
ASESORES EUROPEOS EN PATENTES Y MARCAS

S U M A R I O

SEPT IEMBRE •  2007 •  N °  2 1

PROP I E D AD  I N D U ST R I A L      COMPE TE NC I A      PROP I E D AD  I N TE L EC T U A L      P U B L I C I D AD      N U E VA S  TEC NO LOG Í A S

Según como se mire, veinticinco
años son muchos o muy pocos...
En una empresa como la nuestra y
en nuestro sector, es poco tiempo.
N u e s t r o s  m á s  d i r e c t o s
competidores “peinan canas”
empresarialmente hablando, pues
son todas empresas centenarias.
Y decimos es poco tiempo porque
en estos veinticinco años que se
cumplieron el pasado 15 de mayo,
HERRERO & ASOCIADOS se ha
posicionado entre las tres primeras
firmas de propiedad industrial de
nuestro país y este es un mérito
que sólo podemos achacar a dos
cosas: a un trabajo bien hecho y a
un equipo profesional muy
cualificado y entusiasmado con el
proyecto.

No todos los días se cumplen años,
y menos veinticinco. Estamos en la
flor de la vida empresarial, con
mucho camino recorrido (tal vez el
más difícil) pero con mucho
recorrido y futuro por delante.
Gracias a nuestros clientes
podemos presumir de representar

a primeras firmas de todos los
sectores pero también a pequeñas
empresas que comienzan su
andadura o a inventores que se
aventuran a proteger  sus
creaciones.

Y como creemos merecerlo, lo
hemos celebrado “por todo lo alto”:
montando en globo. Como se hace
en las mejores familias, porque
creemos que somos, en el fondo,
una gran familia, durante dos días,
reunimos a todo el personal de
todas las oficinas en Madrid.
Cenamos en el museo Thyssen
previa visita privada y guiada por
el museo, al día siguiente los más
intrépidos (es decir, casi todos)
tuvimos la ocasión de visitar
Segovia desde el aire montando el
globo, también a pie y el Monasterio
del Escorial, para terminar con una
excelente comida en el marco
incomparable de Pedraza. Una gran
celebración para una gran familia
que sigue creciendo y que asume
el compromiso de trabajar duro
para llegar mucho más lejos.

Herrero & Asociados celebra su
25 aniversario

Herrero & Asociados celebra su 25

aniversario

La imitación de productos del competidor
es, normalmente, lícita

Protección de la comercialización de
personajes en Portugal

La protección de las obtenciones vegetales

Nuevo Reglamento Europeo referente a las
declaraciones nutricionales y de propiedades
saludables en los alimentos

Novedades sobre la competencia territorial
de los Juzgados de lo Mercantil en materia
de propiedad industrial

La protección de la forma de los productos

La regulación de la petición del
consentimiento en el Proyecto de Real
Decreto de Reglamento de Desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999 de Protección de
Datos
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Una reciente sentencia del Juzgado
de lo Mercantil núm. 4 de
Barcelona, fechada el 12 de
Febrero de 2007, hace interesantes
aportaciones sobre dos temas:

• La imitación.

• Los requisitos para que la
imitación sea ilegal.

La sentencia resuelva, en primera
instancia, un conflicto entre dos
importantes grupos dedicados a la
elaboración y/o comercialización
de productos cosméticos: el Grupo
L'OREAL y el Grupo COTY o
COTY-ASTOR.

El Grupo L'OREAL demandó al
Grupo COTY-ASTOR por imitación
de siete productos:

1. Una crema facial
2. Una base de maquillaje
3. Un brillo de labios
4. Una máscara de pestañas
5. Una base de maquillaje
6. Un maquillaje corrector anti-ojeras
7. Una máscara de pestañas

Cada uno de estos productos
estaba identificado, además de con
referencias puntuales y concretas
del producto, por las notorias
marcas L'OREAL y ASTOR (antes
MARGARET ASTOR).

¿Qué es imitación de productos?.

En el epígrafe 6 de la sentencia, el
Juez acude al diccionario de la Real
Academia para decir que “imitar es
hacer o esforzarse por hacer algo
lo mismo que otro o según el estilo
d e  o t r o ” .  N o  s e  t r a t a ,
necesariamente, de que los
productos sean iguales. Es
suficiente tomar como modelo un
determinado objeto (el producto
imitado) para a partir de éste
obtener uno nuevo (el producto
imitador) que guardará por ello gran
parecido, pero no necesariamente
identidad, con el producto imitado.

¿Y cómo se llega a la conclusión
de que hay imitación?:

a)Teniendo en cuenta los productos
similares existentes en el mercado
español aunque no compitan
exactamente en el mismo segmento
de mercado. Hay que decidir si se
está imitando el producto del acto
o si lo que se está haciendo es un
objeto sustancialmente coincidente
con otros productos de otros
competidores que sean similares
en cuanto a su destino.

b) Lo que determina la posible
imitación es el número de
elementos concurrentes del
producto imitado con el producto
imitador.

No basta, por tanto, con acreditar
la imitación de algún elemento
concreto: por ejemplo el color, por
ejemplo el tipo de envase, por
ejemplo el material del envase... Es
la acumulación de elementos
comunes lo que determinará la
imitación.

c) El precio no es necesariamente
determinante de una inexistencia
de imitación. En concreto (epígrafe
15 de la sentencia), al comparar
los productos “CASHMERE
PERFECT” (L'oreal) y “SILK
PERFECT” (Astor), se alegó por el
demandado la diferencia en el
precio del maquillaje hasta un
100% superior en el producto de
L'OREAL respecto del producto
de COTY-ASTOR. El Juez considera
que el hecho de que el maquillaje
de L'OREAL cueste 17, y el
maquillaje de COTY-ASTOR cueste
9 ¤, no influye en el tipo de público
al que van dirigidos los dos
productos y respecto del que tiene
que establecerse si hay o no
imitación.

Tras éstas y otras consideraciones
el Juzgador, en el epígrafe 30 de la
sentencia llega a la conclusión de
que de los siete productos objeto

La imitación de productos del
competidor es, normalmente,
lícita

MARCAS Jurisprudencia

En 2007 Herrero & Asociados
cumple años. Lo hemos
celebrado y hemos querido
compartir este hecho con
nuestros lectores que cada vez
son más dentro y fuera de
nuestras fronteras.

Además incluimos en esta
ocasión unos interesantes
contenidos: un artículo sobre
la protección de la forma de
los productos y un comentario
a una reciente Sentencia en el
que se examina un caso de
presunta imi tac ión de
productos cosméticos de
marcas muy conocidas.
Igualmente exponemos un
caso especí f ico de la
protección de los personajes
en Portugal, siguiendo la línea,
ya iniciada hace algunos
números de exponer aspectos
legislativos y jurisprudenciales
específicos del Derecho
portugués, país en el que
Herrero & Asociados está
también presente.

En materia de patentes
abordamos dos materias poco
habituales: la protección de las
variedades vegetales y las
nuevas normas en materia de
publicidad y etiquetado sobre
determinadas propiedades de
los alimentos, un aspecto que
preocupa cada vez más a los
consumidores y que no nos
es, en absoluto, ajeno dentro
de nuestro sector.

Por último y ante la inminencia
de la publicación del nuevo
Reglamento sobre protección
de datos, adelantamos alguna
de las novedades que éste
incorporará y en particular, el
relativo a la forma de solicitar
el consentimiento.

del pleito, han sido imitados por
COTY:

• L a  c r e m a  a n t i a r r u g a s
“LASERLIFT” de ASTOR, respecto
de la crema facial “REVITALIFT” de
L'OREAL.

• El maquillaje “SILK PERFECT”
de ASTOR, respecto del maquillaje
“CASHEMERE PERFECT” de
L'OREAL.

• El brillo de labios “JELLY
GLOSS” de ASTOR, respecto del
brillo de labios “FRUIT JELLY” de
Maybelline de L'OREAL.

• El maquillaje y corrector anti-
ojeras “ANTI STRESS LIFT” de
ASTOR, respecto del maquillaje y
corrector anti-ojeras “VISIBLE LIFT”
de L'OREAL.

Los requisitos para que haya
imitación desleal.

Establecida la existencia de
imitación en cuatro productos, el
Juez se plantea si tal imitación es
ilícita, y comienza por recordar que
de acuerdo con el Art. 11.1 de la
Ley de Competencia Desleal (LCD):

“La imitación de prestaciones e
iniciativas empresariales ajenas es
libre, salvo que estén amparados
por un derecho de exclusiva
reconocido por la Ley”.

Por tanto, la norma general es que
la imitación es lícita salvo que se
imiten productos protegidos por
derechos de exclusiva, es decir,
salvo que se imiten marcas o
nombres comerciales o diseños
industriales...

Recordar que en el caso que nos
ocupa L'OREAL no tenía, o al
menos no alegó, que tuviera
derechos de propiedad industrial
o de propiedad intelectual que
protegieran los cuatro productos
imitados.

Esta regla general tiene las
siguientes excepciones:

a) Que la imitación sea idónea para
generar asociación, por parte de
los consumidores entre producto
imitado y producto imitador.

E s t a  a s o c i a c i ó n ,  s e g ú n
Jurisprudencia del TS, supone que
e l  p ú b l i c o  p u e d a  c r e e r
erróneamente que los productos
son de la misma empresa o de

e m p r e s a s  v i n c u l a d a s
económicamente.

El Juez niega la existencia de riesgo
de asociación en el caso enjuiciado
por dos motivos principales:

• Porque en las perfumerías y
grandes superficies los productos
se exponen en lineales agrupados
por la marca.

• Porque en los productos
comparados destaca la marca del
fabricante y, además, esta marca
es notoria tanto en el caso de
L'OREAL como en el caso de
ASTOR.

De nuevo la notoriedad es
apreciada por la Jurisprudencia
como elemento a tener muy en
cuenta a la hora de dictaminar sobre
si hay confusión o, en este caso,
riesgo de asociación entre dos
productos.

b)Cuando la imitación comporte
aprovechamiento indebido de la
reputación ajena.

Rechaza, también, el cumplimiento
de este supuesto por la notoriedad
de las marcas identificadotas de
los productos en conflicto.

c) Cuando la imitación comporta
un aprovechamiento indebido de la
reputación o el esfuerzo ajeno.

Esta excepción se desdobla en la
exigencia de un doble requisito:

• Que haya aprovechamiento.

• Que el aprovechamiento sea
indebido.

La sentencia, en su epígrafe 36,
examina sólo, en nuestra opinión,
uno de estos requisitos: el del
aprovechamiento, pero no examina

en cambio el segundo: que el
aprovechamiento sea indebido. La
sentencia llega a la conclusión de
que COTY se ha aprovechado de
los esfuerzos de L'OREAL en
creación, en diseño, en lanzamiento
y en marketing, pero considera que
este  aprovechamiento  es
consustancial a la imitación.

Pero habría que haber examinado,
y no se hace, si el aprovechamiento
es debido o indebido. Y para juzgar
de esta importante requisito habría
que analizar extremos tales como
la inversión realizada por L'OREAL
en todos los extremos en los que
pueda haber aprovechamiento por
parte de COTY, la trascendencia
económica de las correspondientes
inversiones y, sobre todo, si de
alguna forma existían datos o
hechos que permitieran calificar el
aprovechamiento como debido en
virtud, por ejemplo, de relaciones
entre una y otra empresa, etc.

d) Cuando haya una imitación
sistemática de los productos de un
competidor y ello vaya encaminado
a impedir u obstaculizar su
af irmación en el mercado.

Obviamente este requisito no se
da cuando la empresa imitada,
L'OREAL, tiene una presencia
importantísima en el mercado
español.

En resumen, una importante
sentencia que da pautas de
conducta sobre cómo puede y
cómo no puede imitarse, con un
relativo “borrón” en relación con el
examen de la excepción a la
legalidad de la imitación constituida
por el aprovechamiento indebido
del esfuerzo ajeno.

José Antonio Hernández
jahernandez@herreroasociados.es
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Protección de la comercialización
de personajes

PORTUGAL

Hace poco, los tr ibunales
portugueses fueron convocados
para analizar y resolver uno de los
limitados casos referentes a la
protección de la comercialización
de personajes en Portugal.

De hecho, este asunto tan
específico rara vez se remite en
Portugal a los tribunales para su
protección y aplicación, por ello
una resolución judicial a favor de
su protección representa un
importante avance para los
propietarios y la industria.

Los hechos están relacionados con
un programa de televisión
portugués para niños que se llama
«Batatoon» de emisión diaria. Tanto
el programa de televisión como su
nombre y los personajes son muy
populares entre los niños. El
programa gira en torno a un payaso,
sus aventuras y su relación con los
niños. El mismo payaso tiene sus
propios distintivos con su ropa,
expresión y colores.

Debido a su enorme popularidad
entre los niños, el canal de televisión
que produce el programa ha
lanzado al mercado una gran
cantidad de productos, como
aparatos, muñecos, bolígrafos,
pines, lápices, libros para colorear,
gorros, material escolar infantil,
DVD, vídeos, bebidas, caramelos,
comercializados con la marca
registrada «Batatoon» y la imagen
del payaso.

La enorme popularidad del
programa de televisión
así como de la imagen
del payaso, llevó a que
p o c o  d e s p u é s
apareciesen en el
mercado portugués
un gran número de
falsif icaciones de
dichos productos que
llevaban la imagen del
p a y a s o .  E s t a s
falsif icaciones se
d is t r ibuyeron en
supermercados y en tiendas de
productos de bajo coste. También

aparecieron por todo el país en
mercadillos, conocidos paraísos
para las falsificaciones en todo el
país. Con ello se vulneraban de
forma inmediata los derechos de
propiedad intelectual de la imagen
de este personaje salido de un
programa de televisión y un grave
daño a la imagen y la buena
voluntad comercial del producto
or iginal .  Debido a que el
lanzamiento de las falsificaciones
coincidió con el período navideño
de ventas, el canal de televisión
tomó inmediatamente las medidas
legales oportunas para afrontar el
problema, incluso aunque la imagen
registrada del programa de
televisión no había sido autorizada
en el país todavía.

De esta forma, se presentó una
demanda dirigida a las autoridades
penales portuguesas para intentar
acabar con el comercio ilícito,
confiscar las falsificaciones y
decirles a los falsificadores que
cesen su fabricación y distribución.

Como la Oficina Portuguesa de
Marcas y Patentes no había
concedido todavía los derechos de
marca registrada a dichos
productos, la demanda se fundaba
únicamente en los derechos de
autor del programa de televisión y
en la imagen única, distintiva y
característica del payaso. El
demandante ganó en cuanto a la
petición de confiscación de una
gran cantidad de falsificaciones y
en la identif icación de los
falsificadores.

De hecho, la legalidad
vigente portuguesa
sobre derechos de
autor contempla que
sus propietarios tienen
derecho exclusivo
para utilizar sus obras
independientemente
de la  fo rma de
expresión a la hora de
publicar, ya sea un
libro, una película, una

obra de teatro, un vídeo o una
imagen, directamente o a través de

una autorización, y cualquiera que
utilice una obra con derechos de
au to r  r ese r vados  s i n  e l
consentimiento de su propietario
cometerá un delito. Así, de acuerdo
a estas disposiciones legales, la
policía confiscó los productos
falsificados y el fiscal general
confirmó la confiscación y la
consecuente acusación de los
fabricantes y distribuidores de las
falsificaciones.

El caso fue llevado a los tribunales
siguiendo el Derecho procesal
portugués.

El tribunal dictó lo siguiente en su
sentencia:

• Los productos falsificados con
la imagen del payaso fueron
fabricados y distribuidos en el
mercado portugués

• Los productos originales y los
falsificados son similares

• El payaso y su imagen, creados
por el programa de televisión, están
protegidos por los derechos de
autor

• Es propiedad de la cadena de
televisión

Aunque los derechos

de autor ofrecen

protección siempre

será aconsejable

contar con marcas

registradas

La protección de las obtenciones vegetales
Los agricultores y los cultivadores
necesitan plantas que se adapten
a su entorno y a las distintas
técnicas de cultivo.

El descubrimiento o la creación de
una variación genética en una
especie vegetal y la selección,
dentro de esa variación, de plantas
con las características apropiadas
que pueden heredarse de manera
estable, requiere un elevado nivel
de I+D y grandes inversiones.

El sistema de protección de las
variedades vegetales ofrece, al igual
que el sistema de patentes, un
incentivo al desarrollo de la
agricultura, horticultura y silvicultura
a través del reconocimiento a los
fitomejoradores de un derecho de
comercialización en exclusiva de
las nuevas variedades o  mejora de
las existentes, que sirve de incentivo
y compensación por los recursos,
investigaciones y las inversiones

realizadas.

Definición y requisitos

Dentro de una misma especie
pueden existir tipos muy distintos
de planta. La “variedad vegetal”
es la subdivisión más baja dentro
de una misma especie.

Para ser susceptible de protección,
la variedad ha de ser nueva, distinta,
homogénea y estable, y deberá
disponer de una denominación
adecuada.

• El concepto de novedad en el
derecho de protección de las
obtenciones vegetales es diferente
al concepto de novedad del sistema
de patentes. La novedad no se ve
afectada por una divulgación previa
de una descripción de la variedad
sino que se establece en referencia
a una serie de actos comerciales
de la variedad realizados durante

un cierto periodo de tiempo en
relación con la  fecha de depósito
de la solicitud o a la fecha de
prioridad.

• Respecto del requisito de la
distinción, una variedad vegetal
debe tener  una o var ias
características que la diferencien
de otra comúnmente conocida.

• La homogeneidad se juzgará
determinando si la variedad es
suficientemente uniforme en el
conjunto de sus caracteres
esenciales de acuerdo a su forma
de reproducción.

• La variedad se considerará
estable si sus características se
mantienen inalteradas después de
multiplicaciones o reproducciones
sucesivas.

• Por último, junto con la solicitud
de protección, deberá designarse

PATENTES Doctrina

 • La  comerc ia l i zac ión  de l
personaje se definió como
derechos secundarios de uso de
derechos de autor protegidos

• La distribución de productos
con el personaje es una forma legal
de explotar los derechos de
propiedad intelectual entre los que
se encuentra la imagen

• Los productos que utilicen la
imagen de personajes están
protegidos legalmente contra
violación

• El propietario de los derechos
de autor es la única persona
autorizada a distribuir o autorizar
la  d is t r ibuc ión de d ichos
productos.

• El lanzamiento en el mercado
de productos similares falsos
supone la violación de los
derechos de autor y los derechos
de comercialización inherentes a
la comercia l ización de un
personaje;

• Y se permiten acciones para

compensar los daños y perjuicios;

El tribunal extrajo estas importantes
conclusiones y conforme a los
méritos de la causa ha condenado
en consecuencia a los falsificadores
a tres meses de prisión, si bien esta
condena puede ser cumplida
mediante el pago de multas, ya que
los  acus ados  no  t en í an
antecedentes penales.

Esta acción legal es pionera en
cuanto a la protección de la
comercialización de personajes en
Portugal y aún más importante
debido a que en este caso no se
han utilizado los derechos de una
marca registrada con el fin de
proteger la comercialización de un
personaje. Los derechos de autor
y los derechos de imagen
únicamente bastaron para obtener
la protección y la aplicación.

El tribunal expresó su punto de
vista en el sentido en que la
comercialización del personaje
basada en una sola imagen y en el
aspecto distintivo de los personajes
puede ser fácilmente reconocido

por el público, por lo que está
justificada su protección. Asimismo,
el tribunal hizo hincapié en que la
comercialización del personaje es
una forma de explotación de los
derechos de autor a través de la
explotación de los secundarios de
uso, es decir, el nombre del
programa de televisión, la imagen
y los personajes. Por último,
también se confirmó que los
derechos de comercialización de
personajes disponen de protección
jurídica plena y aplicación contra
las copias u otras formas de
violación.

A la luz de esta reciente y relevante
sentencia jurídica de junio de 2004,
se espera que en el futuro este tipo
de derechos gocen de una mayor
protección jurídica, sobre todo para
que se proteja la comercialización
de la imagen de los personajes en
Portugal, lo cual parece ser
importante en las industrias
audiovisuales, del deporte y el
entretenimiento.

Manuel Durães
info.portugal@herrero.pt
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Nuevo Reglamento Europeo referente a las
declaraciones nutricionales y de propiedades
saludables en los alimentos
Son cada vez más frecuentes las
expresiones como “light”, “bajo en
grasas” o “alto contenido en fibra”
utilizadas por los fabricantes de
productos alimenticios para
distinguirse y diferenciarse de los
productos de sus competidores.

El reglamento (CE) 1924/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo
de 20 de diciembre de 2006
relativo a las declaraciones
nutricionales y de propiedades
saludables en los alimentos tiene
como objetivo crear iguales
condiciones competitivas para la
industria alimenticia y proteger a
los consumidores frente a
informaciones engañosas o
exageradas y garantizar la veracidad
d e  d i c h a s
declaraciones. Para
ello, establece las
normas de publicidad
y de etiquetado que
deberán ser aplicadas
por la industria para
poder alegar que
determinado producto
al imenticio posee
d e t e r m i n a d a s
p r o p i e d a d e s
s a ludab les   y /o
nutricionales y exige que dichas
declaraciones se basen en pruebas
científicas generalmente aceptadas
y puedan ser justificadas.

La Comisión, antes del 19 de enero
de 2009 deberá establecer los
perfiles nutricionales que deberán
cump l i r  l os  a l imen tos  o
determinadas categorías de
alimentos para que puedan
e fec tua rse  es te  t i po  de
declaraciones así como las
condiciones de utilización de las
mismas.

El Reglamento distingue distintos
tipos de declaraciones:

1. “Declaraciones nutricionales” son las
que sugieren, afirman o dan a
entender que un alimento posee

prop iedades nut r ic iona les
benéficas por razón de su aporte
energético o por los nutrientes u
otras sustancias que contiene o no
contiene.

El Anexo al Reglamento incluye una
lista con las declaraciones
nutricionales permitidas y sus
condiciones de uso.

2. “Declaraciones de propiedades
saludables” son las que dan a
entender que existe una relación
entre una categoría de alimentos,
un al imento o uno de sus
componentes y la salud.

Dichas declaraciones sólo se
permitirán si se incluye la siguiente

información en su
e t i q u e t a d o ,
presentación y/o
publicidad:

• la importancia de
una dieta sana y
equilibrada;

• la cantidad de
alimento y el patrón
p a r a  c o n s u m o
requer idos  para

obtener  el efecto benéfico
declarado

• en su caso, una declaración
dirigida a las personas que deberían
evitar el consumo del alimento; y

• una advertencia adecuada en
relación con los productos que
pueden suponer un riesgo si se
consumen en exceso.

Dentro de esta categoría están
prohib idas todas aquel las
declaraciones:

• que sugieran que la salud podría
verse afectada si no se consume
el alimento de que se trate;

• que hagan referencia  a
recomendaciones de médicos o

profesionales de la salud
individuales.

Dentro de las declaraciones de
propiedades saludables se pueden
distinguir dos tipos:

a.- Declaraciones de reducción de
r i esgo  de  en fe rmedad  y
declaraciones relativas al desarrollo
y la salud de los niños:

Las declaraciones de reducción de
riesgo de enfermedad son las que
dan a entender que el consumo de
una categoría de alimentos, un
a l imen to  o  uno  de  sus
constituyentes reduce un factor de
riesgo de aparición de una
enfermedad.

Para utilizar una declaración de
estas características deberá
solicitarse previamente su inclusión
en una lista comunitaria de
declaraciones permitidas. La
inclusión deberá ser autorizada por
la Comisión Europea, una vez que
los estudios y datos científicos

Se establecen

normas de

publicidad y

etiquetado de los

productos que

eviten engaños
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una denominación para la
obtención vegetal que permita
identificarla sin riesgo de confusión
y cuyo uso será obligatorio en el
momento de explotación comercial
de la variedad. La denominación
quedará registrada al mismo
tiempo que se conceda el derecho
de obtentor.

Existe un régimen de protección
de variedades vegetales a tres
niveles:

• A nivel internacional: La Unión
Internacional para la Protección
de las Obtenciones Vegetales,
conocida como la UPOV es una
organización intergubernamental
establecida por el Convenio
Internacional para la Protección
de las Obtenciones Vegetales de
1961. Dicho convenio que fue
revisado en 1972, 1978 y 1991
establec ió una regulac ión
armonizada de esta materia a nivel
internacional.

El Acta de 1978 del citado
convenio, permite a sus signatarios
proteger las variedades vegetales
por medio de un derecho de
obtentor o por una patente, pero
prohíbe que se otorguen ambas
formas de protección a una misma
variedad.

En segundo lugar, el Acuerdo
sobre los ADPIC también hace
referencia a las obtenciones
vegetales y exige a sus Estados
miembros que protejan las nuevas
variedades vegetales mediante

patentes, un sistema “sui generis”
o una combinación de ambos.

A pesar de que el Acuerdo sobre
los ADPIC se refiere de forma muy
limitada a esta materia, tiene un
gran impacto debido a su elevado
número de ra t i f icac iones .

• A nivel comunitario: El sistema
comunitario de protección de las
variedades vegetales, al igual que
el sistema de marca comunitaria,
ofrece una protección uniforme
para todo el territorio de la Unión
Europea través de una solicitud
única ante la Oficina Comunitaria
de Var iedades Vegeta les .

El Reglamento (CE) nº 2100/94
del Consejo relativo a la protección
comunitaria de las obtenciones
vegetales, reconoce el derecho
de los estados miembros de la
Unión Europea a conceder
derechos de propiedad nacionales
sobre las variedades vegetales,
aunque prohíbe expresamente la
doble titularidad de derechos
nacionales y comunitar ios.

• A nivel nacional: En España, esta
materia se encuentra regulada por
la Ley 3/2000 de 7 de enero, de
protección de las variedades
vegetales, modificada por la Ley
3/2002 de 12 de marzo. La Oficina
Española de Variedades Vegetales
depende del Minister io de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Ámbito de protección

El poseedor de un título de
propiedad, tiene el derecho de
impedir que terceros, sin su
consentimiento puedan, respecto
del material de multiplicación o
reproducción de la variedad
protegida,  producir, reproducir
(multiplicar), preparar a los fines de
propagación, poner en venta,
vender o comercializar de cualquier
forma, exportar, importar o
almacenar el material vegetal para
c u a l q u i e r a  d e  l o s  f i n e s
mencionados.

La realización de las anteriores
operaciones con componentes de
una variedad o material cosechado
de la variedad en cuestión requerirá
también la autorización del titular.

A pesar de lo anterior, no se
requerirá la autorización del
obtentor para los actos realizados
en el ámbito privado y con fines no
comerciales y los actos realizados
con fines experimentales. Los actos
con fines de creación de una nueva
variedad y su comercialización,
tampoco requerirán autorización
del obtentor a menos que la
v a r i e d a d  r e s u l t a n t e  s e a
esencialmente derivada de la
variedad protegida. Por último,
tampoco lesiona el derecho del
obtentor quien reserve y siembre
para su propio uso, el producto
obtenido del cultivo de la variedad
protegida. Esta excepción es la que
se conoce como “privilegio del
agricultor”.

Duración de la protección: Según
el Reglamento comunitario y la Ley
Española, la protección conferida
por el sistema de obtenciones
vegetales tiene una duración de 25
años y de 30 en el caso de vides
y especies arbóreas. La duración
de la protección establecida por la
UPOV varía en función de las
distintas revisiones.

En la Unión europea las variedades
vegetales nuevas o mejoradas no
se consideran patentables en virtud
de la Directiva 98/44/CE relativa
a la protección jurídica de las
invenciones biotecnológicas, por
lo que la protección de las mismas
sólo puede alcanzarse mediante
un sistema de protección de
obtenciones vegetales.

María Vilas
mvilas@herreroasociados.es
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Novedades sobre la competencia territorial de
los Juzgados de lo Mercantil en materia de
propiedad industrial
El Auto del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura de
15/02/06, resolviendo una
cuestión de competencia entre el
Juzgado de lo Mercantil de
Badajoz (lugar del domicilio del
demandado), y el Juzgado de lo
Mercantil de Cáceres (lugar donde
radica la sede del Tribunal Superior
de Justicia de Extremadura), en un

procedimiento ordinario sobre
acción reivindicatoria de marca,
declaró la competencia del
Juzgado de lo Mercantil de
Badajoz, es decir, el del domicilio
del demandado, estableciendo un
criterio distinto al que hasta el
momento habían aplicado los
tribunales en materia de propiedad
industrial.

En este sentido, el TSJ de
Extremadura considera que, a partir
de la entrada en vigor de la LO
8/2003 por la que se modifica la
LOPJ, es decir, a partir de la
creación de los juzgados de lo
mercantil, no resulta de aplicación
el art. 125 LP, por el que se
es t ab lec ía  como juzgado
competente en materia de

PATENTES Doctrina

La protección de la forma de los productos
No resulta infrecuente la consulta
referente a cómo podemos
proteger las formas propias y
características de los productos.
Hoy en día el diseño aplicado sobre
los productos ha adquirido una
n o t a b l e  r e l e v a n c i a  q u e
complementa ,  en  muchas
ocasiones, al carácter identificador
que es inherente, per se, a los
signos distintivos.

Nuestro Derecho Industrial ofrece
diferentes alternativas para proteger
las formas de los productos, las
cuales pasamos, brevemente, a
comentar en este art ículo.

A) En armonía con el Derecho
Europeo nuestro ordenamiento
jurídico establece la posibilidad de
r e g i s t r a r  l a s  m a r c a s
tridimensionales siempre y cuando
no sean formas necesarias para el
uso común del sector en el que se
desarrolle el producto.

Así, las formas de los envases de
perfumes, bebidas, productos de
alimentación, etc. pueden ser
registrados como signos distintivos
ostentando su titular un derecho
de exclusiva que, como toda marca,
es potencialmente indefinido en la
medida en que, todo y que el
registro se concede por un periodo
inicial de diez años, puede

ser  renovado suces iva  e
indefinidamente.

Debemos tener en cuenta que la
marca tridimensional debe cumplir
con los requisitos exigidos en toda
marca para su válido registro. En
esta subespecie de marca resulta
fundamental que el signo - esto es,
la forma - disponga, por si mismo,
de carácter distintivo. No debemos

olvidar que por medio de una marca
se pretende identificar a un
producto, o servicio, diferenciándolo
del resto de productos, o servicios
ofrecidos por los operadores del
tráfico comercial. Por este motivo
es fundamental que la forma cuyo
registro como marca se pretende
sea susceptible de cumplir las
finalidades antedichas.

Además, la marca tridimensional
deberá superar las prohibiciones
absolutas y relativas contempladas
por la Ley española de Marcas y/o
por el Reglamento de Marca
Comunitaria, hasta el punto de que
la inscripción de un signo distintivo
de esta naturaleza podrá ser
denegada si el mismo incurriese
en genericidad, falta de distintividad,
d e s c r i p t i v i d a d  y ,  m u y
especialmente, si la forma cuyo
registro como marca se pretende
se constituyese exclusivamente por
la forma impuesta por la naturaleza
del propio producto o por la forma
del producto necesaria para
obtener un resultado técnico, o por
la forma que da un valor sustancial
al producto.

Como ejemplos de marcas
tridimensionales concedidas
podemos citar las botellas de zumo
GRANINI, el envase amarillo con
tapa roja de COLA CAO y las

propiedad industrial el de Primera
Instancia de la ciudad sede del
Tribunal Superior de Justicia de la
C o m u n i d a d  A u t ó n o m a
correspondiente al domicilio del
demandado.

Con criterio bastante acertado, se
entiende que la razón de ser de
esta norma (art. 125 LP) para la
determinación de la competencia
judicial en materia de patentes y
marcas, era la necesidad de
atender a razones de funcionalidad
y especialización.

Al crearse los Juzgados de lo
Mercantil en sedes no siempre
coincidentes con la de los TSJ,
carece de sentido establecer entre

estos Juzgados fueros preferentes
por razón de la
materia, so pretexto
de su ubicación
t e r r i t o r i a l ,  q u e
desv i r t ua r í an  l a
jurisdicción exclusiva
y excluyente que con
carácter general,
atribuye el artículo 86
de la referida LO
8 / 2 0 0 3  a  l o s
Juzgados de lo Mercantil de cada
provincia.

Por tanto, considerando derogado
el referido art. 125 LP, en cuanto
contradice lo dispuesto en los arts.
86 bis y 86 ter de la LOPJ,
establece que en materia de

pa ten tes  y  marcas ,  se rá
c o m p e t e n t e  e l
J u z g a d o  d e  l o
Me rcan t i l  de  l a
p r o v i n c i a  d e l
demandado y, en caso
de v io lac ión de l
derecho, también, a
e l e c c i ó n  d e l
d e m a n d a n t e ,  e l
J u z g a d o  d e  l o
Me rcan t i l  de  l a

provincia correspondiente al lugar
de la comisión de la infracción o
de producción de sus efectos.

Andrés Gómez
agomez@herreroasociados.es

Un Auto cuestiona
la aplicación de

las reglas de
competencia

vigentes

aportados por el solicitante en
apoyo de la solicitud hayan sido
evaluados favorablemente por la
Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria.

b.- Declaraciones de propiedades
distintas de las anteriores: en
particular las que se refieren a la
función de un nutriente o de otra
sustancia en el crecimiento, el
desarrol lo y las funciones
corpora les ,  las  func iones
psicológicas o el adelgazamiento
o control de peso.

A más tardar el 31 de enero de
2010, las Comisión, previa consulta
a la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria deberá
adoptar la lista definitiva de
declaraciones permitidas referentes
a las anteriores propiedades y a
sus condiciones de uso. Los
Estados Miembros podrán hacer
llegar sus propuestas a la Comisión
hasta el 31 de enero de 2008.

Una vez aprobada la lista, los
operadores de la industria podrán
solicitar la inclusión de nuevas
declaraciones a través de un
procedimiento similar al previsto en
el apartado anterior.

Para la solicitud de declaraciones
basadas en pruebas científicas
recientemente obtenidas y/o que
incluyan una solicitud de protección
de derechos sujetos a propiedad
indus t r i a l  se  segu i rá  un

procedimiento especial abreviado.
Los datos científicos aportados con
las citadas solicitudes no podrán
ser utilizados por otros solicitantes
durante un período de 5 años a
partir de la fecha de la autorización.

El Reglamento, de forma general,
p r o h í b e  l a s  s i g u i e n t e s
declaraciones:

• las que sean falsas, ambiguas o
engañosas

• las  que hagan referencia al ritmo
o magnitud de la pérdida de peso
a que puede llevar el consumo de
un determinado producto;

• las que den lugar a dudas sobre
la seguridad y/o adecuación
nutricional de otros alimentos;

• las que aprueben el consumo
excesivo de un alimento;

• las que afirmen o sugieran que
una dieta equilibrada y variada no
puede proporcionar cantidades
adecuadas de nutrientes en
general;

• las que se refieran a cambios en
las funciones corporales que
pudieran crear alarma en el
consumidor o explotar su miedo;

• las que atribuyan a los productos
alimenticios propiedades relativas
a la prevención y/o tratamiento de
enfermedades humanas.

El Reglamento también es de
aplicación a las marcas o nombres
comerc i a l es  que  puedan
interpretarse como declaraciones
nutricionales y de propiedades
saludables.

Toda marca registrada, nombre
comercial o denominación de
fantasía que aparezca en el
etiquetado, la presentación o
publicidad de un alimento, y que
pueda interpretarse  como una
declaración nutricional o de
propiedades saludables podrá
utilizarse siempre y cuando esté
a c o m p a ñ a d a  p o r  l a
correspondiente declaración
nutricional o de propiedades
saludables de conformidad con lo
establecido en el Reglamento.

Los productos que lleven marcas
registradas o marcas existentes
antes del 1 de enero de 2005 que
no cumplan el Reglamento podrán
seguir comercializándose hasta el
19 de enero de 2022.

El citado Reglamento será aplicable
directamente a todos los estados
Miembros desde el 1 de Julio de
es te  año  s i n  neces idad
transposición o adaptación al
ordenamiento interior.

María Vilas
mvilas@herreroasociados.es




