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Resumen

La usurpaciéon de marcasy la pirateria se han convertido hoy en dia en una fenémeno de dimension
internacional que supone entre un 5y un 7% del comercio mundia. El fendmeno afecta a buen
funcionamiento del mercado interior ya que, aparte de los desvios comercialesy € falseamiento de
la competencia a que da lugar, provoca una pérdida de confianza de los operadores en € mercado
interior y un descenso de la inversion. Las repercusiones son importantes, no solo desde € punto
de vista econémico y socia (100 000 puestos de trabajo perdidos anuamente en la Comunidad)
sino también desde € de la proteccion de los consumidores, y especiamente la salud y seguridad
publicas. La lucha contra este fendmeno constituye, por lo tanto, un elemento importante para
lograr latransparenciay laigualdad de condiciones de competencia en € mercado interior.

La Comunidad Europea, consciente de la importancia que reviste esta lucha, se ha dotado de una
normativa especifica para controlar en la frontera exterior las mercancias con usurpacion de marca
y piratas. En el mercado interior ha comenzado igualmente a tomar medidas, aunque hasta el
momento s6lo se aplican en un nimero reducido de sectores especificos.

Por €ello, podria hacerse necesaria una intervencién de la Comunidad que, en € mercado interior,
responda de manera global a este fenémeno. Las medidas se inscribirian en € plan de accion de la
Comision en favor del Mercado Unico, destinado a aplicar de forma coherente y efectiva la
legidacion, asi como en € Programa de trabajo de la Comision para la lucha contra € fraude en
los afios 1998/1999. Las medidas se gjustarian también a las previsiones del Primer plan de accion
de la Comision para lainnovacion.

El presente Libro Verde propone explorar cuatro ambitos con € fin de mejorar la lucha contra e
fenébmeno del mercado interior:

actividad de vigilancia del sector privado;

utilizacion de dispositivos técnicos;

sancionesy otros medios para hacer respetar 1os derechos de propiedad intelectual;
cooperacion administrativa entre las autoridades competentes.

El presente Libro Verde permitira ala Comision evaluar €l impacto econémico de la usurpacion de
marcay la pirateria en el mercado interior, comprobar la eficacia de la legidacion en la materiay
decidir S es necesario tomar nuevas iniciativas a nivel comunitario. En caso afirmativo, €
contenido de las futuras medidas podria basarse en los ambitos de exploracion anteriormente
sugeridos. Las eventuales medidas no tendrian por qué ser en primer lugar de carécter legidativo,
sino que podrian consistir en medidas de transparencia 0 en medidas de mejora de la colaboracion
entre empresas y administraciones. Los ambitos de exploracién no son sino € punto de partida de
la consultay pueden ser completados por otros medios que persigan €l mismo objetivo.
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1. INTRODUCCION
1.1.  Agpectosfundamentales del problema

Desde comienzos de la década de los 80, la usurpacion de marcay la pirateria experimentaron un
auge notable y hoy en dia constituyen un fenémeno extendido que tiene grandes repercusiones a
nivel mundial. El fendmeno haido de la mano de la evolucién econémicay politicaimperante en e
periodo, caracterizada por un crecimiento constante del comercio internacional, la
internacionalizacion de la economia, € desarrollo de los medios de comunicacion y la desaparicion
de los sistemas politicos de Europa Central y Oriental y de la antigua Union Soviética, donde
parecen haberse desarrollado nuevos mercados extraordinariamente activos en la produccion y
consumo de este tipo de mercancias. El fendmeno ha sido iguamente impulsado por € desarrollo
de la sociedad de la informacién y por la aparicion de técnicas modernas, evolucionadas y féciles
de utilizar, para copiar productos. En gran medida, € fenémeno va unido hoy en dia a de la
delincuencia organizada'.

De acuerdo con la Oficina de informacion sobre falsificacion?, creada por la Camara de Comercio
Internacional (CCl), € coste de estos delitos supondria entre un 5% y un 7% del comercio
mundial. En Francia, una empresa de cada 5 con una plantilla de 50 empleados 0 mas declara
haber sido victima de delitos de usurpacion de marca o pirateria. La industria americana evalla
sus pérdidas anuales en concepto de derechos de autor por actos de pirateria entre 12 000 y 15 000
millones de délares. Seguin la Federacion internacional de la industria fonogréfica (IFPI), la venta
de discos compactos ilegales ha aumentado en cerca de un 20% en 1996 y supone un 14% del
mercado a nivel mundial. El nimero de puestos de trabajo perdidos a causa de estos fraudes puede
estimarse en 100 000 anuales en la Comunidad (120 000 en los Estados Unidos) en los 10 ultimos
afos. Entre los sectores més afectados a nivel mundial deben citarse € informético (35%), €
audiovisual (25%), €l sector del juguete (12%), los perfumes (10%), € sector farmacéutico (6%),
la relojeria (5%), € sector fonogréfico y la industria del automévil. En €l sector de los programas
informéticos, €l indice de pirateria a escala mundial ascenderia a 46%.

Por su envergadura, los fendbmenos de la usurpacion de marca y la pirateria tiene consecuencias
negativas, no solamente para las empresas, las economias nacionales y los consumidores, sino
también para toda la sociedad. Es algo més que un trastorno de la organizacion econémica y
social, porgue afecta también a la sanidad y seguridad publicas. La comunidad internacional no ha
permanecido inactiva frente a esta situacion pero, por razones diversas, las medidas que se han
adoptado hasta el momento no han permitido acabar con la propagacion de esta lacra.

El Plan de accion paraluchar contra la delincuencia organizada, aprobado por €l Consgjo Europeo
de Amsterdam el 16.6.1997, invita a Consgjo y a Comision a "crear disposiciones comunes para
luchar contra la delincuencia organizada en materia de falsificacion comercial y econémica®. El
tema de la falsificacion también puede ser considerado prioritario en la resolucion por la que se
fijaba el programa de trabajo en los ambitos de la justiciay los asuntos de interior para € periodo
comprendido entre e 1.1.1998 y la fecha de entrada en vigor del Tratado de Amsterdam’. El

Véase €l Plan de accion para luchar contra la delincuencia organizada, adoptado por € Consgjo € 28
de abril de 1997 (DOCE n° C 251 de 15.8.1997, p. 1).

"Countering Counterfeiting. A guide to protecting & enforcing intellectual property rights’, (lucha
contra la falsificacién. Guia sobre proteccién y respeto de los derechos de propiedad intelectual),
Counterfeiting Intelligence Bureau, International Chamber of Commerce, 1997.

¥ DOCE re C 251 de 15.8.1997, p. 15.

*  DOCE° C 11 de 15.1.1998, p.1



problema de la falsificacion de los medios de pago ha sido objeto de iniciativas independientes de
la Comision®.

1.2 Efectos sobre € mercado interior

La usurpacion de marcay la pirateria constituyen un fenébmeno con efectos negativos para el buen
funcionamiento del mercado interior. Puede provocar desvios comerciales y falseamiento de la
competencia, sobre todo cuando se aprovechan las disparidades entre los Estados miembros. Esta
Situacion es perjudicial para la transparencia'y la igualdad de condiciones de la competencia en €
mercado interior.

Por un lado, lleva a una pérdida de confianza de los operadores en € mercado interior. Sin
embargo, es sabido que pararedlizar plenamente el mercado interior las empresas, los inventores y
los artistas deben tener confianza en que la legislacion comunitaria les permitird desarrollar su
actividad y protegera eficazmente sus derechos.

La pérdida de confianza en €l mercado interior lleva consigo un descenso de la inversion y del
esfuerzo de innovacion y creatividad redlizados por las empresas, que normamente deben de
dedicar grandes sumas a la investigacion, comercidizacion y publicidad de sus productos y
servicios. El descenso de la inversion tiene repercusiones directas a nivel econdmico y social, en
primer lugar sobre el volumen de empleo creado por €llas.

El fendbmeno de la usurpacién de marcas y de la pirateria repercute igualmente en la proteccion de
los consumidores, que son engafiados deliberadamente acerca de, por gjemplo, la calidad que cabia
esperar de un producto de marca conocida. Puede también tener consecuencias més graves cuando
se trata de productos que pueden poner en peligro la salud o seguridad de los consumidores.

1.3. Iniciativas comunitarias

Con € fin de establecer € mercado interior, la Comunidad Europea intervino ya en € dmbito de la
propiedad intelectual, con € fin ante todo de armonizar los derechos nacionales ya reconocidos’ o
de instaurar otros nuevos. Existen varias iniciativas en curso de elaboracion a nivel comunitario
que, en un proximo futuro, podrian ser adoptadas. Las dificultades derivadas de las disparidades
de los regimenes de proteccion de la propiedad intelectua en € mercado interior deberian ir
desapareciendo progresivamente.

Las medidas que se instauren para luchar contra estos fraudes a nivel comunitario deberéan tener en
cuenta el hecho de que la usurpacion de marcas y la pirateria pueden proceder del exterior o tener
su origen en la propia Comunidad.

En el ambito de lalucha contra el fraude y la falsificacion de medios de pago diferentes del dinero en
metdlico, la Comision adoptd el 1.7.1998 una comunicacion que incluia una propuesta de plan de
accion comun y una definicion de estrategia global para garantizar la seguridad de las operaciones no
en metdlico (COM (98) 395). El problema de la falsificacion de billetes y monedas en euros se trata
de forma independiente (véase Comunicacion de la Comisién al Consgjo, a Parlamento Europeo y a
Banco Central Europeo sobre la proteccion del euro y la lucha contra la falsificacion, COM(98) 474
de 22.7.1998) .

En materia de marcas, existe, por ejemplo, una directiva que aproxima las legislaciones de los
Estados miembros. En materia de derechos de autor y derechos afines existen varias directivas que
han permitido armonizar los derechos de los titulares, garantizandoles una proteccién material y un
control de explotacion de las obras y demés objetos en toda la Comunidad. Estas directivas son la
consecuencia de una iniciativa de la Comision por la que se definia, de manera general, los medios de
lucha contra la pirateria a nivel comunitario (Véase el Libro Verde sobre los derechos de autor y €l

desafio tecnolégico, COM (88) 172).
5



Hasta e momento presente, las iniciativas comunitarias se han dirigido fundamentalmente a la
proteccion de la frontera exterior. De este modo, para consolidar € dispositivo existente desde
1986, d 22 de diciembre de 1994 & Consgjo adoptd € Reglamento CE n° 3295/94, por & que se
establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre préactica, la exportacion, la
reexportacion y la inclusén en un régimen de suspensién de las mercancias con usurpacion de
marca y las mercancias piratas®. El Reglamento esta siendo modificado en la actualidad con € fin
de reforzar @ dispositivo®. Esta normativa solo aborda, sin embargo, la circulacion de estas
mercancias con terceros paises, y no permite controlar la circulacion dentro de la Comunidad. Y
como los Estados miembros llevan a cabo controles fronterizos Unicamente de forma selectiva con
el fin de llegar a un justo equilibrio entre la fluidez del comercio internacional y la lucha con €
fraude, no puede descartarse que tales mercancias puedan escaparse, entrar en € territorio de la
Comunidad de forma fraudulentay ser comercializadas.

A nivel de mercado interior, las iniciativas tomadas hasta el momento con €l fin de hacer respetar
los derechos de propiedad intelectual se aplican en sectores especificos y tienen un acance
limitado. Debe citarse en primer lugar la propuesta de directiva relativa a la armonizacion de
determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la
informacion’®, trata de determinadas obligaciones en materia de medidas técnicas y de las
sanciones y formas de recurso. Hay que subrayar que, en esta propuesta, las disposiciones sobre
sanciones y vias de recurso se formulan en términos muy generales. En estas condiciones, seria
necesaria una iniciativa comunitaria, posiblemente de carécter horizontal, destinada a reforzar los
medios de proteccion de los derechos de propiedad intelectual en e mercado interior.

Mientras tanto, ya se haincluido una iniciativa de este tipo en € Libro Verde sobre lainnovacion™
y se harecogido en e Primer Plan de Accidn de la Comision para la innovacion en Europa®?, en e
gue la lucha contra los delitos de falsificacion figura entre las futuras acciones de la politica de
proteccion de la propiedad intelectual. Ademés, esta iniciativa se gustard a lo dispuesto en e Plan
de accion de la Comision en favor del Mercado Unico™, en el que se sefiala como objetivo esencial
la eficaciay la aplicacion efectiva de la legislacion.

Esta accion comunitaria se inscribiria también en el Programa de trabajo de la Comisién para
luchar contra el fraude en los afios 1998/1999", que menciona expresamente la lucha contra la
usurpacion de marcas y la pirateria como medio para reforzar la lucha contra la delincuencia
econdmica. Es posible, en este sentido, que la Comision proponga, a partir de una evaluacion de la
legislacion en estos ambitos, unos instrumentos juridicos destinados a aumentar la informacion
reciproca y la cooperacion entre los servicios especiaizados de los Estados miembros con ayuda
de la Comision.

1.4.  Ambito de aplicacion del Libro Verde

Como los términos "usurpacion de marca' y "piraterid’ cubren a menudo situaciones muy
diferentes, no sdlo de un Estado miembro a otro, sino también dentro de un mismo pais, segin los
operadores implicados, es indispensable precisar € contenido de estas nociones a efectos del

" Reglamento CEE n° 3842/86 del Consgjo, de 1 de diciembre de 1986, por e que se establecen
medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre practica de las mercancias con usurpacién de marca,
DOCE nL 357 de 18.12.1986, p. 1.

8  DOCE r° L 341 de 30.12.1994, p. 8. El 16 de junio de 1995 la Comisién adopt6 las disposiciones de
aplicacion de este Reglamento (Reglamento CE n° 1367/95, DOCE n° L 133 de 17.6.1995, p. 2).

®  COM (98) 25 de 28.1.1998, DOCE r° C 108 de 7.4.1998, p. 63.

10 COM (97) 628 del 10.12.1997, DOCE n° C 108 del 7.4.1998, p.6.

1 COM (95) 688 de 20.12.1995.

12 COM (96) 589 de 20.11.1996.

13 SEC(97) 1 de 4.6.1997.

14 COM(98) 278 de 6.5.1998 (p.10).



presente Libro Verde. Las definiciones fijadas por € citado Reglamento CE n° 3295/94 (en curso
de modificacion)™ y por e acuerdo ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con & Comercio)™ proporcionan una primera indicacion que habra que tener en
cuenta, pero que no es suficiente porque solo se aplican a las mercancias y a algunos derechos de
propiedad intelectual.

Para intentar abarcar €l fendbmeno en su totalidad, los conceptos de usurpacién de marca y de
pirateria utilizados en e Libro Verde se aplicaran a todos los productos, procedimientos o
servicios que constituyan € objeto o & resultado de la violacién de un derecho de propiedad
intelectual, es decir, de un derecho de propiedad industrial (marca de fébrica o de comercio, disefio
o _modelo industrial, patente de invencidn, modelo de utilidad, indicacién geogréfica) o de un
derecho de autor o derecho afin (derecho de los artistas intérpretes o gecutantes, derecho de los
productores de fonogramas, derecho de los productores de las primeras fijaciones de pdliculas,
derecho de los organismos de radiodifusion), asi como del derecho "sui generis' del fabricante de
una base de datos". Este amplio &mbito de aplicacion permitira abarcar, no solo los productos
copiados de forma fraudulenta (los productos "falsos'), sino también los de productos idénticos a
origina y fabricados en la Comunidad sin € consentimiento del titular del derecho, por ejemplo
como resultado de una superacion del volumen de fabricacion autorizado por € titular del derecho.
La pirateria en e ambito de los servicios se centrara principamente en los servicios de
radiodifusony en los servicios ligados a desarrollo de la sociedad de la informacion.

Por € contrario, no quedan cubiertos los actos que en € lenguaje comin pueden asimilarse a la
usurpacion de marca o la pirateria, por gemplo los actos que son mas bien una cuestion de
competencia deded o parasitismo, pero que no infringen directamente un derecho de propiedad
intelectual (por gemplo, look alike). Por supuesto, los actos que no suponen la infraccion de un
derecho de propiedad intelectual, por giemplo, los englobados en € principio de expiracion de
derechos a nivel comunitario, no entran tampoco en el ambito de la aplicacion del presente Libro
Verde.

Las actividades incluidas en e citado ambito de aplicacion y que, por lo tanto, congtituyen €l
objeto del presente Libro Verde, pueden inscribirse en situaciones muy diversas. la fabricacion, la
distribucién, la detencién con fines comerciaes, la importacién en la Comunidad o la exportacion
hacia terceros paises, de productos con usurpacion de marca o piratas, y también la pirateria de
servicios y la prestacion de servicios pirateados.

15. Objetivode LibroVerde

Los objetivos del Libro Verde son los siguientes:

- evauar € impacto econémico de la usurpacion de marcay la pirateria en € mercado interior;

- andizar la legidacion actua en este ambito, intentando determinar los problemas y las posibles
mejoras a nivel juridico;

- examinar la necesidad de una intervencion comunitaria en la materia con arreglo a los objetivos del
mercado interior.

15 Véase el apartado 2 del articulo 1 del Reglamento CE n° 3295/94 del Consgjo, de 22 de diciembre de
1994. Este Reglamento se encuentra en la actualidad en curso de modificacion (DOCE n° C 108 de
7.4.1998, p.63).

16 véase lanota sobre e articulo 51 del Acuerdo ADPIC, DOCE n° L 336 de 23.12.1994, p. 213.

1 Véanse articulos 7 y siguientes de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Conssjo, de 11
de marzo de 1996, relativa a la proteccion juridica de las bases de datos, DOCE n° L 77 de 27.3.1996,

p. 20.
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De este modo se abordaran las diferentes posbilidades de accion en los cuatro ambitos
particulares, e de las actividades de vigilancia del sector privado, € de la utilizacion de
dispositivos técnicos, € de las sanciones y los medios de proteccion de los derechos de propiedad
intelectual y € de la cooperacion administrativa entre autoridades competentes. Dichas
posihilidades de accién podrian eventualmente ser llevadas a la practica por la Comision, dentro
del marco de sus competencias y del respeto a principio de proporciondidad, a partir de los
comentarios que se hubieran recibido de los medios interesados.

Las diferentes cuestiones que se planteen en € Libro Verde permitiran a la Comision disponer de
una visién méas completa de la situacion para, posteriormente, aclararla a través de las iniciativas
que, después de la consulta, pueda eventuamente adoptar.

La Comision invita alos medios interesados a participar activamente en una consulta amplia sobre
el temay a responder alas cuestiones planteadas en € presente Libro Verde. Hay que sefidar que
las aportaciones presentadas a la Comisién se considerardn confidenciales y no podrén, savo
acuerdo expreso en contrario, ponerse en conocimiento del pablico.

2. NATURALEZA Y CARACTERISTICASDEL FENOMENO

La usurpacion de marca y la pirateria en e mercado interior constituyen un fendbmeno cuya
naturaleza y caracteristicas no son bien conocidas, aunque los datos aportados por los titulares de
derechos y las incautaciones efectuadas por las autoridades publicas constituyen un interesante
factor de evaluacion, especialmente en lo relativo a las redes utilizadas. La informacion de que se
dispone en la actudidad es demasiado limitada para hacerse cargo de la naturaleza y las
caracteristicas globales del fendmeno en e mercado interior. Por ello, se hace necesaria una
evaluacion completa y precisa en la materia antes de emprender cualquier iniciativa comunitaria
destinada a resolver € problema.

Un primer elemento que habria que determinar es €l de los actos que, en el mercado interior, deben
calificarse de usurpacion de marca o pirateria, porque el término puede aplicarse a realidades muy
diversas. Puede tratarse, por eiemplo, de un acto consistente en adscribir una determinada marca a
un producto fabricado fraudulentamente pero manteniéndose dicho producto muy ae€ado del
auténtico, o en reproducir perfectamente este Gltimo sin autorizacion del titular. Digtintos casos de
usurpacion de marca o pirateria pueden necesitar soluciones diferentes. Por otro lado, no hay que
perder de vista que parte del acto de usurpacion de marca o pirateria puede llevarse a cabo fuera
de los limites territoriales del mercado interior. Es decir, que deben tenerse también en cuenta los
componentes del acto cometidos en terceros paises y estudiarse las posibilidades de accion de que
dispone la Comunidad para combatirlos. Se considerara que los actos de usurpacion de marca o
pirateria tienen caracter comunitario cuando el epicentro del fenémeno - caracterizado por la
vulneracion de un derecho de propiedad intelectual - estalocalizado en el mercado interior.

En cuanto a los sectores afectados por e fendmeno, parece que la meta de los transgresores no es
ya solo la constituida por los productos de lujo y de prestigio (perfumes, relojes, textiles, articulos
de marroquineria y accesorios), sino por productos de los sectores més diversos. Las actividades
ilicitas afectan frecuentemente a sectores ligados a los derechos de autor, por gemplo a los
registros sonoros y de video y, en los Ultimos afios, a sector informético. Las intervenciones
efectuadas por los servicios de aduanas demuestran que e fendmeno puede afectar iguamente a
sectores y productos tan diversos como las gafas, los boligrafos, los enanos de jardin, los muebles
de jardin, los disyuntores o e menagje de cocina®. La usurpacion de marca se manifiesta
igualmente en sectores con productos sensibles desde el punto de vista de la saud y seguridad
publicas, tales como los medicamentos, € materid médico, los juguetes, los recambios de

8 Informe de la Comisién sobre la aplicacion del Reglamento n® 3295/94, COM (98) 25 de 28.1.1998.
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automoviles™ o de aviones. Por ello es importante conocer los sectores de actividad més afectados
por e fendbmeno en e mercado interior ya que, S no se respetan las normas técnicas y de
seguridad, los productos pueden suponer un riesgo desde e punto de vista de la salud y seguridad
publicas.

Otro eemento que debe tenerse en cuenta son las actividades y niveles en los que se manifiesta e
fendmeno en € mercado interior: puede tratarse, no solo de la fabricacion de productos con
infraccion de un derecho de propiedad intelectual, sino también de la comerciaizacion,
distribucién, importacion o exportacion de los productos, y también de la prestacion de servicios o
de la utilizacién y adscripcion de una marca sin autorizacion de su titular. En este caso también las
soluciones a fendbmeno dependeran de la informacion recibida. En lo referente a los Estados
miembros mas afectados, por € momento no existen datos precisos que permitan afirmar que la
usurpacion de marca o la pirateria concierne mas a uno u otro Estado miembro que a los demés.
Por otro lado, no hay que descartar el hecho de que los transgresores utilicen y aprovechen las
diferencias entre los distintos sistemas juridicos nacionales. Es necesario obtener una informacion
precisa que ponga a descubierto las corrientes que siguen estos tipos de fraude y, por ende, los
puntos mas débiles del mercado interior. En cuanto a los productos o servicios fraudulentos
procedentes, en particular, de terceros paises, puede ser interesante conocer € pais de procedencia
u origen de tales productos o servicios con d fin de actuar preventivamente.

Ademés, teniendo en cuenta la diversidad de derechos de propiedad intelectual, es fundamental
conocer cuaes son los derechos transgredidos mas frecuentemente. También seria interesante
describir las condiciones en que se redlizan los actos delectivos (canales de distribucion, carécter
estacional o permanente de fendbmeno, etc.) con € fin de adaptar convenientemente la solucion al
fendmeno en el mercado interior. Partiendo de la informacion de que ya se dispone, parece ser que
las redes de estos tipos de fraude son de dos clases: las redes clandestinas y las redes comerciales
habituales. Las clandestinas se organizan por definicion fuera del mercado regular (mercado
negro): la calle, los mercados, la venta por correspondencia o la red Internet. Pero también tienen
gue considerarse las redes comerciales habituales, por giemplo en e sector del automovil. El
mercado de los medicamentos, aunque esta estrictamente controlado a nivel comunitario, es
también victima del fendmeno; esta fundamentalmente orientado a la exportacion a terceros paises.
En cierto sentido, la usurpacién de marcay la pirateria constituyen hoy en dia actividades propias
de la delincuencia organizada®, que de este modo encuentra una forma de reciclar y blanquear
fondos procedentes de otros tréficosilicitos (armas, droga, €tc.).

Preguntas:

1. ¢EstaVd. De acuerdo con e enfoque sugerido por € presente Libro Verde respecto al ambito
de aplicacion, o piensa que deberian incluirse otros actos? En caso afirmativo ¢cudles?

¢En qué sectores de actividad y, en su caso, en qué parte especifica de los mismos se
manifiesta el fendmeno de la usurpacion de marcay la pirateria?

¢Cudles son, asu juicio, las causas del fenébmeno?
2. Si sehavisto Vd. confrontado a este fendmeno, precise s ha sido:

- enlafase de fabricacion;

19 En d sector del automovil, la usurpacion de marca afecta a piezas de la carroceria (capotas) o a la

mecanica (pastillas de freno, piezas de motor, direccion o suspension, neumaticos).
Véase € Programa de accion relativa a la delincuencia organizada, adoptado por €l Consgjo € 28 de
abril de 1997 (DOCE n° C 251 de 15.8.1997, anteriormente citado).
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- en lafase de distribucion;

- en e momento de intercambiar a nivel intracomunitario mercancias previamente importadas
en la Comunidad de un tercer pais de formairregular;

- en e ambito de la prestacion de servicios;
- 0 enotrasfases.

3. ¢Podria indicar, en cada uno de los citadas fases, en qué Estado o Estados miembros y, s
procede, en qué region de un Estado miembro de la Comunidad Europea se ha manifestado €
fenébmeno?

¢Podria precisar cual es el pais de procedencia u origen de las mercancias o servicios?

4. ¢Podria especificar, en cada uno de los casos, cudles son los derechos vulnerados (marca,
disefio o modelo, patente, derecho de autor o derecho afin, derecho "sui generis' del fabricante
de una base de datos, etc.)? Si procede, precisese, en cada categoria de derechos, cud es €l
afectado.

5. Si procede, ¢podria describir brevemente las condiciones en que se llevan a cabo los actos de
usurpacion de marca o pirateria (canales de distribucién, caracter permanente o estaciona,
etc.)?

¢Guardan estos actos, segun su informacién, vinculos con otras formas de actividad delictiva, o
con la delincuencia organizada?

3. ANALISISECONOMICO: ALCANCE Y CONSECUENCIAS DEL FENOMENO

Aungue existen cifras a nivel global, €l alcance del fendmeno en e mercado interior no es facil de
cuantificar. Existen numerosos organismos profesionales que, a nivel nacional, europeo o
internacional, efectlan regularmente estimaciones sobre la usurpacién de marca y la pirateria.
Estas estimaciones permiten hacerse una idea del problema, pero no constituye sino un eshozo. Por
su lado, las intervenciones o incautaciones realizadas por lo servicios de policia 0 aduanas s6lo
ofrecen un panorama parcia del mismo, aunque parecen indicar que la usurpacion de marcay la
pirateria tienen una incidencia bastante importante, incluso dentro de la Comunidad. Por ello, se
hace absolutamente necesario disponer de una informacion més precisa acerca de la proporcion del
fendbmeno con relacion a comercio legitimo en € mercado interior con e fin de planear una
intervencion comunitaria en este ambito.

La stuacion relativa a las consecuencias de estos actos delectivos en e mercado interior es
igualmente imprecisa y dificil de cuantificar. Desde e punto de vista de las consecuencias
econdmicas y socides, € fendbmeno de la usurpacion de marca y la pirateria supone para las
empresas, que deben invertir sumas muy importantes en investigacion, comercializacion y
publicidad, una merma de su facturaciéon y la pérdida de unas cuotas de mercado posiblemente
ganadas con mucho esfuerzo, sin mencionar las pérdidas inmaterides y € perjuicio moral
derivados de la pérdida de imagen de marca ante los clientes. Sin embargo, es un hecho que, s las
empresas no llegan a rentabilizar sus inversiones y sus actividades de investigacion y desarrollo, la
creatividad y la innovacion nunca podran florecer en la Comunidad. Las consecuencias en los
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sectores del disco compacto®™ y de los medicamentos son un egjemplo caracteristico. A nivel
social, el perjuicio sufrido por las empresas redunda en dltimo término en su volumen de empleo®.

A nivel de economia nacional & fendmeno tiene también consecuencias econdmicas y sociales
importantes. Para €l Estado o parala Comunidad supone una pérdida de ingresos (aranceles, IVA)
y puede dar lugar a multiples infracciones de la reglamentacion laboral cuando las mercancias con
usurpacion de marca o piratas se fabrican en talleres clandestinos con personal no declarado. Este
fendbmeno constituye una verdadera amenaza para las economias en general porque puede provocar
una desestabilizacion de los mercados en los que actla, a menudo muy fragiles, como seria el caso
del de los productos textiles.

La usurpacion de marca y la pirateria tienen también consecuencias negativas sobre los
consumidores. A menudo consiste en un engafio deliberado del consumidor acerca de la calidad
gue puede esperarse de un producto con una marca prestigiosa. Al comprar productos fraudulentos
fuera del comercio legitimo & consumidor no dispone, en general, de servicio posventa ni de una
via de recurso €ficaz en caso de dafios. Ademés del trastorno que supone desde € punto de vista
econdémico, € fendmeno constituye una verdadera amenaza para toda la sociedad porque puede
afectar a la sadlud publica (falsficacion de medicamentos, acoholes desnaturalizados) o a la
seguridad publica (falsificacion de juguetes o de piezas de recambio de automovil o avion).

Preguntas

6. ¢Dispone de datos precisos (cifrados) sobre la incidencia de la usurpacion de marca y la
pirateria en los sectores de actividad considerados y, en caso afirmativo, cudles?

¢Qué proporcién supone € fendmeno en relacion con e comercio legitimo?

7. ¢(Podriafacilitar datos precisos sobre las consecuencias econdmicas y sociaes del mismo en los
sectores de actividad considerados,

- paralas empresas (pérdida de empleo, disminucion de la facturacion, etc.)?
- paralas economias nacionales (trabajo clandestino, pérdida de ingresos fiscales, etc.)?

¢Podria facilitar datos precisos sobre las eventuales consecuencias del fendmeno desde el punto
de vista de la proteccion del consumidor (salud, seguridad...)?

2 En e sector del disco compacto, los piratas no deben correr con ningin coste de grabacion, licencia,

derechos de los artistas, gastos vinculados a la autorizacion de reproduccién. Tampoco deben correr
con los gastos de promocion ni con los vinculados a la creacidn de los textos de acompafiamiento y
del embalaje, que son asumidos por las casas de discos. Por otro lado, como los gastos de distribucion
son muy inferiores tratandose de productos piratas, €l precio de coste del disco es para € pirata un
60% inferior que para el distribuidor licito. Finalmente, el pirata no asume ningun riesgo comercial
puesto que, en general, su actividad se centra en los productos que se venden mejor.
En e sector de los medicamentos, el falsificador que consigue hacerse con la composicion de una
determinada medicina se ahorra los gastos de investigacion, que en este sector son especiamente
elevados. Por lo tanto, puede permitirse vender la medicina a precios muy competitivos. Puede
reducir alin mas los gastos disminuyendo las dosis o sustituyendo los componente por otros
ineficaces. Con las técnicas modernas de impresion, los costes de embalgje y etiquetado son muy
moderados.

% geglin un estudio realizado por KPMG, Union de Fabricants y Sofres, e niimero de puestos de trabgjo
perdidos en Francia a causa de la usurpacion de marca es de unos 38 000 (Les Echos, 28.1.1998). de
acuerdo con un estudio realizado por Price Waterhouse, una reduccién de la pirateria del 10% en el
sector de los programas de ordenador, es decir, el nivel imperante en Estados Unidos, crearia en

Europa mas de 250 000 puestos de trabajo hasta el afio 2001 (Blick durch die Wirtschaft, 28.5.1998).
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Cuando la usurpacion de marca o la pirateria lleven consigo otras actividades ilicitas (en
materia social, fiscal...), ¢podria precisar la proporcion que supone € fenémeno con relacion a
estas otras actividades?

4. ANALISISJURIDICO

La legidaciéon bésica en materia de propiedad intelectual procede, a nivel internacional, de los
trabgjos de la Organizacion Mundia de la Propiedad Intelectual (OMPI) y de la Organizacion
Mundial del Comercio (OMC), donde se elaboré el acuerdo ADPIC. Por su lado, la Comunidad ha
intervenido en la armonizacion de los derechos nacionales o en la creacion de nuevos derechos con
el fin de adaptarse a lo establecido a nivel internacional o de contribuir a la reaizacion del
mercado interior. Los Estados miembros han tenido que modificar su legidacion en la materia
pero, en agunos aspectos de los derechos de propiedad intelectual, siguen existiendo diferencias
entre las legidaciones, ya que éstas han evolucionado con arreglo a entorno juridico de cada
Estado miembro.

Una primera solucién frente a los problemas de la usurpacion de marcay la pirateria estaria en la
mejora de las disposiciones basicas en materia de propiedad intelectual. De forma paraela a la
armonizacion de los derechos de propiedad intelectual, la creacién de unos derechos unitarios en €
ambito, como ya se ha hecho con la marca comunitaria®, podria reducir, en cierta medida, la
incidencia de los citados fraudes; los derechos unitarios disfrutan de una proteccion uniforme y
surten efecto en todo € territorio de la Comunidad. Por €llo, ofrecen una mayor transparencia y
hacen los mercados més homogéneos y facilitan su vigilancia a los titulares de derechos. Con un
sistema unitario las dificultades derivadas de las diferencias entre regimenes nacionales de
proteccion desaparecen. Proseguir en la creacion de los derechos unitarios constituye una de las
respuestas posibles a fendmeno de la usurpacion de marca y la pirateria en e mercado interior.
Las medidas en cuanto a fondo no tendrian que ser necesariamente uniformes, sino que podrian
variar en funcion de los derechos de propiedad intelectual de que se trate. En algunos podrian tener
un acance menor limitandose a procurar una mayor armonizacion que permita, por ejemplo,
precisar algunos aspectos concretos cuando sobre ellos los tribunales hayan hecho una
interpretacion divergente.

Otraforma de reaccionar frente ala usurpacion de marcay la pirateria es actuar sobre las medidas
y procedimientos de proteccion de los derechos de propiedad intelectua. En este sentido, €
acuerdo ADPIC contiene un cierto nimero de disposiciones minimas a las que tiene que gjustarse
todo miembro de la OMC. Hasta € presente las acciones emprendidas a nivel comunitario en
relacion con el acuerdo se inscriben en el ambito de las medidas de control de la frontera exterior
de la Comunidad. Respecto a los demas aspectos cubiertos por € acuerdo ADPIC se hallevado a
cabo un cierto grado de armonizacion de hecho entre las legidaciones de los Estados miembros.
Traténdose de aspectos no cubiertos por e acuerdo, cada Estado miembro organiza el control y la
represion de estos fraudes, de forma que pueden existir divergencias, a menudo importantes, entre
los paises. Sin embargo, estas actividades delectivas, suelen ser de carécter transnacional y se
organizan y profesionalizan cada vez en mayor grado, por lo que no pueden tratarse eficazmente a
nivel de un solo pais. Por €llo es necesario evaluar, especiamente a nivel préctico, la eficacia de
las medidas y procedimientos existentes y examinar las mejoras que podrian eventuamente
realizarse; en este sentido, habra que tener en cuenta las disposiciones particulares de algunas
legidaciones nacionales que hayan dado mayores prueba de eficacia. En sectores en los que la
moda sea un factor importante y la mayoria de las ventas se realicen en un periodo relativamente
corto, habrd que preguntarse s las medidas y procedimientos de lucha contra estas practicas
delictivas son suficientemente eficaces para permitir una intervencion rapida.
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Reglamento CE n° 40/94 del Consgjo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria,

DOCE n°L 11 de 14.1.1994, p.1.
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Aunque € aspecto no se recoja en la reglamentacion comunitaria en materia de control de
mercancias con usurpacion de marca y piratas en la frontera exterior®, es conveniente analizar, en
el contexto del presente Libro Verde, los medios de que dispone d titular de un derecho para hacer
respetar su derecho de propiedad intelectual en e mercado interior cuando se trata de mercancias
fabricadas legamente fuera de la Comunidad pero importadas en la misma sin su consentimiento
("importaciones paralelas'). Por su puesto, € examen no tendria como objetivo poner en tela de
juicio € principio de vencimiento de los derechos a nivel comunitario, que ha establecido
claramente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas® y ha quedado
integrado en la legislacion comunitaria’’. El examen debera igualmente tener en cuenta la situacion
diferente de cada derecho de propiedad intelectual.

Preguntas:

8. En genera, ¢cud es, seguin su experiencia préactica, € principal problema al que se enfrenta la
normativa actual en materia de usurpacion de marcay pirateria?

9. ¢Le parece adecuada la legislacion béasica nacional, comunitaria e internacional en materia de
propiedad intelectual para evitar la usurpacion de marcay la pirateria en e mercado interior?
JPodrian hacerse distinciones seguin los diferentes derechos de propiedad intelectual?

En caso negativo, ¢qué mejoras podrian, a su juicio, realizarse?

Méas concretamente, ¢piensa Vd. que agunas disposiciones basicas a nivel naciona e
internacional podrian completarse a nivel comunitario? En caso afirmativo, ¢cudles? Haga una
distincién, s procede, seglin los diferentes derechos de propiedad intelectual.

¢Existen, a su juicio, aspectos que puedan precisarse a tenor de la jurisprudencia de los
tribunales nacionales?

10. ¢Son suficientes, a su entender, las disposiciones nacionales, comunitarias e internacionales
relativas a las medidas y procedimientos de proteccion de los derechos de propiedad intelectual
para prevenir y reprimir las infracciones en el mercado interior?

En caso negativo, ¢qué mejoras podrian realizarse?

Piensa Vd. que algunas medidas y procedimientos a nivel nacional e internacional tendrian que
completarse a nivel comunitario? En caso afirmativo, ¢cuales? Distinga, S procede, entre los
diferentes derechos de propiedad intelectual.

11. A nivel préctico, ¢son eficaces las medidas y procedimientos vigentes?

En caso negativo, ¢qué correcciones y modificaciones podrian, a su juicio, redlizarse?
Establezca, en su caso, una distincion entre los diferentes derechos de propiedad intelectual.

En sectores en los que la moda es un factor importante, ¢son, segin su experiencia, eficaces las
medidas y procedimientos de lucha contra la usurpacion de marcay la pirateria para intervenir
rapidamente?

% \/éase e apartado 4 del articulo 1 del Reglamento CE n° 3295/94 del Consejo, de 22 de diciembre de
1994, anteriormente citado.

% \éase Merck & Co. Inc/Stephar de 14.7.1981, asunto 187/80, Rec. 1981, p. 2063.

2 Véase e apartado 1 del articulo 7 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consgjo, de 21 de
diciembre de 1988, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en

materia de marcas, DOCE n° L 40 de 11.2.1989, p. 1.
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12. Tratandose de mercancias fabricadas legalmente fuera de la Comunidad, pero importadas en la
misma sin e consentimiento del titular del derecho en la Comunidad ("importaciones
paraelas’), ¢son suficientes los medios de que dispone dicho titular para hacer respetar su
derecho de propiedad intelectual?

En caso negativo, ¢qué mejoras podrian, a su juicio, realizarse?
13. Si, en su sector de actividad, tiene Vd. la posibilidad de elegir en los tribunales entre varios

derechos de propiedad intelectual, ¢cudl, segin su experiencia, es € que ofrece una proteccion
més eficaz? Distinga, S procede, entre los diferentes paises.

5. POSIBLES SOLUCIONES

Para luchar eficazmente contra la usurpacion de marca y la pirateria podria pensarse en la
instauracion de medidas de carécter horizontal. Estas podrian articularse en torno a cuatro
amhitos. actividades de vigilancia del sector privado, utilizacion de dispositivos técnicos, sanciones
y medios de proteccion de los derechos de propiedad intelectual y cooperacion administrativa entre
autoridades competentes.

5.1. Actividadesde vigilancia de sector privado

Las actividades de vigilancia suelen ser € resultado de iniciativas privadas a cargo de asociaciones
u organizaciones profesionales nacionales, europess o internacionales, tales como asociaciones de
fabricantes, asociaciones de titulares de marca y sociedades de gestion colectiva. Normalmente
consisten en observar la evolucion del mercado, asesorar y respaldar a los sectores implicados,
colaborar con los servicios publicos (aduanas, policia, justicia), vigilar actividades sospechosas,
detectar actos de usurpacion de marcay pirateria, informar al publico en genera y, eventualmente,
convencer alas autoridades de la necesidad de modificar la legidacion. Este tipo de iniciativas son
amenudo muy eficaces en la lucha contra estos fraudes. Ahora bien, las actividades de vigilancia
del sector privado deben atenerse a las normas comunitarias de competencia. Estas son de gran
importancia para e establecimiento de un mercado interior competitivo en el que existen bienes 'y
servicios protegidos por derechos de propiedad intelectual. La Comision intervendra de forma
decidida cada vez que tenga la menor sospecha de que se estén infringiendo estas normas. Por lo
tanto, las propuestas que se presentan a continuacion deben entenderse en consonancia con dicha
reserva.

Vigilancia del mercado

La vigilancia del mercado es un elemento importante a la hora de detectar los actos de usurpacion
de marcay pirateria 'y tomar medidas preventivas y represivas en consecuencia. La eficacia de la
vigilancia depende, en gran parte, del tamafio de mercado y del nimero de operadores que
intervienen en el mismo. Si los operadores son poco numerosos, la vigilancia del mercado sera més
facil de redizar. En € sector del disco compacto, por gemplo, se ha instaurado un sistema de
identificacion que permite detectar la fuente de la pirateria. En suma: en el mercado interior es
conveniente analizar la eficacia de los sistemas de vigilancia existentes y, cuando no existan en un
sector determinado, pensar en la conveniencia de instaurar uno.
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Preguntas:

14. En su sector de actividad, ¢existe un sissema de vigilancia del mercado que permita detectar
los casos de usurpacion de marcay pirateria? En caso afirmativo, ¢funciona dicho sistema de
forma satisfactoria?

En caso negativo, ¢qué mejoras podrian, a su juicio, redlizarse? ¢dichas mejoras deberian
aplicarse anivel comunitario? En caso afirmativo, precise como.

Si en su sector de actividad no existen sistemas de vigilancia del mercado, ¢piensaVd. que su
instauracion podria contribuir eficazmente a la lucha contra este tipo de actividades ilicitas en
el mercado interior?. En caso afirmativo, ¢deberiainstaurarse €l sistema a nivel comunitario?
Precise como.

Fomento de la cooperacion

La lucha que llevan a cabo estas organizaciones, por gemplo recogiendo toda la informacion
disponible sobre € tema, podria ser respaldada y fomentada a nivel nacional 0 comunitario. Esto
se podria traducir, por ejemplo en una colaboracién de los servicios encargados de la lucha contra
los delitos de este ambito en la aimentacion de las bases de datos que mangan estas
organizaciones, 0 en el establecimiento de una base de datos centra que seria aimentada tanto por
las organizaciones como por los citados servicios. En los dos casos habria que garantizar €
respeto de las normas de confidencialidad y la proteccion de datos personales. También podria
pensarse en promover la creacién de este tipo de organizaciones ala donde no existan, y en
fomentar & contacto o agrupamiento entre ellas.

Podria respadarse igualmente € intercambio de experiencias entre las organizaciones
profesionales y los servicios encargados de |a lucha contra la usurpacion de marcay la pirateria®,
asi como la instauracion de unos modulos de formacion para los agentes de dichos servicios por
parte de las autoridades publicas y en colaboracion con las citadas organizaciones. El programa
FALCONE? podria eventualmente respaldar este tipo de medidas apoyando financieramente
proyectos de dimension europea. Podrian igualmente promoverse las campafias de sensibilizacion y
comunicacion del publico, ya que desempefian un importante papel preventivo.

Por otro lado, la cooperacion entre las autoridades publicas y este tipo de organizaciones, por
giemplo para lo relativo a intercambio de informacion, podria formalizarse e introducirse en
protocolos de acuerdo. De este modo las organizaciones se comprometerian a comunicar a las
autoridades informacion sobre los casos de fraude de que tengan conocimiento, directamente o a
través de sus asociados, y las autoridades publicas facilitarian, respetando las normas de
confidencialidad y siempre que la ley lo permita, informacién del descubrimiento de casos de este
amhito para que las organizaciones 0 sus asociados puedan actuar rapidamente (por giemplo, ante
los tribunales).

% En a menos varios Estados miembros dichos servicios son los de aduanas. En algunos paises estos

servicios transmiten, en caso de descubrimiento de productos con usurpacion de marca o piratas, €l
expediente a los servicios de policia encargados de llevar a cabo la investigacién; en otros son los
propios servicios de aduanas (Reino Unido, Alemania) los que la realizan.

2 Accion comin de 19 de marzo de 1998 adoptada por € Consejo, sobre la base del articulo K 3 del
Tratado de la Uniéon Europea, por la que se establece un programa de intercambios, formacion y
cooperacion para responsables de la lucha contra la delincuencia organizada (programa Falcone),

DOCE n° L 99 de 31.3.1998, p.8.
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Preguntas:

15.

16.

¢Piensa Vd. que la promocion de las actividades de las organizaciones profesionales, tales
como campafias de sensibilizacion del publico o recogida y difusion de informacion, podria
mejorar lalucha contra la usurpacion de marcay la pirateria en el mercado interior?

¢Seria oportuna unainiciativa a nivel comunitario en la materia?

En este contexto, ¢gué piensa Vd. de la instauracion, respetando siempre las normas sobre
proteccion vigentes, de una base de datos central, o de la mejora de las bases de datos
existentes?

JPiensa Vd. que unas eventuales iniciativas a nivel comunitario con € fin de fomentar la
creacion o reagrupamiento de este tipo de organizaciones podria mejorar la lucha contra el
fendbmeno?

A su juicio, ¢cOmo podria intensificarse la cooperacion reciproca y € intercambio de
informacién entre las autoridades y las organizaciones profesionales?

¢Podria, segin su experiencia, fomentarse la lucha contra € fendmeno a través de la
celebracion de protocolos de acuerdo entre las autoridades y las organizaciones profesionales
de este ambito?

Mejora del marco juridico

Estas organizaciones cumplen a menudo una mision de control y de investigacion que se lleva a
cabo en nombre de sus miembros. Podria estudiarse la conveniencia de ampliar los poderes de las
organizaciones dedicadas a la lucha contra la usurpacién de marca y la pirateria para permitirles
actuar ante los tribunales en pro de la defensa de los intereses colectivos a su cargo. Més en
general, podria estudiarse la instauracion de un marco juridico en €l que se inscriban las acciones e
intervenciones que llevan a cabo las organizaciones de lucha contra este tipo de fraudes. Ello
podria traducirse eventuamente en una nueva definicion de las actividades operativas de estas
organizaciones que, de forma puntual, podrian asociarse a la funcién de control de las autoridades
competentes.

Preguntas:

17.

18.

¢Son, de acuerdo con su experiencia, suficientes los medios de accion e intervencion
operativos con gque cuentan las organizaciones profesionales implicadas en la lucha contra la
usurpacion de marcay la pirateria?

Si no es asi, ¢piensa que la instauracion de un marco juridico en e que se inscriban las
acciones e intervenciones de estas organizaciones y que, por gemplo, les asocie més
estrechamente a trabagjo de las autoridades nacionales, permitiria aumentar la eficacia de la
lucha contra este fendmeno?

En caso afirmativo, ¢cémo podria esto llevarse a cabo?

¢Le parecen suficientes las funciones desempefiadas por las organizaciones profesionales
ante los tribunales?

¢Piensa que, por gemplo, podrian ampliarse para permitirles actuar ante los tribunales en la
defensa de los intereses colectivos a su cargo, haciendo més eficaz la lucha contra €
fendmeno en € mercado interior?
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En caso afirmativo, ¢en qué forma deberia procederse? (justificacion de un interés para
actuar...)

19. De acuerdo con su experiencia, ¢cudes son las instancias nacionales o internacionales o las
organizaciones profesionales que actlian mas eficazmente en la lucha contra la usurpacién
de marcay lapirateria?

5.2.  Utilizacién de dispositivos técnicos

Uno de los medios con que cuentan los titulares de derechos de propiedad intelectual para luchar
contra la usurpacion de marcay la pirateria es la utilizacion de dispositivos técnicos que protgjan y
certifiquen la autenticidad de sus productos o servicios. Estos dispositivos técnicos pueden adoptar
diversas formas. hologramas de seguridad, medios épticos, microcircuitos, sistemas magnéticos,
codigos biométricos, tintas especiales, etiquetas microscopicas etc. Estos dispositivos técnicos
facilitan la persecucion y represion de este tipo de actividades ilicitas. Gracias a ellos puede
seguirse la pista de la utilizacién ilicita de obras, productos y servicios, de forma que los
transgresores puedan ser perseguidos y localizados de forma mas eficaz. Ahora bien, aunque estos
dispositivos técnicos permiten filtrar las mercancias fraudulentes més toscas, en general, no
pueden hacer nada frente a los transgresores mejor organizados, que suelen terminar por
reproducir también los dispositivos. Por €lo, estos ultimos deben disfrutar de una proteccién
juridica que impida su violacién, manipulacion o neutralizacion.

Existen unas obligaciones internacionales en e &mbito de los derechos de autor y derechos afines®
en materia de proteccion juridica frente a la neutralizacion de medidas técnicas; dichas
obligaciones, que restringen los actos no autorizados por los titulares de los derechos o no
permitidos por la ley, pueden ser reivindicadas por los titulares como parte del gercicio de sus
derechos de propiedad intelectual. A nivel comunitario, la Comisién ha tomado iniciativas en el
ambito de la propiedad intelectual® con € fin de prohibir en los Estados miembros algunas
actividadesiilicitas relativas a los dispositivos técnicos.

Eficacia de los dispositivos técnicos

Aungue las iniciativas comunitarias en materia de propiedad intelectual pendientes de aprobacion
deberan discutirse al nivel que corresponda, cabria preguntarse s los dispositivos técnicos
existentes en este amhito estén suficientemente protegidos o s deberian estarlo en mayor medida,
por gemplo a través de una iniciativa comunitaria por la que se prohibieran en los Estados
miembros actividades comerciales relacionadas con los dispositivos técnicos ilicitos (fabricacion,
importacion en la Comunidad, venta, tenencia, instalacion, mantenimiento, sustitucion, publicidad,
efc.).

Por otro lado, los dispositivos técnicos que permiten garantizar la autenticidad de bienes y
servicios o protegerlos de alguna otra manera no deben utilizarse abusivamente con € fin de
cerrar los mercados y controlar las importaciones paraéelas. La Comision no tolerard que, como
consecuencia de la utilizacion de estos dispositivos técnicos, se infrinja en modo alguno e Derecho
comunitario, en particular en lo relativo a las normas de mercado interior o de competencia.

%0 véase d articulo 11 del Tratado de la OMPI sobre los derechos de autor y el articulo 18 del Tratado
OMPI sobre las interpretaciones y gjecuciones y los fonogramas. Estos dos tratados fueron adoptados
en la Conferencia diplomética de la OMPI sobre cuestiones de derechos de autor y derechos afines en
Ginebra el 20 de diciembre de 1996.

Véase d articulo 6 de la propuesta de directiva relativa a la armonizacién de determinados aspectos

de los derechos de autor y los derechos afines en la sociedad de la informacién (anteriormente citado).
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Preguntas:

20. ¢Recurre Vd. a dgun tipo de dispositivo técnico para proteger sus derechos de propiedad
industrial? En caso afirmativo, ¢Cudles?

¢Ofrecen los dispositivos técnicos una proteccion eficaz? En caso negativo ¢qué problemas
ha constatado? ¢cudl es su coste?

21.  ¢Edtén estos dispositivos técnicos suficientemente protegidos juridicamente para impedir
actividades que permitan o faciliten su violacién, manipulacion o neutralizacion no
autorizada?

¢Esta proteccion, ¢emana de la empresa, del sector o esta garantizada a nivel legidativo y
reglamentario?

22. Enlo que serefiere a papel desempefiado por las autoridades publicas, ¢piensa Vd. que una
normalizacion de la proteccion de estos dispositivos técnicos permitiria responder
adecuadamente a las actividades ilicitas?

En caso negativo ¢qué otras alternativas existen, a su juicio?

Independientemente de las iniciativas que estén examindndose a nivel comunitario en €
ambito de la propiedad intelectual, ¢seria Vd. partidario de unainiciativa a nivel de la Unién
Europea en e amhito de la propiedad industrial y tendente a prohibir en los Estados
miembros de manera general actividades tales como la fabricacion, la importaciéon en la
Comunidad o la venta de dispositivos técnicos ilicitos?

Contribucion de los programas de investigacion y desarrollo

Los programas de investigacion y desarrollo de la Comisién pueden aportar soluciones en materia
de utilizacion de dispositivos técnicos. En este contexto, convendria obtener informacion sobre la
naturaleza (papel, funciones) de los dispositivos técnicos més convenientes a juicio de los medios
interesados con € fin de precisar y focalizar algunos aspectos de |+D del quinto programa marco,
concretamente los comprendidos en la accion n° 2 del programa especifico de investigacion,
desarrollo tecnoldgico y demostracion en & ambito de la sociedad de la informacion cuyos
instrumentos sean de fécil comprension y utilizacion (1998-2002)%. Esta informacion podria asi
tenerse en cuenta para la definicion de acciones especificas de 1+D.

Preguntas:

23. Si Vd. piensa que la utilizacion de dispositivos técnicos puede contribuir a proteger sus
derechos de propiedad intelectual,

- ¢Cémo seria un dispositivo técnico que satisfaciera sus necesidades y cudles serian sus
funciones? (en su respuesta no debera necesariamente tener en cuenta € estado actua de
las tecnologias disponibles, basta con que exponga las funciones deseadas).

- ¢JPodria describir en qué condiciones deberia implantarse un dispositivo técnico que
responda a sus necesidades?

- ¢Le parece conveniente que los dispositivos técnicos de proteccion sean normalizados? En
caso afirmativo, ¢aqué nivel? En caso negativo, ¢por qué?

% Propuesta de decision del Consejo presentada por la Comisién el 10 de junio de 1998, DOCE r° C

260 de 18.8.1998, p.16.
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5.3.  Sancionesy medios para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual

Independientemente de la promocion de las actividades de vigilancia del sector privado y de la
proteccion de los dispositivos técnicos, es necesario evauar también la posbilidad y la
conveniencia de emprender unas eventuales iniciativas comunitarias en meteria de sanciones y
medios para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual. Hay que preguntarse s deben
preverse unas medidas y procedimientos complementarios a los instaurados por e acuerdo ADPIC
en materia de proteccion de los derechos de propiedad intelectual®, que constituyen la base comin
a todos los Estados miembros de la CE, con € fin de mejorar e intensificar la lucha contra la
usurpacion de marca y la pirateria en € mercado interior. En este contexto, habra que tener en
cuenta las disposiciones particulares de algunas legislaciones nacionales que hayan dado pruebas
de eficacia.

Por supuesto, las sanciones y medios de proteccion de los derechos de propiedad intelectua que
pudieran establecerse a nivel comunitario deberan respetar principios generales de derecho tales
como la proporcionalidad o el respeto de la vida privada.

Procedimiento penal y sanciones

Todas las legidaciones de los Estados miembros establecen que €l usurpador de marca o € pirata
puede, en principio, incurrir en sanciones penales, pero € nivel y severidad de dichas sanciones
varian considerablemente de un Estado miembro a otro. Para algunos tipos de derecho no se prevé
ninguna sancion penal. Sin embargo, algunos Estados miembros han reforzado estos Gltimos afios
larepresion penal de estos delitos. La via penal ofrece, en efecto, algunas ventajas en comparacion
con la civil (mayor efecto disuasivo, investigacion y medios de prueba mas eficaces, etc.). Por lo
tanto, seria conveniente preguntarse sobre la eficacia de la represion actual en e mercado interior y
sobre sus posibles mejoras. Puesto que la usurpacion de marca y la pirateria suponen en la
mayoria de los casos una cadena de operaciones sucesivas, convendria saber s todos los
participantes de la cadena, desde el fabricante hasta el vendedor, pasando por los intermediarios,
estan cubiertos por la legislacion aplicable. Otra cuestion importante seria la de determinar s las
disparidades entre los Estados miembros pueden influir en la localizacién de estas actividades
delictivas en e mercado interior.

La Comunidad, por su parte, debe garantizar que su legidacion se aplique correctamente y, por
ello, no puede desinteresarse de la represion de las infracciones del Derecho comunitario. La
Comisiéon tuvo ya la ocasion de demostrar la necesidad de tomar medidas (entre ellas, la
instauracion de sanciones) para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior (incluido €
ambito de la proteccion de la propiedad industrial y comercial) en su comunicacion de 1995%. A
raiz de esta comunicacion, el Consejo adoptd una resolucion € 29.6.1995% en la que exhortaba a
los Estados miembros a sancionar las infracciones del Derecho comunitario con la misma
severidad que las del nacional, e invitaba ala Comision a proseguir el estudio de estas cuestionesy
a presentar propuestas en caso necesario. Con posterioridad se han introducido clausulas

¥ Véase e articulo 41 a 96 del Acuerdo ADPIC.

3 Comunicacion de la Comisién a Consejo y a Parlamento Europeo sobre la funcién de las sanciones
en relacion con la aplicacion de la legislacion comunitaria sobre el mercado interior, COM (95) 162
de 3.5.1995.

Resolucion del Consgjo, de 29 de junio de 1995, sobre la aplicacion uniforme y eficaz del derecho
comunitario y sobre las sanciones aplicables por incumplimiento de sus disposiciones relativas al
mercado interior, DOCE n° C 188 de 22.7.1995, p. 1.
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normalizadas sobre las sanciones en los reglamentos y directivas propuestos por la Comision,
especialmente en e &mbito de la propiedad intelectual®.

Podria también pensarse en otros medios represivos. Algunas legislaciones nacionales establecen,
por glemplo, disposiciones particulares que refuerzan las sanciones penaes. Estas medidas parecen
ser de gran €ficacia en la lucha contra estos delitos. Entre estas disposiciones puede citarse por
gemplo € cierre, parciad o total, durante un periodo, de la tienda o establecimiento donde se
hubiera cometido el acto delictivo. Otra solucion podria ser la de ampliar estas medidas a conjunto
de la Comunidad.

Preguntas:

24. Dado que las disposiciones del acuerdo ADPIC aplicadas por los Estados miembros prevén en
algunas situaciones la instauracion de procedimientos penaes, asi como las penas que
deberan aplicarse, ¢piensa Vd. que podrian introducirse mejoras en ellos que garantizaran la
observancia de los derechos de propiedad intelectual en €l mercado interior?

En caso afirmativo, ¢cuales?
¢Abarca la legidacion vigente los diferentes participantes en una cadena de usurpacion de
marca o pirateria? En caso negativo, ¢qué modificaciones cabria introducir para enfocarla

hacia los verdaderos responsables?

A su juicio, ¢nciden las disparidades entre los Estados miembros en la localizacion de las
actividades de usurpacion de marcay pirateria en a Comunidad?

25. Con © fin de lograr una aplicacion uniforme de la legidacion en el mercado interior, ¢Je
parece que unas sanciones a nivel comunitario que completaran las nacionales podrian servir
paraluchar eficazmente contra las citadas actividades en el mercado interior?

26. En caso de respuesta negativa, a qué otro medio o medios se podria recurrir?

Por gemplo, ¢piensa Vd. que € cierre de la tienda o establecimiento donde se hubiera
cometido el acto delictivo seria una medida apropiaday eficaz?

Procedimiento civil y recursos

Para hacer respetar sus derechos de propiedad intelectua, los titulares tienen a su disposicion un
cierto nimero de medidas y procedimientos judiciales a nivel nacional, con caracter provisional o
definitivo, que pueden utilizar en caso de vulneracion de derechos. Aunque estas medidas y
procedimientos judiciales persiguen unos objetivos similares en todos los Estados miembros por
estar vinculados a acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual
relacionados con & comercio (acuerdo ADPIC), celebrado en el marco de la OMC, las hormas de
aplicacion préctica pueden variar de forma considerable de un Estado miembro a otro.

Més répidas y eficaces que las medidas correspondientes a la decision sobre el fondo, las medidas
provisionales permiten, por un lado, impedir la comision o continuacién de un acto de usurpacion
de marca o pirateriay, por otro, evitar la desaparicion de los elementos de prueba®. En principio,

% Véase, por ejemplo, e articulo 8 de la propuesta de directiva relativa a la armonizacion de

determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la informacion
(COM (97) 628), anteriormente citado.
Segln la definicion del TJCE, constituyen medidas provisionales o cautelares a efectos del articulo 24

del Convenio de Bruselas "las medidas que, en las materias comprendidas dentro de su ambito de
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no prejuzgan la decisién sobre e fondo. Las medidas provisiondes, incluidas, en su caso, las
adoptadas en € marco de un procedimiento no contradictorio, existen en principio en todos los
Estados miembros®. Sin embargo, existen diferencias importantes entre los sistemas nacionales en
cuanto a la aplicacion préactica del procedimiento y la frecuencia con que se utilizan estos recursos.
Estas diferencias se derivan de la tradicion y enfoques distintos en los Estados miembros.

La recogida y proteccion de las pruebas es un elemento importante de la lucha contra la
usurpacion de marca y la pirateria. Desde este punto de vista, € procedimiento que en Derecho
britanico se conoce con € nombre de "Anton Piller Order" y e procedimiento francés de
incautacion en caso de falsificacion pueden constituir un medio eficaz de constituir y conservar las
pruebas. No cabe duda de que estas medidas, destinadas a la conservacion de las pruebas en la
fase prejudicial o alo largo de los procedimientos, contribuyen eficazmente a la lucha contra este
tipo de fraudes.

Las medidas cuya aplicacién puede solicitarse a juez competente sobre el fondo o sobre las
medidas provisionales son, por eemplo, la cesacién de la infraccion o la prevencion de futuras
infracciones, las 6rdenes judiciales y la reparacion por dafios y perjuicios. Las solicitudes de
cesacion y prevencion de infracciones pueden formularse en todos los Estados miembros. Obligan
al transgresor a poner fin a toda interferencia continuada derivada del acto de fasificacion. Esta
interferencia a que debe ponerse fin es la congtituida por las propias mercancias litigiosas y los
dispositivos utilizados para su produccién. Aungue los principios fundamentales son idénticos,
existen diferencias en lo relativo a la aplicacion préactica, por gemplo en lo relativo a los intereses
de terceros, la manera de eliminar las mercancias litigiosas (destruccion, reexportacion, etc.) o las
condiciones en las que puede ordenarse la eliminacién de los dispositivos utilizados para la
produccién de dichas mercancias. Los tribunales neerlandeses han creado, por gemplo, una
férmula muy interesante por la que puede obligarse al transgresor a retirar todas las mercancias
litigiosas, corriendo para ello con todos los gastos.

Las ordenes judiciales son € instrumento utilizado més a menudo por los Estados miembros para
impedir al transgresor infringir nuevamente un derecho de propiedad intelectual. El incumplimiento
de una orden judicia da lugar a sanciones especificas, generamente multas, que se pagan al
Estado o0 a la persona beneficiaria de la orden judicia. Finalmente, en materia de reparaciones,
transgresor tendra que pagar d titular del derecho los dafios y perjuicios correspondientes a la
violacion del derecho de propiedad intelectua. Ahora bien, las cantidades percibidas en concepto
de dafios y perjuicios, que generalmente se imponen incluso en ausencia de falta, a menudo son
considerados por |0s peritos como insuficientes para reparar los dafios sufridos.

Aunque estas medidas y procedimientos judiciales son comunes a todos los Estados miembros, no
cabe duda de que su aplicacion practica puede variar de un Estado miembro a otro. Por €lo, es
conveniente evaluar su eficacia en e mercado interior y examinar sus posibles mejoras, por
giemplo promulgando las medidas y procedimientos que en algunos Estados miembros hayan
resultado eficaces.

aplicacion, estén destinadas a mantener una situacion de hecho o de derecho para salvaguardar
derechos cuyo reconocimiento se solicita, ademéas, al juez que conoce € fondo" (Reichert de
26.3.1992, asunto C-261/90, Rec. 1992, p. 1-2149).

Por gemplo, el procedimiento de kort geding en los Paises Bajos o € procedimiento en réferé (de
urgencia) en Francia.
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Preguntas:

27. Dado que las disposiciones del acuerdo ADPIC, aplicadas en los Estados miembros, prevén la
instauracion de medidas y procedimientos eficaces y disuasivos, ¢piensa Vd. que podrian
llevarse a cabo mejoras complementarias que reforzaran la proteccion de los derechos de
propiedad intelectual en € mercado interior?

En caso afirmativo, ¢cuales?

Entre las medidas y procedimientos judiciales existentes, ¢cudles son, con arreglo a su
experiencia, los mas eficaces?

En lo que se refiere a destino reservado a productos que han sido declarados con usurpacion
de marca o piratas, ¢qué piensa de la posibilidad de darlos a obras de caridad en vez de
destruirlos sistematicamente? ¢en ese caso, en qué condiciones deberia redlizarse tal
donacion?

28. ¢Qué piensa Vd. de laidea de ampliar dentro de la Comunidad Europea o de hacer extensiva a
toda ella las medidas y procedimientos judiciales de algunos Estados miembros en los ambitos
especificos de la lucha contra la usurpacion de marcay la pirateria que hayan dado mayores
pruebas de eficacia?

Por giemplo, ¢piensa Vd. que 1) la retirada, por cuenta del transgresor, de las mercancias
litigiosas puestas en circulacion en el mercado, o 2) la posibilidad del titular del derecho de
obtener, previa solicitud y con anterioridad al litigio sobre e fondo, la incautacion efectiva de
las mercancias litigiosas, como en e caso del Derecho francés (saisie-contrefacon) o britanico
("Anton Piller Order"), son medidas que mereceria la pena aplicar en todos los Estados
miembros?

Otras medidas

Existen otras medidas que a parecer son eficaces en la lucha contra la usurpacion de marcay la
pirateria. Estas medidas pueden en genera aplicarse tanto en procedimientos civiles como penales.
Por gemplo, la publicacion de la sentencia, utilizada a menudo en ltalia y Francia, puede
considerarse una sancién complementaria decidida por € tribunal en caso de usurpacion de marca
o pirateria.

Otra medida es la del derecho de informacion. Esta medida, que reviste un caracter facultativo en
el acuerdo ADPIC, es independiente de la solicitud de dafios y perjuicios y se aplica a los
transgresores, a los que puede obligarse, bajo pena de sancion, a informar acerca del origen de las
mercancias litigiosas, los circuitos de distribucién y la identidad de terceros implicados en la
produccién y distribucion de aquéllas. Esta medida, que ya ha demostrado su eficacia en el ambito
de lalucha contra la droga, resulta de gran valor porque permite locdizar la fuente de la violacion
del derecho y eiiminar los circuitos de distribucion. Por supuesto, la eventua introduccion de un
derecho de informacion debe acompafiarse de medidas de proteccién eficaces que garanticen la
confidencialidad de la informacion suministrada. Hasta € momento actual, este derecho ha sido
introducido con éxito en e sistema juridico de unos pocos Estados miembros (por gjemplo en las
leyes alemanas de propiedad intelectual y en laley de los paises del Benelux sobre la marca)®.

% Por iniciativa del Parlamento Europeo, el derecho de informacion fue introducido en la propuesta de

directiva sobre los disefios y modelos de 1996, pero se suprimié en 1997, ya que € Consgjo estimé
gue una disposicidn de esta naturaleza no correspondia al ambito de aplicacion de la directiva, que se
limita a aproximar las disposiciones nacionales que inciden de forma mas directa en el

funcionamiento del mercado interior.
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Por €llo, conviene evaluar la eficacia de tales medidas y examinar en qué condiciones podrian, en
Su caso, ser aplicadas.

Preguntas:

29. A sujuicio, ¢congtituye la publicacion de las sentencias un instrumento apropiado y eficaz
paralalucha contrala usurpacién de marcay la pirateria?

En caso afirmativo, ¢como se llevaria ala préctica esta publicacion?

30. ¢Piensa Vd. que la obligacién de suministrar informacion (derecho de informacién) congtituye
una medida apropiada para luchar contralos citados delitos?

En caso afirmativo, ¢en qué condiciones deberiaimponerse tal obligacion?

Competencia de los tribunales y normativa aplicable

La libre circulacién de mercancias y servicios en el mercado Unico plantea ademas € problema de
cual es la normativa aplicable y los tribunales competentes cuando la usurpacion de marca 'y la
pirateria afecten a més de un Estado miembro.

Tratandose de delitos que hayan sido cometidos o impliquen a varios paises, puede plantearse la
cuestion de qué normativa debe aplicarse, teniendo en cuenta la dimension territoria de la
proteccién de la mayoria de los derechos de propiedad intelectual. En este sentido, hay que sefialar
gue € Convenio de Roma relativo a la ley aplicable, celebrado a nivel de Estados miembros el 19
de junio de 1980%, sdlo se aplica a las obligaciones contractuales, aunque la Comisién y €
Consgjo estan llevando a cabo trabajos preliminares tendentes a la instauracion de un instrumento
gue trate de la ley aplicable en el caso de obligaciones extracontractuales ("Roma ll").

Por otro lado, a titular del derecho puede convenirle solicitar orden judicial 0 una compensacion
por dafios y perjuicios ante un unico tribunal, que de ese modo tendria la posibilidad de disponer
medidas correctivas desde e principio a final del procedimiento. Por supuesto, en este caso
tendrian que respetarse las normas relativas a reconocimiento y gjecucion de decisiones judiciales.

En materia civil y comercial, las disposiciones del Convenio de Bruselas™ deberian permitir
resolver los problemas ligados a la determinacion del tribunal competente. Este Convenio no
prejuzga la aplicacion de las disposiciones que, en materias particulares, regulen la competencia
judicia e reconocimiento o la gecucion de las resoluciones y que estén o vayan a estar contenidas
en los actos de las instituciones de las Comunidades Europeas o en las legidaciones nacionaes
armonizadas en gecucion de dichos actos (apartado 3 del articulo 57); de este modo, se han
introducido disposiciones particulares en la legislacion comunitaria ya adoptada o por adoptar en
materia de marcas y disefios o modelos comunitarios™. Por € contrario, no existen disposiciones
de este tipo en caso de violacion de derechos de propiedad intelectual a nivel nacional.

Hay que sefidar que las disposiciones del Convenio de Bruselas forman un conjunto de gran
importancia para la determinacion de la competencia de los tribunales en e mercado interior. El
Convenio contiene, no sdlo normas respecto a la competencia en una determinada materia, sino

“0 DOCE re L 266 de 9.10.1980, p. 1.

“ Convenio de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicia y la gecucion de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, DOCE n® C 27 de 26.1.1998 (versién
consolidada), anteriormente citada.

V éanse respectivamente el apartado 2 del articulo 93 del Reglamento CE n° 40/94, relativo ala marca
comunitaria, y a apartado 2 del articulo 86 de la propuesta de reglamento sobre los disefios o
modelos comunitarios.
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también normas relativas, por gemplo, a casos como € de la pluraidad de demandados, la
acumulacion de causas y las medidas provisionaes. Si e demandado no esta domiciliado en uno de
los Estados contratantes, la competencia del tribunal se determina segiin la ley naciona de cada
uno de los Estados contratantes. El carécter detallado de esta legislacion se explica por €l objetivo
fina del Convenio, que es € reconocimiento y la gecucién de sentencias en otros Estados
contratantes.

El apartado 3 del articulo 5 del Convenio establece una norma especial en materia delictual o cuas
ddlictual. De acuerdo con esta norma, serd competente "€l tribunal del lugar donde se hubiere
producido € hecho dafioso”. Esta disposicion, como € conjunto del Convenio, debe entenderse
conjuntamente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia®. Constituye una aternativa para €
demandante que, de acuerdo con la norma general del articulo 2 del Convenio, podria también
iniciar una accion judicia ante los tribunales del Estado contratante donde esté domiciliado €
demandado.

En lo que se refiere alas medidas cautelares y provisionales, € articulo 24 del Convenio establece
gue podran ser solicitadas en un Estado contratante siempre que estén previstas por su legidacion,
aungue sea un tribunal de otro Estado contratante e competente para conocer € fondo del litigio.
El Convenio de Brusdlas permite iguamente, bgjo ciertas condiciones, entre ellas € respeto del
juicio contradictorio, € reconocimiento y gjecucion de la medida en otros Estados miembros.

Hay que sefidar que € 26 de noviembre de 1997 la Comisién presentd una propuesta que
pretendia modificar estas normas. Se proponia, entre otras cosas, ampliar € ambito de aplicacién
del apartado 3 del articulo 5 del Convenio de Bruselas e introducir un nuevo articulo 18 bis que
sugtituiria al actual articulo 24*.

Por otro lado, cuando unos productos fabricados en un Estado miembro deban transitar por €
territorio de otro antes de su primer lanzamiento a mercado en la Comunidad, pueden surgir
problemas s dichos productos contravienen un derecho de propiedad intelectual en e Estado
miembro de transito. Los tribunales se encuentran, en la préctica, con grandes dificultades a la
hora de evaluar @ perjuicio sufrido por € titular de un derecho cuando los productos con
usurpacion de marca o piratas se destinan a otro Estado miembro y no hacen més que circular (o
trangitar) por € territorio del Estado del juez que debe conocer la demanda. Parece ser que, en
algunos casos, € juez se ha visto obligado a concluir que en € territorio nacional no se ha
producido ningin perjuicio, ya que éste sblo aparece en el Estado de consumo o de destino de los
productos.

En materia penal, e principio de territorididad de la ley (alla donde exista), segin €l cua la ley
pena de un pais se aplica a los hechos cometidos en d territorio del mismo, puede resultar poco

8 Véanse las sentencia del TJCE, Mines de potasse d'Alsace, de 30 de noviembre de 1976, asunto

21/76, Rec. 1976, p. 1735, y Shevill, de 7 de marzo de 1995, asunto C 68/93, Rec. 1995, p. 1-415. En
la primera sentencia, € Tribunal consideré que el demandado podia ser llevado, segln prefiriera €l
demandante, ante el tribunal del lugar donde hubiera acontecido el perjuicio o del lugar donde se
hubiera producido al hecho causal del que se deriva dicho perjuicio. En la segunda sentencia, relativa
aun caso de difamacion a través de un articulo de prensa difundido en varios Estados contratantes, €l
Tribunal estim6 que la victima podia interponer una demanda contra el editor, bien ante los
tribunales del Estado contratante donde estuviera establecido el editor, que serian competentes para
reparar todos los perjuicios derivados de la difamacion, bien ante los tribunales de cada Estado
contratante en el que se hubiera difundido la publicacion y en € que la victima considerara dafiada su
reputacion, que serian competentes para conocer Unicamente los perjuicios del Estado de su
jurisdiccion.

Propuesta de acto del Consgjo por € que se establece el Convenio relativo a la competencia judicial,
€l reconocimiento y la gjecucion en los Estados miembros de la Union Europea, de resoluciones
judiciales en materia civil o mercantil, DOCE n° C 33 de 31.1.1998, p. 20.
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adecuada para algunas situaciones. La posibilidad de que la ley nacional pueda aplicarse a delitos
de usurpacion de marca y pirateria cometidos en terceros paises, cuando los hechos incriminados
suponen la violacion de un derecho protegido en su propio pais, podria constituir un medio eficaz
de lucha contra el fendmeno.

Por lo tanto, seria interesante saber si en la préactica surgen dificultades a raiz de la determinacion
del tribunal competente o de la ley aplicable cuando la usurpacion de marca o la pirateria son de
carécter transnacional.

Preguntas:

31.

32.

33.

¢Cud es su experiencia en materia de demandas interpuestas a objeto de, entre otras cosas,
poner fin a la violacién de un derecho u obtener reparacion del perjuicio sufrido, cuando los
actos litigiosos en e mercado interior se cometen o tienen efectos en otro u otros Estados
miembros?

¢Se ha encontrado con dificultades en lo relativo a la determinacion del tribunal competente o
laley aplicable?

En caso afirmativo, ¢cOmo podrian, a su juicio, resolverse estas dificultades?

En caso de conflicto en relacion con la ley aplicable, ¢cudl seria, a su juicio, € sistema de
resolucion de controversias mas adecuado, teniendo en cuenta la homogeneidad béasica del
derecho material en el &mbito de la propiedad intelectual a nivel comunitario?

De acuerdo con su experiencia, ¢existen dificultades para hacer gjecutar decisiones judiciales
a su favor en otro Estado miembro, incluidas las medidas provisionales? En caso afirmativo,
¢como podrian, asu juicio, resolverse estas dificultades?

¢Se ha encontrado con problemas practicos respecto a productos fabricados en un Estado
miembro y que, antes de su primer lanzamiento a mercado en la Comunidad, hubieran
transtado por € teritorio de otro Estado miembro en & que violaban un derecho de
propiedad intelectua? En caso afirmativo, explique de qué manera. A su juicio, ¢podrian
estos problemas resolverse mediante una determinacion mas clara del derecho aplicable?

En lo que se refiere a la evaluacion del dafio, ¢se ha encontrado en la préctica con
dificultades para que un juez evalle los dafios sufridos debido a que, por gemplo, los
productos con usurpacion de marca o piratas estuvieran destinados a otro Estado miembro y
simplemente transitaran por €l territorio del Estado del juez que conocia € asunto? En caso
afirmativo, ¢cOmo podrian resolverse estas dificultades?

En materia penal, ¢estima Vd. que la ley nacional le protege satisfactoriamente contra los
actos de usurpacion de marca o pirateria cometidos en terceros paises?

En caso negativo, ¢gué mejoras podrian introducirse?
JPiensa Vd., por gemplo, que la posibilidad de hacer aplicable la ley naciona a hechos

cometidos en un tercer pais, cuando tales hechos violen un derecho protegido en € Estado
miembro en cuestion, podria aumentar la eficacia de la lucha contra estos fraudes?
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5.4.  Cooperacién administrativa entre autoridades competentes

Entre los objetivos prioritarios del Plan de accién en favor del mercado Gnico® figura la necesidad
de garantizar una aplicacion coherente y efectiva de la legidacion relativa al mercado Unico. Para
lograr este objetivo es indispensable impulsar la cooperacion entre las administraciones de los
Estados miembros y la Comision; sblo asi se lograra que los Estados miembros apliquen
correctamente la legidacion. En el ambito de la propiedad intelectual parece necesario establecer
también una cooperacion que permita garantizar la correcta aplicacion de la legidacion por parte
de particulares y empresas. La instauracion de una verdadera cooperacion administrativa entre los
servicios encargados de la lucha contra la usurpacion de marca y la pirateria puede constituir €
mejor medio para controlar e fendbmeno a nivel comunitario. La cooperacion administrativa ha
dado buenos resultados en otros &mbitos tales como las aduanas y la agricultura®. Se trata de
intensificar la cooperacion de las administraciones nacionales encargadas de tales cometidos,
proporcionandoles un marco juridico apropiado parallevar a cabo una serie de acciones”. En estas
condiciones, podria crearse un dispositivo equivalente a ya aplicado por las administraciones de
aduanas para la vigilancia de las fronteras exteriores de la Comunidad (véase Reglamento CE n°
515/97) para asistir a las administraciones encargadas de la lucha contra estos tipos de fraude en
el mercado interior.

La cooperacién administrativa asi creada en e mercado interior debe distinguirse de la
cooperacion internacional prevista por € Acuerdo ADPIC (articulo 69), destinada a eliminar €
comercio internacional de mercancias que atenten contra derechos de propiedad intelectual, y que
se caracteriza por € establecimiento de puntos de contacto dentro de la administracién de cada
miembro de la OMC y por d intercambio de informacion; esta cooperacion internaciona se
desarrolla en particular entre las administraciones de aduanas encargadas de controlar la
circulacion de mercancias a nivel internacional, y no puede hacerse cargo de los problemas
especificos que se plantean en € mercado interior.

Interlocutores

Los Estados miembros deben designar previamente un interlocutor Unico para todas las cuestiones
relativas a la lucha contra la usurpacion de marcay la pirateria en e mercado interior, que seria el
punto de contacto de los servicios encargados de la represion en este ambito en los demés Estados
miembros, asi como de los profesonaes. La creacion de una red de interlocutores a nivel
comunitario podria facilitar €l intercambio de informacion. Con e fin de evaluar € funcionamiento
préctico de la cooperacion y, en su caso, de formular recomendaciones destinadas a mejorar la
misma, podria instituirse un grupo de coordinacién compuesto por los interlocutores nacionales y
representantes de la Comision.

Preguntas:

34. ¢Podria facilitarse € intercambio de informacién con la instauracion de un interlocutor
administrativo en cada Estado miembro paratodas las cuestiones relativas a la lucha contra la
usurpacion de marca y la pirateria en € mercado interior, y que trataria tanto con los

% CSE (97) 1 de 4.6.1997.

6 Reglamento CE n° 515/97 del Consejo de 13 de marzo de 1997, relativo a la asistencia mutua entre
las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboracién entre éstasy a Comision
con objeto de asegurar la correcta aplicacion de las reglamentaciones aduanera y agraria, DOCE n° L
82 de 22 de marzo de 1997, p. 1.

La cooperacion de carécter administrativo de que se trata en el presente Libro Verde debe distinguirse
de la cooperacion policial que, si €l Consgjo lo decidiera por unanimidad, podria ser confiada en lo
que se refiere ala usurpacion de marcay la pirateria de productos a Europol, véase acto del Consgjo
de 26 de julio de 1995, por € que se crea una Oficina Europea de Policia (Convenio Europol, DOCE
n° C 316 de 27.11.1995, p. 1.
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profesionales como con los servicios encargados de la represion en los demas Estados
miembros?

¢Piensa Vd. que con la instauracion de un grupo de coordinacion compuesto por los
interlocutores nacionales y representantes de la Comision, cuya funcion principal seria
examinar todas las cuestiones relativas a la lucha contra la usurpacion de marcay la pirateria
en el mercado interior, podria intensificarse la lucha contra el fenbmeno?

Definicion de un marco juridico apropiado

Entre las posibles medidas operativas a servicio de la lucha contra la usurpacién de marca y la
pirateria podria citarse e intercambio de informacion, incluida la informacién sensible (por
giemplo, sobre casos de usurpacion de marca y pirateria comprobados 0 supuestos), previa
peticion o de forma esponténea; € intercambio podria eventualmente redlizarse a través de un
sistema de correo electrénico protegido que se crearia a partir de un sistema preexistente. Podria
también concebirse la instauracion de una base de datos operativa que facilitara € trabajo de los
servicios represivos. Otra medida seria la posbilidad de que agentes de estos servicios
especializados de uno o varios Estados miembros asistieran a controles o investigaciones en otro
Estado miembro (controles o investigaciones conjuntos). Finalmente, cabria concebir también la
posibilidad de efectuar, de forma espontanea o a peticion de otro Estado miembro, operaciones de
vigilancia sobre el movimiento de mercancias sospechosas. La Comision, por su lado, podria llevar
a cabo la coordinacién de acciones realizadas en asuntos de dimension comunitaria, es decir,
cuando impliquen a menos a dos Estados miembros.

A lo largo de la preparacion del presente Libro Verde ha podido comprobarse que la informacion
disponible en torno a la usurpacion de marcay la pirateria es de calidad muy variable, a menudo
mediocre, segun los sectores de que se trate. Con € fin de mgorar los medios de accion sobre la
base de un diagndstico seguro, seria conveniente adoptar un enfoque sistemdtico en materia de
recogida de datos. Podria, por giemplo, llevarse a cabo de forma periddica un inventario y andlisis
de la informacion disponible, como ya se hace respecto a informe sobre la aplicacion del sistema
de control en la frontera exterior de la Comunidad, previsto en € articulo 15 del Reglamento CE n°
3295/94. Por giemplo, la Comision podria realizar, con una periodicidad de tres afios, un informe
sobre la situacion en el mercado interior y sobre la eficacia de las medidas adoptadas por las
digtintas instancias para luchar contra estos delitos en el mercado interior. Este informe podria ser
remitido al Parlamento Europeo y a Consgjo para examinar sus resultados.

Otra cuestion seria la de la creacién de un procedimiento administrativo o judicial para recabar
pruebas obtenidas legalmente en otro Estado miembro. Esta posibilidad es de gran interés en
asuntos de usurpacion de marca y pirateria que impliquen a varios Estados miembros, pues las
pruebas raramente se encuentran en un Unico Estado miembro. La cooperacion entre autoridades
judiciales para la obtencion de pruebas en los ambitos civil y mercantil constituye el objeto del
Convenio de La Haya de 18.3.1970, ratificado por la mayor parte de los Estados miembros de la
UE®, Seria interesante preguntarse s la aplicacion préctica de este Convenio ha planteado
dificultades y cudles serian, si asi fuera, las medidas concretas més eficaces para solucionarlas. Si
este Convenio no pudiera dar solucion a todos los problemas, otra posibilidad seria la de crear una
disposicién especifica en el amhito de los fraudes que nos ocupan y que permitiera utilizar las
pruebas recogidas legalmente por los servicios de otro Estado miembro en un procedimiento
administrativo o judicial.

8 Con la excepcion de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Grecia e Irlanda.
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Preguntas:

35. ¢Funciona en la actualidad de forma satisfactoria la cooperacion existente entre las autoridades

nacionales encargadas de la lucha contra la usurpacién de marca y la pirateria en € mercado
interior?

En caso negativo, ¢cudles serian, a su juicio, las posibles mejoras? Por gemplo, ¢piensa que
podria emprenderse una iniciativa comunitaria que estableciera un marco juridico de
cooperacion administrativa especifica para las autoridades encargadas de la lucha contra tales
delitos en e mercado interior?

En particular, ¢gué piensa Vd., en este contexto, de la posbilidad de permitir que las
autoridades:

- intercambien y eventualmente amacenen informacion, incluida informacién operativa, en
una base de datos existente o futura, respetando las normas de proteccién de datos?

- lleven a cabo investigaciones o controles conjuntos?

- procedan, a peticién de las autoridades de otro Estado miembro, a operaciones de vigilancia
de los movimientos de mercancias 0 servicios sospechosos?

36. ¢Cud puede ser € papel de la Comision en el funcionamiento de esta cooperacion?

¢Deberiair mas ala de la mera asistencia a los Estados miembros y de la coordinacion de los
asuntos de dimensién comunitaria, para desempefiar un papel més activo, por giemplo en las
investigaciones?

¢Seria conveniente que la Comision procediera a la elaboracion de un informe trianual sobre
la situacion y la eficacia de las medidas adoptadas por las diferentes instancias de lucha
contra los citados delitos en €l mercado interior?

37. ¢Se ha encontrado Vd. con obstéculos para utilizar en un procedimiento administrativo o

38.

judicial pruebas obtenidas legalmente en otro Estado miembro? En caso afirmativo, ¢pudieron
solucionarse las dificultades gracias a Convenio de La Haya sobre obtencion de pruebas en el
extranjero en materia civil 0 mercantil? En caso negativo, ¢cOmo podrian resolverse estas
dificultades?

Si estas dificultades no pudieran resolverse con arreglo a Convenio de La Haya, ¢piensa que
la posibilidad de presentar como prueba ante € tribunal de un Estado miembro datos o
informaciones obtenidas regularmente en otro Estado miembro por las autoridades de éste
Ultimo, como parte de la cooperacion administrativa entre las autoridades competentes,
congtituiria una medida valiosa para la lucha en e amhito que nos ocupa del mercado
interior?

¢Qué otra medida o medidas podrian concebirse, a su juicio, con € fin de reforzar la
cooperacion administrativa en dicha lucha en e mercado interior?
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Formacion

Deberia iguamente hacerse hincapié en la formacion de los agentes encargados de la lucha contra
la usurpacion de marca y la pirateria, incluido € intercambio de persond; la formacion podria
llevarse a cabo, por eemplo, en & marco del programa KAROLUS® o de otro programa
especifico por determinar, de manera que se favorezca el intercambio de experiencias y métodos de
trabgjo con € fin de difundir las mejores préacticas en este ambito. Para facilitar la cooperacion
entre los servicios represivos y meorar la lucha contra e fendmeno, podria redactarse y
actualizarse de forma regular una guia préactica operativa destinada a las autoridades nacionales,
con la que se intentaria sacar € mayor partido de las competencias, conocimientos y
especializaciones disponible en la materia.

Preguntas:

39. ¢Piensa Vd. que con la instauracion por las autoridades publicas, en cooperaciéon con las
organizaciones profesionales interesadas, de unos médulos de formacion destinados a los
agentes encargados de la lucha contra la usurpacion de marca y la pirateria en € mercado
interior, podria mejorarse la lucha contra el fendmeno?

En caso afirmativo, ¢Qué ambitos deberian abarcarse y qué sistema préctico deberia
seguirse?

40. En generd, ¢cree Vd. que la meora de la formacion de los agentes encargados de los
cometidos citados en € mercado interior, incluido € intercambio de personal entre Estados
miembros, podria mejorar lalucha contra estos delitos en € mercado interior?

41. ¢Piensa que la redaccion y actualizacion regular de una guia practica para las autoridades
nacionales podria contribuir también a mejorarla?

9 Decision del Consejo 92/481/CEE de 22 de septiembre de 1992, DOCE n° L 286 de 1.10.1992, p. 65.

Esta Decision se encuentra en curso de modificacion, DOCE n° C 274 de 10.9.1997, p. 9.
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