La creciente importancia y la generalizacién de las conductas comGnmente conocidas co-
mo pirateria es algo que salta a la vista de cualquier persona que recorra las calles de las
grandes y pequenas ciudades espafiolas y de los pueblos de un cierto tamafo. Por todas
partes se asalta al viandante con copias ilegales de los Gltimos éxitos discograficos, de
prendas de las marcas més renombradas, de copias de bolsos de lujo, etc. El fenémeno de
la pirateria no es nuevo. Desde 1980, la usurpacién de marca y la pirateria de derechos
de propiedad intelectual e industrial en general han conocido una considerable expansién.
En esta nota son analizadas causas y consecuencias de este fenémeno, asi como las distin-

tas medidas adoptadas por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas para combatirlo.

EL PAPEL DE LA OEPM
EN LA LUCHA CONTRA
LA PIRATERIA INDUSTRIAL

Las causas son muy diver-
sas, y asi, entre ofras, po-
demos citar la aparicién
de altas tecnologias que
facilitan la  reproduccién
de los distintos productos,
la internacionalizacién del
comercio y de la econo-
mia y la existencia de nue-
vos mercados idéneos pa-
ra la fabricacién y dis-
tribucién de tales produc-
tos, muchos de los cuales
han surgido a causa, o co-
mo consecuencia, de la
desapariciéon de los siste-
mas politicos de la Europa
Central y Oriental. Por
ofro lado, la delincuencia
organizada tiene mucho
que ver con este fenéme-

no, en el que ha encontra-
do un medio fécil, rapido
y précticamente carente
de riesgos para la finan-
ciacién de sus actividades
ilicitas.

Segin el Libro Verde para
la lucha contra la usurpa-
cién de marcay la pirateria
en el mercado interior, pre-
sentado por la Comisién Eu-
ropea, las consecuencias de
los citados fenémenos son
considerables, aunque to-
davia no se hayan calcu-
lado con exactitud. Para
la Cédmara de Comercio
Internacional, el fenéme-
no representaria del 5%
al 7% del comercio mun-

dial. De acuerdo con un in-
forme elaborado por AN-
DEMA en el afo 1999, en
Francia, una empresa de
cada cinco, con una planti-
la de 50 empleados o
més, declara haber sido
victima de delitos de usur-
pacién de marca o de pi-
rateria; la industria ameri-
cana evalla sus pérdidas
anuales en concepto de de-
rechos de autor por actos
de pirateria entre 12.000 y
15.000 millones de dbla-
res.

De acuerdo con el mismo
informe, la Federacién
Internacional de la Indus-
tria Fonogrdfica (IFPI) ci-

fra el aumento de la ven-
ta de discos compactos
ilegales en cerca de un
20% en 1996, lo que su-
pone un 14% del merca-
do mundial En los ltimos
anos, las pérdidas de
empleo por causa de es-
tos fraudes pueden esti-
marse en 100.000 anuo-
les en la Unién Europea
(120.000 en los EEUU).

Entre los sectores mas
afectados en el ambito
mundial deben citarse el
informético (35%), el au-
diovisual (25%), el sec-
tor del juguete (12%), los
perfumes (10%), el sec-
tor farmacéutico (6%), la
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relojeria (5%), el sector
fonogréfico y la industria
del automévil. En el sec-
tor de los programas in-
formdticos, el indice de la
pirateria a escala mun-
dial ascenderia al 46%.

En cuanto a los sectores
més afectados en nuestro
pais, las estadisticas so-
bre intervenciones poli-
ciales elaboradas por la
Comisién  Interministerial
para actuar contra las ac-
tividades vulneradoras de
derechos de Propiedad In-
telectual e Industrial para
el afio 2000 ponen de re-
lieve que, en el émbito de
Propiedad Industrial, los
sectores mds afectados
son el textil y relojeria. En
Propiedad Intelectual, sin
embargo, los sectores mas
afectados son reprografia
e informética, asi como el
sector fonogréfico.

Esta tendencia se mantie-
ne para el afio 2001, si
bien en el campo de la
Propiedad  Industrial ad-
quiere importancia la pi-
rateria de alcoholes, y en
el campo de la Propiedad
Intelectual se mantienen
los sectores fonogréfico,
audiovisual e informético
(véanse gréficos 1y 2).

Coordinacion
publica frente
a la pirateria

La trascendencia que ha
alcanzado en nuestro en-
torno el entramado de ac-
tividades ilicitas conoci-
das coménmente como
irateria, y que reflejan
E)s datos anteriormente
expuestos, hacia necesa-
rio crear un marco esta-
ble de coordinacién de
las diversas politicas p0-

blicas destinadas a ac-
tuar contra dichas activi-

dades.

Estas Gltimas, ademas de
suponer una conculca-
cion de los derechos de
Propiedad Intelectual e In-
dustrial reconocidos por
las leyes, producen diver-
sos efectos nocivos que
afectan a la economia de
una nacién (pérdida de
ganancias fiscales, pérdi-
da de confianza de los
operadores y disminucién
de la inversion, asi como
de los esfuerzos de inno-
vacién y creatividad...),
perjudicando no sélo a
los titulares de derechos si-
no también al propio fun-
cionamiento del mercado
(pérdida de competitivi-
dad de las empresas afec-
tadas etc.), a los consumi-
dores, a las empresas, a
la sociedad (disminucién
en la creacion de empleo
y pérdida de puestos de
trabajo, efc.) y al propio
Estado.

Esta situacién determind
que la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas,
consciente de la importan-
cia de la lucha contra este
tipo de delitos, se sumara
a la iniciativa del enton-
ces Ministerio de Educa-
cién y Cultura de crear
grupos de trabajo para lu-
char contra aquéllos. En
la actualidad existen dos
grupos de trabajo: uno,
con competencias en mao-
teria de Propiedad Intelec-
tual, presidido por el Se-
cretario General Técnico
del Ministerio de Educa-
cién, Cultura y Deporte, y
ofro, con competencias en
materia de Propiedad In-
dustrial, presidido por el
Director General de la
Oficina Espafola de Po-
tentes y Marcas.

GRAFICO1 | )
SECTORES AFECTADOS POR LA PIRATERIA EN EL AMBITO
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (¥)
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(*) Por sectores afectados destaca el textil, con el 12% de las unidades interve-
nidas. Relojeria sigue con un 3%. La categoria ofros afecta a todos los produc-
tos restantes, excepto calzado, perfumeria y marroquineria, que no han sido
incluidos en este grafico por su escasa participacién en el tofal. Los sectores no
incluidos, perfumeria, calzado, marroquineria y bebidas tienen un porcentaje

por debajo de 0,5%.

FUENTE: Elaboracién propia.

GRAFICO2 | .
SECTORES AFECTADOS POR LA PIRATERIA EN EL AMBITO
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (*)
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(*) Los sectores afectados en la Propiedad Intelectual conciernen sobre todo a
los materiales reprogréficos, con un 37%, y a los materiales informaticos, 32%.
El material fonogratico se encuentra con un 22% y el audiovisual, por debajo
del 10%. Se han visto afectados otros sectores, pero con una minima participa-
cién en el total, por lo que no se han incluido en este gréfico.

FUENTE: Elaboracién propia.

Estos grupos vienen funcio-
nando, de hecho, desde el
afio 1997, y alcanzaron
su carta de naturaleza le-
gal a través del Real De-
creto 114/2000, de 28
de enero, BOE de 8 de fe-
brero, que creé la Comi-
sién Interministerial para
actuar contra las activida-
des vulneradoras de dere-

chos de Propiedad Intelec-
tual e Industrial, Comisién
de la que forma parte la
Oficina Espafiola de Po-
tentes y Marcas, a través
de su Director General,
que actia como vocal en
la misma.

La Comisién actia a tra-
vés de los grupos de traba-
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jo anteriormente mencio-
nados y tiene por objeto
coordinar y asegurar una
adecuada actuacién con-
tra las actividades vulnera-
doras de tales derechos,
siendo sus cometidos espe-
cificos los siguientes:

O Proponer directrices de
actuacién de los distintos
érganos del Estado en la
lucha contra los actos de
pirateria contra la Propie-
dad Intelectual e Indus-
trial mediante la formulo-
cién de un plan general.

O Promover la realiza-
cién de estudios sobre
legislacion protectora de
los derechos de Propie-
dad Intelectual e Indus-
trial.

0 Realizar el seguimiento
e informe de las relacio-
nes con ofros Estados y
organizaciones interna-
cionales competentes en
la lucha contra las actuo-
ciones vulneradoras de
estos derechos.

0 Proponer cauces de
colaboracién en esta
materia entre la Adminis-
tracion del Estado y la de
las Comunidades Auténo-
mas en el dmbito de sus
respectivas  competen-
cias.

O Proponer actuaciones
para la formacién de las
auvtoridades y agentes
encargados de la persecu-
cién de estos actos ilicitos.

0 Proponer la adopcién
de medidas para sensibi-
lizar la conciencia ciuda-
dana y a las organizacio-
nes sociales sobre esta
materia, proponiendo ins-
trumentos de colabora-
ciobn permanente con
estas Gltimas.

Uno de los principales pro-
blemas que se plantean en
la lucha contra los delitos
que vulneran los dere-
chos de Propiedad Inte-
lectual e Industrial es la
configuracién como deli-
tos semipUblicos que para
los mismos establece el
Cédigo Penal de 1995.
La exigencia de denuncia
para que se proceda de
oficio a la persecucién de
este tipo de delitos, salvo
en aquellos supuestos en
que se afecten los intereses
generales o a una plurali-
dad de interesados, dificul-
ta gravemente la actuacion
de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado.

Efectivamente, en el mo-
mento de detectar este ti-
po de conductas, resulta
imposible valorar a priori
si existe una pluralidad
de interesados, o si los in-
tereses generales estan
afectados en el caso con-
creto (con lo que cabria
la actuacién de oficio) o
si, por el contrario, de-
ben esperar una denun-
cia del interesado.

Por ofro lado, y en lo que
se refiere a la refencién
de mercancias en las fron-
teras aduaneras, la nor-
mativa comunitaria (1)
exige igualmente la inter-
vencién del titular, que de-
berd iniciar un procedi-
mienfo que se dirija a la
obtencién de una resolu-
cién sobre el fondo del
asunto. Para solucionar en
lo posible este problema,
que exige una inmediata
comunicacién con el fitu-
lar, la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas
(OEPM)  colabora estre-
chamente con las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad
del Estado y con los servi-
cios aduaneros, propor-

GRAFICO 3
ACTIVIDADES DE INFORMACION A LAS FUERZAS
Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y ADUANAS
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FUENTE: Elaboracién propia.

cionandoles, en tiempo re-
al, informacién acerca de
los titulares de los dere-
chos de Propiedad Indus-
trial objeto de actos de
«pirateria», con el fin de
permitir la persecucién de
estos delitos.

De la misma maneraq, la
OEPM colabora con los
funcionarios de aduanas
para posibilitar, en el
caso de mercancias rete-
nidas de oficio en las
fronteras, la répida inter-
vencién del titular, tal y
como se exige en la nor-
mativa comunitaria sobre
la materia.

Colaboracion
con la policia

Durante el afio 2001 la
colaboracién con la Poli-
cia, Guardia Civil y Aduo-
nas se ha incrementado
enormemente. Este incre-
mento ha supuesto aumen-
tar en mds de un 200% la
colaboracién prestada du-
rante el afio 2000, que a
su vez multiplicé por seis
la cifra correspondiente al
afio 1999. A su vez, la

tendencia seguido duran-
te el afio 2002 permite
presumir que se superaran
ampliamente las cifras del

afio 2001 (gréfico 3).
Por ofro lado, 2001 ha

sido el afio del inicio de
la utilizacién de los més
modernos medios tele-
méticos para prestar la
colaboracién a que se
ha hecho referencia en
el parrafo anterior. Debe
destacarse especialmen-
te la habilitacion, du-
rante este afo, de una
direccién de correo elec-
tronico disefiada para
que las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Es-
tado, y también el pibli-
co en general, puedan
plantear dudas o pre-
guntas relacionadas con
la lucha contra la pirate-
ria.

Igualmente, durante el
afio 2001 se elaboraron

difundieron circulares in-
{ormotivqs entre los cuer-
pos operativos de la Poli-
cia y la Guardia Civil y se
realizaron demostraciones
in situ a algunos represen-
tantes de cﬁchos fuerzas y
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cuerpo, con el fin de clari-
ficar el tipo de informo-
cién que la OEPM puede
facilitar, la manera de
prestarla, asi como la for-
ma en que deberd solici-
tarse, con el fin de agili-
zar lo més posible dicha
labor de informacién.

Ademés, la Oficina Espa-
fola de Patentes y Marcas
ha continuado, durante el
2001, sus actividades ins-
titucionales de colaboro-
cién con la Administracién
de Justicia a través de su
Area de Coordinacién y
Relaciones con la Adminis-
tracién de Justicia, que se
encarga de prestar toda
la asistencia que sea re-
querida por los distintos
juzgados y fribunales, asi
como de cumplimentar los
mandatos judiciales que le
sean remitidos por aqué-
llos. Debe resaltarse que
la colaboracién prestada
en el &mbito de los proce-
dimientos penales (plas-
mada en la emision de
certificaciones, asi como
en el reflejo registral de
medidas  cautelares  y
otros) se ha incrementado
en un 25% respecto a la
prestada en el afio 2000.

La ley de Marcas

En otro orden de cosas,
es necesario destacar
que la nueva Ley de Mar-
cas, de 7 de diciembre
de 2001, publicada en el
BOE de 8 de diciembre,
y vigente desde el 31 de
julio de 2002, excepto el
titulo V de la misma, que
lo hizo el 9 de diciembre
del pasado afio, en virtud
de lo establecido en la
disposicién final tercera
de la Lley, constituye el
gran hito legislativo de
este afio en el dmbito de

la propiedad industrial.

En el campo concreto
que nos ocupa, es decir,
en lo relativo a la lucha
contra la pirateria indus-
trial, la Ley de Marcas
viene a incidir notable-
mente en una mayor efi-
cacia en la lucha contra
las vulneraciones de de-
rechos sobre signos dis-
tintivos.

En efecto, la nueva ley
de Marcas refuerza nota-
blemente la posicién juri-
dica del titular de la mar-
ca registrada y, muy en
particular, del titular de
marca notoria (y renom-
brada) registrada. Ello re-
sulta légico: al «pirata»
le va a resultar mucho
mas inferesante copiar
marcas que tengan fuerte
«tirén» entre el publico,
para asegurarse la venta
de la mercancia; las falsi-
ficaciones e imitaciones
de marcas afectan funda-
mentalmente, como es 16-
gico, a las marcas noto-
rias y renombradas y, por
ello, la ley de Marcas
oforga a este tipo una
mayor proteccion.

En concreto, las medidas
que la nueva Ley de Mar-

cas introduce y que se
presume que posibilitaran
una mayor eficacia en la
proteccion de los signos
distintivos contra este tipo
de delitos son las siguien-
tes:

1. Se refuerza notable-
mente la proteccién de
los signos notorios y re-
nombrados. Asi, y como
primera medida, se intro-
ducen por primera vez en
la legislacién  espafiola
los conceptos de marca
notoria y renombrada y
de nombre comercial no-
torio y renombrado. Unas
y otros son objeto de una
mayor protfeccién, al ex-
tenderse ésta mas alla
del principio de especiali-
dady, por tanto, impedir-
se el acceso al registro
de solicitudes posteriores,
aunque sean para ambi-
tos mercantiles distintos
de aquellos en los que se
encuentran inscritos los
registros prioritarios.

Todo ello, segin la Ley,
siempre que se pueda
producir conexién entre
las marcas o se produzca
un riesgo de aprovecha-
miento indebido o un me-
noscabo del cardcter dis-

tintivo o de la notoriedad
o renombre de los signos
anteriores.

Por otro lado, en conso-
nancia con las tendencias
europeas en este campo,
se permite la formaliza-
cién de oposiciones al titu-
lar de la marca notoria co-
nocida en Espafia y no
registrada. Igualmente, se
reconoce la posibilidad
de entablar acciones judi-
ciales contra los infracto-
res, reforzadndose la pro-
teccién en via judicial.

2. El reconocimiento de
las dificultades para la lu-
cha contra el fenémeno
en la llamada Sociedad
de la Informacién y su
manifestacién mas palpa-
ble, Internet, asi como la
necesidad de medidas
adecuadas para la lucha
contra la pirateria a tra-
vés de la red determina
la inclusion, entre ofras
medidas, de la prohibi-
cién a terceros de la utili-
zacién de la marca regis-
trada, sin consentimiento
de su titular, en redes de
comunicacién telematicas
y como nombre de domi-
nio (2).

3. Se regulan pormenori-
zadamente las acciones
por violacién del derecho
de marca, reforzdndose
la accién de indemniza-
cién de dafos y perjui-
cios por vulneracién de
derechos sobre signos
distintivos; asi, se deﬁnen
los supuestos de respon-
sabilidad objetiva, y se fi-
jan claramente los crite-
rios para el céleulo de la
indemnizacién de dafios
y perjuicios, que incluird
la pérdida sufrida, la ga-
nancia dejada de obte-
ner y el perjuicio causado
al prestigio de la marca.
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Entre dichos criterios se
incluyen la consideracién
de la notoriedad, renom-
bre y prestigio de la mar-
ca y el nimero de licen-
cias concedidas en el
momento en que se pro-
dujo la infraccién.

Por otro lado, se establece
una indemnizacién coerci-
tiva, que serd fijada por el
Tribunal, en cuantia deter-
minada no inferior a 600
euros por dia transcurri-
do, hasta que se produz-
ca la cesacion efectiva de
la violacién, cuando se
haya condenando al de-
mandado al cese de las
actividades infractoras.

Asimismo, el titular de la
marca cuya violacién hu-
biera sido declarada judi-
cialmente tendrd, en todo
caso y sin necesidad de
prueba alguna, derecho
a percibir, en concepto
de indemnizacién de do-
fios y perjuicios, el 1% de
la cifra de negocios reali-
zada por el infractor con
los productos o servicios
ilicitamente marcados. El
titular de la marca podré
exigir, ademés, una in-
demnizacién  mayor  si
prueba que la infraccién
de su marca le ocasiond
dafios o perjuicios supe-
riores (art. 43.5 LM).

4. Reforzamiento de me-
didas cautelares. Se regu-
la la posibilidad de recla-
mar de los tribunales
civiles la adopcién de las
medidas necesarias para
evitar que prosiga la in-
fraccion y en particular
que se retiren del tréfico
econdémico los productos,
embalajes,  envoltorios,
material publicitario, eti-
quetas u ofros documentos
en los que se haya mate-
rializado la infraccién del

derecho de marca. Como
novedad fundamental se
regula la posible destruc-
cién o cesién con fines hu-
manitarios, a costa del con-
denado y a eleccién del
titular del derecho infringi-
do, de los productos ilicita-
mente identificados con la
marca que estén en pose-
sion del infractor, siempre
que ello fuera posible.

5. Por iltimo, debe sefia-
larse que la Ley de Marcas
amplia la competencia ter-
ritorial de los érganos ju-
risdiccionales, afadiéndo-
se un nuevo supuesto a los
anteriormente  recogidos
en el articulo 125 de la
ley de Patentes. Asi, tam-
bién serd competente, a
eleccién del demandante,
el Juzgado de Primera Ins-
tancia de la ciudad sede
del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad
Auténoma donde se hubie-
ra realizado la infraccién
o se hubieran producido
sus efectos.

Informacion
en la web

Terminando ya con las
medidas més recientes
adoptadas  por aquella
en sus actividades de lu-
cha contra la pirateria,
debe destacarse que, du-
rante el segundo semes-
tre del 2001, se incluyd
en la pagina web de la
Oficina Espafiola de Pao-
tentes y Marcas un apar-
tado titulado «Usurpacion
de derechos de Propie-
dad Industrial  (pirate-
ria)», que tiene como ob-
jeto facilitar, a quienes
accedan al mismo, infor-
macién acerca de la im-
portancia y graves conse-
cuencias que acarrea el
enframado de activida-

. GRAFICO 4
UTILIZACION POR PARTICULARES DEL SERVICIO
DE INFORMACION DE LA OEPM EN MATERIA DE PIRATERIA
SEPTIEMBRE 2001 - MAYO 2002
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des ilicitas conocidas co-
minmente como piratfe-
ria, actuando al mismo
tiempo como medio ade-
cuado para la sensibiliza-
cién del publico acerca
de la importancia de la
lucha contra la pirateria.

Igualmente, a través de
este apartado, la OEPM
proporciona informacién
sobre el modo de actuar
contra este tipo de activi-
dades ilicitas, sobre la
normativa nacional, co-
munitaria e internacional
en la materia, sobre las
actividades de la llama-
da Comisién Interministe-
rial para actuar contra
las actividades vulnera-
doras de derechos de
Propiedad Intelectual e In-
dustrial, efc.

En este apartado se inclu-
ye también una seccidn
dedicada especificamen-
te a la publicacién de las
estadisticas sobre inter-
venciones policiales en

este dmbito, tanto en el
campo de la Propiedad
Intelectual como en el de
la Propiedad Industrial.
Se incluyen, igualmente,
noticias y direcciones de
interés, hiperenlaces, etc.
Se ha habilitado un co-
rreo electrénico (pirate-
ria@oepm.es), con el fin
de solucionar las dudas
que se puedan plantear
en este campo. Esta ini-
ciativa ha sido acogida
con enorme inferés por el
pUblico, como lo demues-
tra el importante nimero
de consultas realizadas
en el tiempo que el co-
rreo lleva funcionando
(véase grafico 4).

Por (ltimo, debe sefalarse
que, durante el afio
2001, la Oficina Espafio-
la de Patentes y Marcas
ha iniciado gestiones pa-
ra llevar a cabo una pro-
puesta de creacién de un
Observatorio Europeo An-
tipirateria», propuesta que
estd previsto que se eleve
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a las instituciones comuni-
tarias competentes duran-

te el afio 2002.

» S. Navares Gonzalez

Notas

(1) Normativa comunitaria
que estd constituida, basi-
camente, por el Reglamento

3295/94, del Consejo Eu-
ropeo de 22 de diciembre
de 1994, por el que se es-
tablecen medidas dirigidas
a prohibir el despacho a
libre practica, la exporta-
cién, la reexportacién vy la
inclusién en un régimen de
suspensién de las mercanci-
as con usurpacion de marca
y las mercancias pirata, asi
como por el Reglamento
(CE) n.c 241/1999, del Con-

sejo de 25 de enero de

1999, que modifica el
Reglamento  anteriormente
mencionado. Igualmente de-
ben citarse el Reglamento
(CE) n.> 1367/1995, por el
que se establecen las dispo-
siciones de aplicacién del
Reglamento (CE) n.° 3295/
1994 y el Reglamento (CE)
n.c 2549/1999, de la Co-
misién Europea, de 2 de di-
ciembre de 1999, que mo-
difica el anterior.

En este dmbito debe tam-

bién mencionarse el Proyec-
to de Propuesta de Directiva
sobre armonizacién de la
proteccion de los derechos
de Propiedad Intelectual e
Industrial que se prevé que
podria ser presentada por la
Comisién Europea a finales
del afio 2002

(2) Todos conocemos su-
puestos de «cyberocupa-
cién» de marcas, supuestos
que dan lugar a indemiza-
ciones millonarias.
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