
                                 
 
 

 
 
 
 

II JORNADAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
 

Retos ante las nuevas tecnologías 
 

 26 de abril de 2016  
Día Mundial de la Propiedad Intelectual 

 
Real Casa de Correos. Puerta del Sol, 7  
(entrada por Callejón de San Ricardo) 

 
 
 
 

 
 

PROGRAMA 
 
  

 

9.00 h Recepción de participantes 

9:30 h Apertura de la Jornada 
Anunciada Fernández de Córdova y Alonso-Viguera 
Directora de la Oficina de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid 
 
Patricia García-Escudero Márquez 
Directora General. Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)  

10:00 h Retos jurídicos de las nuevas tecnologías, con especial foco en los temas 
de propiedad intelectual 
Alejandro Sánchez del Campo 
Abogado de Telefónica y editor de replicantelegal.com 

10:30 h Marca e Internet: Uso de marcas ajenas como “metatags” y “keyword 
advertising” 
Luís Gimeno Olcina 
Jefe Unidad de Recursos. OEPM 

11:00 h Marcas y nombres de domino: solución de controversias 
José Ignacio San Martín Santamaría 
Experto de la OMPI. Socio-asociado ELZABURU  

11:30 h Pausa 

12:00 h Mercado Único Digital y difusión de obras a través de internet: límites al 
derecho de autor, licencias abiertas y enlaces 
Alejandro Puerto Mendoza   
Registrador de la Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid 

http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/101_01_II_Jornadas_Sobre_Propiedad_Intelectual_e_Industrial.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/101_02_II_Jornadas_Sobre_Propiedad_Intelectual_e_Industrial.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/101_03_II_Jornadas_Sobre_Propiedad_Intelectual_e_Industrial.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/101_04_II_Jornadas_Sobre_Propiedad_Intelectual_e_Industrial.pdf
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12:30 h Autorregulación y jurisdicción digital: procedimientos de cesación y 
retirada de contenidos ilícitos en internet 

Andy Ramos Gil de la Haza 
Abogado. Director del Departamento de Propiedad Intelectual y Nuevas 
Tecnología en Bardají & Honrado Abogados 

 

13:00 h Base de Datos de Obras Huérfanas 
Nicole Semjevski 
José Vicente Torres 
Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de PI 
Oficina de Propiedad intelectual de la Unión Europea (EUIPO)  

 13.30 h Ruegos y Preguntas 

 

13.50 h Clausura 
Alejandro Puerto Mendoza 
Registrador de la Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid 
 
Mª José de Concepción Sánchez 
Directora del Departamento de Patentes e Información Tecnológica (OEPM) 

   

 
 
 
 

Entrada libre hasta completar aforo previa inscripción en la dirección 
de correo electrónico: propiedad.intelectual@madrid.org  

debiendo indicar nombre completo y DNI(*) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) A los efectos de la LOPD se informa que los datos proporcionados serán incorporados a un fichero de titularidad de la Comunidad de Madrid 

con la única finalidad de realizar el control de acceso a la jornada. Los datos serán cancelados una vez terminada su celebración. Puede 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Registro de la Propiedad Intelectual de la Comunidad de 
Madrid, c/ Santa Catalina 6-28014 Madrid o mediante correo electrónico a la dirección propiedad.intelectual@madrid.org”. 

mailto:propiedad.intelectual@madrid.org�
mailto:propiedad.intelectual@madrid.org�
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/101_05_II_Jornadas_Sobre_Propiedad_Intelectual_e_Industrial.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/101_06_II_Jornadas_Sobre_Propiedad_Intelectual_e_Industrial.pdf
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¿Qué está pasando?



















































¿Cómo hacemos cuándo un robot ¿
“inteligente” causa daños?



¿Se va a quedar el sector legal al 
margen?margen?



Los expertos opinan que no













¡Gracias!¡Gracias!

@replicantelegal@replicantelegal



Marcas e Internet: uso de las 
marcas ajenas como metatags y
k d d i ikeyword advertising
Luis Gimeno OlcinaLuis Gimeno Olcina
Jefe de la Unidad de Recursos
PhD, LLM Queen Mary University of London



Artículo 34. Derechos conferidos por la marca.
2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su 
consentimiento, utilicen en el tráfico económico:
a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos aa) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a 
aquéllos para los que la marca esté registrada.
b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser 
idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión
del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el 
signo y la marcasigno y la marca.
c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no 
sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta 
sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada 
sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios 
y el titular de la marca o en general cuando ese uso pueda implicar uny el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un 
aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la 
notoriedad o renombre de dicha marca registrada.



Artículo 34 Derechos conferidos por la marcaArtículo 34. Derechos conferidos por la marca.
3. Cuando se cumplan las condiciones 
enumeradas en el apartado anterior podrá 
prohibirse en especial:prohibirse, en especial:
e) Usar el signo en redes de comunicación 
telemáticas y como nombre de dominio.



Funciones de la marca
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIASENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 29 de septiembre de 1998p
Derecho de marca ‐ Riesgo de confusión –
Canon Kabushiki Kaisha
yy
Metro‐Goldwyn‐Mayer



28: según jurisprudencia reiterada, la función esencial 
de la marca consiste en garantizar al consumidor o al 
usuario final la identidad de origen del producto o del usuario final la identidad de origen del producto o del 
servicio que con ella se designa, permitiéndole 
distinguir sin confusión posible dicho producto odistinguir sin confusión posible dicho producto o 
servicio de los que tienen otra procedencia, y que, para 

l d d ñ f ió dque la marca pueda desempeñar su función de 
elemento esencial del sistema de competencia no 
falseado que el Tratado pretende establecer, debe 
constituir la garantía de que todos los productos o g q p
servicios designados con ella han sido fabricados bajo 
el control de una única empresa, a la que puedeel control de una única empresa, a la que puede 
hacerse responsable de su calidad



SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 18 de junio de 2009de 18 de junio de 2009
L’Oréal SA,
Lancôme parfums et beauté & Cie SNCLancôme parfums et beauté & Cie SNC,
Laboratoire Garnier & Cie
y
Bellure NV,



Entre dichas funciones no sólo figura la función esencial 
de la marca consistente en garantizar a losde la marca, consistente en garantizar a los 
consumidores la procedencia del producto o del 

b é á fservicio, sino también sus demás funciones, como, en 
particular, la consistente en garantizar la calidad de ese 
bien o de ese servicio, o las de comunicación, inversión 
o publicidad.o pub c dad.



Función Publicitaria: Google v Louis g
Vuitton:
Dado que el tráfico económico se caracteriza por la variadaDado que el tráfico económico se caracteriza por la variada 
oferta de productos y servicios, el titular de una marca puede 
tener por objetivo no sólo indicar con dicha marca el origen detener por objetivo no sólo indicar con dicha marca el origen de 
sus productos o servicios, sino también utilizar su marca con 
fines publicitarios para informar y atraer al consumidorfines publicitarios para informar y atraer al consumidor. 
Por lo tanto, el titular de una marca está facultado para prohibir 
el uso sin su consentimiento de un signo idéntico a su marcael uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico a su marca, 
para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la 
marca esté registrada, cuando dicho uso afecte al empleo de lamarca esté registrada, cuando dicho uso afecte al empleo de la 
marca por su titular como elemento de promoción de las ventas 

o instrumento de estrategia comercialo instrumento de estrategia comercial.



Función de inversión: Interflora:
Por lo tanto, el titular de una marca está 
facultado para prohibir el uso sin sufacultado para prohibir el uso, sin su 
consentimiento, de un signo idéntico a su , g
marca, para productos o servicios idénticos 
a aquellos para los que la marca esté 
registrada cuando dicho uso afecte alregistrada, cuando dicho uso afecte al 
empleo de la marca por su titular como 
elemento de promoción de las ventas o 
i t t d t t i i linstrumento de estrategia comercial.



Función de comunicación:Función de comunicación:

¿?¿?



Metatagsg



En principio clara infracción salvo p p
aplicación de límites



E E ñ di d i i dEn España, diversas decisiones de 
jurisprudencia menor parten de lajurisprudencia menor parten de la 
existencia de infracción en el usoexistencia de infracción en el uso 
de una marca ajena como metatagde una marca ajena como metatag



Keyword advertisingy g
en principio no hay infracción 

salvo…perjuicio a las funciones de 
la marca



Funcionamiento del sistema: 
l d dGoogle Adwords







Intereses en conflicto:

titular de marca
competidores

idconsumidores
sistema de libre competenciasistema de libre competencia



¿Responsabilidad del buscador?¿ p
Claramente excluida siempre que 

siga lo señalado por el TJUE



Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 23 de marzo deSentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 23 de marzo de 
2010.

Google France SARL y Google Inc. contra Louis Vuitton Malletierg y g
SA



El prestador de un servicio de referenciación en Internet que almacena p q
como palabra clave un signo idéntico a una marca y organiza la presentación 
en pantalla de anuncios a partir de tal signo no hace uso de dicho signo en 
el sentido del artículo 5 apartados 1 y 2 de la Directiva o del artículo 9el sentido del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva … o del artículo 9, 
apartado 1, del Reglamento ...

El artículo 14 de la Directiva sobre el comercio electrónico, debe 
interpretarse en el sentido de que la norma que establece se aplica al 
prestador de un servicio de referenciación en Internet cuando noprestador de un servicio de referenciación en Internet cuando no 
desempeñe un papel activo que pueda darle conocimiento o control de los 
datos almacenados. Si no desempeña un papel de este tipo, no puede p p p p p
considerarse responsable al prestador de los datos almacenados a petición 
del anunciante, a menos que, tras llegar a su conocimiento la ilicitud de 
estos datos o de las actividades del anunciante no actúe con prontitud paraestos datos o de las actividades del anunciante, no actúe con prontitud para 
retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.



E E ñ l i i t dEn España los pronunciamientos de 
la jurisprudencia han excluido lala jurisprudencia han excluido la 
responsabilidad del buscadorresponsabilidad del buscador



Responsabilidad de tiendas onlinep



SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
de 12 de julio de 2011 L’Oréal SA v Ebay



El operador de un mercado electrónico no hace un «uso», en el sentido de 
los artículos 5 de la Directiva y 9 del Reglamento, de signos idénticos o y g , g
similares a marcas que aparecen en ofertas de venta presentadas en su 
sitio web.
El tí l 14 t d 1 d l Di ti b l i l t ó iEl artículo 14, apartado 1 de la Directiva sobre el comercio electrónico, 

debe interpretarse en el sentido de que se aplica al operador de un mercado 
electrónico cuando éste no desempeñe un papel activo que le permita p p p q p
adquirir conocimiento o control de los datos almacenados.
Este operador desempeña tal papel cuando presta una asistencia 

i t t ti l ti i l t ió d l f t dconsistente, en particular, en optimizar la presentación de las ofertas de 
venta en cuestión o en promover tales ofertas.



En el supuesto de que el operador del mercado electrónico no haya p q p y
desempeñado un papel activo …y, en consecuencia, a su prestación del 
servicio le resulte de aplicación (la exención de responsabilidad), ese 
operador no podrá no obstante en un asunto que puede concluir con unaoperador no podrá, no obstante, en un asunto que puede concluir con una 
condena al pago de una indemnización por daños y perjuicios, acogerse a la 
exención de responsabilidad .. cuando haya tenido conocimiento de hechos p y
o circunstancias a partir de los cuales un operador económico diligente 
hubiera debido constatar el carácter ilícito de las ofertas de venta en 
cuestión y en caso de adquirir tal conocimiento no haya actuado concuestión y, en caso de adquirir tal conocimiento, no haya actuado con 
prontitud …..



Responsabilidad del anunciantep



Basta similitud si nos encontramos con 
confusión: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA (Sala Primera)JUSTICIA (Sala Primera)
de 25 de marzo de 2010: Die BergSpechte
O d R i d Al i h l EdiOutdoor Reisen und Alpinschule Edi
Koblmüller GmbH,,
y
Günter GuniGünter Guni,
trekking.at Reisen GmbH



el titular de una marca está facultado para prohibir a p p
un anunciante que, a partir de una palabra clave 
idéntica o similar a la marca y seleccionada por elidéntica o similar a la marca y seleccionada por el 
anunciante sin consentimiento del titular en el marco 
de un servicio de referenciación en Internet hagade un servicio de referenciación en Internet, haga 
publicidad de productos o servicios idénticos a 
aquellos para los que se ha registrado la marca, 
cuando dicha publicidad no permita o apenas permita 
al internauta medio determinar si los productos o 
servicios anunciados proceden del titular de la marcaservicios anunciados proceden del titular de la marca 
o de una empresa económicamente vinculada a éste o 
si por el contrario proceden de un tercerosi, por el contrario, proceden de un tercero.



Venta de productos de segunda p g
mano



SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala 
Primera) de 8 de julio de 2010Primera) de 8 de julio de 2010
Portakabin Ltd, Portakabin BV
y
Primakabin BVPrimakabin BV



El artículo 7 de la Directiva 89/104, en su versión modificada 
por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de 
mayo de 1992, debe interpretarse en el sentido de que el 
titular de una marca no está facultado para prohibir a un 
anunciante que haga publicidad, a partir de un signo idéntico o 
similar a esa marca, seleccionado por el anunciante como 
palabra clave sin consentimiento del titular en el marco de un 
servicio de referenciación en Internet, de la reventa de 
productos fabricados por dicho titular y comercializados en el 
Espacio Económico Europeo por éste o con su consentimiento, 

i i l í i l id d la menos que exista un motivo legítimo, en el sentido del 
apartado 2 de dicho artículo, que justifique que dicho titular se 

i li ió d di h ioponga a esa comercialización, como un uso de dicho signo que 
haga pensar que existe un vínculo comercial entre el 
comerciante y el titular de la marca o un uso que menoscabecomerciante y el titular de la marca, o un uso que menoscabe 
seriamente la reputación de la marca.



El órgano jurisdiccional nacional, al que corresponde apreciar si existe o no dicho 
motivo legítimo en el asunto que le ha sido sometido:
– no puede declarar, por el mero hecho de que un anunciante utilice una marca 
ajena añadiendo términos que indican que los productos de que se trata son objeto 
de reventa, como «usado» o «de segunda mano», que el anuncio hace pensar que , g , q p q
existe un vínculo económico entre el comerciante y el titular de la marca o que 
menoscaba seriamente la reputación de ésta;
– debe declarar que existe dicho motivo legítimo cuando el comerciante hayadebe declarar que existe dicho motivo legítimo cuando el comerciante haya 
eliminado, sin el consentimiento del titular de la marca que utiliza en la publicidad 
de sus actividades de reventa, la mención de esta marca de los productos fabricados 
y comercializados por dicho titular y haya sustituido esta mención por una etiquetay comercializados por dicho titular y haya sustituido esta mención por una etiqueta 
con el nombre del comerciante, disimulando así dicha marca, y
– debe considerar que no puede prohibirse a un comerciante especializado en la 
venta de productos de segunda mano de una marca ajena que use esta marca para 
anunciar al público actividades de reventa que incluyen, además de la venta de 
productos de segunda mano de dicha marca, la venta de otros productos de segunda 
mano, a menos que la reventa de estos otros productos, debido a su volumen, 
presentación o mala calidad, entrañe un riesgo de desvalorizar gravemente la imagen 
que el titular ha logrado crear en torno a su marca.que el titular ha logrado crear en torno a su marca.



SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 22 de septiembre de 2011de 22 de septiembre de 2011
Interflora y Marks & Spencer



L tí l d b i t t l tid d l tit l dLos artículos …., deben interpretarse en el sentido de que el titular de una 
marca está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad –a 
partir de una palabra clave idéntica a esa marca que el citado competidor p p q p
seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el 
consentimiento del titular– de productos o servicios idénticos a aquéllos 

l l té i t d d di h d bpara los que la marca esté registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar 
una de las funciones de la marca. Este uso:
– menoscaba la función de indicación del origen de la marca cuando la g
publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite 
difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente 
t t d t i i l d t i i d i d l iatento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio 
proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada 
económicamente a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero;, p , p ;
– en el marco de un servicio de referenciación de las características del 
que se trata en el litigio principal, no menoscaba la función publicitaria de la 
marca, y;
– menoscaba la función de inversión de la marca si supone un obstáculo 
esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar p q p p q
una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una 
clientela fiel.



…deben interpretarse en el sentido de que el titular de una 
marca de renombre está facultado para prohibir que un 
competidor haga publicidad a partir de una palabra clave 
correspondiente a dicha marca que el mencionado competidor 
l ó l d d f óseleccionó en el marco de un servicio de referenciación en 

Internet sin el consentimiento del citado titular, cuando de ese 
d l tid bti i d bid t h d lmodo el competidor obtiene indebidamente provecho del 

carácter distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo) 
o cuando dicha publicidad menoscaba su carácter distintivoo cuando dicha publicidad menoscaba su carácter distintivo 
(dilución) o su notoriedad (difuminación).
En particular una publicidad realizada a partir de esa palabraEn particular, una publicidad realizada a partir de esa palabra 
clave menoscaba el carácter distintivo de la marca de renombre 
(dilución) si contribuye a que dicha marca se desnaturalice(dilución), si contribuye a que dicha marca se desnaturalice 
transformándose en un término genérico.



En cambio, el titular de una marca de renombre no 
está facultado para prohibir, concretamente, 
publicidad mostrada por sus competidores a partir de 
palabras clave correspondientes a dicha marca y quepalabras clave correspondientes a dicha marca y que 
proponga una alternativa frente a los productos o a 
los servicios del titular de ésta sin ofrecer una simplelos servicios del titular de ésta sin ofrecer una simple 
imitación de los productos o de los servicios del titular 
d di h i dil ióde dicha marca, sin causar una dilución o una 
difuminación y sin menoscabar por lo demás las 
funciones de la mencionada marca de renombre.



Procedimientos en:
‐Madrid
‐Alicante
‐Granada



STS 19/2/2016: infracción

STS 26/2/2016: no infracción



STS 19/2/2016: 
infracción
De la sentencia de Primera instancia (incluyendo erratas) En el presente casoDe la sentencia de Primera instancia (incluyendo erratas): En el presente caso 
observamos que los actos de infracción consistirían en dos grupos de 
actuaciones. En primer lugar en página web de la demandada 
www.hiplus.com se contienen expresiones tales como " Hiplus‐ Hombres MAS 
ALTOS. Zapatos con alzas para ser MAS ALTOS" y en la pagina 
www hiplus com/masaltos "Hiplus Hombres MASALTOS Zapatos con alzaswww.hiplus.com/masaltos  Hiplus‐ Hombres MASALTOS. Zapatos con alzas 
para ser MASALTOS". En segundo lugar se indica que la demandada utilizaría 
en el sistema de búsqueda Google los términos Más altos y masaltos, por lo 
tanto junto y separado como comandos de búsqueda. Tanto en el sistema 
Adwords o sistema de referenciacion de pago, como en mediante la inclusión 
en su código fuente para que permitir la identificación de la página en elen su código fuente para que permitir la identificación de la página en el 
sistema de búsqueda natura o seo.



STS 26/2/2016: no infracciónSTS 26/2/2016: no infracción
“Aumentar su altura de 7 cm |Aumentar su altura de 7 cm | 
bertulli‐zapatos.esp
zapatos con plantillas para 
aumentar la altura
www.bertulli‐zapatos.es”



I f ió f ióInfracción por confusión:

1 que aparezca la marca también en el anuncio en el link1.‐que aparezca la marca también en el anuncio, en el link.

2 ¿en el contenido de la página del demandado?2.‐ ¿en el contenido de la página del demandado?

3 ‐que no aparezca marca alguna en la página del demandado:3. que no aparezca marca alguna en la página del demandado: 
¿asociación?



Conclusión: 
infracción de marca si:
‐ hay confusión
‐ si interfiere sustancialmente con el uso de la marca 
para adquirir o preservar una reputación ( ¿?¿?)para adquirir o preservar una reputación ( ¿?¿?)
‐si menoscaba la reputación o el carácter distintivo
si se dedica a productos piratas‐ si se dedica a productos piratas

El tit l d l t d á t l dEl titular de la marca tendrá que soportar el uso de su 
marca si se limita a usarla como keyword para 
promocionar sus productos o servicios como una 
alternativa



Competencia desleal
actos de confusión e imitación: art 6 y 11‐actos de confusión e imitación: art 6 y 11
‐actos de aprovechamiento de la p
reputación ajena: art 12

d b li ió lá l lacto de obstaculización: cláusula general: 
art 4art 4
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Planteamiento del problema
- Concepto marca. Adquisición por registro. Derecho exclusivo. Ius prohibendi

- Nombres de dominio: una suerte de signo distintivo de facto sin validez legal.

- Inmediatez. First come, first served.

- Principio de territorialidadx
- Principio de especialidadx



Planteamiento del problema: ciberocupación

- Dificultad de ejecutar las resoluciones judiciales: internacionalización del 
problemaproblema
- Volatilidad: facilidad en el cambio de los servidores

- Creatividad de los infractores
- Ocultación de la identidad de los infractores

- Problemática en la localización y persecución
de los infractores



Políticas de resolución de disputasPolíticas de resolución de disputas

(a) Cuestiones generales

- Origen: necesidad de agilizar la resolución de conflictos entre marcas y 
nombres de dominio: procedimiento sencillo y rápido

- Sometimiento obligatorio por titulares de nombres de dominio

- Sólo para conflictos entre marcas (“derechos previos”) y nombres de dominio

- Decisiones no recurribles (aunque la ejecución puede suspenderse)Decisiones no recurribles (aunque la ejecución puede suspenderse)

- Informe del primer proceso OMPI de 30 de abril de 1999: 
“l  líti if d  l ió d  di t ” (UDRP)“la política uniforme de resolución de disputas” (UDRP)



(b) Política de resolución de disputas de los gTLD: UDRP

N li bl  ( )- Normas aplicables: (https://www.icann.org/resources/pages/help/dndr/udrp-en)
‣ Política Uniforme de la ICANN de 26-8-1999
‣ Reglamento de la Política Uniforme aprobada 28-9-2013
‣ Reglamento Adicional de la OMPI (desde 31-7-2015)

- Buscador de casos:

<http://www.wipo.int/amc/es/domains/search/index.html>p p
<http://www.wipo.int/amc/es/domains/search/legalindex/>

- Proveedores de resolución de disputas:Proveedores de resolución de disputas:



Proveedores de Servicio de Resolución de Disputas Aprobados por ICANN

- Centro Asiático de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio

- National Arbitration ForumNational Arbitration Forum

- Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad 
I t l t l (OMPI)Intelectual (OMPI)

- Tribunal de Arbitraje/Centro de Arbitraje Checo para Disputas de Internetj j



( ) P líti  d  l ió  d  l  TLD < >(c) Política de resolución de los ccTLD <.es>
<http://www.dominios.es/dominios/es/todo-lo-que-necesitas-saber/sobre-registros-de-

dominios/recuperacion-de-dominios>p
- Normas aplicables:

‣ Orden ITC/1542/2005 de 19 de mayo del Plan Nacional de Nombres de Dominioy

‣ Instrucción de 7-11-2005 por la que se establece el Reglamento del 
procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos

‣ Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de marcas (art. 34)

“la sujeción al procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos es obligatoria para todos los titulares de 
nombres de dominio bajo “.es” de conformidad con el apartado c) de la Disposición adicional única del Plan j p ) p
Nacional” (artículo 1 del Reglamento del procedimiento extrajudicial de conflictos para nombres de dominio “.es”)



Proveedores en prestación de servicios de resolución extrajudicial de conflictos: 

- Asociación Española de la Economía Digital (Adigital). 

- Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol)Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol)

- Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España. 

- Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI).

Casos: www.dominios.es (Sobre registro de Dominios/ Recuperación/ Resoluciones dictadas)



(d) Política de resolución de conflictos de los ccTLD <.eu>
Normas aplicables: (<http://eu adr eu/adr/adr rules/index php>)‐ Normas aplicables: (<http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php>)

‣ Reglamento (CE) nº 733/2002 de 22-4-2002 relativo a la aplicación del dominio de 
primer nivel <.eu> (Art. 4.2.d)

‣ Reglamento (CE) nº 874/2004 de 28-4-2004 relativo a la aplicación y funciones del 
dominio <.eu> (Arts. 21 y 22)

‣ Reglamento de Resolución Alternativa de Controversias < eu> ‣ Reglamento de Resolución Alternativa de Controversias <.eu> 

‣ Reglamento Adicional de la Corte de Arbitraje Checa

- Casos:  <eu adr eu>Casos:  <eu.adr.eu>

- Proveedores de resolución de disputas: Corte de Arbitraje Checa



ANTES DEL PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIOANTES DEL PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

- Obtención del Whois del nombre de dominio
(Nic.es, Eurid, Domaintools, Cuwhois, etc.)

- Búsquedas en Google sobre titular

- Preparación de pruebas sobre la web

- Remisión de requerimiento

- Derechos previos
- Ausencia de derechos e intereses legítimos
- Uso del nombre de dominio
- Exigencias: cancelación / transferencia



IMPUGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO  TASAS

gTLD cc.EU cc.ES

IMPUGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO: TASAS

Nº dominios

1 experto 1 a 5 1.500 USD 500‐1.300 € 1.400 €p

6 a 10 2.000 USD 800‐1.600€ 2.000 €

Más de 10 Consultar desde 1 150 1 800 € ConsultarMás de 10 Consultar desde 1.150‐1.800 € Consultar

3 expertos 1 a 5 4.000 USD 3.100‐3.900€ N/A

6 a 10 5.000 USD 4.000‐4.800€ N/A

Más de 10 Consultar desde 4.700‐5.450€ N/A



(ii) Requisitos para la estimación de la demanda(ii) Requisitos para la estimación de la demanda(ii) Requisitos para la estimación de la demanda(ii) Requisitos para la estimación de la demanda

1.- Identidad /similitud

2 Ausencia de derechos o intereses legítimos2.- Ausencia de derechos o intereses legítimos

3.- Mala fe



IMPUGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

(ii) Requisitos para la estimación de la demanda (5.000 palabras)

gTLD: > Identidad/similitud marcag
> Ausencia de derechos o intereses legítimos
> Dominio registrado Y usado de mala fe

<.es>:  > Identidad o similitud con un derecho anterior
> Carencia de derechos o intereses legítimos
> Registrado O usado de mala feg

<.eu>: > Coincidencia o similitud con derecho nacional o comunitario
> Ausencia de derechos o intereses legítimos O

Registrado O que se utiliza de mala fe



¿Qué se entiende por marca y derecho previo?

1. IDENTIDAD  O SEMEJANZA  MARCA – NOMBRE DE DOMINIO

¿Qué se entiende por marca y derecho previo?

gTLD (UDRP): Marcas. No especifica si se trata de marca registrada o no registrada. El Panelista 
de la OMPI Antonio Millé en el Caso D2000-1697 <lorenzosilva.com> estudio sobre el sentido de la de la OMPI Antonio Millé en el Caso D2000 1697 lorenzosilva.com  estudio sobre el sentido de la 
expresión “marca de productos o de servicios sobre la que la demandante tiene derechos” y 
desarrolló el concepto “marca de hecho”. También <joseluissampedro.com>

<.es>: Denominaciones de entidades registradas en España, indicaciones de origen, 
nombres comerciales, marcas registradas, nombres civiles o seudónimos notorios y 
denominaciones oficiales.

<.eu>: Nombre sobre el que se haya reconocido o establecido un derecho en virtud del 
derecho nacional o comunitario (art. 21.1 del Reglamento), incluidas marcas registradas nacionales y 
comunitarias, indicaciones de origen, nombres de empresas, apellidos y títulos distintivos de obras comunitarias, indicaciones de origen, nombres de empresas, apellidos y títulos distintivos de obras 
literarias y artísticas protegidas



2 S C C OS O S S GÍ OS

¿Quién debe probar la ausencia de derechos e intereses legítimos?

2. AUSENCIA DE DERECHOS O INTERESES LEGÍTIMOS

- En principio, debe hacerlo el demandante (prueba diabólica). En el caso 
<pedrodelhierro.com> se sostiene que es el demandado quien debe probar sus 
derechos e intereses legítimosderechos e intereses legítimos.
‐ Otros casos:

<potomacmills.net>: El mero registro de un ND no otorga derechosp g g

<niketown.com>: Una relación contractual no legitima un registro

<laurentperrier.com>: Es lícito que los individuos registren su propio nombre p q g p p
como ND, pero si coincide con el de un tercero conocido 
existe la presunción de que trata de aprovecharse de la 
reputación ajenap j

“Prima facie case”: realmadrid.casa y .work



3. MALA FE cuando:

1) El Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o
ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee derechos previos o a un
competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el
nombre de dominio; o
) f2) El Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de derechos previos utilice

los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esa
índole; o
3) El D d d h i t d l b d d i i f d t l t l fi d t b l ti id d3) El Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad
comercial de un competidor; o
4) El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro,

i d I t t á i b l i t d l ibilid d d i t f ió lusuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la
identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto
o servicio que figure en su página web; o
5) El D d d h li d t i il l t i j i i d l d d t5) El Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante



¿Cuándo hay mala fe?
3. MALA FE

- Datos falsos en el whois: <homedirector.com>
- Marca notoria o renombradaMarca notoria o renombrada
- La no contestación a una demanda o la utilización pasiva de un nombre de dominio es contraria a

la buena fe: <donsimon.com> y <telstra.org>
- Ofrecimiento de venta: <musicweb com> y <dior org>- Ofrecimiento de venta: <musicweb.com> y <dior.org>
- Contador de visitas: <homeinteriors.net>
- Titularidad de otros nombres de dominio coincidentes con marcas famosas:

<adobeacrobat com> <christiandior com> y <antena3 com><adobeacrobat.com>, <christiandior.com> y <antena3.com>
- Página web pornográfica: <caledonia-motors.com> y <betyboop.com>
- Riesgo de dilución o erosión de una marca notoria: <veuveclicquot.com>

Redireccionamiento de un nombre de dominio a un domain park <dkny es>- Redireccionamiento de un nombre de dominio a un domain park <dkny.es>



ÓIMPUGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO



Ó

Número de expertos

IMPUGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

Número de expertos

- 1 ó 3 para los gTLD y los <.eu>
- Siempre 1 para los < es>Siempre 1 para los <.es>

Remedios que se pueden solicitar

- gTLD y <.es>: cancelación o transferencia
- <.eu>:  cancelación o transferencia (si el demandante reúne los requisitos

generales de elegibilidad para ser titular del nombre de dominio: empresagenerales de elegibilidad para ser titular del nombre de dominio: empresa
con domicilio social o centro de actividad en la UE y persona física
residente en la UE)



IMPUGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO



IMPUGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

Presentación de la demanda

gTLD: > Electrónica: e-mail o en línea (desde el 1-3-2010 no cabe presentar en papel)g ( p p p )
Normativa específica sobre tamaño/peso de los documentos
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/modalities/eudrp/>

<.es>:  > Electrónica: e-mail
> Impresa: original + 2 copias 

<.eu>: > Inicialmente a través de la Plataforma on-line 
> (Impresa, sólo si lo exige el proveedor: original + 3 copias)
> Exige utilización del formulario creado ad hoc> Exige utilización del formulario creado ad hoc



IMPUGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

- Comunicación de la demanda al demandado:

gTLD: 

<.es>:
Lo hace el Proveedor, después de admitir la demanda y de que 
Red.es/Registrador haya bloqueado el nombre de dominio

<.eu>:



IMPUGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

- Contestación a la demanda
(i) Plazo( )

gTLD: 20 días (se entiende naturales) desde la fecha que el proveedor indique
como de comienzo del procedimiento administrativo y su notificación alcomo de comienzo del procedimiento administrativo y su notificación al
demandado (extensión automática de 4 días a solicitud del demandado).

<.es>:  20 días naturales desde la notificación y bloqueo del nombre de dominio. 

<.eu>: 30 días hábiles desde la notificación y bloqueo del ND.
Exige utilización del formulario creado ad hoc
La ausencia de respuesta puede ser motivo suficiente para la estimación de laLa ausencia de respuesta puede ser motivo suficiente para la estimación de la
demanda (art. 22.10 del Reglamento)



G C Ó O S O OIMPUGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

(ii) Alegaciones (límite 5.000 palabras)

A dit ió  d  l  d h   i t  l íti- Acreditación de los derechos o intereses legítimos

- Dominios gTLD y <.eu>: confirmar si acepta designación de un panelista o si 
desea resolución adoptada por tres panelistas  en cuyo caso el demandado desea resolución adoptada por tres panelistas, en cuyo caso el demandado 
se hace cargo de parte de la tasa

- Posibilidad de solicitar del Panel una declaración de “Domain Name reverse 
hijacking” Secuestro a la inversa de nombre de dominio (dominios gTLD y 

<.eu>)



IMPUGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIOIMPUGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

¿Cómo probar derechos o intereses legítimos por parte del demandado?

(i) antes de recibir la notificación de la demanda usted ha utilizado o ha efectuado preparativos demostrables(i) antes de recibir la notificación de la demanda, usted ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables
para utilizar el nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una
oferta de buena fe de productos o servicios;
(ii) usted (en calidad de particular empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de(ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de
dominio, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes;
(iii) usted está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio, sin intención de
confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucroconfundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.

También por ejemplo ser titular de una marca registrada, salvo que sea evidente que el registro se ha
fefectuado únicamente para dar cobertura a un uso ilegítimo del nombre de dominio.



IMPUGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

- Resolución administrativa

- Si el Panel está integrado por 3 Expertos, la decisión  debe adoptarse por mayoría. 
[En los gTLD se prevé la posibilidad de incluir un voto particular][En los gTLD se prevé la posibilidad de incluir un voto particular]

- No cabe la condena en costas

- No admite recurso de ningún tipo ante el proveedor de resolución de disputas



IMPUGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

- Ejecución de las resoluciones administrativas
gTLD: - 10 días hábiles si no se acredita la interposición de una demanda  ante la 
j risdicción competente jurisdicción competente 

- Jurisdicción competente: Oficina principal del  Registrador o domicilio 
del titular del nombre de dominio

<.es>:  - 15 días naturales a partir de la notificación, salvo que se acredite  la 
presentación de una demanda ante la jurisdicción competente.

- Jurisdicción competente: Juzgados y Tribunales de Madrid
<.eu>: - 30 días naturales a partir de la notificación de la resolución, salvo que 

se acredite la presentación de una demanda ante la jurisdicción competente.
- Jurisdicción competente: Oficina principal del Registrador (si está p p p g (

dentro de la UE) o domicilio del demandado.



IMPUGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

- Acuerdo previo a la resolución del Panel

IMPUGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

gTLD: Mecanismo e impreso adhoc para informar de negociaciones y acuerdog g y
No hay devolución de tasas si ya se ha nombrado el Panel
Devolución parcial de las tasas si no se ha nombrado el Panel

< eu>:<.eu>:

<.es>: - No hay devolución de tasas si ya se ha  designado el Experto.es : No hay devolución de tasas si ya se ha  designado el Experto
- Si no se ha designado Experto, el Proveedor puede acordar la 
devolución parcial de las tasas.
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II JORNADAS 
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SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
26 DE ABRIL DE 2016
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MERCADO ÚNICO DIGITAL Y 
DIFUSIÓN DE OBRAS A TRAVÉS DE INTERNET

U
A
L

DIFUSIÓN DE OBRAS A TRAVÉS DE INTERNET

Alejandro Puerto Mendoza
Registrador de la Propiedad Intelectual

Comunidad de MadridComunidad de Madrid
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Esquema general de la exposición
T
E
L
E
C
T

1. Mercado Único Digital (MUD): objetivos y estado actual

U
A
L

2. Propiedad intelectual y entorno digital: principales implicaciones

3. Acciones para el logro del MUD. Comunicación de la Comisión Europea: 
“Hacia un marco moderno y más europeo de los derechos de autor”
(9/12/2015). 

4. Reflexiones finales
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1. Estado actual del Mercado Único Digital (MUD)

A
D

I
N
T

•Realización del MUD vs. Mercado físico interior. 

• Crear condiciones adecuadas para desarrollo nuevos modelos de negocio, 
T
E
L
E
C
T

investigación, innovación…

• Elementos del MUD:
U
A
L

‐Protección de datos
‐Comercio electrónico/derechos consumidores
‐Telecomunicaciones: acceso banda ancha neutralidad interoperabilidadTelecomunicaciones: acceso banda ancha, neutralidad, interoperabilidad…
‐Competencia
‐Fiscalidad
Comunicación audiovisual‐Comunicación audiovisual
‐Protección de infraestructuras críticas y ciberseguridad
‐Administración electrónica
‐…..
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• 2010: toma de conciencia EUROPA 2020/Agenda Digital para Europa: crisis 
económica + pérdida competitividad A

D

I
N
T

económica + pérdida competitividad
• Voluntad política: el paso de los Libros Verdes a la regulación jurídica :

T
E
L
E
C
T

‐Reglamento Europeo de PD: aprobación PE (14 abril)

Neutralidad: Reglamento 2015/2120 PE y Consejo de 25 de noviembre por el U
A
L

‐Neutralidad: Reglamento 2015/2120, PE y Consejo, de 25 de noviembre, por el 
que se establecen medidas en relación a una internet abierta. Supresión 
roaming (2017).

‐Firma electrónica:  Reglamento 910/2014, sobre identificación electrónica. 
Reconocimiento transfronterizo certificados digitales. 

‐Propuesta dos Directivas: sobre contratos de suministro de contenidos digitales 
y compraventa en línea (diciembre de 2015). Centradas en aspectos derecho 
consumidores.
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2. Propiedad intelectual y entorno digital: principales implicaciones
A
D

I
N
T

p y g p p p

• Propiedad intelectual como elemento configurador del MUD T
E
L
E
C
T

• Propiedad intelectual como elemento configurador del MUD

‐Contenidos digitales como objeto de propiedad intelectual
U
A
L‐Regulación territorial: 28 regulaciones

i í id d bl l ló i‐Normativa rígida, poco adaptable al entorno tecnológico. 

‐Monopolio, salvo los límites al derecho de autor.
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Repercusión de internet sobre los derechos de explotación PI
A
D

I
N
T

● Proceso de puesta a disposición en línea incluye las siguientes fases:
‐Digitalización (en su caso)
Al i l id T

E
L
E
C
T

‐Almacenamiento en el servidor
‐Transmisión desde el servidor al dispositivo del usuario
‐Acceso a la obra por el usuario.

U
A
L● Derechos de explotación afectados: reproducción y comunicación pública. 

‐ Ampliación del derecho de reproducción y de c.pública
‐ Crisis de la distinción uso y explotación (uso=reproducción= 
explotación)explotación)

Conclusión: 
sólo contenido propio límite legal dominio público licencia o autorizaciónsólo contenido propio, límite legal, dominio público, licencia o autorización
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• Evolución PI y UE:

A
D
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T

‐ 1ª etapa: poca importancia para la realización de los fines. TJCCEE declara incluidos. Ej. 
Asuntos “Deutsche Gramophon”‐1971; “Musisik‐Vertrieb”‐1981. “Phil Collins”‐1993. 

T
E
L
E
C
T

‐2ª etapa armonización. Primera Directiva sobre programas de ordenador (1991). 11 
Directivas. Impacto muy favorable (ej. armonización derechos explotación/agotamiento 
distrib/regulación ISP). INSUFICIENTE.

U
A
L‐3ª etapa. Irrupción de internet como motor económico. Problemática: fragmentación de 

mercados/discriminación/incertidumbres/falta de seguridad jurídica nuevos modelos 
i ti id dnegocio y actividades.

→Papel del TJUE en su esfuerzo de adaptación e interpretación.
Enlaces: Asuntos “Svennson” y “Bestwater” 2014‐Enlaces: Asuntos  Svennson  y  Bestwater ‐2014.
‐Responsabilidad intermediarios y medidas de cesación: Asuntos “Scarlet Extend”‐2011; 
“Netlog”‐2012/”Telekabel”‐2014
‐Copias caché y RAM por usuarios: Asunto “Public Relations”‐2014‐Copias caché y RAM por usuarios: Asunto  Public Relations ‐2014.
‐Infracción transfronteriza y lugar de determinación del daño: Asunto “Pickney”‐2013, 
Reglamento Bruselas I y “lugar del daño”.
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• Horizonte actual:
A
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‐ “Una Estrategia para el Mercado Único Digital”, Comunicación CE, de 6 de mayo de 2015. 
Multisectorial.

T
E
L
E
C
T

‐“Hacia un marco moderno y más europeo de los derechos de autor”, Comunicación CE, de 9 
de diciembre de 2015.

U
A
L

›Reto: hacer accesibles los contenidos en toda la UE.
∙ Manteniendo la necesidad de recompensar la creatividad y la inversión
∙Mecanismo eficaces de protección Mecanismo eficaces de protección
∙ Respetando equilibrio con otros derechos: educación, cultura, investigación..

›Identificación de los principales obstáculos y medidas para solucionarlosp p y p
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• Acceso transfronterizo (I)

R lid d I ibilid d t id di ibl t E G bl ki A
D

I
N
T

‐ Realidad. Imposibilidad acceso a contenidos disponibles en otros Em. Geoblocking.
Dificultad de localización de obras europeas.

T
E
L
E
C
T

‐Consecuencias. Usuario: pérdida capacidad elección/oferta cultural; Falta de 
comprensión/pérdida legitimidad proyecto europeo. Uso VPN/piratería.
‐Motivos Licenciamiento territorial de contenidos U

A
L

‐Motivos. Licenciamiento territorial de contenidos.
Prácticas comerciales de distribuidores.
Fragmentación de mercados como medio de financiación y rentabilización de la inversión.

‐Acciones propuestas.
› Estudios para lograr acceso pleno multiterritorial, asegurando el modelo de financiación. 
Revisión Directiva 93/83, retransmisión cable y satélite (posible inspiración de criterios)/ , y (p p )

›Apoyo a la creación de agregador europeo de herramientas de búsqueda de contenidos 
legales para usuarios finales.

›Promoción del ayudas al subtitulado y doblaje
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• Acceso transfronterizo (II)

‐Portabilidad transfronteriza servicios de contenido en línea en desplazamientos temporales 
de usuarios Propuesta de REGLAMENTO de 9/12/15: T

E
L
E
C
T

de usuarios. Propuesta de REGLAMENTO de 9/12/15:

›1ª ocasión uso del Reglamento en el ámbito pi.

U
A
L

› Derecho de acceso y uso de abonados a servicios en línea presentes 
temporalmente en un Em distinto para el que contrataron los servicios.

› Solución legal: localización jurídica del servicio en el Em licenciamiento.

› Efectos de la entrada en vigor:g
‐Inaplicabilidad cláusulas contractuales que se opongan
‐Retroactividad a contratos ya suscritos   
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• Revisión límites al derecho de autor 

A
D
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‐Realidad. Gran divergencia, nula armonización por Directiva 2001/29, por su carácter facultativo, salvo 
“copia técnica”.

i T
E
L
E
C
T

‐Consecuencias
› Falta de adaptación entorno digital: búsqueda de soluciones fuera de la pi  (ej. copia caché: licencia 
implícita, Directiva Comercio electrónico, uso inocuo…).

U
A
L

› Imposibilidad de extender el límite fuera de la frontera nacional

› Impide la realización del MUD, carácter infractor del uso depende del Em. Inseguridad jurídica. 
E i l á bi d i i i d Pé did i i id d l fEspecialmente grave en ámbito educativo e investigador. Pérdida competitividad ante las nuevas formas 
de tratamiento de datos (text and data mining). Copia privada. Personas con discapacidad. Consulta 
remota fuera de establecimiento.

‐Acciones
Compromiso para presentación de acciones legislativas concretas respecto:
› Aclaración del límite de la ilustración de la enseñanza en el ámbito digital y conservación.
Mi í d d t fi lid d i ti d› Minería de datos con finalidad investigadora

› Hacer obligatorios los límites más relevantes para asegurar su operatividad transfronteriza.
› Todo ello, respetando los compromisos internacionales: regla de los tres pasos.



P
R
O
P
I
E
D
A

• Posible redefinición del derecho de comunicación pbca en internet.

Realidad
A
D
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‐ No agotamiento del derecho de c pbca. vs. dcho.distribución.
‐ Esencialidad para crear un mercado de venta de obras suministradas a través de internet.
‐ Plataformas online y otros servicios: actividades que no responden directamente al concepto de puesta a 
disposición , pero que “de facto” sí explotan esas obras o bbdd (enlaces, agregadores, comparadores…). T

E
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disposición , pero que  de facto  sí explotan esas obras o bbdd (enlaces, agregadores, comparadores…).
Ej: SS Svennson (enlaces ordinarios) y Bestwater (framing) y concepto de “público nuevo”.
Conclusiones Abogado General (7/4/16): Asunto “GS Media vs. Sanoma/Playboy “ .
Comparadores: STJUE (19/12/2013): legalidad de bbdd y “screen scraping”

U
A
LConsecuencias

‐Consideración por los titulares de actos de explotación→ usos comerciales no compensables→
incompatibles con ppio de autorización y remuneración.incompatibles con ppio de autorización y remuneración.
¿Estamos realmente ante actividad meramente técnica, pasiva y neutral?

Acciones
á é i l d li d d l bi› Más genéricas ante lo delicado de los cambios.

› Repensar si el marco es justo y coherente.¿modificación Directiva Comercio electrónico?
› Examen de la conveniencia de nueva configuración legal del derecho de comunicación pública/puesta a 
disposición.disposición.
› Tratamiento conjunto a los agregadores.
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• Refuerzo lucha infracciones derechos pi a escala comercial
A
D
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T

Realidad
‐ Intangibilidad de los derechos los hace muy vulnerables, especialmente en el ámbito digital. Alto uso 
ilegítimo a escala comercial.  T

E
L
E
C
T

g

Consecuencias
‐Falta de confianza en el mercado ante la imposibilidad de proteger los contenidos frente a explotaciones 
ilí it U

A
L

ilícitas. 
‐Equilibrio: La falta o insuficiencia de protección devalúa el esfuerzo y el valor; la sobre protección impide 
el acceso a la cultura, educación, innovación…→ Directiva 2004/48, sobre respeto a los derechos de pi.

Acciones
› Enfoque protector según el criterio “follow the money” : adopción de medidas contra los intermediarios 
de pagos y empresas de publicidad.
R f d l i d t l ió ódi d d t P di i t d a iso› Refuerzo de los mecanismos de autorregulación y códigos de conducta.  Procedimientos de aviso y 

retirada voluntaria de contenidos: efectividad y transparencia.
› Estudiar la necesidad de reformar el marco legal para mejorar la identificación de los infractores, mejor 
cumplimiento transfronterizo de las medidas cautelares y provisionales  p y p
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• Reflexiones finales
A
D
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T

¿Oportunidad de incluir un “fair use”/uso justo?

› Sistema cerrado de límites (europeo) vs. sistema abierto (copyright EEUU). T
E
L
E
C
T

› Sistema cerrado de límites (europeo) vs. sistema abierto (copyright EEUU).
más relevantes para asegurar su operatividad transfronteriza.

› Ejemplo Asunto Authors Guild v.Google (Sentencia Tribunal Apelación Segundo Circuito de 
U
A
L

j p g ( p g
16 octubre 2015). Análisis del text &data mining a la luz del “fair use” y el llamado uso 
transformativo.

¿Promover el uso de licencias y repositorios abiertos?
› Facilitar la reutilización

› Contenidos generados por usuarios

¿Concepto europeo de originalidad de la obra intelectual?

›Conveniencia y dificultad de la armonización
› STJUE Infopaq (16/7/2009).
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REGISTRO TERRITORIAL DEL PROPIEDAD 
A
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T

INTELECTUAL 
COMUNIDAD DE MADRID

T
E
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T

C/ SANTA CATALINA Nº 6 (Barrio de Las Letras)
28014-MADRID

U
A
LE-MAIL: propiedad.intelecual@madrid.org

Horario atención al público: de lunes a viernes a 9.00 a 14.00
Teléfono: 91- 720 82 43
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Autorregulación y Jurisdicción Digital: 
procedimientos de cesación y retirada de 
contenidos ilícitos en internet 

 
Andy Ramos Gil de la Haza 
26 de abril de 2016 
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Autorregulación 

Infracciones de Derechos de Propiedad Intelectual 
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La Jurisdicción Digital 

Infracción de Derechos de Propiedad Intelectual 

Burofax 

Procedimiento Judicial 
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La Jurisdicción Digital 

Infracción de Derechos de Propiedad Intelectual 
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La Jurisdicción Digital 
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La Jurisdicción Digital 

Infracción de Derechos de Propiedad Intelectual 
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La Jurisdicción Digital 

Infracción de Derechos de Propiedad Industrial 
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La Jurisdicción Digital 

Legislación 

Modificación de la LPI 2006 

Ley de Economía Sostenible 

Modificación de la LPI 2014 

Creación de la Comisión “Sinde” 

Artículo 158 

Artículo 158 bis 
Artículo 158 ter 

Ley de Servicios de la Sociedad 
De la Información 

Código Penal 2010 

Código Penal 2015 

Ley General de Publicidad 

Ley del Cine 

Ley General de Comunicación  
Audiovisual 

ORDEN CUL/1079/2005, de 21 de abril, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, 
de 8 de abril de 2005, por el que se aprueba el Plan integral del Gobierno para la disminución y la eliminación de las 
actividades vulneradoras de la propiedad intelectual.  

Orden PRE/1743/2008, de 18 de junio, por la que se establece la relación de equipos, aparatos y soportes 
materiales sujetos al pago de la compensación equitativa por copia privada, las cantidades aplicables a cada uno de 
ellos y la distribución entre las diferentes modalidades de reproducción. 

Orden ECD/2166/2014, de 14 de noviembre, por la que se determina la cuantía de la compensación equitativa por 
copia privada correspondiente al ejercicio 2013, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y su distribución 
entre las tres modalidades de reproducción referidas legalmente  

Orden ECD/2574/2015, de 2 de diciembre, por la que se aprueba la metodología para la determinación de las tarifas 
generales en relación con la remuneración exigible por la utilización del repertorio de las entidades de gestión de 
derechos de propiedad intelectual  
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La Jurisdicción Digital 

Lumpi - https://pixabay.com/es/caballos-turismo-cabezas-de-caballo-1268691/ 
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La Jurisdicción Digital 

- Actores Involucrados - Responsabilidad: 

· Infracción Directa de Derechos de Terceros: 
 
 - Derechos de Propiedad Intelectual o Industrial 
 - Derechos de Honor, Intimidad y Propia Imagen 
 - Protección de Datos de Carácter Personal 
 - Derecho de la Publicidad, etc. 

· Responsabilidad por acciones de terceros 

- “Op-out” o de exención de responsabilidad 
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Ley de los Servicios de la Sociedad de la Información 
 
Artículo 16. Responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos. 
 
1. Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el 
destinatario de este servicio no serán responsables por la información almacenada a petición del 
destinatario, siempre que: 
 

- No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o 
de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o 
 
- Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos. 

Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando 
un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el 
acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la 
correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los 
prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que 
pudieran establecerse. 
 
2. La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no operará en el supuesto de que el 
destinatario del servicio actúe bajo la dirección, autoridad o control de su prestador. 
 

La Jurisdicción Digital 
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La Jurisdicción Digital 

- Medios de Conocimiento Efectivo: cualquier medio o forma de 
conocer las realidad 

- Un correo electrónico con acuse de lectura 
 

- Un burofax 
 

- Un requerimiento notarial 
  
- Comunicación por fuerzas del orden 
 

- Mecanismo propio de notificación 
 

- Cualquier otro que permita demostrar la recepción del mensaje 
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La Jurisdicción Digital 

- ¿Hacia una Jurisdicción Digital? 
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La Jurisdicción Digital 

- ¿Hacia una Jurisdicción Digital? 
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La Jurisdicción Digital 

www.google.com/transparencyreport/removals/copyright 
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La Jurisdicción Digital 

- Jurisdicción Digital 

PROS 
 
- No Identificación 

 
- Tiempos 

 
- Costes 

 
- Disuasión 

 
- Global 

CONTRAS 
 
- Localización 

 
- Volumen de Requerimientos 

 
- Desestimación 

 
- Tiempo de Respuesta 

 
- No Indemnización 

 
- Poca Transparencia 
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La Jurisdicción Digital 
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La Jurisdicción Digital 

- Autorregulación - Armonización 
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La Jurisdicción Digital 

- Autorregulación - Armonización 



Andy Ramos Gil de la Haza 

La Jurisdicción Digital 

- Autorregulación - Armonización 
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La Jurisdicción Digital 
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La Jurisdicción Digital 

http://www.wired.com/2014/10/content-
moderation 
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La Jurisdicción Digital 

- Autorregulación – Evitar Infracciones 
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Gracias por la atención. 

Andy Ramos Gil de la Haza 

andyramos@bardajihonrado.com 

www.interiuris.com 

         @andyramosgil 
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Observatorio

Ob  h é f  b   tá  t id   

Contexto

Obras huérfanas – obras que están protegidas por 
derechos de autor, pero cuyos titulares no pueden ser 
localizadoslocalizados

• Las obras huérfanas son parte de las colecciones p
actualmente mantenidas por bibliotecas, museos, 
archivos, los organismos de conservación del patrimonio 
i t áfi     l  i  úbli  d  cinematográfico o sonoro y los organismos públicos de 

radiodifusión 
• La falta de información sobre su autoría constituye un • La falta de información sobre su autoría constituye un 

obstáculo para poner estas obras a disposición online 
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Base legal

L  Di ti  2012/28/UE d l P l t  E   d l La Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos 
autorizados de las obras huérfanasautorizados de las obras huérfanas

Establece un marco legal para el uso y acceso g p y
transfronterizo a las obras huérfanas

E  i d d l í l  3  d  6  l  EUIPO (  OAMI) En virtud del artículo 3, apartado 6, la EUIPO (antes OAMI) 
será la responsable de crear y gestionar una base de datos 
de obras huérfanas en línea única y accesible al públicode obras huérfanas en línea única y accesible al público.
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Organismos beneficiarios

O i    d  i i  úbli  Organismos que sean de servicio público 
establecidos en los Estados Miembros de la UE

• Bibliotecas
M• Museos

• Instituciones educativas
hi• Archivos

• Organismos de conservación del patrimonio 
i t áfi   cinematográfico o sonoro

• Organismos públicos de radiodifusión
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El alcance de la base de datos

L  b  d  d t  i l  i f ió  b   li  La base de datos incluye información sobre una amplia 
variedad de obras publicadas o difundidas por primera 
vez en los Estados miembros de la UEvez en los Estados miembros de la UE

• obras impresas, como libros, diarios, periódicos, revistas y otros 
itescritos;

• obras cinematográficas o audiovisuales y fonogramas;
• obras inéditas bajo ciertas condiciones;obras inéditas bajo ciertas condiciones;
• obras insertadas o incorporadas en otra obra o en un fonograma, 

por ejemplo imágenes o fotografías;
• obras parcialmente huérfanas, en concreto aquellas para las que 

se hayan identificado y localizado a uno o más de los titulares de 
derechos y estos hayan autorizado el uso de la obra en relación con y y
los derechos de los que son titulares.



Observatorio

La base de datos de obras huérfanas

DIGITALIZACIÓN  Y 
PUBLICACIÓN ONLINEPUBLICACIÓN ONLINE

BASE DE DATOS DE 
ACCESSO PÚBLICO

BÚSQUEDA DILIGENTE
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¿Cuáles son las ventajas de la base de datos para sus usuarios?

INSTITUCIONES 

Instituciones culturales tienen la 
posibilidad de registrar información 

INSTITUCIONES 
CULTURALES

posibilidad de registrar información 
sobre obras huérfanas en única 
base de datos

EL PÚBLICO 
EN GENERAL

TITULARES DE 
DERECHOS

Acceso libre a toda la 
información de la base 

EN GENERAL

Los titulares de derechos 
pueden comprobar si su 
obra está siendo utilizada y 

 fi    t d  d  

de datos en los 28 
Estados Miembros y 
los países de la EEE

poner fin a su estado de 
obra huérfana
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¿Cuál es la información disponible en la base de datos?

Una descripción de la 
obra huérfana

Resultados de búsqueda q
diligente que han llevado a 

la conclusión de que una 
obra o fonograma es 

Información de 
contacto de la 

considerada una obra 
huérfana

contacto de la 
organización 
beneficiaria 

Uso que los organismos 
beneficiarios le dan a las 
obras huérfanas

Cualquier cambio en 
el estado de la obra obras huérfanas huérfana



Observatorio

El flujo de trabajo para los organismos beneficiarios

R i t d l i b fi i i

Notificación por e-mail a la Autoridad Nacional Competente

Registro del organismo beneficiario

Autoridad Nacional Competente registra al organismo 
beneficiario. El organismo beneficiario

El usuario del organismo beneficiario

g
es creado en la base de datos

recibe un mail informando sobre la activación automática de la 
cuenta

El usuario del organismo beneficiario
activa la cuenta y crea una nueva contraseña

El usuario del organismo beneficiario
accede a la Base de Datos de Obras Huérfanas
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El flujo de trabajo para registrar obras huérfanas

El usuario del organismo beneficiario
inicia la sesión en la base de datos

El usuario del organismo beneficiario
introduce una nueva obra huérfana y la envía

Una notificación es enviada por e-mail a la AutoridadUna notificación es enviada por e mail a la Autoridad 
Nacional Competente

El usuario de la Autoridad Nacional CompetenteEl usuario de la Autoridad Nacional Competente
inicia la sesión en la base de datos y reenvía los 

registros pendientes 

Los registros en la Base de Datos de Obras 
Huérfanas se hacen visibles al público general
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Página web

https://euipo.europa.eu/orphanworks/
observatory.orphanworks@euipo.europa.eu
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Estadísticas – Abril 2016

Países con organismos Países con organismos 
beneficiarios registrados en la 
Base de Datos
Países en total  22Países en total = 22

Distribución por sectores
Bibliotecas= 31Bibliotecas  31
Audiovisual = 14
Museos = 11
Archivos = 14Archivos = 14
Universidades = 7
Organismos públicos de 

di dif ió  3radiodifusión = 3
Total = 80

Países sin organismos beneficiarios Países sin organismos beneficiarios 
registrados en la Base de Datos 
Total = 9
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Estadísticas – Abril 2016

Nuevos países con organismos beneficiarios
registrations: Eslovaquia, Austria y
Croacia

Top 3 de países con mayor número de organismos beneficiariosTop 3 de países con mayor número de organismos beneficiarios
registrados en la Base de Datos:

o United Kingdom (14)
o Germany (12)
o Lithuania (11)
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Estadísticas – Abril 2016

Países donde se han 
registrado obras 
huérfanas = 14

Obras huérfanas 
registradas g
Obras huérfanas =1684
Obras insertadas y/o 
incorporadas = 10923co po adas  09 3
Total = 12.607

Países que no han 
registrado obras 
h é f   17huérfanas = 17
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Estadísticas – Abril 2016

Nuevos países con obras huérfanas
registradas en la Base de Datos:registradas en la Base de Datos:
Eslovaquia, Irlanda y Austria

Top 3 de países con mayor número de obras huérfanas
registradas en la Base de Datos:

o Gran Bretaña (11132)o Gran Bretaña (11132)
o Holanda (796)
o Hungría (491)
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