de la Directiva 89/104/CEE.

La peticidon de presenta en el seno de un litigio entre Industria de
Disefio Textil, S.A. (en lo sucesivo, “Inditex”) y Myalert, S.A. (en lo
sucesivo, “Buongiorno”) por una supuesta vulneracion de los dere-
chos conferidos por una marca nacional titularidad de Inditex por
el uso efectuado por Buongiorno de un signo idéntico a esa marca
sin el consentimiento de Inditex.

El litigio surgié a raiz de una campana publicitaria lanzada por
Buongiorno, en la que se animaba a los potenciales clientes a
participar en un sorteo, siendo uno de los premios una tarjeta de
regalo de ZARA por valor de 1.000 euros. Buongiorno es un pro-
veedor de servicios de informacion a través de Internet y telefonia
movil, que en 2010, fecha en la que se produjeron los hechos de los
gue la Sentencia trae causa, lanzé una campana publicitaria para
la suscripcién de un servicio de pago, consistente en la remisiéon
de contenidos multimedia via SMS para cuyo crecimiento entre el
publico incluia una serie de actividades promocionales, como era
la participacién en el concurso arriba descrito.
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Simulacion tarjeta 1‘cg:1|0 Zara

Inditex consideraba que el uso de la marca nacional espafiola
ZARA por parte de Buongiorno vulneraba sus derechos en exclu-
siva, y presentd una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil n°2
de Madrid, ejercitando una accion de violacion de marca. Inditex
baso la accion en la existencia de un riesgo de confusién, el apro-
vechamiento del renombre de la marca y el perjuicio causado a
dicho renombre.

Buongiorno negaba la vulneracion de tales derechos, aduciendo
que el uso efectuado de la marca ZARA habia sido un uso puntual,
no efectuado a titulo de marca, con la finalidad de indicar en qué
consistia uno de los regalos ofrecidos a los ganadores del sorteo.
Buongiorno consideraba que dicho uso era referencial y se encua-
draba dentro de los usos licitos de signos distintivos ajenos.

Tras desestimar el Tribunal de primera instancia la demanda de
Inditex, esta interpuso recurso de apelacion ante la Audiencia Pro-
vincial de Madrid, que a su vez, desestimo el recurso, considerando
que el uso efectuado por Buongiorno no lesionaba el renombre de
la marca ZARA y que no habia aprovechamiento indebido de su
reputacion. Inditex interpuso recurso de casacion ante el Tribunal
Supremo, que como 6rgano jurisdiccional remitente, planted la si-
guiente pregunta:

“.Debe interpretarse el articulo 6.1.c) de la Directiva [89/104] en el
sentido de entender implicitamente incluida en el limite del de-
recho de marca la conducta mas general a la que hace referencia
ahora el articulo 14.1.c) de la Directiva [2015/2436]: uso “de la marca,
a efectos de designar productos o servicios como correspondien-
tes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos?”
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El 6rgano jurisdiccional remitente consideraba que el uso de la
marca ZARA por Buongiorno estaba comprendido en el limite de-
finido por el articulo 37, apartado 1, letra c) de la Ley de Marcas,
en su version inicial, que era aplicable ratione temporis al litigio
objeto del recurso de casacion, que era equivalente al del articulo
6,apartado, letra c) de la Directiva 89/104. El Tribunal Supremo es-
panol consideraba que la conducta de Buongiorno podria encajar
mejor en el tenor del articulo 14, apartado 1, letra c) de la Directiva
2015/2436 que en el articulo 6, apartado 1, letra c) de la Directiva
2008/95.

Pronunciamientos

El Tribunal de Justicia concluye que el alcance del articulo 6, apar-
tado 1, letra c) de la Directiva 2008/95 es mas limitado que el del
articulo 14, apartado 1, letra ¢) de la Directiva 2015/2436, en la me-
dida en que el articulo 6, apartado 1, letra c) se refiere solamente al
uso en el tréfico econdmico de la marca cuando esta sea necesaria
para indicar el destino de un producto o un servicio. Tal interpreta-
cién queda corroborada por la génesis de la Directiva.

El Tribunal recuerda que la finalidad del articulo 6, apartado 1, le-
tra c), consistente en una limitacién de los efectos del derecho de
marca, no es sino conciliar los intereses fundamentales de la pro-
teccion de los derechos de marca y de la libre circulacion de mer-
canciasy libre prestacion de los servicios en el mercado interior.

A ese respecto, considera el Tribunal que el ambito de aplicacion
de dicha disposicién no se limita a situaciones en las que sea ne-
cesario usar una marca para indicar el destino de un producto
“como accesorio o recambios”. Las situaciones comprendidas en el
ambito de aplicacion de la precitada disposicion deben limitarse a
las que corresponden al objetivo de la limitacion, en la medida en
que fue prevista, para que los proveedores de productos o servi-
cios complementarios de un producto, puedan utilizar dicha mar-
ca para informar al publico de forma comprensible y completa del
destino del producto que comercializan o del servicio que ofrecen,
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entendido como el vinculo funcional entre sus productos o servi-
ciosy los del titular de la marca.

Durante la génesis de la Directiva 2015/2436 se tratd de ampliar
el alcance de la limitacion recogida anteriormente por el articulo
6, apartado 1, letra c) de la Directiva 2008/95 para permitir que el
titular de una marca no pudiera impedir el uso leal y honesto de
la marca para designar como suyos productos o servicios, o para
referirse a ellos. Por tanto, el ambito de la limitacion recogida por la
version anterior del articulo de la Directiva referente a la limitacién
de los derechos conferidos por la marca (esto es, del articulo 6.1.c)
de la Directiva 2008/95) es mas reducido que el de la version pos-
terior del mismo (esto es, de la redaccion del articulo 14, apartado
1, letra c) de la Directiva 2015/2436).

Por tanto, responde que el articulo 6, apartado 1, letra c) de la Di-
rectiva debe interpretarse en el sentido de que se refiere a un uso
de la marca en el trafico econdmico por un tercero, conforme a
las practicas leales en materia industrial o comercial, a efectos de
designar productos o servicios como correspondientes al titular de
esa marca o de hacer referencia a los mismos solamente cuando
tal uso de la marca sea necesario para indicar el destino de un pro-
ducto comercializado o un servicio ofrecido por ese tercero.

Tras ello, considera que corresponde al juez nacional determinar
si Buongiorno hizo un uso de la marca ZARA que pudiera consi-
derarse amparado por el limite del articulo 6, apartado 1, letra c)
de la Directiva 2008/95 y si, atendiendo a la respuesta de la cues-
tion prejudicial, ese uso era necesario para indicar el destino del
servicio ofrecido por Buongiorno, asi como si dicho uso se habia
realizado conforme a las practicas leales en materia industrial o
comercial.
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Comentario

Esta sentencia proporciona principios interpretativos relevantes,
plenamente transferibles al régimen actual del derecho de mar-
cas en la Unién Europea, ya que reconoce el equilibrio que debe
haber entre el derecho en exclusiva que confiere el registro de una
marca a su titular junto con la necesidad de asegurar que otros
operadores econdmicos puedan hacer un uso referencial legitimo
del mismo.

Otra cuestion relevante es la importancia que el Tribunal de Justi-
cia proporciona a la génesis de los articulos cuyo alcance se analiza,
considerando que, para interpretar correctamente una disposicion
de Derecho de la Unidén, es fundamental tomar en consideracion
no solo su tenor literal, sino también el contexto en el que se inscri-
be, sus objetivos y finalidad.

Sara ASOCIADA SENIOR,
Navarro AREA DE MARCAS
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Ol Remuneraciéon equitativa
por fonogramas

Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 2025,

DADA (C-37/24)

Hechos

La sentencia tiene su origen en una cuestion prejudicial planteada
por la Curtea de Apel Bucuresti (en adelante, Tribunal de Superior
de Bucarest, Rumania) en el marco de un litigio entre la Uniunea
Producatorilor de Fonograme din Romania (en adelante, UPFR),
entidad de gestién colectiva que representa a productores de fo-
nogramas, y DADA Music SRL, emisora de radio rumana, en rela-
ciéon con la radiodifusion de fonogramas con fines comerciales.

El 20 de octubre de 2011, ambas partes celebraron un contrato de
licencia no exclusiva que otorgaba a DADA Music el derecho de
radiodifundir fonogramas de uso comercial, obligdndose esta al
pago de una remuneracion equitativa determinada conforme a la
metodologia vigente. Dicha metodologia establecia una remune-
racion basada en los ingresos o gastos de la emisora, e incluia ade-
mas una remuneracién minima a tanto alzado en leus romanos
(250 euros por trimestre para emisoras locales y 500 euros para
nacionales) como importe minimo garantizado.

La Ley n.° 74/2018, publicada posteriormente, suprimié las dispo-
siciones relativas a dicha remuneracion minima, con efectos a los
noventa dias de su publicacién, sin prever medidas transitorias ni
nuevos criterios de calculo. Tras su entrada en vigor, DADA Music
dejo de pagar la cuantia minima, alegando la aplicacién inmedia-
ta de la nueva normativa y limitando el pago a una remuneracion
proporcional a sus ingresos reales.
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La UPFR sostuvo que la metodologia anterior debia seguir apli-
candose hasta la aprobacion de una nueva, argumentando que la
eliminacion inmediata del minimo vulneraba la Directiva 2006/715,
CE, la Directiva 2014/26/UE y los articulos 17 y 52 de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Union Europea. El 24 de junio de
2019, la UPFR presenté una demanda ante el Tribunalul Bucuresti
(en adelante, Tribunal de Distrito de Bucarest), contra DADA Music.

El Tribunal, en su sentencia de 28 de enero de 2022, estimo par-
cialmente la demanda y condend a DADA Music al pago de una
suma simbdlica, considerando que, tras la derogacion de las dis-
posiciones sobre la remuneraciéon minima, solo procedia abonar
una cantidad proporcional a los ingresos obtenidos.

Ambas partes interpusieron recurso de apelacion ante el Tribunal
de Superior de Bucarest, que decidio plantear cuestion prejudicial
al Tribunal de Justicia de la Unién Europea (en adelante, TJ) sobre
la compatibilidad de la Ley n.° 74/2018 con el derecho a una remu-
neracion equitativa reconocido en el Derecho de la Union.

Pronunciamientos

En su primera cuestién prejudicial, el 6rgano remitente pregunta,
en esencia, si los articulos 8.2 de la Directiva 2006/115/CE y 16.2 de
la Directiva 2014/26/UE, en relacién con los articulos 17.2 y 52.1 de
la Carta, se oponen a una normativa nacional que no garantiza
una remuneraciéon minima a tanto alzado para los productores de
fonogramas por la radiodifusién de fonogramas publicados con
fines comerciales. Asimismo, plantea si dicha normativa puede
derogar, con efectos limitados en el tiempo, las disposiciones que
la establecian, sin modificar los criterios de calculo ni prever un
nuevo método de determinacion.

El T declara que el articulo 8.2 de la Directiva 2006/115 impone a
los Estados miembros la obligacién de garantizar a los artistas y
productores una remuneracion equitativa y Unica por la radiodifu-
sién o comunicacion al publico de fonogramas, sin fijar la forma ni
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los criterios concretos de célculo. Por su parte, el articulo 16.2 de la
Directiva 2014/26 exige que las tarifas de las entidades de gestion
sean equitativas y razonables, dejando a los Estados un margen de
apreciacion para su aplicacion practica.

Sobre esta base, el TJ considera que dichas disposiciones no exi-
gen el mantenimiento de una remuneracion minima legal o a tan-
to alzado, por lo que no se oponen a una norma nacional que la su-
prima, incluso de forma inmediata, siempre que se garantice una
remuneracion equitativa o adecuada y se respete el principio de
proporcionalidad, preservando el contenido esencial del derecho
de propiedad intelectual reconocido en el articulo 17.2 de la Car-
ta. Los conceptos de “remuneracion equitativa” y “remuneracion
adecuada” deben interpretarse de forma coherente, conforme a
los objetivos de ambas Directivas, que buscan un equilibrio justo
entre titulares y usuarios.

La segunda cuestion prejudicial que se platea al TJ examina la fun-
cion del juez nacional en la verificacion del caracter equitativo o
adecuado de la remuneracion resultante del régimen interno. El
Tribunal concluye que corresponde al juez nacional comprobar
si la remuneracion conserva su caracter equitativo, atendiendo a
elementos como el valor econémico del uso, su naturaleza y al-
cance, y el valor del servicio prestado por la entidad de gestion.
Las Directivas no establecen un método Unico para determinar la
remuneracion, pero exigen que el sistema nacional mantenga un
equilibrio justo entre los intereses de los titulares y los de los usua-
rios, de manera que la remuneracion no resulte ni insignificante ni
desproporcionada.

Ademas, el TJ recuerda el principio de interpretacion conforme
obliga al juez a aplicar el Derecho interno de manera coherente
con el Derecho de la Unidn. Si esto no fuera posible, debera dejar
inaplicada la norma nacional contraria, en virtud de la primacia del
Derecho de la Unién. Todo ello sin necesidad de una declaracién
previa de inconstitucionalidad, siempre que el ordenamiento del
Estado miembro reconozca a los tribunales ordinarios la compe-
tencia para garantizar dicha primacia.

En consecuencia, el TJ declara que corresponde al juez nacional
verificar el caracter equitativo o adecuado de la remuneracion re-
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sultante, interpretando el Derecho interno de conformidad con el
Derecho de la Unidn y, si ello no fuera posible, dejando inaplicada
la disposicion nacional.

En relacion con las cuestiones tercera y cuarta, el Tribunal precisa
los criterios orientativos que los érganos jurisdiccionales naciona-
les pueden tener en cuenta para apreciar la equidad o adecuacion
de la remuneracién. Entre ellos menciona: (i) el valor econémico
del uso de los fonogramas, atendiendo al alcance del publico y al
beneficio obtenido; (ii) la naturaleza, frecuencia y extension terri-
torial del uso; (iii) la eficacia de la entidad de gestion en la recauda-
cion y distribucion; (iv) las tarifas comparables en otros sectores o
Estados miembros; y (v) la proporcionalidad entre los intereses de
titulares y usuarios.

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, el TJ aclara
que tales criterios son meramente orientativos y no exhaustivos,
Yy que corresponde al juez nacional apreciar, con base en los ele-
mentos de hecho y de derecho del litigio principal, si la remunera-
cion cumple las exigencias de equidad y adecuacion derivadas del
Derecho de la Unién. Asimismo, el Tribunal afade que el juez no
puede sustituir los criterios establecidos por el legislador nacional
aplicando directamente las Directivas, sino Unicamente interpre-
tar el Derecho interno conforme a éstas, en la medida en que su
ordenamiento lo permita.

Comentario

Esta sentencia hace hincapié en la interpretacion del concepto de
“remuneracién equitativa” previsto en el articulo 8.2 de la Directiva
2006/115/CE y del de “remuneracion adecuada” del articulo 16.2 de
la Directiva 2014/26/UE. El Tribunal reafirma que ambos conceptos
deben entenderse de forma auténoma y uniforme en el dmbito de
la Unidén, en atencién al valor econémico real de la utilizacion de
los fonogramas y al equilibrio necesario entre los intereses de los
titulares de derechosy los de los usuarios.
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El fallo también subraya que la nocidon de “remuneracion equitati-
va"” es un concepto autéonomo del Derecho de la Unidn, cuya inter-
pretacion no depende exclusivamente del legislador nacional. Esto
limita el margen de discrecionalidad estatal, ya que las normas na-
cionales no pueden vaciar de contenido el estandar de equidad
introduciendo mecanismos que, aunque neutrales en apariencia,
produzcan remuneraciones manifiestamente insuficientes.

Asimismo, el Tribunal subraya que el articulo 17.2 de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Union Europeaq, que consagra la
proteccion de la propiedad intelectual, no otorga un caracter abso-
luto a tal derecho, pudiendo este ser objeto de limitaciones siem-
pre que se respeten los principios de proporcionalidad y el conteni-
do esencial del derecho. En este contexto, una legislacion nacional
que suprima remuneraciones minimas a tanto alzado no resulta
contraria al Derecho de la Unidén, siempre que garantice el caracter
equitativo o adecuado de la remuneracion y no prive a los titulares
de derechos de la proteccion efectiva de su propiedad intelectual.

En definitiva, la decision del Tribunal confirma la flexibilidad regu-
latoria de los Estados miembros en materia de remuneracién por
derechos afines, pero esa flexibilidad no es absoluta: esta condicio-
nada a que el sistema elegido asegure un nivel de proteccién ma-
terialmente adecuado a los productores de fonogramas. El TJ evi-
ta imponer modelos uniformes y respeta la diversidad legislativa,
pero exige resultados sustantivos homogéneos: la remuneracion
debe ser justa, proporcional y suficientemente compensatoria.
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SOCIA DIRECTORA,
AREA LEGAL

Amplia experiencia en el aseso-
ramiento juridico a producciones
audiovisuales, publicidad, anima-
cion y espectaculos en vivo. Ha tra-
bajado con empresas nacionales y
multinacionales en materia de pro-
piedad intelectual y en la estructu-
racion de modelos de financiacion,
incluyendo incentivos fiscales,
ayudas publicas, subvenciones y
patrocinios. Interviene en todas las
fases del proceso de produccion,
desde la negociacién de derechos
hasta la distribucion y la gestion de
licencias y merchandising.
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02 Cesion obligatoria de
derechos de intérpretes
en orquestas publicas

Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de marzo de 2025,

Orchestre national de Bclgiquc ((?—525(23)

Hechos

El asunto trae causa de un litigio entre varios musicos de la Orches-
tre National de Belgiquey el Estado belga, a raiz de la adopcién de
un Real Decreto de 1 de junio de 2021 que regulaba los derechos
relacionados de los intérpretes contratados bajo estatuto adminis-
trativo. Dicho decreto imponia la cesion automatica de esos dere-
chos al empleador, sin consentimiento previo.

Fuente: Orchestre National de Belgique
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Los intérpretes impugnaron la norma ante el Conseil d’Etat belga
alegando su incompatibilidad con el Derecho de la UE, en particu-
lar con las Directivas 2001/29/CE, 2006/115/CE y (UE) 2019/790 sobre
derechos de autor y derechos afines.

Pronunciamientos

El TJ aborda tres cuestiones principales. En primer lugar, analiza
si la Directiva (UE) 2019/790 resulta aplicable al caso, pese a que
el Real Decreto fue adoptado antes del vencimiento del plazo de
transposicion. El TJ considera que la Directiva si es aplicable a las
cesiones de derechos que producen efectos tras el 7 de junio de
2021, pues se refieren a actos no concluidos.

En segundo lugar, interpreta el concepto de “artista intérprete o
ejecutante” de manera amplia, concluyendo que incluye también
a los musicos contratados bajo estatuto administrativo. De este
modo, tales artistas disfrutan de los mismos derechos que los in-
térpretes en régimen laboral ordinario.

Finalmente, el TJ declara que las Directivas 2001/29 y 2006/115 se
oponen a una normativa nacional que imponga, por via reglamen-
taria, la cesion de derechos de los intérpretes sin su consentimien-
to previo. El consentimiento constituye el ndcleo del derecho de
exclusiva, y su eliminacién vaciaria de contenido la proteccién re-
conocida por el Derecho de la UE.
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Comentario

La sentencia del TJ refuerza la proteccién de los intérpretes frente
a los poderes publicos al confirmar que su consentimiento previo
es imprescindible para la cesidon de derechos relacionados. EI TJ
subraya que este requisito forma parte esencial del sistema euro-
peo de propiedad intelectual y que las normas nacionales no pue-
den suprimirlo mediante disposiciones generales.

El fallo tiene especial relevancia para las instituciones culturales
publicas, que deberan adaptar sus normativas para respetar el
consentimiento de los artistas. Ademas, aclara la aplicaciéon tem-
poral de la Directiva 2019/790 y consolida la uniformidad interpre-
tativa de los derechos conexos en la UE, fortaleciendo la posicion
del artista frente a las administraciones.

SOCIA
ASOCIADA

Amplia experiencia en la defensa
judicial y extrajudicial de clientes
en todo tipo de asuntos relaciona-
dos con la propiedad industrial e
intelectual. A lo largo de sus 15 aflos
de experiencia ha intervenido en
procedimientos judiciales en ma-
teria de Pl y competencia desleal
ante los tribunales espanoles, y ha
actuado ante el Tribunal General y
el Tribunal de Justicia de la Unidn
Europea en asuntos marcarios. Su
practica abarca, ademas, el aseso-
ramiento en asuntos contractuales
y societarios.
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Falta de competencia
internacional del tribunal
espahnol para conocer de
una accion por infraccion
de derechos de propiedad
intelectual en Qatar

Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2025,

Hechos

La sentencia trae causa de la demanda interpuesta en Barcelona
por una arquitecta espafola contra la mercantil Ashghal y el Esta-
do de Qatar, por infraccion de los derechos de propiedad intelec-
tual sobre cierta obra de disefio de una farola modelo “LATINA". La
autora sostenia que su obra habia sido “copiada y falsificada” por
los demandados en la instalacién de farolas en la avenida Al Waab
de Doha (Qatar). Ademas de la retirada de las farolas, la accion re-
clamaba una indemnizacion de 100.000 euros.

El conflicto se remontaba al afio 2005, fecha en que se iniciaron los
primeros contactos entre Santa & Cole (empresa que explotaba los
disefos de la actora en varios paises) y la entidad publica Ashgal,
de Qatar, con la finalidad de llevar a cabo una propuesta integral
de iluminacion de la Avenida Al Waab, de Doha. El fracaso en las
largas negociaciones mantenidas motivd la accion finalmente in-
terpuesta.
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Las demandadas plantearon
una declinatoria por falta de
competencia judicial internacio-
nal que fue estimada por el juz-
gado. Lademandante apeld esta
decision y la Audiencia Provin-
cial dicté un auto el 12 de marzo
de 2015 (ECLI.ES:APB:2015:1256A)
revocandola y desestimando la
declinatoria ejercitada.

Reanudado el pleito, la deman-
da fue estimada parcialmente
por el Juzgado, reduciéndose la
indemnizacién a 50.000 euros
(ECLLES:IMB:2018:8060).

Farola modelo LATINA instalada
en Avenida de Barcelona (Terrassa).
Fuente: Urbidermis

Recurrida la sentencia en apelacién por ambas partes, la Seccién
quince de la Audiencia Provincial de Barcelona dictd sentencia el
6 de marzo de 2020 (ECLLES:APB:2020:2644) por la que se estiman
parcialmente los dos recursos y se deja la condena en los términos
siguientes: se limita la condena a Ashgal, absolviendo al Estado de
Qatar; se considera infringidos solo el derecho a la paternidad de
la obray el derecho a la integridad de la misma, pero no asi el de-
recho a la divulgacion; se fija el importe de la indemnizacién en la
suma de 100.000 euros.

La sentencia de apelacion es recurrida ante el Tribunal Supremo
por los demandados, en escrito que plantea 33 motivos de infrac-
cion procesal y 4 de casacion.
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Pronunciamientos

La primera cuestion que se plantea en la casacién es la vulnera-
cion de lo dispuesto en las normas relativas al ambito de la jurisdic-
cion espanola (el articulo 52.1.71 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

El Tribunal Supremo reconoce que la exposicion que realiza la sen-
tencia recurrida muestra “un profundo conocimiento de la juris-
prudencia del TJUE", pero considera que “la incorreccion de algu-
na de sus premisas lleva a que la conclusion alcanzada (afirmar
la competencia judicial internacional de los tribunales espanoles)
sea incorrecta.”

Como cuestion previa, la sentencia advierte que, aunque el Regla-
mento (CE) n.° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000,
relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecucion
de resoluciones judiciales en materia civily mercantil (en adelante,
Reglamento 44/2001 o Reglamento Bruselas 1) no sea directamen-
te aplicable, la jurisprudencia del TJ que lo interpreta es de utilidad
porgue las reglas sobre competencia internacional contenidas en
la Ley Organica del Poder Judicial se inspiran en la regulacion del
Convenio de Bruselas de 1968, cuya regulacion paso, con escasas
modificaciones, al Reglamento 44/2001.

La sentencia del TJ de 3 de octubre de 2013, C-170/12, Pinckney, con
cita de otras anteriores, declard que, como excepcion al principio
fundamental enunciado en el articulo 2, apartado 1, del Reglamen-
to 44/2001, que atribuye la competencia a los érganos jurisdiccio-
nales del Estado miembro en cuyo territorio esté domiciliado el
demandado, el capitulo Il, seccién 2, de dicho Reglamento prevé
un determinado numero de atribuciones de competencias espe-
ciales entre las que figura la prevista en el articulo 5, punto 3, del
referido Reglamento.

Puesto que la competencia de los drganos jurisdiccionales del lu-
gar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho da-
Aoso es una regla de competencia especial, debe interpretarse de
modo estricto, sin que quepa una interpretacion que vaya mas alla
de los supuestos explicitamente contemplados en el Reglamento.
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La expresion «lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el
hecho dafoso», que figura en el articulo 5, punto 3, del Reglamento, se
refiere al mismo tiempo al lugar de la materializacion del dafioy al lugar
del hecho causal que origind ese dafo, de modo que la accion puede
ejercitarse, a eleccion del demandante, ante los tribunales de cualquiera
de esos dos lugares.

La regla de competencia establecida en el articulo 5, punto 3, del Re-
glamento se basa en la existencia de una conexion particularmente es-
trecha entre la controversia y el érgano jurisdiccional del lugar en que
se ha producido o puede producirse el hecho dafoso, que justifica una
atribucion de competencia a dicho érgano jurisdiccional por razones de
buena administracion de la justicia y de una sustanciacion adecuada
del proceso.

El TJ también ha declarado, en la sentencia 19 de septiembre de 1995,
C-364/93, Marinari, que, aungque se admita que el concepto de «lugar
donde se hubiere producido el hecho dafioso», en el sentido del nime-
ro 3 del articulo 5 del Convenio (equivalente al art. 5.3 del Reglamento
44/2001), puede referirse a la vez al lugar en donde sobrevino el dafioy
al lugar del hecho causante, dicho concepto no puede interpretarse de
una manera extensiva hasta el punto de englobar cualquier lugar don-
de puedan experimentarse las consecuencias perjudiciales de un hecho
gue haya causado ya un dafno efectivamente sobrevenido en otro lugar.

Es mas, en la sentencia de 10 de junio de 2004, C-168/02, Kronhofer,
declaré que ese precepto debe ser interpretado en el sentido de que
la expresion «lugar donde se hubiere producido el hecho dafioso» no
comprende el lugar del domicilio del demandante en el que se localice
el «centro de su patrimonio», solo por el hecho de que el demandante
haya sufrido en ese lugar un perjuicio econémico como consecuencia
de la pérdida de una parte de su patrimonio acaecida y sufrida en otro
Estado contratante.

La sentencia sigue recordando que el criterio del fuero del demandante
o forum actoris no goza del favor del Convenio de Bruselas ni, conse-
cuentemente, del Reglamento Bruselas |, que han optado por la regla
de competencia general actor sequitur forum rei [el demandante debe
seguir el fuero del demandado], sin perjuicio de algunos fueros espe-
ciales entre los que se encuentra el del art. 5.3 del Convenio y del Re-
glamento, para las acciones delictuales y cuasidelictuales, entre las que
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se encuentran aquellas en que se exige responsabilidad extracon-
tractual, en la que tienen acomodo las derivadas de la infraccion
de los derechos de propiedad intelectual.

La razon por la que el TJ, a partir de la sentencia de 25 de octubre
de 201, C-509/09 v C-161/10, eDate, reconocid el fuero del centro
de intereses principales de la victima en supuestos en que era
aplicable el art. 5.3 del Reglamento 44/2001, no fue tanto la na-
turaleza de los derechos para los que se reclamaba la proteccion
como la ubicuidad de la manifestacion de los dafos, dado que la
vulneracion de los derechos de la personalidad se habia producido
por publicaciones en Internet. Como declard esa sentencia, la pu-
blicacion de contenidos en un sitio de Internet se distingue de la
difusion territorial a través de un medio de comunicacion impreso
en gue aquella persigue, en principio, la ubicuidad de los citados
contenidos. Estos pueden ser consultados instantdneamente por
un numero indefinido de usuarios de Internet en todo el mundo,
con independencia de cualquier intencién de su emisor relativa a
su consulta mas alld de su Estado miembro de residencia y fuera
de su control.

Es esa, y no otra, la razén por la que el TJ reconocié un fuero com-
petente para el conocimiento de la totalidad de las acciones que
correspondieran a la victima en el Estado donde esta tuviera su
centro de intereses principales que, por lo general, aunque no ne-
cesariamente (sentencia de 17 de octubre de 2017, asunto C-194/16,
Bolagsupplysningen OU), serd aquel Estado en que la victima
tuviera su domicilio. Dado el caracter universal de la World Wide
Web, la publicacion ofensiva habria sido accesible en dicho Esta-
do y es en él donde se habria producido el mayor dafio para la
victima, al ser el lugar donde seria mas conocida y, por tanto, su
reputacion resultaba mas perjudicada.

Sin embargo, cuando el contenido ofensivo no ha sido publicado
en Internet sino en un medio tradicional (en concreto, en una re-
vista editada en papel), el TJ ha mantenido el criterio tradicional de
considerar que el forum loci delicti comissi del art. 5.3 del Convenio
y del Reglamento Bruselas | es tanto el Estado en que se edita la
revista, como lugar del hecho causal (cuyos tribunales tienen com-
petencia para conocer de todas las acciones que correspondan a
la victimay, en concreto, la de reclamacion de indemnizacion de la
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totalidad del dafo), como los Estados en que la publicacién se ha
distribuido cuando la victima es alli conocida (como lugar de ma-
nifestacion de los dafnos), que son competentes solamente para
conocer de la indemnizacion del dafo producido en ese Estado,
para lo que es relevante, por ejemplo, cual ha sido la distribucion
de la revista en dicho Estado. Asi lo declara en la sentencia de 7 de
marzo de 1995, C-68/93, Shevill.

La sentencia concluye senalando que en el caso objeto del recurso,
la vulneracién de los derechos morales de autor de la demandante
no se ha producido por la reproducciéon y comunicaciéon publica
inconsentida de su obra en Internet. Lo ha sido por una reproduc-
cion de la obra en un soporte tradicional, concretamente unas fa-
rolas instaladas en una via publica, y la comunicaciéon publica de
la obra plagiaria se ha producido en ese lugar, que estaba en el
Estado de Qatar.

Por tanto, dado que tanto el hecho causal como la manifestacion
del dafo se han producido fuera de Espafa, que la demandante
tenga su centro de intereses principales en Espafa y sea en este
Estado donde ha desarrollado su labor creativa, no constituyen ne-
xos adecuados para atribuir la competencia judicial internacional a
los tribunales espanoles y, en concreto, al Juzgado de lo Mercantil
de Barcelona ante el que se presentd la demanda.

Como consecuencia de lo expuesto, el motivo del recurso extraor-
dinario por infracciéon procesal es estimado y la condena es revo-
cada.
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Comentario

Es casi imposible resumir en unas pocas lineas un conflicto de 20
afos y una sentencia del Tribunal Supremo espanol que resuelve
un recurso por infraccion procesal basado en 33 motivos y un re-
curso de casacion basado en 4 motivos mas. Pero lo cierto es que
el Tribunal Supremo allana el camino por completo al estimar la
primera de las causas de impugnacion, la falta de competencia
internacional del tribunal espafol, haciendo innecesaria la consi-
deracion de todas las restantes.

En este punto la sentencia incide en el espinoso tema de determi-
nar los limites de la jurisdiccion espafola por infracciones de de-
rechos de propiedad intelectual cuando el ilicito tiene lugar fuera
de Espanfa. El tribunal Supremo ofrece un repaso exhaustivo de la
jurisprudencia del TJ que interpreta el criterio general que se de-
canta por otorgar la competencia a los tribunales del lugar donde
se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dafoso.

A estos efectos la sentencia recuerda que este criterio debe ser in-
terpretado de forma restrictiva; que tiene que existir una conexion
particularmente estrecha entre la controversia y el 6rgano jurisdic-
cional; que no cabe extender la jurisdiccidn a cualquier lugar don-
de puedan experimentarse las consecuencias perjudiciales de un
hecho que haya causado ya un dano efectivamente sobrevenido
en otro lugar; que las preferencias del legislador no comprenden
el lugar del domicilio del demandante, sino el forum loci delicti
comissi; y que la excepcion a esta regla general solo se justifica en
las infracciones que se cometen a través de Internet pero no en
las analégicas.
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El hecho de que en el caso enjuiciado la infraccion consista en una
instalacion de farolas en la calle publica de una ciudad fuera de Es-
pana, es suficiente para que el Tribunal Supremo rechace la com-
petencia internacional del Juzgado espafol. Cabria preguntarse
hasta qué punto esta sentencia obliga o no a los autores espafo-
les que ven infringidos su derecho moral fuera de Espafa a litigar
siempre en paises tan lejanos como Qatar.

Carlos socio,
Moran AREA LEGAL
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04 Compensaciéon equitativa por
copia privada y reprografia

Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de noviembre de 2024,

Reprobel (C-230/23)

Hechos

El litigio surge en Bélgica, entre Reprobel CV (“Reprobel”), entidad
de gestidén colectiva designada por el estado belga para garanti-
zar la percepcion y el reparto de las remuneraciones previstas por
la normativa nacional por la realizacion de copias de obras prote-
gidas en determinados supuestos (tales como reproduccion para
uso privado), y Copaco Belgium NV (“Copaco Belgium”), distribui-
dor de equipos informaticos de reproduccién como fotocopiado-
rasy escaneres, sujeta, por tanto, al pago de dicha compensacioén
en virtud de la legislacién belga. Hasta finales de 2016, Copaco
abonaba a Reprobel remuneraciones a tanto alzado por la repro-
duccion de obras protegidas.

A raiz de la sentencia en el caso Hewlett-Packard Belgium (C-
572/13), que declaré contrarias a la Directiva 2001/29/CE determina-
das modalidades del régimen belga —por prever remuneraciones
fijas desvinculadas del uso efectivo de los equipos y sin mecanis-
mMos correctores para evitar la sobrecompensacion—, Copaco Bel-
gium suspendioé el pago de las facturas emitidas por Reprobel en-
tre noviembre de 2015y enero de 2017. La empresa invoco el efecto
directo de la citada Directiva y sefalé que no reanudaria los pagos
hasta que el Derecho belga se ajustara al Derecho de la Unidn.

En marzo de 2017 entrd en vigor un nuevo sistema de compensa-
cion equitativa en Bélgica, sin que Reprobel reanudara los pagos.
El 16 de diciembre de 2020, Reprobel interpuso demanda y recla-
mo a Copaco Belgium el pago de las compensaciones equitativas
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previstas por la legislacion belga sobre derechos de autor y dere-
chos afines, por la comercializacion de equipos multifuncionalesy
soportes digitales susceptibles de realizar copias. Copaco Belgium
impugno dicha reclamacion, sosteniendo que no actuaba como
usuario final ni como entidad obligada al pago, sino como mero
distribuidor dentro de la cadena de suministro.

El drgano remitente decididé suspender el procedimientoy plantear
al Tribunal de Justicia diversas cuestiones prejudiciales, relativas a
la posibilidad de invocar el efecto directo de la Directiva 2001/29
frente a una entidad de gestion colectiva y si el juez nacional debe
inaplicar la normativa incompatible con el Derecho de la Unidn.

Pronunciamientos

El Tribunal de Empresas de Gante (Bélgica) planted una cuestion
prejudicial al TJ, solicitando interpretar diversos preceptos de la Di-
rectiva 2001/29/CE, en particular los articulos 5, apartado 2, letras a)
y b), sobre excepciones y limitaciones al derecho de reproducciéon
y la correspondiente compensacion equitativa.

En un primer lugar, el Tribunal se centra en analizar el sistema bel-
ga de compensacion y la funcion y facultades de Reprobel en di-
cho sistema. El Tribunal confirma que la normativa belga prevé un
sistema mixto de compensacion, compuesto por una parte fija (a
tanto alzado) y otra proporcional, sufragado por los adquirentes de
los equipos o servicios de reproduccion, cuya recaudacion y distri-
buciéon corresponde a Reprobel.

A continuacion, el TJ examina si Reprobel, como Unica entidad
habilitada en Bélgica para la percepcién y reparto de la compen-
sacion equitativa por copia privada y reprografia, dispone de fa-
cultades exorbitantes respecto de las relaciones entre particulares.
Concluye afirmativamente dado que Reprobel estd legalmente
facultada para reclamar de pleno derecho el pago de la remunera-
cion a fabricantes y distribuidores, asi como para requerirles infor-
macion necesaria para determinar los deudores y las cantidades

JURISPRUDENCIA EUROPEA

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 69



ELZABURU ‘ ANUARIO 2024-2025 Derechos de autor

04 Compensacion equitativa por copia privada y reprografia

adeudadas, bajo apercibimiento de sanciones penales por incum-
plimiento. Asimismo, puede obtener informacién de autoridades
aduaneras, tributarias y de seguridad social, lo que refuerza su po-
sicion como entidad dotada de prerrogativas publicas.

Por otra parte, el TJ declara en su tercera cuestion prejudicial, que
el articulo 5, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2001/29/CE
permite a los particulares invocar ante los tribunales nacionales la
inobservancia del Derecho de la Unién frente a una entidad como
Reprobel, cuando esta actla en ejercicio de una mision de interés
publico dotada de potestades exorbitantes. En tales casos, los par-
ticulares pueden oponerse a la aplicacion de normas nacionales
contrarias al Derecho de la Unidn, dado que la entidad opera como
prolongacion del Estado en la ejecucion de las obligaciones deri-
vadas de la Directiva 2001/29.

En su cuarta cuestion prejudicial, el TJ recuerda que las disposi-
ciones de una directiva pueden tener efecto directo cuando son
incondicionales y suficientemente precisas, permitiendo a los par-
ticulares invocarlas ante los érganos jurisdiccionales nacionales
frente al Estado en caso de transposicion incorrecta o inexistente.
A este respecto, el articulo 5, apartado 2, letras a) y b), de la Directi-
va 2001/29 impone a los Estados Miembros una obligacion clara y
concreta de garantizar la compensacion equitativa, sin supeditarla
a medidas ulteriores. En consecuencia, los jueces nacionales de-
ben asegurar la primacia y plena eficacia del Derecho de la Unidn,
dejando inaplicadas las normas internas contrarias.

El TJ concluye, por tanto, que el articulo 5, apartado 2, letras a) y b),
de la Directiva 2001/29/CE se opone a una normativa nacional que
imponga un doble canon de compensacion equitativa —por copia
privada y por reprografia— sobre los mismos equipos o soportes
sin diferenciar los usos que justifican cada modalidad, al generar
una compensacion excesiva e infringir los principios de proporcio-
nalidad y neutralidad del mercado interior.

Adicionalmente, el TJ extiende la eficacia directa de la Directiva a
supuestos en que un particular interpone reclamaciones frente a
la entidad que recauda compensaciones equitativas por actos de
reproduccion, lo cual implica que el juez nacional debe sustraer la
aplicacion de normas nacionales contrarias a la Directiva cuando
el caso concreto lo requiera.
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Comentario

La sentencia representa un avance doctrinal significativo en mate-
ria de efecto directo de las directivas en el ambito del derecho de
autor, especialmente en lo relativo a las compensaciones equitati-
vas por excepciones y limitaciones al derecho de reproduccion. Al
afirmar que las disposiciones pertinentes de la Directiva 2001/29/
CE tienen efecto directo, el Tribunal consolida una jurisprudencia
gue permite a los particulares invocar normas europeas directa-
mente frente a entidades de gestidn que actuan en ejercicio de
poderes publicos extraordinarios.

Desde la perspectiva del Derecho de la Unidn, este pronunciamien-
to subraya la efectividad del Derecho europeo frente a normativas
nacionales que puedan haber transpuesto incorrectamente las ex-
cepcionesy limitaciones al derecho de autor. Esto es especialmen-
te critico en sistemas donde la compensaciéon equitativa se regula
mediante leyes nacionales y se gestiona por entidades dotadas
de poderes especiales, porque el TJ establece que esa regulacion
debe adaptarse al margen de la Directiva, garantizando el respeto
a los limites impuestos por el Derecho de la Unién.

Ademas, la sentencia tiene una dimension practica relevante para
empresas sujetas a obligaciones de remuneracion por reproduc-
cion; al reconocer que estas disposiciones de la Directiva son di-
rectamente aplicables, se ofrece a los operadores una herramienta
juridica para cuestionar legislaciones nacionales desajustadas o
excesivas, lo que favorece la armonizacion del mercado interiory la
seguridad juridica en el ambito de la propiedad intelectual.

En sintesis, la decision fortalece la aplicacion efectiva del Derecho
de la Unidn en materia de derechos de autor y limites al derecho
de reproduccion, al permitir que los particulares puedan invocar
directamente normas europeas frente a entidades que ejercen
funciones publicas relevantes, contribuyendo asi a una mayor co-
herencia y uniformidad en la aplicacion de las excepciones y limi-
taciones contempladas en la Directiva 2001/29/CE.
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Los Estados miembros de la UE
no pueden aplicar el criterio
de “reciprocidad material” del
art. 2.7 del Convenio de Berna
para obras de arte aplicadas
cuyo pais de origen no sea un
Estado miembro

Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de octubre de 2024,

Kwantum (C-227/23)

Hechos

La sociedad suiza fabricante de muebles, Vitra, es titular de los de-
rechos de propiedad intelectual sobre muebles de disefos crea-
dos por el matrimonio Charlesy Ray Eames (nacionales de Estados
Unidos), entre otros, de la “silla DSW". Vitra demanda a la cadena
de tiendas neerlandesa y belga, Kwantum, por comercializar una
silla que entiende que infringe sus derechos de propiedad intelec-
tual sobre la “silla DSW".

El litigio principal alcanza al Tribunal Supremo de los Paises Ba-
jos que decide suspender el procedimiento y remitir una cuestion
prejudicial al TJ con el objeto de aclarar la validez de los citados
derechos de autor en la UE, dado que la obra original y sus autores
son originarios de Estados Unidos (tercer pais).
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Ejemplo de silla DSW.
Fuente: Vitra

El debate juridico se centraba en determinar si la normativa co-
munitaria, concretamente, la Directiva 2001/29/CE debe aplicarse
a obras de artes aplicadas de terceros paisesy si los Estados miem-
bros de la UE pueden exigir, como condicidn, el criterio de “reci-
procidad material” previsto en el art. 2.7, del Convenio de Berna
para reconocer derechos de autor en esos casos.

Pronunciamientos

ElI TJ declara que la situacién descrita esta comprendida en el dm-
bito de aplicacion material de la Directiva 2001/29/CE. Es decir, los
derechos exclusivos consagrados por esa norma pueden exten-
derse a obras procedentes de terceros paises, siempre que dichas
obras rednan los requisitos de originalidad para ser calificadas
como “obra”.

En consecuencia, el TJ interpreta que los derechos de autor consa-
grados en la Directiva, en relacién con los derechos fundamenta-
les reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la

JURISPRUDENCIA EUROPEA
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Derechos de autor

74


https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2001/29/oj
https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/textdetails/12214

ELZABURU

ANUARIO 2024-2025

O5  Los Estados miembros de la UE no pueden aplicar el criterio de “reciprocidad material” del art. 2.7
del Convenio de Berna para obras de arte aplicadas cuyo pais de origen no sea un Estado miembro

Unidén Europea, se oponen a que los Estados miembros supediten
el ejercicio de esos derechos al criterio de “reciprocidad material”
previsto en el Convenio de Berna (es decir, no pueden exigir que la
obra esté “igualmente protegida” en su pais de origen). Esa limita-
cion, de imponerse, deberia venir de una norma de la UE expresa.

Comentario

Esta sentencia representa un hito en la proteccién de las creacio-
nes de disefo y obras de artes aplicadas en el mercado interior de
la UE cuando proceden de terceros paises. Impide que los Estados
miembros impongan de forma unilateral exigencias adicionales
(como la “reciprocidad material”) que podrian fragmentar el mer-
cado interior y debilitar la proteccion de los autores.

En la practica, refuerza la certeza juridica para titulares de dere-
chos de autor extranjeros (no europeos), al garantizar que puedan
invocar la proteccién de la Directiva en cualquier Estado miembro,
sin discriminaciones. Ademas, evita que el criterio de reciprocidad
sirva como barrera técnica o formal para la efectiva circulacién de
obras protegidas. En definitiva, refuerza la coherencia del régimen
de derechos de autor armonizados en la UE.
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Proteccion del software y
modificacidén de variables
en su ejecucion

Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de octubre de 2024,

Sony (C-159/23)

Hechos

El litigio enfrenta a Sony Computer Entertainment Europe Ltd
(“Sony"), distribuidora de la consola PlayStation Portable (PSP) y
sus juegos, con la compafia Datel Design and Development Ltd
(“Datel”), fabricante de accesorios y programas complementarios
como Action Replay PSPy Tilt FX.

ONY

Los programas de Datel se ejecutaban junto con los de Sony y per-
mitian alterar variables almacenadas temporalmente en la memo-
ria de la consola, activando funciones no previstas como, por ejem-
plo, eliminar limitaciones de velocidad en el juego “MotorStorm:
Arctic Edge”.

Sony alegd que estas modificaciones constituian una “transforma-
cidén” no autorizada de sus programas, en el sentido del articulo
4.1.b) de la Directiva 2009/24/CE, vulnerando su derecho exclusivo
de transformacion.
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El Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Pe-
nal de Alemania) planted al TJ dos cuestiones prejudiciales: (i) si el
contenido de las variables modificadas durante la ejecucion del
programa esta protegido por derechos de autor y (ii) si dicha alte-
racion puede considerarse una transformacion en el sentido de la
Directiva.

Pronunciamientos

El TJ delimita el alcance de la proteccidn juridica de los programas
de ordenador conforme a los articulos 1y 4 de la Directiva 2009/24,
CE, precisando que solo se protegen las formas de expresion del
programa.

Recuerda que el articulo 1.2 excluye de la proteccién las ideas,
principios y métodos de funcionamiento. Por tanto, el derecho de
autor ampara el cédigo fuente y el cédigo objeto, pero no los ele-
mentos funcionales o los datos de ejecucion.

El TJ cita el Tratado de la OMPIy el Acuerdo ADPIC, que también
limitan la proteccién a las expresiones, no a las ideas o procedi-
mientos técnicos.

En este contexto, el TJ considera que el contenido de las variables
almacenadas temporalmente en la memoria no forma parte de
la forma de expresion del programa de ordenador. Tales variables
son estados transitorios que no reproducen ni transforman el cé-
digo protegido.

El TJ subraya, ademas, que la finalidad de la Directiva es proteger
la creacién intelectual del programa, pero sin otorgar monopolios
sobre su funcionamiento, para no obstaculizar la competencia ni
el progreso técnico.

En consecuencia, el TJ concluye que la modificacién de variables
durante la ejecucion no constituye una transformacién del progra-
ma ni infringe el derecho de autor, siempre que tales modificacio-
nes no permitan reproducir o realizar nuevamente el programa.
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Comentario

La sentencia del TJ aclara un aspecto clave del Derecho de la UE:
los derechos de autor sobre software protegen el cédigo como ex-
presion creativa, pero no el comportamiento funcional del progra-
ma durante su uso.

El fallo sigue la linea de decisiones anteriores como SAS Institute
(C-406/10) y Bezpecnostni softwarova asociace (C-393/09), que ya
limitaron la proteccion a la expresion literal del cédigo. Con ello, el
TJ reafirma la distincion entre expresion protegida y funcionalidad
libre, base del equilibrio entre propiedad intelectual e innovacion.

Desde el punto de vista practico, la sentencia tiene dos efectos
principales. Primero, obliga a las empresas desarrolladoras a re-
forzar sus medidas tecnoldgicas de proteccion o los contratos de
licencia, ya que el derecho de autor no cubre modificaciones fun-
cionales en la ejecucion del software. Segundo, ofrece seguridad
juridica a los desarrolladores de programas auxiliares, siempre que
no modifiquen el cédigo del programa protegido.

En definitiva, esta sentencia consolida un criterio uniforme en la
UE: Solo las formas de expresion -codigo fuente y coédigo objeto-
guedan amparadas por el derecho de autor, mientras que los esta-
dos de ejecucion y las variables dinamicas permanecen fuera del
ambito protegido.

Ana SOCIA
Sanz ASOCIADA
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07 “Comunicaciéon al publico”
en edificio en arrendamiento

Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de junio de 2024,

GEMA ((f—l;g[zg)

Hechos

El caso se origina en un litigio entre la sociedad de gestidn colec-
tiva GEMA y GL, una empresa que explota un edificio de viviendas
en Alemania. GL instalé en varios de los pisos televisores equipa-
dos con antenas interiores que permiten captar sefiales y difundir
emisiones, incluidas emisiones de musica, entre los arrendatarios.

GEMA considerd que esta puesta a disposicion por parte de GL
constituia una comunicacion al publico de obras protegidas, en
contravencién del derecho exclusivo de comunicacion al publico
previsto en la Directiva 2001/29/CE.

El tribunal aleman remitente —Amtsgericht Potsdam— planted
una cuestion prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unién
Europea para que se interpretara el concepto de comunicacion al
publico en este supuesto.
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Pronunciamientos

El Tribunal de Justicia de la Unidn Europea interpreta el articulo
3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE y establece los siguientes
criterios:

1. El concepto de “comunicacion al publico” no se agota en la
mera puesta a disposicion de instalaciones técnicas (como te-
levisores con antena) si no existe un acto adicional que ponga
efectivamente obras protegidas a disposicion de un publico di-
ferente al que estaba previsto originalmente.

2. Lafinalidad lucrativa de la puesta a disposicion de los dispo-
sitivos, aunque relevante, no determina por si sola la existencia
de una comunicacion al publico en sentido europeo; lo decisivo
es si se produce un acto que traslada las obras protegidas a un
nuevo publico mas alla de la recepcién privada habitual.

3. Corresponde al 6rgano jurisdiccional remitente determinar,
conforme a los hechos concretos y a la normativa nacional apli-
cable, si la conducta de GL implica un acto de comunicacion al
publico conforme a los criterios europeos.

4, EIl Tribunal recuerda que la valoraciéon de si existe comuni-
cacion al publico exige un examen factico y juridico conjunto,
atendiendo a la existencia de un publico nuevo y al control efec-
tivo de la puesta a disposicion.
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Comentario

Esta sentencia contribuye a la jurisprudencia consolidada del Tri-
bunal sobre el concepto de “comunicacion al publico” en el am-
bito de la propiedad intelectual, desarrollada en una larga serie
de pronunciamientos que buscan equilibrar la protecciéon de los
derechos de los autores con la seguridad juridica y la neutralidad
tecnoldgica.

La novedad especifica del asunto C 135/23 radica en trasladar al
contexto de viviendas arrendadas criterios previamente aplicados
a otros entornos (como establecimientos hoteleros o lugares publi-
cos), esclareciendo que no basta con poner a disposicion equipos
técnicos que puedan recibir emisiones: es necesario determinar si
existe efectivamente la puesta a disposicion de obras protegidas a
un “nuevo publico” distinto del publico original de la transmision.
Esta linea interpretativa busca evitar una extension desproporcio-
nada del derecho exclusivo de comunicacion al publico que podria
abarcar actividades de caracter meramente técnico.

Ademas, la sentencia subraya la importancia del criterio del publi-
co nuevo y de la neutralidad tecnoldgica: la mera tecnologia utili-
zada (televisores con antena interior) no puede, por si sola, generar
un nuevo acto de comunicacion si no hay una puesta efectiva de
obras a disposicion del publico. De este modo, el Tribunal refuerza
un enfoque funcional que exige una conexion real con el ejerci-
cio de los derechos exclusivos previstos en la Directiva 2001/29/CE,
evitando interpretaciones formalistas que tendrian amplias reper-
cusiones restrictivas sobre actividades legitimas de propietarios y
arrendatarios.
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En conclusion, el TJ delimita con precision los elementos que con-
figuran el concepto de comunicacion al publico, ofreciendo una
pauta clara para los tribunales nacionales cuando enfrenten su-
puestos analogos, y garantizando una aplicacion equilibrada del
Derecho de la Unién en materia de derechos de autor.

!
Inés de ASOCIADA SENIOR,
Casas AREA LEGAL
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“Comunicacion al publico”

en un establecimiento hotelero

Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2024,

Citadines (C-723/22)

Hechos

La sentencia trae causa en una cuestidon prejudicial planteada
por el Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Munich (Landgeri-
cht Munchen [) en el contexto del litigio entre Citadines Betriebs
GmbH (“Citadines”) y MPLC Deustchland GmbH b (“MPLC"), en re-
laciéon con la comunicacién al publico de un capitulo de una serie
de television a través de televisores puestos a disposicion en las ha-
bitaciones y gimnasios de un establecimiento hotelero propiedad
de Citadines, para que sus clientes lo visionaran en abierto. Para
ello, la sefal de televisidn se retransmitia dentro del hotel median-
te un sistema de distribucién por cable gestionado internamente.

MPLC es un operador de gestion independiente y con animo de
lucro que representa a productores audiovisuales, quien ejercita
accién contra Citadines solicitando que se pusiera fin a la comu-
nicacion al publico del episodio referido en el parrafo anterior, dic-
tando el Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Munich auto de
medidas provisionales por las que se prohibe poner a disposiciéon
del publico dicho episodio.

Tras esta accion, Citadines interpone recurso de apelacion ante el
Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Munich (Ober-
landesgericht Midnchen) y MLPC responde alegando que, a pesar
de haber suscrito Citadines contratos de licencia de distribuciéon
con las sociedades alemanas de gestion colectiva de derechos de
autor, al retransmitir la sefal a través de un sistema de distribucion
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por cable del propio establecimiento se estaba violando el derecho
de comunicacion publica que gestiona en nombre de los produc-
tores que representa.

Dicha duda se debe a que la Ley alemana de Derechos de Autor
(“UrhG") divide el derecho de comunicacion al publico, por un
lado, en su articulo 20b relativo a la retransmision; “El derecho a
retransmitir una obra transmitida en el contexto de una retrans-
misidon simultanea, inalterada y completa mediante sistemas de
cable o de microondas (distribucion por cable) solo puede ser ejer-
cido por una sociedad de gestion colectiva de derechos de autor.
Esta norma no se aplicara a los derechos que ejercita un organis-
mo de radiodifusion en relacién con sus propias emisiones” y, por
otro lado, en su articulo 22 relativo a la comunicaciéon de emisiones
radiodifundidas; “El derecho de comunicar emisiones radiodifun-
didas y de ponerlas a disposicion del publico es el derecho a reali-
zar emisiones radiodifundidas y de poner tales obras a disposicion
del publico a través de pantallas, altavoces o dispositivos técnicos
similares”.

Pronunciamientos

En su cuestidon prejudicial, el érgano jurisdiccional plantea si el
articulo 3, apartado 1 de la Directiva 2001/29/CE se opone a una
practica nacional que considera como comunicacioén al publico la
puesta a disposicion de aparatos de television en las habitacionesy
gimnasio de un establecimiento hotelero cuando tales televisores
reciben y retransmiten la sefal a través de distribucion por cable,
aun cuando exista una licencia para la distribucién por cable sus-
crita con entidades de gestion colectiva.

El Tribunal recuerda que, si bien corresponde al juez nacional de-
terminar si Citadines estd realizando o no un acto de comunica-
cion publica, el TJ proporciona al érgano jurisdiccional todos los
elementos de interpretacion de Derecho de la Unidn pertinentes,
y, en concreto, declara que:
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- La mera puesta a disposicion de instalaciones fisicas (televi-
sores) por si sola no constituye una comunicacion al publico en
el sentido de la Directiva. Lo relevante es si existe un acto que
suponga poner a disposicion de un publico (distinto al publi-
co original de la transmision) una obra protegida mediante un
acto de comunicacion.

- En cuanto a la retransmisiéon mediante un sistema de distri-
bucién por cable del propio establecimiento, la Directiva 93/83/
CEE (sobre distribucion por cable) define y regula este tipo de
actos de distribucion y distingue entre la mera puesta a dispo-
sicion de sefal y actos que, por su naturaleza técnica, pueden
calificarse como comunicacion al publico.

- La existencia de un contrato de licencia con entidades de ges-
tion colectiva para la distribucion por cable no resuelve de por si
la cuestion de si hay comunicacion al publico en sentido euro-
peo; es decir, no basta con el contrato: hay que analizar si existe
un acto de comunicacion conforme al Derecho de la Unién.

Es por lo anterior, por lo que el TJ responde a la cuestion preju-
dicial determinando que la puesta a disposicion de aparatos de
television instalados en el hotel cuando, ademas se retransmita
una sefal a dichos televisores por cable propio, constituye una co-
municacion al publico en el sentido del articulo 3 apartado 1, de la
Directiva 2001/29/CE.
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Comentario

La sentencia aborda un problema clasico en el Derecho europeo
de la propiedad intelectual: la delimitacién del concepto de “co-
municacion al publico” en perjuicio de supuestos técnicos espe-
cializados.

El Tribunal reafirma la doctrina segun la cual no se considera co-
municacion al publico todo acto de mera puesta a disposicion de
medios técnicos (como televisores) si no existe un acto transmisivo
que implique la puesta a disposicion de obras a un publico en una
fase intermedia. Esto evita una interpretacion expansiva del dere-
cho exclusivo que podria abarcar actividades sin impacto real en
el mercado de licencias, lo cual seria contrario al equilibrio entre
proteccion y acceso al mercado interior.

Al distinguir el régimen de la Directiva 93/83/CEE (distribucion por
cable) y la Directiva 2001/29/CE (derechos de autor), el TJ delimita
dos ambitos funcionalmente distintos:

- La distribucion por cable puede estar regulada contractual-
mente y autorizada mediante licencias especificas;

- Pero la comunicacioén al publico exige un juicio juridico facti-
co sobre la naturaleza del acto, mas alla de la existencia de tal
licencia.

El Tribunal recuerda acertadamente que la determinaciéon de los
hechos materiales (si la conducta concreta constituye o no co-
municacion al publico) corresponde al tribunal remitente. Esto se
inscribe en la clasica separacion de funciones entre el TJ —que in-
terpreta el Derecho de la Unién— y las jurisdicciones nacionales
—que aplican esos estandares a los hechos—.

Este pronunciamiento tiene impacto directo en la interpretacion
de derechos exclusivos en entornos técnicos y digitales, especial-
mente cuando la transmision o retransmision de sefnales se reali-

JURISPRUDENCIA EUROPEA
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

87



ELZABURU \ ANUARIO 2024-2025 Derechos de autor

08 “Comunicacion al publico” en un establecimiento hotelero

za mediante sistemas internos o redes cerradas. Refuerza la idea
de que la proteccion del Derecho de autor debe ser equilibrada y
proporcionada y evita que conceptos amplios de comunicacion al
publico se utilicen para exigir licencias en situaciones que no im-
plican una verdadera afectacion del mercado de derechos.

Mabel SOCIA DIRECTORA,
Klimt AREA LEGAL
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Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 2024,

]amcndo (C-10/22)

Hechos

La sentencia trae causa del litigo entre Liberi editori e autori (“LEA")
y Jamendo, en relacién con la actividad de intermediacion que Ja-
mendo esta llevando a cabo en materia de derechos de autor en
Italia, permitiendo a autores y titulares de derechos autorizar el uso
de sus obras musicales, especialmente en entornos digitales y co-
merciales.

Jamendo
Licensing

LEA es una entidad de gestion colectiva que interpone acciéon con-
tra Jamendo, un operador de gestion independiente (“OGI") con
sede en Luxemburgo que ejerce su actividad en Italia desde 2004.
El litigio se origina porque, conforme a la normativa italiana, la acti-
vidad de gestion colectiva de derechos de autor estaba reservada,
en la practica, a entidades autorizadas a nivel nacional, lo que im-
pedia a operadores establecidos en otros Estados miembros pres-
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tar dichos servicios en ltalia. LEA sostenia que Jamendo no podia
operar legalmente en territorio italiano.

Ante las dudas sobre la compatibilidad de esta normativa nacional
con el Derecho de la Unidn, el Tribunale ordinario di Roma planted
una cuestion prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unién Euro-
pea (TJ), centrada en la interpretacion del articulo 56 TFUE (libre
prestacion de servicios) y de la Directiva 2014/26/UE sobre gestion
colectiva de derechos de autor y derechos afines.

Pronunciamientos

El Tribunal de Justicia de la Unidn Europea, analiza en primer lugar
si la Directiva 2014/26 es la norma de aplicacion adecuada para
este caso y concluye que, aunque en el articulo 2, apartado 4, ex-
tiende a los OCGI la aplicacion de determinadas disposiciones de
dicha Directiva, no puede interpretarse que obligue a los Estados
miembros a velar por que los titulares de derechos dispongan del
derecho a autorizar a un OGl.

A continuacion, el Tribunal analiza la actividad de Jamendo a la luz
del articulo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unién Euro-
pea (TFUE), por el que se prohibe a los Estados miembros adoptar
medidas que hagan imposible, dificulten u obstaculicen la libre
prestacion de servicios por operadores establecidos en otro Esta-
do miembro.

El Tribunal concluye que la actividad de los operadores de ges-
tion independientes constituye una prestaciéon de servicios en el
sentido del articulo 56 TFUE, por lo que la normativa nacional que
regula su acceso al mercado debe respetar la libre prestacion de
servicios.

En este sentido, al no contemplar alternativas menos gravosas y
optar por una restriccion tan amplia, la normativa italiana vulnera
el articulo 56 TFUE, pues impone una limitacién desproporcionada
a la libre prestacion de servicios. De este modo, el Tribunal deja
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claro que ltalia no puede reservar la intermediacion en materia de
derechos de autor Unicamente a las entidades nacionales autori-
zadas cuando ello supone un obstaculo injustificado para los ope-
radores procedentes de otros Estados miembros.

Comentario

La sentencia del Tribunal de Justicia se inscribe en una linea ju-
risprudencial consolidada que afirma la primacia de las libertades
fundamentales del mercado interior frente a regulaciones nacio-
nales que, en el ambito de la propiedad intelectual, generan efec-
tos excluyentes o proteccionistas. El Tribunal recuerda que la ges-
tion colectiva de derechos de autor, aun atendiendo a finalidades
legitimas de proteccién de los titulares, constituye una actividad
econdmica sujeta a las exigencias del articulo 56 TFUE.

Desde esta perspectiva, el fallo resulta especialmente relevante al
delimitar el alcance de la Directiva 2014/26/UE, aclarando que esta
no impone a los Estados miembros la obligacion de garantizar a
los titulares de derechos la posibilidad de autorizar a operadores
de gestion independientes, pero tampoco legitima restricciones
nacionales que impidan el acceso de dichos operadores al mer-
cado. De este modo, el Tribunal evita una interpretacién extensiva
de la Directiva que pudiera justificar cierres normativos incompa-
tibles con el Derecho de la Unidn.

Asimismo, la sentencia tiene una clara proyeccién practica en el
contexto de la explotacion digital y transfronteriza de obras prote-
gidas, donde la existencia de barreras nacionales dificulta la con-
cesion eficiente de licencias. Al reforzar el principio de libre pres-
tacion de servicios, el TJ favorece un entorno mas competitivo y
flexible, en beneficio tanto de los titulares de derechos como de
los usuarios.

En definitiva, el pronunciamiento del Tribunal contribuye a la ar-
monizacion del mercado europeo de la gestidn colectiva, al tiem-
po que obliga a los Estados miembros a revisar sus marcos regula-
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torios para asegurar que los requisitos impuestos a los operadores
sean verdaderamente proporcionados y no discriminatorios, ga-
rantizando asi el equilibrio entre la proteccion de los derechos de
autor y el funcionamiento efectivo del mercado interior.

Mabel SOCIA DIRECTORA,
Klimt AREA LEGAL
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01 Exigencia de la plausibilidad
del efecto técnico para
apreciar la actividad inventiva

Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2025,
Teva (ECLLES:TS:2025:1714)

Hechos

El litigio enfrenta a la farmacéutica Teva con la titular de una pa-
tente europea relativa a un compuesto destinado al tratamiento
de enfermedades inflamatorias. Teva solicitdé la nulidad parcial
de la patente alegando falta de actividad inventiva, al considerar
gue el efecto técnico reivindicado no era plausible a la luz de la
informacién contenida en la solicitud inicial. La parte demandada
defendid que la plausibilidad del efecto se desprendia del conoci-
miento general del experto y de estudios posteriores que confir-
maban la eficacia del compuesto.

teva

Tras un recorrido procesal ante los tribunales de instancia y ape-
lacion, el caso llego al TS, que debia determinar si la plausibilidad
del efecto técnico pretendido constituye un requisito exigible para
valorar la actividad inventiva en el marco de la Ley de Patentes (LP)
y del_ Convenio sobre la Patente Europea (CPE).
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Pronunciamientos

El TS parte del principio de que la actividad inventiva debe eva-
luarse conforme al articulo 56 del CPE y a la doctrina consolidada
de la Oficina Europea de Patentes (EPQO). Destaca que la invencion
debe ofrecer una solucién técnica a un problema técnico objetivo,
y que la contribuciéon alegada debe ser creible en el momento de
la solicitud.

La Sala asume la nocién de “plausibilidad del efecto técnico”, desa-
rrollada por la jurisprudencia de la EPO, segun la cual no basta con
una mera afirmacion del efecto técnico: es necesario que, a partir
de la solicitud y los conocimientos generales del experto en la ma-
teria, el efecto resulte verosimil o razonablemente sustentado. Si
el efecto no es plausible en ese momento, la invencién carece de
actividad inventiva.

ElI TS aclara que la plausibilidad no constituye un nuevo requisito
de patentabilidad autdnomo, sino un criterio metodoldgico para
valorar la actividad inventiva. Rechaza que puedan utilizarse prue-
bas o datos posteriores para subsanar la falta de plausibilidad ini-
cial, pues ello alteraria el equilibrio del sistema de patentesy am-
pliaria indebidamente el contenido de la solicitud original.

Aplicando esta doctrina al caso, el TS concluye que la patente im-
pugnada no aportaba datos suficientes que hicieran creible el
efecto antiinflamatorio alegado. La descripciéon no contenia ejem-
plos experimentales ni referencias concretas que permitieran al
experto considerar plausible el mecanismo de accién del com-
puesto. En consecuencia, confirma la nulidad parcial de la patente
por falta de actividad inventiva.
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Comentario

La sentencia del TS consolida en Espafa la doctrina europea sobre
la plausibilidad del efecto técnico como elemento esencial para
valorar la actividad inventiva. La Sala adopta la jurisprudencia de
la EPOy el TJ, estableciendo que el solicitante debe aportar, desde
el momento de la presentacion, una base técnica suficiente que
haga creible la eficacia de la invencion. De este modo, se evita la
concesion de patentes especulativas o basadas en meras hipdtesis.

En la practica, esto obliga a las empresas a justificar con mayor
rigor sus invenciones, incorporando datos o referencias que sus-
tenten la verosimilitud del efecto alegado.

Ana SOCIA
Sanz ASOCIADA
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02 Competencia de los jueces
de un Estado miembro
para conocer de acciones
por violacion de patentes
extranjeras validadas en otros
Estados miembros o
terceros paises

Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de febrero de 2025,

BSH/Electrolux (C-239/22)

Hechos

La presente sentencia trae causa de una peticién de decisiéon pre-
judicial planteada por los tribunales suecos al TJ sobre la inter-
pretacion y alcance del art. 24.4 del Reglamento de Bruselas (l)

1215/2012 (“RB").

Los hechos del caso eran los siguientes: BSH Hausgerate GmbH
(“BSH") es titular de una patente europea en el sector de las aspira-
doras. La patente habia sido validada en Alemania, Grecia, Espafia,
Francia, Italia, Paises Bajos, Austria, Suecia, Reino Unido y Turquia.
BSH ejercita una accién contra Electrolux AB (“Electrolux”) por vio-
lacion de todas las partes nacionales de la patente ante los tribuna-
les suecos. Electrolux se opuso a la demanda y planted la inadmi-
sibilidad de las pretensiones relativas a las partes nacionales de la
patente europea distintas de la parte sueca (“la patente o patentes
extranjera(s)”) al amparo de lo dispuesto en el art. 24.4 RB.
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La sentencia de primera instancia acogié la defensa de Electrolux.
BSH recurrid la sentencia de instancia y el tribunal de apelacion
sueco suspendiod el litigio y planted al TJ tres cuestiones prejudicia-
les relacionadas con la interpretacion del art. 24.4 RB.

E] Electrolux

Pronunciamientos

Las dos primeras cuestiones prejudiciales plantean al TJ la pre-
gunta de si el art. 24.4 RB debe interpretarse en el sentido de que
el érgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del de-
mandado, ante el que se ha ejercitado, en virtud del art. 41 RB,
una accion por violacion de una patente expedida en otro Estado
miembro (la patente extranjera), seguiria siendo competente para
conocer de esa accion cuando el demandado impugna, por via de
excepcion, la validez de dicha patente.

El TJ responde de forma afirmativa a la anterior pregunta. En su
respuesta el TJ sefala:

- Que los 6rganos jurisdiccionales del Estado miembro de ex-
pedicion de la patente son los exclusivamente competentes
para conocer de la accion de impugnacion en materia de ins-
cripcion o de validez de esa patente (la patente extranjera), in-
dependientemente de que tal impugnacion se haya suscitado
por via de accidon o por via de excepcion.

- Que, no obstante, dado que la anterior norma se circunscribe
a los litigios en materia de inscripciones o validez de patentes,
el érgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del
demandado ante el que se haya ejercitado, en virtud del art. 4.1
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RB, una accién por violacion de una patente expedida en otro
Estado miembro (la patente extranjera), serd competente para
conocer de esa accién con independencia de que el demanda-
do impugne, por via de excepcion, la validez de esa patente.

Sobre este ultimo punto, el TJ matiza:

- Que la respuesta propuesta no queda desvirtuada por el he-
cho de que su aplicacion pueda dar lugar a la bifurcacion de
procedimientos (el procedimiento por violacion de la patente y
el procedimiento relativo a la validez de la patente) ante 6rga-
nos jurisdiccionales distintos.

- Y que el 6rgano jurisdiccional que conoce de la accion por vio-
lacion de patente podra en todo caso suspender la tramitacion
de ésta cuando el demandado haya ejercitado debidamente
en otro Estado miembro una accion de nulidad de la patente
expedida en ese otro Estado miembro (la patente extranjera),
si lo estima justificado y considera que existe una posibilidad
razonable y no desdefiable de que esa patente sea anulada por
el tribunal de ese otro Estado miembro.

La tercera cuestion prejudicial plantea al TJ la pregunta de si el art.
24.4 RB se aplica a los érganos jurisdiccionales de Estados terceros
y les confiere competencias exclusivas para apreciar la validez de
una patente expedida o validada en esos Estados.

EL TJ responde en sentido negativo a la anterior pregunta. Pero
anade que el 6rgano jurisdiccional de un Estado miembro que co-
noce, sobre la base del art. 4.1 RB de una accion por violaciéon de
una patente expedida o validada en un Estado tercero (la patente
extranjera), en cuyo marco se ha suscitado, por via de excepcion,
la validez de esa patente, podrad pronunciarse, ademas de sobre la
accion de violacion de la patente, sobre la anterior excepcion con
efectos inter partes.
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Comentario

La sentencia que nos ocupa ha sido celebrada por los titulares de
patentes porque les permite consolidar en una Unica accidony ante
un unico tribunal de la UE, la infraccion de la patente europea que
pueda haber sido validada en varios Estados contratantes del Con-
venio de la Patente Europea (CPE), creando una suerte de jurisdic-
cion Unica para violaciones de patentes europeas transfronterizas.

La sentencia también ha sido acogida sin reservas por el TUP que,
como tribunal comun de varios Estados Miembros (art. 71 bis RB),
ha venido ampliando su jurisdiccion para conocer de los actos de
infraccion de patentes unitarias y patentes europeas clasicas para
las que no se haya registrado un opt-out, realizados fuera del te-
rritorio del TUP (p.ej. Espafa), por demandados domiciliados en
Estados miembros del Acuerdo del TUP.

A pesar de ello, la doctrina propuesta en la citada sentencia plan-
tea dudas y reservas. Apuntamos algunas de ellas:

- ¢Aplica la anterior doctrina a las acciones de infraccion de
patentes interpuestas contra demandados en la UE al amparo
de las normas especiales de jurisdiccion previstas en los arts. 7.2
y 8 RB? A priori, la respuesta deberia ser negativa ya que sélo
el art. 4.1 RB, atribuye al tribunal jurisdiccién universal para el
conocimiento de los actos realizados por el demandado.

- ¢;Como va a interpretarse el concepto de domicilio previsto en
el art. 63 RB, de forma expansiva o restrictiva?

- La bifurcacion de procedimientos en materia de patentes
es una institucion procesal ajena al Derecho procesal espafnol
y suscita el riesgo de que se dicten sentencias contradictorias
(por el tribunal que conoce de la accion de infraccion y por el
tribunal que conoce de la accidon de validez de la patente de
gue se trate).

- Existe ademas el riesgo de que los efectos ex tunc de la sen-
tencia que se dicte por los jueces que conocen de la acciéon de
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validez de la patente, decaigan frente a la sentencia de infrac-
cion que haya podido ser antes dictada y ejecutada.

- En el escenario descrito, el demandado queda privado de toda
posibilidad de impugnar la validez de la patente extranjera base
de la acciodn, por via de excepcién. No parece que una medida
de este calado sea compatible con el derecho de defensa del
demandado.

- Solo si el demandado inicia una accién de nulidad de la pa-
tente extranjera en el Estado en el que la patente se haya con-
cedido, se preveé la posibilidad de que el juez que conoce de la
accion de infraccion de la patente suspenda ésta. Pero la sus-
pension se somete ademas a la exigencia de que el juez consta-
te “gue existe una posibilidad razonable y no desdefable de que
esa patente serd anulada por el tribunal competente de ese otro
Estado miembro”. ;Como va, en la practica, a interpretarse esta
exigencia y a ordenarse, en su caso, la posible suspension del
proceso? ¢ No implica el analisis preliminar de la viabilidad de la
accion de nulidad de la patente extranjera, por el juez que cono-
ce de la accion de infraccion, una invasion de las competencias
que el art. 24.4 RB atribuye al juez competente en materia de
inscripciones o validez de patentes.

Enrique soclo,
Armijo AREA LEGAL
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Condiciones para la concesion
de un CCP para combinacion
de principios activos

Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de diciembre de 2024,
Teva Finland (C-119/22 v C-149/22)

Hechos

El asunto deriva de solicitudes de certificado complementario de
proteccion (“CCP") presentadas por Merck Sharp & Dohme LLC
con base en una patente europea (“patente de base”) que cubre
un principio activo inhibidor de DPP-4 (sitagliptina) y su posible
combinacién con otros activos. En Finlandia se obtuvo un primer
CCP sobre la sitagliptina sola. Posteriormente, Merck solicitd un
segundo CCP para un medicamento que combinaba sitagliptina
con otro principio activo (metformina), sobre la misma patente de
base.

Las companias demandantes, Teva BV (y filiales) (en el asunto
C-119/22) y Clonmel Healthcare Limited (en el asunto C-149/22), im-
pugnaron la validez de ese segundo CCP ante tribunales nacio-
nales, alegando que la combinacion sitagliptina + metformina no
cumplia las condiciones del art. 3del Reglamento (CE) n° 469/2009
(“Reglamento de CCP"), ya que la metformina era de dominio pu-
blico y el producto combinado ya habria sido objeto de otro CCP.
Los tribunales nacionales plantearon cuestiones prejudiciales al TJ
sobre la interpretaciéon de la nocidon de “producto” protegido por
la patente y sobre si un producto combinado puede ser objeto de
CCP cuando uno de sus componentes ya ha sido objeto de CCP.

JURISPRUDENCIA EUROPEA
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Patentes

102


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022CJ0119
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/469/oj

ELZABURU

ANUARIO 2024-2025

03 condiciones para la concesién de un CCP para combinacion de principios activos

Pronunciamientos

El TJ declara que el articulo 3(c) del Reglamento de CCP no impide
la concesion de un CCP para un producto que consta de dos prin-
cipios activos, aun cuando uno de dichos principios activos ya haya
sido objeto, por si solo, de un CCP anterior.

Respecto de la condicion del articulo 3(a) -que exige que el pro-
ducto esté protegido por una patente de base en vigor- el Tribunal
reitera su jurisprudencia (tal como en la sentencia Teva UK C-121/17)
y aclara que no basta con que la combinacion esté mencionada
en las reivindicaciones: es necesario que, desde el punto de vista
de una persona experta en la materia y a la luz de la descripcion y
dibujos de la patente, la combinacion constituya parte de la inven-
cion protegida.

En consecuencia, el hecho de que la segunda sustancia esté en
dominio publico en la fecha de prioridad no excluye per se la con-
cesion del CCP, siempre que la combinacion esté incluida necesa-
riamente en la invencion de la patente de base.

Comentario

Esta sentencia aporta claridad sobre la posibilidad de obtener CCP
para combinaciones terapéuticas, aunque uno de los componen-
tes ya haya sido objeto de proteccion complementaria.

Al mismo tiempo, la sentencia subraya que la combinacion tera-
péutica debe estar incluida en la invencion protegida por la paten-
te base, y no ser solo una mencioén. Esto asegura que el CCP cubra
los avances especificos que justifican la patente.
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Para los titulares de patentes, la leccion es doble: primero, la ruta
de los CCP combinados sigue abierta; segundo, deben asegurarse
de que la patente de base divulgue con claridad la combinacion,
ya que de lo contrario la proteccion puede ser cuestionada.

!
Maria ASOCIADA SENIOR,
Cadarso AREA LEGAL
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El Tribunal de Justicia
confirma que, para obtener
un CCP, la “primera AC” es |la
concedida en primer lugar,
aunque ya no esté en vigor
al solicitarlo

Auto del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 2024,
Genmab (C-181/24)

Hechos

La compania farmacéutica Genmab obtuvo una primera autori-
zacion de comercializacion (“AC") para un medicamento “A” que
contenia el principio activo ofatumumab (la “AC anterior”). Poste-
riormente, revoco dicha AC.

Tiempo después, Genmab obtuvo una segunda AC (la “AC poste-
rior”) para un nuevo medicamento “B”, destinado a otra indicaciéon
terapéutica distinta de la del medicamento “A”; pero cuyo principio
activo era también ofatumumab. Sobre la base de esta “AC poste-
rior” solicitd, ante la Oficina de patentes de Hungria, que se expi-
diera un certificado complementario de proteccion (“CCP”") para
el medicamento “B". La Oficina de patentes Hungria denegd la
solicitud al considerar que la AC posterior no era la primera AC, a
efectos del requisito del art. 3(d) del Reglamento (CE) n°® 469/2009
(“Reglamento de CCP”"), para el ofatumumab.
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Genmab interpuso un recurso ante los tribunales de Hungria con-
tra la anterior resolucién de la Oficina hungara. La compafia argu-
mentaba que la “primera AC" a efectos de dicha disposicion solo
podia ser una AC en vigor a la fecha de la presentacion del CCP y
que, en ese sentido, la Oficina huingara habria errado al considerar
que la “primera AC" del ofatumumab era la que se habia concedi-
do para el medicamento “A", puesto que esa AC ya no estaba en
vigor al tiempo de solicitar el CCP para el medicamento B.

En estas circunstancias, el Tribunal hingaro remitente decidio
suspender el procedimiento y plantear una cuestion prejudicial al
TJ con el objeto de que aclarase la interpretacion que debe darse
al requisito del art. 3(d) del Reglamento de CCP.

Pronunciamientos

ElI TJ sefala que, a efectos del art. 3(d) del Reglamento de CCP, la
“primera AC” relevante es aquella concedida en primer lugar de
forma cronoldégica para el mismo principio activo, aun cuando ya
no se encuentre vigente. La retirada de la AC inicial no elimina su
condicién de primera autorizacion.

Por tanto, no puede concederse un CCP cuando exista una “AC an-
terior” (aungue haya sido revocada y no esté en vigor al tiempo de
solicitarse el CCP) y la solicitud se base en una AC posterior para el
mismo principio activo. Lo determinante es el orden temporal de
las autorizaciones, no su vigencia.
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Comentario

El TJ aclara que el simple hecho de revocar una “AC anterior” no
permite reiniciar la posibilidad de obtener un CCP sobre la base de
una “AC posterior” para el mismo principio activo. La l6gica del sis-
tema se mantiene centrada en la primera ocasioén en que el princi-
pio activo accede al mercado.

La decision consolida un enfoque restrictivo y coherente con la
linea marcada en resoluciones previas del TJ sobre productos o
principios activos ya autorizados y con distintas aplicaciones te-
rapéuticas. Pretende ademas evitar estrategias de prolongacion
artificial de exclusividad mediante revocacion de una “AC anterior”
y solicitud de una “AC posterior” para el mismo producto o princi-
pio activo.

!
Maria ASOCIADA SENIOR,
Cadarso AREA LEGAL
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OS5 Responsabilidad del solicitante
de medidas provisionales
ordenadas sobre la base
de derechos de propiedad
industrial/intelectual tras la
revocacion de las medidas

Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 2024,
Mylan (C-y73/22)

Hechos

La presente sentencia trae causa de una peticién de decision pre-
judicial planteada por los tribunales finlandeses al TJ sobre la in-
terpretacion y alcance del art. 9.7 de la Directiva 2004/48/CE rela-
tiva al respeto de los derechos de propiedad intelectual (“Directiva
2004/48").

Los hechos del caso eran los siguientes:

En 2017, Gilead Sciences Finland Oy, Gilead Biopharmaceutics Ire-
land UC y Gilead Sciences Inc. (conjuntamente “Gilead”) interpo-
nen una accioén de infraccidn contra Mylan AB (“Mylan”) ante el
Tribunal de lo Mercantil Finlandés por la comercializaciéon por ésta
de un medicamento genérico que invadia el ambito de protecciéon
de un CCP que pertenecia a las actoras. Gilead también solicitd
medidas provisionales contra Mylan que le fueron concedidas.
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En 2019, las medidas provisionales fueron revocadas y el CCP titu-
laridad de las actoras fue anulado.

Entonces, Mylan solicité al Tribunal de instancia que condenara a
Gilead al pago de una indemnizacion por los dafos soportados por
las medidas provisionales concedidas y luego revocadas. Para ello
se baso en la legislacion finlandesa que establece un sistema obje-
tivo de reparacion del dafio para este tipo de supuestos indepen-
diente de cualquier culpa. Gilead se opuso a la demanda de Mylan
invocando la doctrina del TJ sentada en el asunto Bayer Pharma
(C-688/17). Esta doctrina rechazaba el caracter automatico de la
indemnizacion en estos casos, afirmando que el levantamiento
de las medidas cautelares “no implica que los 6érganos jurisdiccio-
nales nacionales competentes puedan, de modo automaticoy, en
cualquier caso, condenar al solicitante a reparar cualquier perjuicio
sufrido por el demandado por razén de las citadas medidas”.

El Tribunal de lo Mercantil decidié entonces suspender el procedi-
mientoy plantear al TJ varias cuestiones prejudiciales relacionadas
con la interpretacion del art. 9.7 de la Directiva 2004/48.

Pronunciamientos

El TJ sélo se pronuncia sobre la primera cuestion prejudicial plan-
teada por el Tribunal finlandés. Dicha cuestion somete al TJ la
pregunta de si el citado articulo es compatible con una normativa
nacional que establece un mecanismo de reparacién de cualquier
dafo causado por una medida provisional basado en un régimen
de responsabilidad objetiva del solicitante de la medida, en cuyo
marco el juez estd facultado para adaptar el importe de la indem-
nizaciéon teniendo en cuenta las circunstancias del caso, incluida la
eventual participacion del demandado en la produccién del dafo.

El TJ responde en sentido afirmativo a la anterior pregunta. En su
respuesta el TJ argumenta:
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- Que el art. 9.7 de la Directiva 2004/48, en relacion con el art.
50.7 del Acuerdo sobre los ADPIC, debe interpretarse en el sen-
tido de que establece un nivel minimo de respeto de los dere-
chos de propiedad intelectual (“DPIs"), dejando, a los Estados
miembros un margen de maniobra que les permita optar, en
Su caso, por un régimen de responsabilidad objetiva o por un
régimen de responsabilidad por culpa.

- Que los medios que esos Estados prevean para garantizar el
respeto de los DPIs con arreglo a la referida Directiva deberan
ser, en todo caso, equitativos, proporcionados y disuasorios, y
aplicarse de modo que eviten la creacion de obstaculos al co-
mercio legitimo.

- Y que un mecanismo de responsabilidad objetiva del dafo,
como el previsto en el ordenamiento finlandés, en cuyo mar-
co el juez que conoce del asunto puede tener en cuenta todas
las circunstancias del caso, incluida la eventual participacion
del demandado en la producciéon del dafio, permite adaptar el
importe de la indemnizacion por dafios y perjuicios y, de este
modo, atenuar un posible efecto disuasorio para el titular del
DPI.
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Comentario

Patentes

La sentencia que nos ocupa ha sido muy polémica y controvertida
porgue se aparta de plano de la anterior doctrina del TJ en la ma-

teria, tal y como acabamos de sefalar.

En Espafa rige un sistema objetivo de reparacion del dafo en
esta materia (ver arts. 745, 742 y concordantes de la LEC). Por
tanto, nuestro ordenamiento es compatible con la doctrina del
TJ. No obstante, los tribunales espafoles deberan, como cues-
tion de principio, tomar en consideracion todas las circunstancias
del caso, incluida la eventual participacion del demandado en la
producciéon del dafo, para modular y fijar la indemnizacion final

adeudada por el actor en el caso concreto.

Enriquc
Armijo
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Requisitos de proteccién para
disenos en los sectores del
calzado y la moda low-cost

Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de diciembre de 2025,

Deity Shoes (C-323/24)

Hechos

Deity Shoes (en lo sucesivo, Deity) es una empresa de Elche titular
de varios disefios de la UE referentes a calzados. Sus disefios se
crean a partir de catalogos de empresas de trading chinas, que
ofrecen componentes predeterminados, y que permiten persona-
lizar diferentes aspectos del calzado, como el color, el material y la
ubicacién de las hebillas, cordones y otros elementos ornamenta-
les.

El 10 de diciembre de 2021, Deity presentd ante el Juzgado de lo
Mercantil n° 1 de Alicante una demanda por infracciéon de varios
disenos de la UE registrados y no registrados referentes a zapatos
contra Mundorama Confort y Stay Design.

El 12 de abril de 2022 las empresas demandadas presentaron una
demanda reconvencional, solicitando la nulidad de dichos disefios.
Alegaron gque los disefios controvertidos no habian sido objeto de
ninguna innovacioén, puesto que Deity se limitaba a comercializar
productos ofrecidos por las empresas de trading chinas, y que no
cumplian con los requisitos de novedad y caracter singular.
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El 24 de mayo de 2022 Deity contest6 a la demanda reconvencio-
nal.

El Juzgado de lo Mercantil n°1de Alicante se planted varias dudas
sobre la interpretacion del Reglamento n.° 6/2002 en el sector en
cuestion, por lo que decidié suspender el procedimiento y enviar
al TJ las siguientes cuestiones prejudiciales:

1. Para que un disefio quede amparado por el régimen de
proteccién del Reglamento n°® 6/2002, ;es necesario que exista
una actividad genuina de diseno de forma que el diserio sea
el resultado del esfuerzo intelectual de su creador? Y, en este
sentido, ;puede considerarse actividad genuina de disefio la
combinacion de componentes sobre la base de modelos cuyas
caracteristicas de apariencia se encuentran predeterminadas
en su mayor parte por las empresas de trading de forma que
las modificaciones de determinados elementos deben ser con-
sideradas puntuales y accesorias?

2. En relacion con lo anterior,... ¢ puede considerarse que posee
cardcter singular de conformidad con el articulo 6 del Regla-
mento n° 6/2002 la totalidad o parte de las caracteristicas de
apariencia de un producto que resulte de la customizacion de
diserios ofertados por empresas de trading chinas conforme
a catdlogos de las citadas empresas, cuando la actividad del
titular del disefio se limita a comercializar en el Espacio Eco-
noémico Europeo (EEE) aquellos disenos sin modificaciones o
con modificaciones puntuales de componentes (tales como
suela, remaches, cordones, hebillas...) y las caracteristicas de
apariencia se encuentran predeterminadas en su mayor parte
por las empresas de trading? A tales efectos, ;resulta relevan-
te el hecho de que los componentes tampoco sean disefiados
por el titular del dibujo o modelo comunitario, sino que se trate
de componentes ofertados por la propia empresa de trading
dentro de su catdlogo?

3. ¢Debe interpretarse el articulo 14 [del Reglamento n° 6/2002]
en el sentido de que puede ser considerado autor del disefio
aquel que, sobre la base de un disefio ofrecido por empresas
de trading conforme a un catdlogo, se ha limitado a custo-
mizar aquel previo diseno mediante la modificacion de com-
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ponentes igualmente ofertados por el trader que no han sido
objeto de disefio por parte del titular del dibujo o modelo co-
munitario? En este sentido, ;es exigible que se acredite un gra-
do determinado de customizacion a los efectos de demostrar
que la forma final se aparta significativamente del disefio ori-
ginario para poder reclamar la autoria?

4. Sin perjuicio de lo anterior, en un caso como el presente, da-
das las especiales caracteristicas del calzado disefiado a par-
tir de muestrarios de empresas de trading y, en la medida en
que el “diserio” se limita a la seleccion de disenos previos de
un muestrario y, en su caso, a la variacion de algunos de sus
componentes, dentro del catdlogo que la empresa de trading
ofrece, todo siguiendo las tendencias de la moda, debe enten-
derse que dichas tendencias de la moda: a) limitan la libertad
del autor de forma que pequenas diferencias entre el disefio
registrado (o no registrado) y otro modelo puedan ser suficien-
tes para dar una impresion general diferenciada o, por el con-
trario, b) afectan al cardcter singular del disefio registrado (o
no registrado) de forma que aquellos elementos o componen-
tes tendrdn una importancia menor en la impresion general
que produzcan en el usuario informado en la medida en que
resultan de tendencias de moda conocidas al compararlo con
otro modelo?”

Pronunciamientos

La sentencia examina en dos grupos separados las cuestiones pre-
judiciales: primera y tercera, por un lado, y segunda y cuarta, por
otro lado, exponiendo su interpretaciéon de los articulos correspon-
dientes del Reglamento n.° 6/2002.

En cuanto a las cuestiones prejudiciales primera y tercera, la sen-
tencia concluye que los articulos 4 a 6, a la luz del articulo 14 del Re-
glamento, deben interpretarse en el sentido de que, para disfrutar
de la proteccién conferida a un disefilo comunitario, el titular o el
autor de ese disefio no esta obligado a demostrar ademas de que
concurren los requisitos de novedad y de caracter singular, que re-
sulta de un grado minimo de disefo.
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En cuanto a las cuestiones prejudiciales segunda y cuarta, en la
sentencia se concluye que el articulo 6 del Reglamento n.° 6/2002
debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que unos dise-
Aos presenten caracteristicas de apariencia predeterminadas por
un modelo propuesto en el catdlogo de un proveedor al autor de
esos disefos, y de que las modificaciones introducidas por el autor
en dichos disefios sean Unicamente puntualesy se refieran a com-
ponentes propuestos por ese proveedor, no puede, en si Mismo,
oponerse al reconocimiento de su caracter singular. Por otro lado,
las tendencias de la moda no pueden limitar el grado de libertad
del autor, de modo que diferencias menores entre uno o varios di-
sefos anteriores y el diseflo controvertido puedan ser suficientes
para que este produzca una impresion general distinta en el usua-
rio informado de la producida por esos disefios anteriores, y, por
ello, presente caracter singular. Las caracteristicas de un disefio
que resultan de esas tendencias no pueden tener una importan-
cia menor en la impresion general que ese disefno produce en el
usuario informado.

Comentario

La sentencia confirma que para los disefios de la UE no se exige
una actividad genuina de disefio resultante de un esfuerzo inte-
lectual de su autor, sino Unicamente los requisitos de novedad y

o

caracter singular expuestos en el articulo 4(1) del Reglamento n.

6/2002.

La sentencia también aclara que a la hora de evaluar si un disefo
de la UE presenta caracter singular, las caracteristicas de aparien-
cia del disefio que se derivan de las tendencias de moda existentes
deben evaluarse de la misma manera que otras caracteristicas al
comparar la impresiéon general que produce el disefio en el usua-
rio informado con la que produce un disefo anterior.

JURISPRUDENCIA EUROPEA
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Disefos

ne


https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2002/6/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2002/6/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2002/6/oj

ELZABURU | ANUARIO 2024-2025 Disefios

01 Requisitos de proteccion para disefios en los sectores del calzado y la moda low-cost

La sentencia es de gran importancia para sectores con productos
de bajo coste y grandes voliUmenes de ventas (como la moda y el
calzado “low-cost”), ya que confirma que los requisitos de protec-
cion para ellos son los mismos que los exigidos a otros sectores,
independientemente del proceso creativo o del mayor o menor
esfuerzo intelectual de su autor, aportando con ello seguridad juri-
dica a dichos sectores.

SOCIO ASOCIADO,
AREA DE MARCAS

Con mas de 25 afos de experiencia
en Propiedad Industrial, esta espe-
cializado en patentes y en disefios
industriales. Asesora a empresas
en la proteccion de invenciones del
sector aeroespacial, automocion,
transportes, defensa, energia, cons-
trucciéon y obra civil. Su actividad
abarca la redaccion, tramitacion y
defensa de solicitudes en Espafia,
Europa y otras jurisdicciones inter-
nacionales, asi como la definicién
de las estrategias de proteccion en
proyectos con un alto componente
tecnoldgico.
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Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de diciembre de 2025,
Mio y otros (C-580/23 y C-795 23)

Hechos

La sentencia trae causa
de dos cuestiones preju- g
diciales resueltas conjun- M
tamente que habian sido

planteadas por tribunales

de Suecia y Alemania en

relacion con la infraccion

de derechos de propiedad

intelectual.

Mesa Palais RQ\"A]

En el primero de los litigios, Asplund, empresa que disefa y fabrica
muebles para el hogar (en particular las mesas de comedor «Palais
Royal») demanda en octubre de 2021 a Mio, empresa dedicada a
la venta al por menor de mobiliario y de articulos para el hogar
(entre ellos las mesas de comedor «Cord»). La actora sostenia que
las mesas «Palais Royal» estaban protegidas por derechos de autor
como obras de artes aplicadas y que las mesas de comedor «Cord»
constituian una infraccién de los derechos de autor, por cuanto
presentaban grandes similitudes con las suyas.
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Mio negd que las mesas de la serie «Palais Royal» estuvieran pro-
tegidas por derechos de autor, argumentando que esas mesas
no presentaban una originalidad suficiente para obtener la pro-
teccion correspondiente. Segun Mio, el disefo de dichas mesas
se basa en meras variaciones de dibujos o de modelos conocidos
anteriormente que figuran en el registro de dibujos y modelos re-
gistrados en la Unién Europea. En todo caso, aun cuando las mesas
de la serie «Palais Royal» estuvieran protegidas por derechos de
autor, dicha proteccion seria limitada y restringida y las diferencias
existentes entre los dos modelos de mesas de que se trata basta-
rian, a su entender, para demostrar que las mesas de Mio no infrin-
gen los derechos de autor.

La demanda fue estimada en primera instancia y es el érgano de
apelacion sueco el que remite la cuestion prejudicial al Tribunal de
Justicia.

En el segundo litigio, la demanda es interpuesta por USM, una em-
presa que fabrica y comercializa desde hace décadas un sistema
modular de muebles (USM Haller) que se caracteriza por el hecho
de que se ensamblan unos tubos cilindricos con cromado de alto
brillo por medio de uniones esféricas para formar un bastidor en el
que se acoplan placas metalicas de distintos colores. Las estructu-
ras asi creadas pueden combinarse libremente y montarse vertical
y horizontalmente.

Muebles USM Haller
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Por su parte la demandada Konektra ofrece, a través de su tienda
en linea, recambios y piezas de ampliacion para el sistema mo-
dular de muebles USM Haller, que en la forma, y mayoritariamen-
te también en el color, se corresponden con los componentes de
USM. Tras haberse limitado, inicialmente, a la mera venta de re-
cambios, a la que USM no se opuso, Konektra remodelé en 2017 su
tienda en linea. Desde 2018, el sitio web de Konektra enumera to-
dos los componentes necesarios para el ensamblaje completo de
los muebles USM Haller y también promociona publicitariamente
estos Ultimos junto con imagenes de muebles montados. Ade-
mas, Konektra propone a sus clientes un servicio de montaje para
ensamblar las piezas sueltas entregadas en un mueble completoy
sus entregas van acompafadas de instrucciones de montaje para
ensamblar muebles completos.

La demanda sostiene que Konektra, al pasar a fabricar, ofrecer y
comercializar su propio sistemna de muebles, idéntico al de USM,
estaria infringiendo sus derechos de autor sobre el sistemna USM
Haller como obra de arte aplicada o, como minimo, estaria come-
tiendo una imitacion ilicita desde el punto de vista del Derecho de
la competencia.

También en este litigio la demanda es estimada en primera ins-
tancia, pero es el tribunal de casacion el que plantea la cuestion
prejudicial.

Pronunciamientos

En la primera cuestion prejudicial, el Tribunal Supremo aleman
pregunta al TJ si existe una relacion de regla-excepcion entre la
proteccion de dibujos y modelos y la de derechos de autor que
obligue a imponer exigencias mas estrictas de originalidad a las
obras de artes aplicadas que a otros tipos de obras. El Tribunal
de Justicia comienza recordando que el concepto de “obra” exi-
ge la concurrencia de dos elementos acumulativos: originalidad y
expresion suficiente. Para que un objeto pueda considerarse ori-
ginal, resulta al mismo tiempo necesario y suficiente que refleje
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la personalidad de su autor, manifestando sus decisiones libres y
creativas. Cuando la realizacion de un objeto viene determinada
por consideraciones técnicas, reglas u otras exigencias que no de-
jan espacio al ejercicio de la libertad creativa, no puede considerar-
se que dicho objeto tenga la originalidad necesaria para constituir
una obra.

A continuacion, el TJ establece una clara distincion entre los crite-
rios aplicables a cada régimen de proteccion, recordando que para
los dibujos y modelos se aplica un criterio objetivo basado en la
novedad y la singularidad, mientras que para el derecho de autor
se aplica un criterio subjetivo basado en la originalidad, entendi-
da como reflejo de la personalidad del autor mediante decisiones
libres y creativas. De lo anterior se extraen tres consecuencias fun-
damentales: i) los objetos protegidos en virtud de un dibujo o mo-
delo no son, en principio, asimilables a los que constituyen obras
protegidas por derecho de autor; ii) no existe un vinculo automati-
co entre la concesion de proteccion con arreglo a la normativa so-
bre dibujos y modelosy la concesion de proteccion en virtud de los
derechos de autor, y iii) no deben confundirse los requisitos para
dicha proteccién: novedad y singularidad, por una parte, y origina-
lidad, por otra.

La conclusion que alcanza el TJ a partir de este razonamiento es
que, aunque la proteccion reservada a los dibujos o modelos y la
garantizada por los derechos de autor no se excluyen mutuamen-
te y pueden concederse de forma acumulativa a un mismo objeto,
dicha acumulacién esta limitada a ciertos supuestos. En concreto,
se requiere que el autor haya creado una obra Unica que lleve la
impronta de su personalidad, que como tal se protege con arreglo
a la Directiva 2001/29/CE. Sin embargo, no existe una relacion de
regla-excepcion entre ambas protecciones que justifique imponer
exigencias mas estrictas a las artes aplicadas.

En las cuestiones prejudiciales primera y segunda en el asunto
C-580/23 y segunda y tercera en el asunto C-795/23, los 6rganos
jurisdiccionales remitentes preguntan al TJ si, al apreciar la origi-
nalidad de objetos de artes aplicadas, deben tenerse en cuenta
factores relativos al proceso creativo y las intenciones del autor o
Unicamente los elementos perceptibles en el propio objeto. Asi-
mismo, preguntan qué papel desempefan en dicha apreciacion
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elementos adicionales como la utilizacion de formas del acervo
general de dibujos y modelos, la inspiracion en objetos existentes,
la posibilidad de creaciones independientes similares o el recono-
cimiento en circulos especializados.

El Tribunal de Justicia subraya que la apreciacion de la originalidad
debe efectuarse teniendo en cuenta la naturaleza especifica del
tipo de obras de que se trate. En este sentido, en las obras de artes
aplicadas las decisiones de los creadores pueden venir dictadas
por limitaciones técnicas, restricciones ergonémicas o de seguri-
dad y normas o convenciones sectoriales. Ahora bien, el Tribunal
precisa que un objeto que cumpla el requisito de originalidad pue-
de disfrutar de protecciéon por derechos de autor, aungue su rea-
lizacion haya venido parcialmente determinada por consideracio-
nes técnicas, siempre que esa determinacion no haya impedido a
su autor reflejar su personalidad en este, manifestando decisiones
libres y creativas. No obstante, el TJ establece un limite claro: no
cumplen el criterio de originalidad los componentes de un obje-
to caracterizados Unicamente por su funcion técnica, dado que la
proteccion del derecho de autor no abarca las ideas.

De lo anterior se deduce que en el ambito de los derechos de autor
no cabe presumir el caracter creativo de las decisiones del autor.
El tribunal nacional debe buscar e identificar las decisiones creati-
vas en la forma del objeto para poder declarar que esta protegido.
Incluso cuando el autor haya tomado decisiones no dictadas por
limitaciones técnicas o de otro tipo, no se puede presumir el carac-
ter creativo de estas decisiones en el sentido de la normativa sobre
derechos de autor.

Finalmente, el TJ reitera la afirmacion realizada en la sentencia Co-
femel (asunto C-683/17) en el sentido de que, si bien en la actividad
creativa entran en juego consideraciones de caracter artistico o
estético, el hecho de que un modelo genere tal efecto no permite,
por si mismo, determinar si dicho modelo constituye una creacion
intelectual que refleja la libertad de eleccion y la personalidad de
Su autor y, por tanto, que se califique de “obra” protegible por de-
recho de autor. Por lo que respecta a la posible consideracion de
la intencionalidad del autor durante el proceso de creacion, el Tri-
bunal recuerda que el concepto de “obra” implica la existencia de
un objeto identificable con suficiente precision y objetividad. Las
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intenciones del autor se sitdan en el ambito de las ideas y, por tan-
to, solo pueden protegerse en la medida en que el autor las haya
expresado en la obra.

Respecto a la importancia que deba concederse a otras circuns-
tancias al examinar la originalidad, el Tribunal comienza recordan-
do que corresponde al érgano jurisdiccional tener en cuenta todos
los elementos pertinentes del caso concreto tal y como existian
durante la concepcion del objeto, independientemente de los fac-
tores exteriores y posteriores a la creacion.

Respecto al uso de formas del acervo general de dibujos y mode-
los, el TJ afirma que no excluye en si mismo la originalidad. Un ob-
jeto compuesto Unicamente de formas que se encuentran en el
acervo general puede ser original cuando su autor haya expresado
sus decisiones creativas en la disposicion de dichas formas. Lo re-
levante no es, por tanto, la novedad de los elementos individuales,
sino la originalidad de su combinacion o disposicion. En cuanto a
la inspiracion en objetos existentes, el Tribunal distingue dos su-
puestos diferentes. Cuando el objeto es una “variante” de una obra
existente del mismo autor (por definicion original), puede disfrutar
de proteccion siempre que los elementos creativos incorporados
sigan estando en él y constituyan la impronta de la personalidad
de este mismo autor. En cambio, cuando los autores sean diferen-
tes, el objeto deberad considerarse una obra inspirada, es decir, una
obra que no reproduce tal cual los elementos creativos de otra
obra, sino que se inspira en ellos de otra manera. Esta nueva obra
también puede disfrutar de proteccion en si misma, siempre que
se cumplan los requisitos de originalidad.

En lo que se refiere a la existencia de creaciones idénticas o simila-
res, el TJ sostiene que, aunque el derecho de autor no establece un
requisito de novedad, la creaciéon por otro autor de objetos simila-
res o idénticos antes de la creacion del objeto cuya proteccion se
reivindica puede constituir un indicio pertinente del escaso grado,
o incluso de la ausencia, de originalidad. No obstante, en el caso
de objetos de artes aplicadas, no puede descartarse totalmente
la posibilidad de que dos autores hayan tomado, de forma inde-
pendiente, decisiones creativas similares o incluso idénticas. Final-
mente, por lo que respecta a circunstancias como la presentacion
del objeto en exposiciones de arte 0 en museos y su reconocimien-
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to en los circulos especializados, el TJ es categodrico: dichas circuns-
tancias, que son externas y posteriores a la creacion del objeto, no
son necesarias ni determinantes en si mismas.

Sobre las cuestiones planteadas por el tribunal sueco sobre los
criterios aplicables para la determinacion de existencia de una in-
fraccion de derechos de autor, el TJ comienza recordando que, en
el &mbito de los derechos de autor, la infraccidon es la consecuen-
cia de la utilizacién de una obra sin la autorizacidon de su autor.
Esta utilizacidon no autorizada puede constituir infraccion incluso
cuando se refiera a un elemento relativamente menor de la obra,
siempre y cuando dicho elemento, en si mismo, condense la crea-
cion intelectual Unica de su autor. En cambio, a los efectos de la
apreciacion de la existencia de infraccion de derechos de autor, la
comparacion de la impresion general producida por cada uno de
los objetos en conflicto no puede resultar determinante, dado que
este criterio se refiere a la proteccion de los dibujos o modelos, no
a los derechos de autor.

El TJ precisa ademas que, cuando un objeto presenta las carac-
teristicas de obra, debe disfrutar de protecciéon con arreglo a los
derechos de autor, sin que el grado de libertad creativa de que
dispusiera su autor condicione el alcance de esa proteccion, que
no puede ser inferior al que se reconoce a cualquier obra original.
El Tribunal afade, concretamente acerca de objetos utilitarios, que
la existencia de diferentes formas posibles para Illegar al mismo
resultado técnico, aunque permite constatar la existencia de una
posibilidad de decision, no es determinante para apreciar los fac-
tores que guiaron la decisidon adoptada por su creador. Del mismo
modo, la voluntad del supuesto infractor resulta irrelevante a estos
efectos.

Respecto a la existencia de una fuente de inspiracion comun, el TJ
distingue dos situaciones. Por un lado, solo los “nuevos” elementos
creativos serdn originales en la obra derivada y solo la reproduc-
cion de estos nuevos elementos constituird una posible infraccion
de derechos de autor. Por otro lado, el mero hecho de seguir la
misma tendencia o la misma corriente artistica que el autor de
una obra anterior no constituye infraccion en ausencia de incor-
poracion de elementos creativos concretamente identificables de
esa obra anterior.
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El TJ aborda finalmente la cuestion de la creacion independien-
te similar. Aunque las posibilidades de creatividad estan limitadas
por razones técnicas en el caso de objetos de artes aplicadas, no
cabe excluir totalmente tal situacién. Si se acredita la existencia de
una creacion independiente similar, esta no constituye una infrac-
cion de los derechos de autor, dado que falta el elemento esencial
del uso o reproduccion de la obra protegida. El Tribunal concluye
con una precision crucial: la mera posibilidad de tal situacion -es
decir, la mera posibilidad tedrica de que otro autor pudiera haber
creado independientemente un objeto similar- no puede justificar
la denegacion de la proteccion en virtud de los derechos de autor.

Comentario

Hay cuestiones dentro del Derecho de propiedad industrial e inte-
lectual que por mucho que se profundice en ellas, por muchos que
sean los pronunciamientos jurisprudenciales, siempre quedaran
abiertasy sujetas a interpretacion. Entre ellas acaso la mas eviden-
te sea la delimitacion entre los dibujos y modelos industriales y las
obras de arte aplicadas.

Que un “objeto utilitario” pueda protegerse al mismo tiempo por
la propiedad industrial y por el Derecho de autor presenta tantos
atractivos como interrogantes. El criterio de Iégica o sentido co-
mun segun el cual el régimen de los dibujos y modelos industria-
les es el ambito “natural” para estas creaciones y que solo aquellas
gue presenten una mayor altura creativa merecen la proteccion
adicional del Derecho de autor, no parece ya suficiente.

La determinaciéon de si el objeto utilitario constituye una <obra>
y si goza de “originalidad” debe ser hecha a partir de los criterios
especificos de la propiedad intelectual, con el “reflejo de la perso-
nalidad del autor” como bandera.

El Tribunal de Justicia que ya habia tenido ocasién de pronunciar-
se sobre otros “objetos utilitarios” (bicicletas plegables, prendas de
vestir) aflade ahora uno mas (mesas de comedor) para excluir al-
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gunos criterios sin acabar tal vez de definir en positivo la cuestion
de determinar cuando cabe apreciar que estamos ante un “reflejo
de la personalidad del autor”. Como siempre, serd el drgano juris-
diccional quién decida caso por caso a partir de todas las circuns-
tancias concurrentes.

Carlos soCIo,
Morin AREA LEGAL
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Concepto de “usuario
informado” para disenos que
permiten el ensamble o la
conexion multiples de productos
mutuamente intercambiables
dentro de un sistema modular

Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de septiembre de 2025,

LEGO (C-211/24)

Hechos

Lego A/S (en lo sucesivo, Lego) es el titular de los disefios de la UE
n°® 001950981-0001 y 002137190-0002, referentes a elementos de
construccién pertenecientes a un juego de construcciones, y regis-
trados el 22 de noviembre de 2011y el 16 de noviembre de 2012, res-
pectivamente, cuyas representaciones se incluyen a continuacion:

Disefio de la UE Diseio de la UE
n° 001950981-000T n° 002137190-0002

127
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multiples de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular

Pozitiv Energiaforras (en lo sucesivo, Positiv) intentd importar en
Hungria juegos de construccién que comprendian, entre otros, los
elementos de construccion representados a continuacion en la se-

gunda columna:

- Elementos de construccion
Diserio de la UE de Lego S
de Pozitiv Energiaforras

Bl <

Pee
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Tras la denuncia presentada por Lego, la Administracion de Ha-
cienda y Aduanas de Hungria ordeno el embargo de los juegos de
construccion e incod un procedimiento de infraccion por sospe-
cha de vulneracioén de los derechos de propiedad industrial e inte-
lectual de Lego. El 22 de junio de 2022 Lego presentd una solicitud
de medida provisional para mantener el embargo.

Dicha solicitud fue denegada por el érgano jurisdiccional de pri-
mera instancia, al considerar que los elementos de construccion
de Positiv producian en el usuario informado una impresion gene-
ral distinta de la de los disefios de Lego.

Lego interpuso recurso de apelacion ante el Tribunal Superior de
la Capital, el cual modificd el auto anterior y ordend el embargo
de los juegos de Positiv al considerar que los disefos de Lego no
producian en el usuario informado una impresion general distinta
de la de los elementos de construccion de Positiv.

Positiv interpuso un recurso de casacion ante el Tribunal Supremo
de Hungria, quien confirmo la anterior resolucion del Tribunal Su-
perior de la Capital.

A continuacion, Lego interpuso una accion por infraccion contra
Positiv ante el Tribunal General de la Capital.

Dicho Tribunal se pregunto cuéles eran las aptitudes que se supo-
nen del “usuario informado” del articulo 10 del Reglamento (CE) n°
6/2002, cuando se trata de apreciar la impresion general que pro-
ducen en él los disefos del articulo 8, apartado 3 de dicho Regla-
mento (es decir, los disefios que permiten el ensamble o la cone-
xion de multiples productos mutuamente intercambiables dentro
de un sistema modular). Asimismo, se planted la interpretacion del
articulo 89 de dicho Reglamento y, mas en concreto, del alcance
del concepto “motivos especiales”.

En estas circunstancias el Tribunal General de la Capital suspendid
el procedimiento y planted al TJ las siguientes cuestiones prejudi-
ciales:
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1. En un asunto como el del procedimiento principal, en el cual
el titular invoca un dibujo o modelo protegido con arreglo al ar-
ticulo 8, apartado 3, del Reglamento n® 6/2002 respecto de uno
o varios bloques de construccion de un juego de construccion
de la demandada que cumplen la misma funcion de ensam-
blaje que los bloques del dibujo o modelo de la demandante,
ces conforme con el Derecho de la Union una prdctica judicial
en virtud de la cual los érganos jurisdiccionales, al determinar
el dmbito de proteccion, en el sentido del articulo 10 del Regla-
mento, del dibujo o modelo de la demandante:

- Se basan en un usuario informado que, sobre la funcion
del dibujo o modelo y la del producto, posee los conocimien-
tos técnicos que cabe esperar de un experto en el sector.

- Consideran usuario informado a aquel que compara el
dibujo o modelo de la demandante y el producto de la de-
mandada mediante un examen minucioso, técnico y me-
todico.

- Asumen que este usuario informado conforma su impre-
sion general del dibujo o modelo y del producto, ante todo,
como una opinion técnica?

2. En el supuesto de que, en un asunto con las caracteristicas
expuestas, haya de concluirse que la proteccion conferida por
el dibujo o modelo de la demandante se extiende a una o a
unas pocas piezas presentes en los juegos de construccion de
la demandada, que, no obstante, suponen un numero redu-
cido de bloques de construccion en relacion con el total, ;es
conforme con el Derecho de la Union el reconocimiento de una
facultad de apreciacion en virtud de la cual, tomando en con-
sideracion el cardcter parcial de la infraccion, la escasa gra-
vedad y proporcion de la infraccion respecto de la mercancia
en su conjunto y los intereses asociados al comercio sin restric-
ciones de un juego de construccion no cuestionable en su ma-
yor parte, razones que se califican de “motivos fundados” a los
efectos del articulo 89, apartado 1, del Reglamento, el drgano
Jjurisdiccional desestima la pretension de que se prohiba conti-
nuar importando en el pais el juego de construccion?
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Pronunciamientos

La sentencia examina por separado ambas cuestiones prejudicia-
lesy expone su interpretacion del articulo 10 y del articulo 89, apar-
tado 1del Reglamento n® 6/2002.

En cuanto a la primera cuestién prejudicial, concluye que el articu-
lo 10 debe interpretarse en el sentido de que el ambito de protec-
cion de un dibujo o modelo en aplicaciéon del articulo 8, apartado
3, debe apreciarse teniendo en cuenta la impresion general produ-
cida por ese dibujo o modelo en un usuario informado que, sin ser
disefador ni experto técnico:

- Conoce los diferentes dibujos o0 modelos existentes en el sec-
tor de que se trata.

- Dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los
elementos que normalmente contienen esos dibujos o mode-
los.

- Debido a su interés por los productos de que se trata, presta
un grado de atencidn relativamente elevado al utilizarlos como
elementos del sistema modular del que forman parte.

No debe tenerse en cuenta la impresion producida en un usua-
rio que, disponiendo de conocimientos técnicos analogos a los de
un profesional, examina minuciosamente el dibujo o modelo de
gue se tratay cuya impresion general descansa principalmente en
consideraciones técnicas.

En cuanto a la segunda cuestion prejudicial, declara que el articulo
89, apartado 1 debe interpretarse en el sentido de que la circuns-
tancia de que una infraccion solo afecte a determinados elemen-
tos de un sistema modular, poco numerosos en relacién con el
conjunto de los componentes de ese sistema, no esta compren-
dida en el concepto de “motivos especiales”, segun dicha disposi-
cion, que permite a un tribunal de dibujos y modelos comunitarios
no dictar una o varias de las resoluciones a las que se refiere.
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Comentario

La sentencia aclara las dudas del érgano jurisdiccional remitente
en el sentido de si, dado el caracter excepcional de la protecciéon
conferida a los disefios que permiten el ensamble o la conexiéon
multiples de productos mutuamente intercambiables dentro de
un sistema modular, debia considerarse que el usuario informado
debia poseer conocimientos técnicos comparables a los maneja-
dos en el Derecho de patentes.

Al descartar dicha posibilidad, el TJ admite que el alcance del con-
cepto “usuario informado” en la sentencia PepsiCo/Grupo Promer
Mon Graphic (C-281/10), entre otras, también es extrapolable al
contexto de los disefios de la excepcion del articulo 8, apartado 3.

La interpretacion del articulo 89, apartado 1 en relacién con la
cuestion prejudicial planteada es de suma importancia, ya que
determina que el hecho de que la infraccion solo afecte a deter-
minados elementos de un sistema modular (en este caso, a deter-
minados elementos de construccion dentro del juego o sistema
de construcciones) no impide que un tribunal de disefios de la UE
pueda dictar las resoluciones correspondientes. Ello permite hacer
valer el disefio registrado, aunque el juego solo contenga algunos
elementos infractores.

Pedro SOCIO ASOCIADO,
Saturio AREA DE MARCAS
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Derecho del titular de una
marca nacional a prohibir a un
tercero ofrecer, comercializar
o almacenar productos con
sighos idénticos o similares en
un Estado miembro diferente

Sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de agosto de 2025,

Tradeinn Retail Services (C-76/24)

Hechos

La empresa PH, titular de dos marcas registradas en Alemania, de-
mandd ante los tribunales alemanes a la empresa espafola Tra-
deinn Retail Services S.L. (en adelante, TRS), ya que TRS ofrecia a
través de su web y de la plataforma <Amazon.de> productos de
buceo que incluian signos idénticos a las marcas registradas en
Alemania por PH.

traden

JURISPRUDENCIA EUROPEA
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Pirateria

134


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62024CJ0076

ELZABURU | ANUARIO 2024-2025

01

Derecho del titular de una marca nacional a prohibir a un tercero ofrecer, comercializar
o almacenar productos con signos idénticos o similares en un Estado miembro diferente

Pirateria

En dicha demanda, PH solicitaba que se prohibiera a TRS utilizar
signos idénticos a sus marcas tanto en los productos como en sus
embalajes, asi como la oferta, fabricacion, distribucion o cualquier

otro tipo de comercializacion o promocion de dichos productos.

En primera instancia, el Landgericht NUrnberg-Furth (Tribunal Re-
gional de lo Civil y Penal de Nuremberg-Furth), tras constatar el
allanamiento parcial de TRS, ordeno el cese de la oferta y promo-
cion de los productos que mostraban el signo idéntico a las marcas
de PH. Dicha sentencia fue recurrida por PH ante el Oberlandes-
gericht Nurnberg (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de

Nuremberg, Alemania).

El Oberlandesgericht Nirnberg considerd en segunda instancia
que también podia apreciarse almacenamiento ilicito de los pro-
ductos en Espanfa, ya que tenia como fin el ofrecimiento y comer-
cializacion de los mismos en Alemania. Por ello, condend a TRS a
cesar la promocioén y venta de los productos de buceo provistos de

es0s signos, asi como de su distribucion y almacenamiento.

TRS interpuso recurso de casacion contra dicha sentencia ante el
Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal,
Alemania) al entender que la consideracion de la segunda instan-
cia ampliaba el alcance de la sentencia dictada en primera instan-

Cla.

En el conocimiento del asunto y ante las dudas originadas en
la apreciacion del articulo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva
2015/2436, el Bundesgerichtshof suspendidé el procedimiento y
planted dos cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia

(TJ):

1. Si el titular de una marca nacional puede prohibir el alma-
cenamiento en otro Estado miembro, de productos con signo
idéntico con vistas a su comercializacion en el pais donde las

marcas estan protegidas; y

2. Sipara que haya almacenamiento, a efectos de la norma, bas-
ta con un poder de control indirecto o es necesario tener acceso

directo a los productos.
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Pronunciamientos

La respuesta del TJ a la primera cuestion prejudicial es que el ar-
ticulo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436 debe inter-
pretarse en el sentido de que el titular de una marca protegida
en un Estado miembro esta facultado para prohibir a un tercero
el almacenamiento de productos con un signo idéntico o similar
al suyo en el territorio de otro Estado miembro, siempre que los
productos estén destinados a ser ofrecidos o comercializados en el
Estado miembro donde la marca anterior esté protegida.

Respecto a la segunda cuestion prejudicial, el TJ considera que el
concepto de almacenamiento comprende no solo los casos de do-
minio directo y efectivo de los productos, sino también el dominio
indirecto, que supone un poder de control o de direccion sobre
las personas que tienen el dominio directo y efectivo de estos pro-
ductos.

Comentario

La relevancia de la respuesta del TJ a las cuestiones prejudiciales
se encuentra en el hecho de que el escenario comercial tradicio-
nal, caracterizado por una unidad territorial, ha sido modificado
con la aparicion de Internet y las plataformas de comercio electro-
nico, donde podemos observar la implicacion de operadores de
diferentes nacionalidades y territorios.

Por ello, la presente sentencia supone un refuerzo a las facultades
de que disponen los titulares de marcas nacionales para prohibir
a un tercero de otro Estado miembro el almacenamiento de pro-
ductos que contengan signos iguales o semejantes a sus marcas
nacionales, siempre que la comercializacion de los mismos se diri-
ja al Estado en el que sus marcas se encuentren registradas.

Asi mismo, se amplia el concepto de almacenamiento, que pudie-
ra ser interpretado de diferente forma en funcién de las diferentes
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lenguas de los Estados miembros. De esta forma se recoge un con-
cepto amplio en el que no solo se incluye a quien tiene dominio
fisico directo de los productos, sino también el dominio indirecto,
es decir, que se dispone de un poder de control o de direccion so-
bre las personas que tienen ese dominio directo, como serian las
empresas intermediarias, logisticas, etc.

En definitiva, el pronunciamiento del TJ fortalece el alcance prac-
tico de los derechos de los titulares de marcas nacionales, ya que
aungue se mantiene el principio de territorialidad como esencia
del analisis de cualquier eventual conflicto, todas aquellas opera-
ciones transfronterizas con diversos Estados miembros implicados
quedan cubiertas bajo el ius prohibendi de los titulares de una

marca.

Patricia ASOCIADA,
Gdmez AREA DE MARCAS

Con mas de 10 afos de experiencia
en el ambito de la propiedad indus-
trial, Patricia asesora a particulares
y empresas, nacionales e interna-
cionales, en el disefio e implemen-
tacion de estrategias globales de
proteccion marcaria ante oficinas
nacionales (como la OEPM), EUI-
PO y OMPI. Su actuaciéon incluye
la practica en procedimientos con-
tradictorios, tales como oposicio-
nes y acciones de nulidad y cadu-
cidad ante la OEPM y la EUIPO, asi
como la negociacion de acuerdos
transaccionales y el asesoramiento
en cuestiones relativas a nombres
de dominio y resolucién de contro-
versias (UDRP).
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O] Conflicto entre una
denominacion de vinos
protegida y una marca
notoria anterior

Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de septiembre de 2025,
Salaparuta (C-341/24)

Hechos

Duca di Salaparuta S.p.A. es titular de varias marcas que incluyen la
palabra “Salaparuta” para vinos de la clase 33, entre ellas:

- Marca italiana n°® 511337 SALAPARUTA, registrada el 13 de julio
de 1989.

- Marca de la Unidn Europea n® 001302835 SALAPARUTA, regis-
trada el 25 de octubre de 2000.

Estas marcas se utilizan para comercializar vinos que no guardan
relacion con el municipio italiano Salaparuta, situado en Sicilia.

El 20 de febrero de 2006, las autoridades italianas reconocieron la
denominacién de origen controlada Salaparuta (DOC Salaparuta)
para designar vinos elaborados con uvas procedentes de vifiedos
ubicados en dicho municipio.
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Ejemplos vinos Duca di Salaparuta.
Fuente: Duca di Salaparuta

El 20 de febrero de 2006, las autoridades italianas reconocieron la
denominacioén de origen controlada Salaparuta (DOC Salaparuta)
para designar vinos elaborados con uvas procedentes de vifiedos
ubicados en dicho municipio.

Esta proteccion nacional se extendié al ambito de la Unién Euro-
pea tras la publicacion por parte de la Comisién de una lista de
vinos de calidad producidos en regiones determinadas (vcprd), en
la que se incluia la denominacién Salaparuta. A partir de ese mo-
mento, dicha denominacién, referida de ahora en adelante DOP
Salaparuta, pasoé a formar parte del registro electrénico de deno-
minaciones de origen protegidas e indicaciones geograficas pro-
tegidas, adquiriendo efectos en toda la Unién desde el 1 de agosto
de 2009.

El 8 de febrero de 2016, Duca di Salaparuta interpuso demanda
ante el Tribunal di Milano solicitando la anulacién de la DOC Sa-
laparuta y la DOP Salaparuta, alegando que se trataba de deno-
minaciones engafnosas que interferian con su marca notoria para
vinos Salaparuta.
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El 16 de febrero de 2021, dicho tribunal desestimd la demanda al
considerar aplicable la regla de la preeminencia de la DOP sobre
la marca, sin perjuicio de que el titular pudiera seguir utilizando su
marca bajo determinadas condiciones.

Esta sentencia fue recurrida por Duca di Salaparuta y confirmada
por la Corte d’Appello di Milano mediante sentencia de 5 de mayo
de 2023, en la que se establecid que el asunto debia resolverse con-
forme al Reglamento n° 1493/1999 del Consejo de 17 de mayo de
1999 por el que se establecia la organizacion comun del mercado
vitivinicola, vigente en el aflo 2006 cuando se reconocié la DOC Sa-
laparuta. Dicho Reglamento conferia proteccion automatica como
DOP, en el ambito de la Unidn, a los vcprd comunicados por los
estados miembros a la Comision y establecia en su anexo VII, F,
punto 2, letra b), la primacia de la DOP sobre las marcas.

Duca di Salaparuta recurrié nuevamente en casacion ante la Corte
Suprema di Cassazione, alegando que no era aplicable el Regla-
mento Nn° 1493/1999, puesto que, a su juicio, la publicacion en el
registro e-Bacchus de la Unidn Europea en 2009 implicaba la apli-
cacion de los Reglamentos vigentes en ese momento, esto es, el
Reglamento n° 479/2008, el Reglamento n° 1234/2007 o incluso el
Reglamento n°1308/2013, los cuales excluian la proteccion de una
DOP cuando, habida cuenta de la reputacion y notoriedad de una
marca anterior, pudiera inducirse a error a los consumidores sobre
la identidad del vino.

Ante este recurso, la Corte Suprema italiana planted al TJ dos cues-
tiones prejudiciales:

- Si debia considerarse que la DOC Salaparuta reconocida en
2006 mantenia sus efectos y, por tanto, era aplicable el Regla-
mento n° 1493/1999, o si, por el contrario, la proteccion nacional
habia sido sustituida por la DOP Salaparuta en toda la Unidn,
debiendo aplicarse los Reglamentos invocados por Duca di Sa-
laparuta.

- En caso de que se considerase aplicable el Reglamento de
1999, si el régimen de proteccion previsto en dicho Reglamento
era exhaustivo para resolver los supuestos de coexistencia entre
denominaciones y marcas, o si cabia aplicar el principio general
de prohibiciéon de signos engafnosos.
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Pronunciamientos

El TJ confirma que el Reglamento n° 1493/1999 es el aplicable, ya
gue estaba en vigor cuando se reconocié la DOC Salaparuta en Ita-
lia en 2006. La publicacion en el Diario Oficial de la Unién Europea
en 2009 no implicd un nuevo registro, sino simplemente la exten-
sion automatica de la protecciéon nacional al ambito comunitario,
como consecuencia de la comunicacion de Italia a la Comision so-
bre la existencia de ese vcprd.

En consecuencia, el conflicto debe examinarse conforme a lo es-
tablecido en el anexo VI, F.2, parrafo segundo del citado Regla-
mento de 2009 que es el que regula el régimen de coexistencia
entre DOP y marcas. Esta disposicion establece que el titular de
una marca notoria y registrada para vinos que contenga palabras
idénticas al nombre de una regién puede seguir utilizandola si el
registro se efectud al menos veinticinco afos antes del reconoci-
miento oficial del nombre geografico por el Estado miembroy la
marca ha sido utilizada efectivamente sin interrupcion.

Asimismo, el Tribunal afladié que la cancelacion de la proteccion
de una denominacién de vinos protegida conforme al articulo 54
del Reglamento n°1493/1999 no era posible salvo a iniciativa de la
Comision, y Unicamente hasta el 31 de diciembre de 2014, cuando
no se cumplieran las condiciones establecidas en el articulo 34 del
Reglamento n° 479/2008.

En cuanto a la segunda cuestioén, el Tribunal declard que los prin-
cipios generales no podian desvirtuar la conclusion sobre la ex-
haustividad del régimen establecido en el anexo VII, F.2, parrafo
segundo del Reglamento n°® 1493/1999, que es el que regula los
conflictos con marcas notorias anteriores registradas para vinos y
gue contienen palabras idénticas a una DOP.
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Comentario

La resolucion del TJ adquiere una especial trascendencia, ya que
delimita con precision el marco legal aplicable a los vcprd publi-
cados en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas conforme
a los apartados 4 y 5 del articulo 54 del Reglamento n°® 1493/1999.
El Tribunal aclara que dicha publicacién no implica la sustitucion
de la proteccidon nacional preexistente, sino que constituye una
extension de su reconocimiento al ambito de la Unién Europea.
Esta interpretacion refuerza la seguridad juridica de los titulares de
DOP reconocidas con arreglo al régimen anterior a 2009, garanti-
zando la primacia y la estabilidad de sus derechos, que no podran
ser anulados salvo en situaciones verdaderamente excepcionales.

Asimismo, resulta de gran interés la confirmacion, ya declarada en
otras sentencias como la de 27 de febrero de 2024 (EUIPO/The KAI-
Kai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P), sobre la no aplicabi-
lidad directa de los principios generales establecidos en convenios
internacionales como el Convenio de Paris, el Arreglo de Madrid o
el Acuerdo sobre los ADPIC, ya que no confieren a los particulares
derechos invocables directamente ante los tribunales en virtud del
Derecho de la Unidén. En otras palabras, estos principios generales
no prevalecen sobre lo dispuesto de forma exhaustiva en los actos
de la Unidén, como ocurre en este caso con los Reglamentos de or-
ganizacion comun del mercado vitivinicola.
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Cristina ASOCIADA SENIOR,
Velasco AREA DE MARCAS

Mas de 10 afios de experiencia en
la tramitacion y defensa de signos
distintivos ante oficinas naciona-
les, EUIPO y OMPI, asi como en
procedimientos extrajudiciales de
derechos de propiedad industrial e
intelectual. Asesora directamente
a empresas y grupos multinacio-
nales en el disefo e implemen-
tacion de estrategias globales de
proteccidon marcaria, asi como en
cuestiones relativas a nombres de
dominio y resolucién de controver-
sias (UDRP).
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Otros
pronunciamientos

Relacion de sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia
en los afos 2024-2025 que no estan comentadas en este anuario

Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de diciembre de 2025,
PMJC (C—168/24) (ECLIEU:C:2025:986)

Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de diciembre de 2025,
OSA (C—161/24) (ECLI:EU:C:2025:985)

Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de diciembre de 2025,
SACD (C—182/24) (ECLI:EU:C:2025:979)

Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 julio de 2025,
Purefun Group (C-365/24) (ECLI:EU:C:2025:558)

Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de noviembre de 2024,
VariusSystems (C-526/23) (ECLI:EU:C:2024:985)

Sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de abril de 2024,
La Quadrature du Net (C—470/21) (ECLILEU:C:2024:370)
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Lista de abreviaturas

AC: Autorizacion de comercializacion

ADPIC: Acuerdo de la OMS sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

CCP: Certificado Complementario de Protecciéon

CPE: Convenio sobre concesion de Patentes Europeas
DOC: Denominacién de origen controlada

DOP: Denominacién de origen protegida

DPI: Derecho de propiedad intelectual

EEE: Espacio Econédmico Europeo

EUIPO: European Union Intellectual Property Office
MUE: Marca de la Unién Europea

LP: Ley de Patentes

OEPM: Oficina Espafiola de Patentes y Marcas

OGI: Operador de gestion independiente

RMUE: Reglamento sobre la marca de la Unién Europea
TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea
TG: Tribunal General

TJ: Tribunal de Justicia

TS: Tribunal Supremo

TUP: Tribunal Unificado de Patentes

VCPRD: Vinos de calidad producidos en regiones determinadas
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