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l. ORIGENES DEL PROBLEMA DE LA PIRATERIA Y SU DIMENSION ACTUAL

1. Desde 1980, la usurpacion de marcay la pirateria de derechos de propiedad intelectual e
industrial en general han conocido una considerable expansion. Las causas son muy variadas,
pero sin duda la mas importante y obvia es la aparicién y generalizacién de atas tecnologias
que facilitan la reproduccion de los distintos productos. Junto a esta causa se pueden citar
otras no menos importantes, entre las que se encontrarian la aparicién de nuevos mercados
paralaproduccién y parael consumo de este tipo de productos, la internacionalizacion del
comercio y de la economiay, sobre todo, el hecho de que nos encontramos ante una actividad
gue genera pocos riesgos y grandes beneficios, 1o cua ha propiciado que redes de
delincuencia organizada utilicen estos medios parala financiacién de sus actividades ilicitas.
Por otro lado, la creciente importanciay la generalizacién de las conductas cominmente
conocidas como pirateria es algo que saltaalavista a cualquier persona que recorralas calles
de las grandes y pequeiias ciudades y de los pueblos de un cierto tamafio. Por todas partes se
asdlta al viandante con copias ilegales de |os Ultimos éxitos discogréficos, de prendas de las
marcas mas renombradas, de copias de bolsos de [ujo etc. Se trata de un fenébmeno con una
clara“vocacion de crecimiento”.

2.  Estas actividades de usurpacion abarcan una gran cantidad de ambitos. En el campo de
la Propiedad Industrial, los derechos més afectados son los derechos sobre signos distintivos y
el disefio industrial, pero la usurpacion de derechos sobre invenciones es un hecho hoy en dia,
no en la misma proporcion que, por emplo, la usurpacién de marcas, pero que se manifiesta
como € principio de unarealidad preocupante.

3. Por otro lado, en cada uno de estos supuestos, |as usurpaciones abarcan muchos
aspectos. La usurpacion de lamarca por ejemplo, abarca sectores muy diversosy se
manifiesta en diferentes etapas ( no solo la comercializacion sino también la fabricacion,
distribucién etc.)

4.  Lasconsecuencias de los estos fendmenos son considerables, aunque todavia no se
hayan calculado con exactitud. De acuerdo a un informe elaborado por ANDEMA en €l afio
1999, en Francia, una empresa de cada cinco con una plantilla de 50 empleados 0 més declara
haber sido victima de delitos de usurpacion de marca o de pirateria; laindustria americana
evalUa sus pérdidas anual es en concepto de derechos de autor por actos de pirateria entre
12,000 y 15,000 millones de délares. Las pérdidas de empleo por causa de estos fraudes
puede estimarse 100.000 puestos de trabajo anuales en la Unién Europea (120.000 en los
EEUU) en los 10 ultimos afios. Entre los sectores més afectados a nivel mundial deben
citarse e informatico (35%), €l audiovisua (25%), € sector del juguete (12%), los perfumes
(10%), €l sector farmacéutico (6%), larelojeria (5%), e sector fonogréfico y laindustria del
automovil. En el sector de los programas informéticos, €l indice de la pirateria a escala
mundial ascenderia al 46%.

5.  Encuanto alos sectores mas afectados en Espafia, |as Estadisticas sobre intervenciones
policiales elaboradas por la Comision Interministerial para actuar contra las actividades
vulneradoras de derechos de Propiedad Intelectual e Industrial para el afio 2001, ponen de
relieve que, en € dmbito de Propiedad Industrial, el sector mas afectado es el sector textil, con
el 57% de lavaloracién. Sigue la categoria Otros, que engloba sectores no especificados, con
el 22%. Los alcoholes suponen un 10% y larelojeriaacanzael 7%. Marroquineriay
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complementos llega hasta casi &l 3%, mientras que Calzado y Perfumes suponen el 0,8%y
el 0,1% respectivamente. En Propiedad Intelectual sin embargo, el sector més afectado en
cuanto a valoracion es e Fonogréfico, con un 70% seguido del Material Audiovisual con
un 17%.

1.  MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL

6. Latrascendencia que han alcanzado en nuestro entorno el entramado de actividades
ilicitas conocidas cominmente como pirateriay que reflejan |os datos anteriormente
expuestos, hacia necesario crear un marco estable de coordinacion de las diversas politicas
publicas destinadas a actuar contra dichas actividades. Estas Ultimas, ademés de suponer una
conculcacién de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial reconocidos por las leyes,
producen diversos efectos nocivos que afectan a la economia de una nacion (pérdida de
ganancias fiscales, pérdida de confianza de los operadores y disminucién de lainversién asi
como de los esfuerzos de innovacion y creatividad ...) perjudicandose no solo alos titulares de
derechos sino también a propio funcionamiento del mercado (pérdida de competitividad de
las empresas afectadas etc.), alos consumidores, alas empresas, ala sociedad (disminucion
en la creacion de empleo y pérdida de puestos de trabgjo etc.) y a propio Estado.

7. Lo anteriormente expuesto hizo que la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas,
consciente de laimportancia de la lucha contra este tipo de delitos, se sumara tempranamente
alainiciativa del entonces Ministerio de Educacion y Cultura paraluchar contra aquellos.
Estainiciativasurgié en el afio 1997 y consistio en la creacién de dos Grupos de Trabgjo para
lalucha contrala pirateria: uno con competencias en materia de Propiedad Intelectual
(presidido por e Secretario General Técnico del Ministerio de Educacion, Culturay Deporte)
y otro con competencias en materia de Propiedad Industrial (presidido por €l Director General
de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas). Estos Grupos vienen funcionando de hecho
desde dicho afio y se han ido adecuando a las necesidades que han ido surgiendo en la
préctica.

8.  Los Grupos de Trabajo siguieron funcionando de manera continuada desde el afio 1997
y acanzaron su carta de naturaleza legal através del Real Decreto 114/2000 de 28 de Enero,
BOE de 8 de Febrero, que cred la Comision Interministerial para actuar contra las actividades
vulneradoras de derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. En la actualidad dicho Real
Decreto esta en fase de reforma para adecuar la composicién de la Comision ala nueva
estructura ministerial existente en Espafia tras las Ultimas modificaciones operadas a
respecto.

9. LaOficina Espafiola de Patentes y Marcas forma parte de la Comision através de su
Director General que actlia como voca en lamisma. La Comision actla através de los
Grupos de Trabajo anteriormente mencionados y tiene por objeto coordinar y asegurar una
adecuada actuacion contra |as actividades vulneradoras de tales derechos, siendo sus
cometidos especificos los siguientes:

- proponer directrices de actuacion de los distintos 6rganos del Estado en lalucha
contralos actos de pirateria contra la propiedad intelectual e industrial mediante la
formulacién de un plan general;
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- promover la realizacion de estudios sobre legislacidn protectora de |os derechos
de propiedad intelectual e industrial;

- realizar el seguimiento e informe de |as relaciones con otros Estados y
organizaciones I nternacional es competentes en |a lucha contra |as actuaciones
vulneradoras de estos derechos;

- proponer cauces de colaboracion en esta materia entre la Administracion del
Estado y la de las Comunidades Auténomas en el &mbito de sus respectivas
competencias;

- proponer actuaciones para laformacion de las autoridades y agentes encargados
de la persecucion de estos actosiilicitos; y

- proponer la adopcién de medidas para sensibilizar 1a conciencia ciudadanay alas
organizaciones sociales sobre esta materia proponiendo instrumentos de
colaboracién permanente con estas Ultimas.

10. Uno delos principales problemas que se plantean en Espafia en la lucha contralos
delitos contra los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial es la configuracion como
delitos semipublicos que paralos mismos establece el Codigo Penal de 1995 Laexigenciade
denuncia para que se proceda a la persecucion de este tipo de delitos, salvo en aguellos
supuestos en que se afecten los intereses generales 0 a una pluralidad de interesados, dificulta
gravemente la actuacion de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Efectivamente,
en el momento de detectar este tipo de conductas, resultaimposible valorar “apriori” s existe
unapluralidad de interesados, 0 si los intereses generales estén afectados en el caso concreto
(con lo que cabria la actuacion de oficio) o si, por € contrario, deben requerir una denuncia
del interesado. Este problema puede verse paliado en cierta medida por la recientemente
publicada Ley de Juicios rapidos de reforma de la legislacion procesal civil que prevé para
este tipo de supuestos que la ausencia de denuncia no impedira la préctica de las primeras
diligencias de prevencién y aseguramiento de los delitos relativos a Propiedad | ntel ectual

e Industrial.

11. Enotro orden de cosas, es necesario destacar que lanueva Ley de Marcas de

7 de diciembre de 2001, que fue publicada en el BOE de 8 de diciembre, y que entrarden
vigor €l 31 dejulio del 2002, excepto € titulo V de lamisma quelo hizo e 9 de diciembre del
pasado afio en virtud de lo establecido en la Disposiciéon Fina Terceradelaley, constituye el
gran hito legidativo de este afio en el ambito de la Propiedad Industrial. En el campo
concreto que nos ocupa, es decir, en lo relativo ala lucha contrala pirateria Industrial, laLey
de Marcas viene aincidir notablemente en una mayor eficacia en lalucha contralas
vulneraciones inconsentidas de derechos sobre signos distintivos.

12. Efectivamente, la nuevaley de marcas refuerza notablemente la posicién juridica del
titular de lamarcaregistraday, muy en particular, del titular de marca notoria (y renombrada)
registrada. Ello resultalégico: a “pirata’ le vaaresultar mucho més interesante copiar
marcas que tengan fuerte “tiron” entre e publico, para asegurarse la venta de la mercancias;
las falsificaciones e imitaciones de marcas af ectan fundamental mente, como es légico, alas
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marcas notoriasy renombradas y, por ello, laLey de Marcas otorga a este tipo de marcas una
mayor proteccion. En concreto, las medidas que lanueva Ley de Marcas introduce y que se
presume que posibilitaran una mayor eficacia en la proteccion de los signos distintivos contra
este tipo de delitos son las siguientes:

1.  Serefuerza notablemente la proteccion de los signos notorios y renombrados: asi
y como primera medida, se introduce por primera vez en lalegisacion espafiolalos
conceptos de marca notoriay renombraday de nombre comercial notorio y renombrado.
Unasy otros son objeto de una mayor proteccion, al extenderse dicha proteccion més
alladel principio de especialidad y, por tanto, impedirse el acceso a registro de
solicitudes posteriores aunque sean para @mbitos mercantiles distintos que aquellos en
los que se encuentran inscritos los registros prioritarios. Todo €ello, segun laley,
siempre que se pueda producir conexion entre las marcas o se produzca un riesgo de
aprovechamiento indebido o un menoscabo del caracter distintivo o de la notoriedad o
renombre de los signos anteriores. Por otro lado, en consonancia con las tendencias
europeas en este campo, se permite la formalizacion de oposiciones al titular de la
marca notoria conocida en Espaiay no registrada. Igualmente se reconoce la
posibilidad de entablar acciones judiciales contra los infractores, reforzandose la
proteccion en viajudicial.

2. El reconocimiento de las dificultades paralalucha contra € fendmeno en la
[lamada Sociedad de la Informacion y su manifestacion més palpable, Internet, asi como
la necesidad de medidas adecuadas para la lucha contra la pirateria a través de lared
determina lainclusion, entre otras medidas, de la prohibicion aterceros de la utilizacion
de lamarca registrada, sin consentimiento de su titular, en redes de comunicacion
teleméticas y como nombre de dominio.

3. Seregulan pormenorizadamente las acciones por violacion del derecho de marca,
reforzandose la accién de indemnizacion de dafios y perjuicios por vulneracion de
derechos sobre signos distintivos; asi, se definen |os supuestos de responsabilidad
objetiva, y sefijan claramente los criterios para e célculo de laindemnizacién de dafios
y perjuicios (que incluirala pérdida sufrida, la ganancia dejada de obtener y el perjuicio
causado al prestigio de lamarca); entre dichos criterios se incluyen lala consideracion
de la notoriedad, renombre y prestigio de lamarcay el nimero de licencias concedidas
en el momento en que se produjo lainfraccion. Por otro lado se establece una
indemnizacion corecitiva que sera fijada por € Tribunal en cuantia determinada no
inferior a 600 euros por dia transcurrido, hasta que se produzca la cesacion efectivade
laviolacion, cuando se haya condenando a demandado al cese de las actividades
infractoras. Por otro lado, €l titular de la marca cuya violacién hubiera sido declarada
judicialmente tendrd, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir
en concepto de indemnizacion de dafios y perjuicios € 1 por ciento de lacifrade
negocios realizada por €l infractor con los productos o servicios ilicitamente marcados.
El titular de la marca podra exigir, ademas, una indemnizacion mayor s prueba que la
infraccion de su marca le ocasion6 dafios o perjuicios superiores. (art.43.5 LM)

Todos conocemos supuestos de “ cyber-ocupacion” de marcas, supuestos que dan lugar a
indemizaciones millonarias.
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4.  Reforzamiento de medidas cautelares. Seregulala posibilidad de reclamar de los
Tribunales civiles la adopcion de las medidas necesarias para evitar que prosigala
infraccion y en particular que se retiren del tréfico econdémico los productos, embal gjes,
envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya
materializado lainfraccion del derecho de marca. Como novedad fundamental se regula
la posible destruccion o cesion con fines humanitario, a costadel condenadoy a
eleccion del titular del derecho infringido, de los productos ilicitamente identificados
con lamarca que estén en posesion del infractor, siempre que ello fuera posible.

5. Por ultimo debe sefidlarse que la Ley de Marcas amplia la competencia territorial
de los 6rganos jurisdiccional es, afladiéndose un nuevo supuesto a los anteriormente
recogidos en €l articulo 125 de la Ley de Patentes. Asi, también sera competente, a
eleccion del demandante, el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Auténoma donde se hubiera realizado la
infraccién o se hubieran producido sus efectos.

13. Por otrolado y en lo que se refiere ala retencién de mercancias en las fronteras
aduaneras, la normativa comunitaria que esta constituida, basicamente, por el Reglamento
3295/94 del Consgjo de 22 de diciembre de 19994, por € que se establecen medidas dirigidas
aprohibir e despacho alibre practica, la exportacion, la reexportacion y lainclusion en un
régimen de suspensién de las mercancias con usurpacion de marcay las mercancias pirata, asi
como por Reglamento (CE) N° 241/1999 del Consgjo de 25 de enero de 1999 que modifica el
Reglamento anteriormente mencionado, exige igualmente laintervencion del titular que
deberdiniciar un procedimiento que se dirija ala obtencién de una resolucion sobre el fondo
del asunto.

14. Enambos casos, tanto en € caso de persecucién del delito por parte de los Cuerposy
Fuerzas de Seguridad del Estado asi como en €l de retencion de mercancias en frontera, para
posibilitar unainmediata comunicacion con € titular de los derechos afectados, la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas proporciona ala Policiay ala Guardia Civil informacion en
tiempo real acerca de los titulares de los derechos de propiedad industrial objeto de actos de
“pirateria’. Delamismamanerala OEPM colabora con los funcionarios de Aduanas para
posibilitar, en el caso de mercancias retenidas de oficio en las fronteras, la rpida intervencion
del titular, tal y como se exige en la normativa comunitaria sobre la materia.

I1l.  ULTIMAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR LA OEPM
EN COLABORACION CON OTRAS INSTITUCIONES

15. Ante todo, debe ponerse de relieve que una politica eficaz de lucha contra la pirateria
sera mas efectiva en la medida en que involucre a todos |os agentes, tanto |os publicos como
privados, responsables 6 implicados en la gravedad del fenébmeno. En éste sentido, la OEPM
apoyay promueve en el seno de la Comisién Interministerial antes sefialada la participacion
detodos €llos.
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16. En éste marco, durante €l afio 2001 la colaboracion con Policia, Guardia Civil y
Aduanas se haincrementado enormemente. Este incremento ha supuesto aumentar en mas de
un 200% la colaboracién prestada durante el afio 2000, que a su vez multiplico por 6 lacifra
correspondiente a afio 1999. A su vez, latendencia durante e afio 2002 permite presumir
gue se superaran ampliamente las cifras del afio 2001.

17. Por otro lado, €l afio 2001 ha sido € afio del inicio de la utilizacion de los més
modernos medios teleméticos para prestar la colaboracion a que se he hecho referencia
anteriormente. Debe destacarse especialmente la habilitacion, durante este afio, de una
direccion de correo electronico disefiada para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, y también el publico en general, puedan plantear dudas o preguntas relacionadas con
lalucha contra la pirateria.

18. Igualmente, durante &l afio 2001 se elaboraron y difundieron Circulares informativas
entre |os cuerpos operativos de la Policiay la Guardia Civil y se realizaron demostraciones
“in situ” a algunos representantes de dichas Fuerzasy Cuerpos de Seguridad del Estado, con
el fin de clarificar € tipo de informacion que la OEPM puede facilitar, laforma de prestarla,
asi como laforma en que debera solicitarse con € fin de agilizar lo mas posible dicha labor
de informacion.

19. Ademaés, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas ha continuado, durante el 2001, sus
actividades institucional es de colaboracién con la Administracion de Justicia a través de su
Area de Coordinacion y Relaciones con la Administracion de Justicia, que se encarga de
prestar toda la asistencia que sea requerida por los distintos Juzgados y Tribunales, asi como
de cumplimentar los mandatos judiciales que le sean remitidos por aquellos. Debe resaltarse
gue la colaboracion prestada en el ambito de los procedimientos penales (plasmadaen la
emision de certificaciones, asi como en € reflgjo registral de medidas cautelares y otros), se
ha incrementado en un 25 por ciento respecto de la prestada en el afio 2000.

20. Terminando ya con las medidas mas recientes adoptadas por la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas en sus actividades de lucha contrala pirateria, debe destacarse que, durante
el segundo semestre del 2001, se incluy6 en la pagina Web de la Oficina Espafiola de Patentes
y Marcas un apartado titulado “Usurpacién de derechos de Propiedad Industria (pirateria)”,
gue tiene como objeto facilitar a quienes accedan a mismo, informacion acercade la
importanciay graves consecuencias gque acarrea €l entramado de actividades ilicitas conocidas
comunmente como pirateria, actuando al propio tiempo como medio adecuado parala
sensibilizacion del publico acerca de laimportancia de lalucha contra la pirateria.

21. lguamente, através de este apartado, la OEPM proporciona informacion sobre el modo
de actuar contra este tipo de actividades ilicitas, sobre la normativa nacional, comunitaria e
internacional en la materia, sobre las actividades de la [lamada Comision Interministerial para
actuar contra las actividades vulneradoras de derechos de propiedad Intelectual e Industrial etc.
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22. Endicho apartado se incluyen también una seccién dedicada especificamente ala
publicacion de | as estadisticas sobre intervenciones policiales en este ambito, tanto en €l
campo de la Propiedad Intelectual como en el de laPropiedad Industrial. Se incluyen
igualmente noticias y direcciones de interés, hiperenlaces etc. Se ha habilitado igualmente un
correo electronico (pirateria@oepm.es) con €l fin de solucionar las dudas que se puedan
plantear en este campo. Estainiciativa ha sido acogida con enorme interés por € publico, lo
cual se demuestra por €l importante nUmero de consultas realizadas en el tiempo que el correo
[leva funcionando.

23. Por ultimo debe sefidlarse que, durante el afio 2002, la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas impulsb la creacion de un organismo europeo paralalucha contralapirateria. La
propuesta de creacion de este organismo, que como se ha sefialado anteriormente fue
iniciativa de la OEPM, se llev6 a cabo formamente por € entonces Ministro de Justicia,

Don Angel Acebes, durante el Seminario UE “La defensa de la Propiedad Intelectual en la
Union Europea’. Entre las conclusiones del citado Seminario, don Angel Acebes, sefialé que
Espafia impulsaria la creacion de ese organismo, a cua denomind “ Observatorio Europeo
paralalucha contrala piraterid’, indicando que la propuesta para su creacion podria elevarse
a las instituciones comunitarias competentes en un futuro no muy lejano.

[Fin del documento]



