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RESUMEN

Como consecuencia de la globalizacion, el auge de internet y las redes
sociales, es cada vez mas frecuente que se produzcan litigios internacionales
en materia de propiedad industrial e intelectual, trascendiendo del ambito
exclusivo del Estado en que estos derechos son reconocidos. Por este motivo,
y ante las enormes facilidades existentes en la actualidad para vulnerar y
explotar este tipo de propiedades, el Derecho Internacional Privado,
especialmente en el &mbito de la Unidn Europea, se ha visto obligado a
proveer una mayor proteccién a los derechos que recaen sobre esta clase de
bienes incorporales, reconociendo la adopcion de medidas cautelares como
el mecanismo maés eficaz para alcanzar tal fin. Es por todo ello, que el
objetivo fundamental de este trabajo es analizar, a través del Derecho
Internacional Privado, el régimen juridico general de estas propiedades
especiales y cudles seran las medidas cautelares aplicables en cada Estado
miembro de la Unién Europea, los 6rganos jurisdiccionales competentes para
conocer del asunto y la Ley aplicable a cada caso concreto, lo que nos
permitira valorar la claridad, eficacia y seguridad juridica que es capaz de

suministrar la normativa.
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ABSTRACT

As a consequence of globalization, the rise of the Internet and social
networks, it is increasingly common for international litigation in industrial
and intellectual property matters, transcending the exclusive scope of the
State in which these rights are recognized. For this reason,and given the
enormous facilities currently available to violate and exploit this type of
property, Private International Law, especially in the sphere of the European
Union, has been forced to provide greater protection to the rights that fall on
this class of incorporeal assets, recognizing the adoption of preacutionary
measures as the most effective mechanism to achieve that end. Therefore, the
fundamental objective of this essay is to analyze, through Private
International Law, the general legal regime of these special properties and
what would be the precautionary measures applicable in each Member State
of the European Union, the competent jurisdictional bodies to know the
matter and the suitable Law to each specific case, which will allow us to
assess the effectiveness and legal certainty that the regulations are able to

provide.
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1. INTRODUCCION: REGIMEN JURIDICO INTERNACIONAL DE LOS
DERECHOS REALES.

El Derecho Internacional Privado y en particular el Comercio Internacional han
supuesto un gran cambio en la forma en que se concebian los derechos de explotacién
sobre las propiedades. Este factor ha facilitado que los bienes cambien de pais con
extrema facilidad, siendo la causa principal el elevado nimero de transacciones de
caracter internacional que se producen diariamente; consecuencia directa de la incidencia
de las normas de la Organizacion Mundial del Comercio! -OMC- que han permitido la
apertura de los mercados nacionales a los productos y bienes extranjeros. Las
mencionadas transacciones y la libre circulacién de capitales se han visto, ademas,
incrementadas en la Union Europea con la explicita prohibicion de recargos “entre los
Estados miembros, de los derechos de aduana de importacion y exportacion y de
cualesquiera exacciones de efecto equivalente, asi como la adopcion de un arancel

aduanero comiin en sus relaciones con terceros paises.

Por tanto, y para dar respuesta a un entorno tan volatil y cambiante como es el
intercambio de bienes en el contexto del Comercio Internacional, el Derecho
Internacional Privado se ha transformado en un mecanismo de proteccién que pretende,
en términos de CALVO CARAVACA y CARRASCOSA GONZALEZ, por un lado,
atribuir los derechos reales a sus titulares a través de la determinacion clara y precisa de
los Tribunales Competentes y de la “Ley aplicable” en esa materia; y por otro, garantizar
el ejercicio de los derechos sobre los bienes capaces de desplegar diversos efectos en los

ordenamientos juridicos de los diferentes Estados.?

1 CARRASCOSA GONZALEZ, JAVIER 2018, “Derechos reales” en Calvo Caravaca, A. y Carrascosa
Gonzalez, J. (eds.), Derecho Internacional Privado Vol. 11, p. 1173. Granada: Comares.

2 Unidn Europea. Articulos 28 y 63. Version consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Union
Europea. Diario Oficial de la Union Europea C-202/1, 7 de junio de 2016, pp. 59 - 60y 71.

3 CARRASCOSA GONZALEZ, 6p. cit., 2018, p. 1.174.
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En relacion a la definicion que del término “derechos reales” se prevé en el
ordenamiento juridico espafiol, ROCA SASTRE los llega a definir como “aquel derecho
subjetivo que atribuye a su titular un poder que entrafia un sefiorio, completo o menor,
sobre una cosa, de caracter directo y excluyente, protegido frente a todos, sin necesidad
de intermediario alguno individualmente obligado." Otros autores como CASTAN
TOBENAS los definen desde un punto de vista mas pragmatico, como aquellos "derechos
privados que atribuyen un poder de inmediata dominacién sobre una cosa frente a

cualquiera.”

En definitiva el tradicionalmente denominado “derecho de las cosas ”, referido
tanto a bienes individuales como a los derechos constituidos sobre ellos y a su régimen
juridico en el trafico externo (por la presencia de elementos extranjeros), es objeto del
Derecho Internacional Privado, que se ocupa del régimen conflictual, para el que
necesariamente, por tratarse de una regulacion absolutamente diferenciada, debemos
distinguir entre el régimen aplicable a los derechos que recaen sobre bienes tangibles,
muebles o inmuebles, y el régimen aplicable a ciertos bienes intangibles, entre los que
encontraremos la propiedad industrial e intelectual, que se ha convertido en una

institucién sustancial en el &mbito del comercio internacional.

A este respecto, es necesario sefialar las importantes diferencias en el régimen
juridico de trafico externo de estos bienes y derechos que recaen sobre los mismos cuando
estd presente algun elemento extranjero, segin analicemos las propiedades materiales -
bienes muebles e inmuebles- y las inmateriales -propiedad industrial e intelectual-, pues

estas Ultimas han sido siempre objeto de una regulacién bastante particular.

En nuestro ordenamiento juridico, los bienes muebles e inmuebles se caracterizan

porque la determinacion de su régimen juridico viene fijada por la Ley de su situacion®

4 CAMPUZANO DIAZ, B.; RODRIGUEZ BENOT, A. (coord.); RODRIGUEZ VASQUZ, M. A. e
YBARRA BORES, A., 2019, Manual de Derecho Internacional Privado 62 Edicién, p. 280. Madrid: Tirant
Lo Blanch.
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(Lex Rei Sitae) regulada en el articulo 10. del Codigo Civil® norma que va acompafiada
por dos reglas especiales para los medios de transporte (articulo 10.1 11 CC) y para los
bienes en transito (Articulo 10.1 111 CC). El criterio utilizado de “localizacion fisica de
un bien” para determinar la ley aplicable, que sera la del pais donde se localice el bien en
cuestion, presenta mas ventajas que utilizar criterios subjetivos o personales, ya que los
derechos reales son oponibles “erga omnes” y resuelven conflictos de intereses de una
pluralidad de sujetos, por lo que la referencia al lugar de situacion del bien es

evidentemente mas adecuada.

Mientras que los derechos de propiedad industrial e intelectual sélo existen en el
mundo juridico, desplegando eficacia s6lo cuando son reconocidos por un Estado y para
su concreto territorio.® En este sentido, cada Estado va a reconocer su utilizacion para su
territorio y como lo usual en el comercio internacional es que sean reconocidos en varios
Estados, en cada uno se aplicaran las normas vigentes en ese territorio. Asi respecto de
estos derechos reales sobre bienes inmateriales en el articulo 10.4 del Cdédigo Civil,
Unicamente se establece que estos “se protegerdn dentro del territorio espanol de
acuerdo con la ley espafiola,”, como veremos esto sin perjuicio de normativa
comunitaria en la materia y en Convenios y Tratados en los que el Estado sea parte, por

lo que es l6gico concluir que ostentan una naturaleza especial.

5 Articulo 10.1 C.C. “I. La posesion, la propiedad, y los demdas derechos sobre bienes inmuebles, asi como
su publicidad, se regiran por la ley del lugar donde se hallen. La misma ley sera aplicable a los bienes
muebles. A los efectos de la constitucién o cesion de derechos sobre bienes en transito, éstos se
consideraran situados en el lugar de su expedicion, salvo que el remitente y el destinatario hayan
convenido, expresa o tacitamente, que se consideren situados en el lugar de su destino.2. Los buques, las
aeronaves y los medios de transporte por ferrocarril, asi como todos los derechos que se constituyan sobre
ellos, quedaran sometidos a la ley del lugar de su abanderamiento, matricula o registro. Los automdviles
y otros medios de transporte por carretera quedaran sometidos a la ley del lugar donde se hallen. 3. La
emision de los titulos-valores se atendra a la ley del lugar en que se produzca.”

8 GARCIMARTIN ALFEREZ, F.J. 2017, Manual de Derecho Internacional Privado, pp. 423 — 424.
Pamplona: Aranzadi.

" Art. 10.4 C.C. “4. Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerdn dentro del territorio
espafiol de acuerdo con la ley espafiola, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados
internacionales en los que Espafia sea parte.
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Por lo expuesto, procederemos a realizar un analisis de las particularidades que
influyen en los bienes inmateriales para la determinacién de los 6rganos jurisdiccionales
estatales competentes en litigios relativos a la propiedad industrial e intelectual y la “Ley
aplicable”, teniendo en cuenta las caracteristicas generales sefaladas y que, dejando a un
lado, las especialidades registrales, y la normativa uniforme comunitaria o de Tratados
internacionales, la premisa sustancial es que los derechos reales constituidos sobre estas
propiedades especiales se someten a la ley del Estado que otorgd estos derechos, de tal

manera que si han sido concedidos en Espafia se aplicara la ley espafiola.

A partir de lo anterior y tras determinar los Tribunales estatales competentes y la
ley aplicable, abordaremos el anlisis de las medidas cautelares aplicables respecto de
este tipo de bienes, sin olvidar que nos encontramos en la era de la globalizacion, internet
y las redes sociales donde es posible vulnerar derechos de propiedad intelectual e

industrial en distintos Estados al mismo tiempo.

Por ultimo y en esta introduccion, resulta necesario hacer referencia a la
importancia actual que ostentan estos derechos reales sobre los bienes intangibles, pues
marcas, patentes, copyright, nombres comerciales, etc., pueden poseer un valor

econdmico muy superior a la mayoria de los bienes tangibles.

2. LAPROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
EN EL TRAFICO EXTERNO.

En la etapa del renacimiento y como consecuencia de la creacion de la imprenta
por parte del aleméan Johannes Gutenberg, se facilitd la reproduccion masiva de obras
literarias a un bajo coste y, por consiguiente, la aparicion de los primeros monopolios de

explotacion, convirtiendo a la Republica de Venecia (en el afio 1941) en la primera titular
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del derecho de impresion y distribucion de la obra conocida por el nombre “Feénix”,
elaborada por Pietro di Ravena. De hecho, ya en el siglo XVII, D. Miguel de Cervantes
Saavedra fue titular de una licencia que le otorgaba derechos para la publicacion de su
obra “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (1605)” concedida y avalada por
la realeza, en la que incluso se detallaban sanciones para todo aquel que intentase

reproducir su obra sin su consentimiento.

Con el transcurso de los afios, en los siglos XVl y XIX, este tipo de bienes, que
en la actualidad reciben el nombre de bienes incorporales, comienzan a adquirir un valor
mas que notable en la sociedad. No se trataba de bienes inexistentes, pues las invenciones,
patentes y creaciones literarias siempre habian existido, pero no asi el ejercicio y
proteccion de los derechos de explotacion sobre los mismos, lo que supuso un gran

cambio en la forma en que estos se concebian.

En la actualidad, los simbolos, nombres, imagenes, dibujos, modelos industriales,
invenciones, las obras literarias y artisticas han sido objeto de tutela juridica debido a su
importante valor y prestigio econdmico; aspecto todavia mas acentuado con la aparicion
de las nuevas tecnologias y los efectos directos que en ellos han ocasionado la
globalizacién. De esta manera, podemos brevemente aseverar que las propiedades
inmateriales son el fiel reflejo de la capacidad de nuestra sociedad de crear riqueza a partir

de la atribucion de valor a un elemento intangible®.

Con el nacimiento de la conciencia de la necesidad de proteccién de los derechos
que recaen sobre los bienes incorporales, aparece inevitablemente la obligacion de tomar
decisiones dirigidas a proteger esas creaciones, siendo el ejemplo més claro, la inscripcion

de dichos bienes en un registro publico, lo que facilitaria la explotacion en exclusiva por

8 CARRASCOSA GONZALEZ, J. 2018, “Propiedad Industrial e Intelectual” en Calvo Caravaca, A. y
Carrascosa Gonzélez, J. (coord.), Derecho Internacional Privado Vol. Il, p. 1232. Granada: Comares.
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parte del titular de estos. De esta manera, los Estados han ido concibiendo diversas formas
de proteccion que se caracterizaban, en un inicio, por otorgar Unicamente una proteccién
nacional, mientras que con el transcurso de los afios ha derivado en una proteccion mucho

mas amplia y mayoritariamente internacional.

Los bienes incorporales han pasado a formar parte del patrimonio empresarial y
han alcanzado, al mismo tiempo, un mayor valor contable, lo que en una economia de
mercado se traduce en una “importancia decisiva para el buen funcionamiento y
desarrollo de la empresa.”® De esta forma, y siguiendo con el razonamiento l6gico del
Catedratico ESPLUGUES MOTA “Los derechos de propiedad industrial tienen una
naturaleza absoluta y excluyente y son oponibles con caracter erga omnes. En
consecuencia, por una parte, confiere a su titular una facultad de uso del mismo en el
mercado, y por otro permiten que aquel pueda prohibir su explotacién por cualquier
tercero. La adquisicion de estos derechos se produce, por regla general, mediante el
conocimiento de una serie de formalidades administrativas, la mas importante de las

cuales consiste en su inscripcion en un registro publico.

Desde este punto de vista, se puede considerar que los bienes inmateriales poseen
una doble vertiente en cuanto a su proteccion y efectos, por un lado, como motor de una
determinada actividad empresarial, y por otro, como limite o restriccién a la libre

competencia.

9 FERNANDEZ MASIA, E. 2012, “Proteccion Internacional de la propiedad Industrial e Intelectual” en
Esplugues Mota (ed.), Derecho del Comercio Internacional, 5% edicion, p. 114. Valencia: Tirant Lo Blanch.
10 FERNANDEZ MASIA, 0p. cit., 2018, p. 114.
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3. LA INFLUENCIA DIRECTA DE LA GLOBALIZACION Y LAS NUEVAS
TECNOLOGIAS EN LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL E INTELECTUAL.

La aparicion de las nuevas tecnologias ha supuesto un giro descomunal a la forma
en que la propiedad industrial e intelectual se entendia, llegando a convertirse en objeto
de explotacion internacional. Ya desde el siglo XIX las creaciones literarias y artisticas
entrafiaban un problema de dificil resolucion para su proteccion desde el punto de vista
del Derecho Internacional Privado, pero es indudable que actualmente esas dificultades
son mas profundas, complejas y frecuentes, pues las fronteras estatales han sucumbido

ante la supremacia de internet y las redes sociales.

Como consecuencia de la inevitable globalizacion del siglo XXI, Espafia, al igual
que el resto de los paises de su entorno, se vio obligada no s6lo a construir mecanismos
de proteccion para los bienes inmateriales a nivel nacional, sino también a fijar los
mecanismos de proteccion aplicables en el &mbito del comercio internacional. Dichos

mecanismos encontraron sus fundamentos en dos principios:

o EIl principio de territorialidad: la propiedad industrial e intelectual tiene un

caracter estrictamente territorial, debido a que se limita Gnica y exclusivamente al
Estado que como tal los concede o reconoce. “Por lo tanto, no existe un Gnico
derecho de autor o un unico derecho de propiedad industrial de alcance universal
sino que, por el contrario, existen tantos derechos nacionales de autor o tantos
derechos nacionales de propiedad industrial como Estados reconocen tales

facultades sobre ese objeto a su titular.”*! De esta manera, un derecho sobre un

11 FERNANDEZ MASIA, 6p. cit., 2018, p. 117.

10
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bien inmaterial sélo existird y podra ser protegido en el Estado que lo ha

concedido.'?

Son estos los motivos que llevan a considerar al catedratico ESPLUGUES MOTA
que las fronteras juridicas no son mas que un obstaculo a la hora de obtener la
proteccién necesaria para este tipo de bienes, debido a que se requiere el
cumplimiento de los tramites recogidos en las legislaciones de cada Estado para
que dicha proteccion sea efectiva, salvo que medie un Convenio Internacional.

Si bien es cierto que tanto la propiedad industrial como intelectual gozan de este
principio de territorialidad, la vinculacion que estas poseen con respecto al poder
publico estatal es diferente. Se puede hablar de que la vinculacion de la propiedad
intelectual es menos intensa que la industrial, pues la primera no esta sometida a
un acto de registro o concesion publica.® “Ademas, es bien conocida la
contraposicion entre derechos de autor y derechos conexos, de una parte, y
derechos de propiedad industrial, de otra, en que la existencia de los primeros
viene atribuida por ministerio de la ley, de manera que no se subordina a un
mecanismo de registro o concesion por el poder publico, por lo que la posible
inscripcién en un registro no tiene efectos constitutivos (....) creando solo una
presuncion de autoria en favor de la persona que figura como autor en la

inscripcion”,

o El principio de independencia: se caracteriza por la concepcion de que cada

Estado individualmente considerado es libre de fijar aquel régimen de proteccion
mas adecuado para este tipo de bienes, independientemente de la decision que

pudiera adoptarse sobre ese mismo bien en un pais diferente.

12 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.2 de lo contencioso-administrativo), de 26 de septiembre de 1980
[RJ 1980/3252].

13 DE MIGUEL ASENSIO, P. 2015, La legislacion sobre derechos de autor y su &mbito de aplicacion:
perspectiva europea, pp. 117-154. Recuperado de: https://eprints.ucm.es/33093/

11
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En sintesis con lo explicado, conviene destacar que Espafia ha suscrito dos de los

grandes Convenios Internacionales que han pretendido regular un entorno tan volatil y

cambiante como son los derechos reales sobre los bienes incorporales.

Por un lado y en materia de Propiedad Intelectual encontramos al Convenio de
Berna de 9 de septiembre de 1886, modificado recientemente a través del Tratado
de la Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual para la adaptacion de los
derechos de autor al mundo digital; y

Por otro, el Convenio de la Union de Paris de 1883 en materia de Propiedad
Industrial. Sin embargo, autores como CARRASCOSA GONZALEZ han siempre
sostenido que “estos convenios carecen de un enfoque definido en el Derecho
Internacional Privado”, pues entiende que “el objetivo fundamental no es serialar
la ley aplicable a los casos internacionales de explotacion, sino fijar una serie de
normas minimas relativas al régimen juridico de los derechos sobre bienes
inmateriales y permitir que los extranjeros pudieran ser titulares de este tipo de
derechos™¢, considerandolos, por tanto, incompetentes para la determinacion de

la “Ley aplicable.”

3.1. Clasificacién de la propiedad industrial e intelectual.

A razdn de obtener un desarrollo claro y conciso acerca de la normativa aplicable

para cada situacién concreta, es preciso realizar antes una clasificacion tanto de los

elementos que integran el concepto de propiedad industrial como intelectual.

1. En materia de propiedad industrial distinguimos:

14 CARRASCOSA GONZALEZ, 6p. cit., 2018, p. 1.245.

12
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« Patentes: se puede definir como el reconocimiento de la propiedad y derechos
que se adquieren por haber descubierto o establecido un procedimiento industrial
nuevo.’® De hecho, ya la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes en su art. 4.1
recoge que “Son patentables, en todos los campos de la tecnologia, las
invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles
de aplicacion industrial.” Se otorga, por tanto, una facultad y un titulo al
individuo creador que tiene por finalidad proteger el derecho de explotacion de la

invencion durante un periodo de tiempo limitado.

La Patente podrd consistir en la creacion de un nuevo producto, un
perfeccionamiento del mismo, o incluso un nuevo procedimiento. La duracién del
derecho de explotacion de la patente tendra una duracién méaxima e improrrogable

de veinte afios a contar desde la fecha de presentacion de la solicitud?®.

e Marcas: vienen a ser aquel signo distintivo con el que se identifica una entidad
en el trafico econdmico y que, al mismo tiempo, le permite diferenciarse con el
resto de la competencia. En consonancia, y de acuerdo con el art. 4 Ley 17/2001,
de 7 de diciembre, de Marcas, “Podrdn constituir marcas todos los signos,
especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las
letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los
sonidos.” De esta manera se facilita a los consumidores la identificacion del

producto en el mercado para su adquisicion.

La proteccidn y explotacion Unica y exclusiva por parte del titular con efectos
erga omnes se adquiere con su inscripcion validamente efectuada en la Oficina

Espafiola de Patentes y Marcas. EI mencionado registro se otorga por un periodo

15 FERNANDEZ MASIA, 6p. cit., 2018, p. 114.
16 Vid. Articulo 58 de Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes [BOE nim. 177, de 25/07/2015].

13
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de diez afios contados desde la fecha de presentacion de la solicitud, y podra

renovarse por periodos sucesivos de diez afios?’.

o Disefio Industrial: se define como “la apariencia de la totalidad o de una parte
de un producto, que se deriva de las caracteristicas de, en particular, las lineas,
contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en si o de su
ornamentacion."*® De esta forma, el derecho sobre un disefio industrial recaera
sobre el aspecto estético de un articulo “que puede consistir en creaciones
tridimensionales como la forma de un producto -modelo industrial-, o bien en
creaciones en dos dimensiones, como la combinacion de lineas y colores -dibujo
industrial-. ” Ademas, ya en la exposicion de motivos de la Ley 20/2003, de 7 de
julio, de Proteccion Juridica del Disefio Industrial se afirma que "el disefio
industrial se concibe como un tipo de innovacion formal referido a las
caracteristicas de apariencia del producto en si 0 de su ornamentacién™ e indica
que el bien juridicamente protegido es "el valor afiadido por el disefio al producto

desde el punto de vista comercial."

A efectos de proteccion, este tipo de disefios pueden ser registrados o no, segln
las pretensiones que tenga cada titular, debido a que en numerosas ocasiones se
trata de envases o modelos que tendran una breve utilidad, no considerando
necesaria su inscripcion. En el caso en que se proceda a su inscripcién en el
registro y para que la concesion de ese derecho produzca efectos erga omnes, ésta
tendra una duracién de cinco afios desde la fecha de solicitud, prorrogable hasta

un limite de veinticinco afos.

7 Vid. Articulo 31 de Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas [BOE niim. 294, de 08/12/2001].

18 Vid. Articulo 1.2.A de Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccién Juridica del Disefio Industrial [BOE
nam. 162, de 8 de julio de 2003]. Pp. 26348 — 26368.

19 FERNANDEZ MASIA, 6p. cit., 2018, pp.115 — 116
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2. La propiedad intelectual, por otro lado, se define como un conjunto de derechos
reales que recaen sobre el creador de una obra artistica o literaria, cuya proteccion se
prolonga durante la vida del autor y hasta los setenta afios después de su muerte.?° Este
tipo de propiedad esta configurada por derechos de caracter personal y patrimonial “que
atribuyen al autor la plena disposicion y el derecho exclusivo a la explotacién de la obra,
sin mas limitaciones que las establecidas en la Ley.”?! De hecho, nuestro sistema prevé
una serie de facultades juridicas que derivan del denominado “derecho moral del autor”
recogidas en los arts. 14 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, generalmente
inalienables e imprescriptibles. Ese derecho de autor “sintoniza con el Derecho Natural
y la defensa del autor de la obra, pues se trata, efectivamente, de proteger al autor porque
ello se considera justo.”’?* Sin embargo, en el Sistema del Copyright mas propio de la
vertiente anglosajona, el titular del derecho no posee ese derecho moral que recae sobre

el autor o, en el caso de ostentarlo, las facultades sobre el mismo son infimas.

Por altimo, y tras haber analizado ambos tipos de propiedades, deviene mas que
interesante sefialar que la principal diferencia que rige entre la propiedad industrial e
intelectual es que esta ultima no requiere de una inscripcion en un registro publico para
ser oponible frente a terceros; diferencia que repercutira en la determinacion de la “Ley

aplicable”.

20 Vid. Articulo 26 de Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones
legales vigentes sobre la materia [BOE num. 97, de 22/04/1996].

2L Vid. Articulo 2 de Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

22 CARRASCOSA GONZALEZ, 6p. cit., 2018, pp. 1234 — 1235.
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4.

“LEY APLICABLE” Y CONVENIOS INTERNACIONALES EN EL
MARCO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.

La determinacion de la ley aplicable en el ambito internacional plantea una serie

de aspectos que dificultan su precision, problemas de una enorme envergadura que

constata la diferencia con los derechos reales que recaen sobre bienes corporales como

los bienes muebles o inmuebles. Dichos inconvenientes son, seguin CARRASCOSA
GONZALEZ y CALVO CARAVACA, los siguientes:?

La imposibilidad de aplicar la Lex Rei Sitae, ya que se basa en la aplicacion de la
Ley del lugar en que se encuentra el bien, pero al tratarse de bienes incorporales
y por ende bienes no fisicos, se considera totalmente inaplicable. Este principio
del Derecho Internacional Privado esta consagrado en el articulo 10.1 del Codigo
Civil espafiol “1. La posesion, la propiedad, y los demas derechos sobre bienes
inmuebles, asi como su publicidad, se regiran por la ley del lugar donde se hallen.

La misma ley sera aplicable a los bienes muebles.”

La inexistencia de un Derecho Material Uniforme y con caracter mundial, lo que
implica que se deberan de cumplir los requisitos que cada Estado fije para la
creacion de una patente o una marca, por lo que solo existira, se protegera e
infringira en el Estado en que haya sido concedida. Un claro ejemplo de ello es la
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3%) nam. 2011/1980, de 26 de septiembre,
en la que se recoge que una marca inscrita y concedida en Estados Unidos puede

existir y ser valida en este pais, pero no por ello existira en Espafia.

Por todo ello, y ante las serias dificultades para determinar la ley aplicable para

este tipo de propiedades, surgen dos principios generales:

22 CARRASCOSA GONZALEZ, 6p. cit., 2018, pp.1239 - 1241
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o LaLex Originis, consistente en que la ley aplicable sobre este tipo de bienes es la
del lugar en que la obra fue concedida o difundida por primera vez; y si la misma
fuera inédita, la ley correspondiente seria la del pais cuya nacionalidad ostenta el
autor?. La aplicacion de este principio beneficiaria indudablemente al autor de la
obra, pues le serian reconocidos internacionalmente sus derechos sobre la misma
y con plenos efectos frente a terceros. Sin embargo, se trata de un principio que
no casa correctamente con el principio de territorialidad que rige en los bienes
inmateriales, lo que supondria una “aplicacion constante de Leyes extranjeras en
cada pais en cuyo territorio se utilice o explote la obra, lo que perjudica a
terceros, obligados a informarse sobre las Leyes extranjeras que rigen las

creaciones intelectuales que se explotan y difunden en un pais concreto.”®

o LalLex Loci Protectionis recoge una perspectiva diversa en cuanto a ley aplicable
se refiere. Se considera, de esta forma, que la Ley aplicable a los bienes
inmateriales deber ser aquella Ley del Estado en que la obra se explota y difunde.
A diferencia de la Lex Originis, este principio posee una serie de ventajas y
encajaria perfectamente con el caracter territorial que poseen los bienes
inmateriales, permitiendo que aquellos sujetos que ejerciten los derechos sobre
este tipo de bienes estén Unicamente obligados a observar la Ley de ese pais
concreto en que se explota. Sin embargo, también existen una serie de
inconvenientes, siendo uno de ellos, la globalizacién, pues una obra en la
actualidad puede ser objeto de explotacién a escala mundial en un mismo periodo
de tiempo, recayendo sobre el autor la obligacion de probar los derechos que
ostenta sobre su obra en cada uno de los paises en los que la misma se ha explotado

ilicitamente.

24 CARRASCOSA GONZALEZ, 6p. cit., 2018, pp. 1242 — 1243,
25 CARRASCOSA GONZALEZ, 6p. cit., 2018, pp. 1243 — 1244,
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Siguiendo con este razonamiento, el articulo 10.4 del Cddigo Civil recoge que
“Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegeran dentro del territorio
espafiol de acuerdo con la ley espariola, sin perjuicio de lo establecido por los convenios
y tratados internacionales en los que Espania sea parte.” Este articulo hace referencia a
la primacia y aplicacion preferente de los Convenios Internacionales vigentes en materia
de propiedad industrial e intelectual; todo ello de conformidad con lo establecido en el
art. 96 de la Constitucion Espafiola?® y con lo fijado en la Sentencia del Tribunal Supremo
de 3 de febrero de 1987 [RJ.1987/678] “(...) de existir alguna disconformidad entre el
Convenio de Paris y el Estatuto de la Propiedad Industrial, habria de prevalecer lo
dispuesto en aquél, habida cuenta del numero uno del art. 96 de la Constitucién
Espafiola. "2’ Por este motivo, para determinar cual debe ser la Ley aplicable al caso
concreto, sera necesario hacer referencia a aquellos Convenios Internacionales de mayor

relevancia en materia de propiedad intelectual e industrial.

En lo concerniente a la propiedad intelectual, el Convenio de Berna de 1886 para
la proteccion de las obras literarias y artisticas determina que la Lex Loci Protectionis es
la que mejor se adapta a la naturaleza de este tipo de bienes, fijando asi en su art. 5.2 una
norma de conflicto que garantiza que los autores de un Estado miembro “asi como los
demas por las obras que hayan publicado por primera vez en un Estado miembro,
gozaran en todos los demés de los derechos que conceden sus respectivas legislaciones,
asi como de los derechos especialmente establecidos en el Convenio. "2 Ademas, este

% Articulo 96.1 Constitucion Espafiola “Los tratados internacionales validamente celebrados, una vez
publicados oficialmente en Espafia, formaran parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones s6lo
podran ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo
con las normas generales del Derecho internacional.”

2T CARRASCOSA GONZALEZ, J. 2001, Ley aplicable a las patentes en Derecho Internacional Privado
Espafiol, 19, pp. 7- 48. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=291571

2 DE MIGUEL ASENSIO, P. 2015, La legislacién sobre derechos de autor y su &mbito de aplicacion:
perspectiva europea, pp. 117-154. Recuperado de: https://eprints.ucm.es/33093/
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mismo articulo recalca que el ejercicio y disfrute de estos derechos no estan subordinados

a una inscripcion en un registro publico o formalidad alguna.

Un claro ejemplo de la relevancia que ostenta la Ley aplicable la encontramos en
la Sentencia del Tribunal Supremo (seccién 1%), nim. 177/2015, de 13 de abril en la que
este se pronuncia acerca de la duracion legal de explotacion de las obras del escritor inglés
Gilbert Keith Chesterton, pues en funcion de la ley aplicable al supuesto, la duracién de
la proteccion podria ser superior o inferior. Finalmente, el Alto Tribunal sostuvo que al
haberse explotado y difundido la obra en Espafia, y siendo este el pais al que se le
reclamaba proteccion, la duracion de la misma seria de 80 afios?® tras el fallecimiento del
autor, aplicandose, por tanto, la normativa espafiola, en detrimento del art. 7.1 del
Convenio de Berna gue sostenia que la duracién de proteccion comprendia la vida del

autor y los 50 afios posteriores a su muerte.®

Este principio de la Lex Loci Protectionis también encuentra respaldo en
Reglamento (CE) n.° 864/2007, de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las
obligaciones extracontractuales (<Roma Il»), ya que en su articulo 8 establece que “la ley
aplicable a la obligacion extracontractual que se derive de una infraccion de un derecho

de propiedad intelectual serd la del pais para cuyo territorio se reclama la proteccion. ”

Por otro lado, y en lo que respecta a la ley aplicable a la propiedad industrial, el
Convenio de la Unién de Paris de 1883, considerado como el Convenio mas relevante en

esta materia, fija en su art. 2.2 una norma de conflicto que no variara en exceso de lo

2 Disposicion transitoria segunda del Real Decreto legislativo 1/1996, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones
legales sobe la materia [BOE nam. 97, de 22/04/1996] “Las personas juridicas que hayan adquirido a
titulo originario la propiedad de una obra en virtud de la Ley de 10 de enero de 1879, sobre Propiedad
Industrial e Intelectual, tendran la potestad de ejercer los derechos de explotacion por un plazo de ochenta
anos.

30 Vid. Articulo séptimo de Convenio de Berna para la proteccion de las obras literarias y artistica, del 9 de
septiembre de 1886, revisado en Berlin el 13 de noviembre de 1908 y en Roma el 2 de junio de 1928 [Gaceta
de Madrid nim. 115, de 25/04/1933, pp. 618 — 623.

19

ull.es



it

recogido en el Convenio de Berna, pues sostiene que seré aplicable la Ley del pais para
cuyo ambito se ha solicitado proteccién, promulgando asi la inexorable aplicacion de la

Lex Loci Protectionis.

En ultima instancia, debemos tener en cuenta que todas las cuestiones relativas a
la existencia, contenido y titularidad de los derechos de propiedad intelectual e industrial
que se vulneren, se regularan por la Ley del pais en que éstos fueran vulnerados,
determinada a través del art. 10.4 del CC. Si bien es cierto que existen dos corrientes
doctrinales, una en la que se le atribuye al art. 5.2 del Convenio de Berna un caracter mas
amplio, considerando que esta es la norma de conflicto aplicable; y otra que entiende que
para las cuestiones de existencia y titularidad de este tipo de bienes es aplicable Lex Loci
Protectionis en virtud del art. 10.4 del CC.

Al contrario, en materia de responsabilidad extracontractual (plagio, usurpacion de
patente, etc.), la ley aplicable seria determinada con arreglo al art. 8 del Reglamento (CE)
n.° 864/2007 «Roma I1».3! Sin embargo, el art. 5.2 del Convenio de Berna prevalecera
sobre este Reglamento porque asi lo establece este mismo en su art. 28.1 “El presente
Reglamento no afectara a la aplicacion de los convenios internacionales en que sean
parte uno o mas Estados miembros en el momento de la adopcidén del presente
Reglamento y que regulen los conflictos de leyes en materia de obligaciones
extracontractuales.” Por lo tanto, serd el art. 5.2 del Convenio de Berna el que fijara la
Ley aplicable a la responsabilidad extracontractual ocasionada por la infraccién de

derechos de propiedad intelectual.

51 CARRASCOSA GONZALEZ, 6p. cit., 2018, pp. 1254 — 1255
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5. LASMEDIDAS CAUTELARESEN LOS LITIGIOS INTERNACIONALES.

El anélisis de los elementos, agentes externos (tales como la globalizacién o el
aumento de la litigiosidad transfronteriza) y las especificidades tipicas que inciden sobre
bienes tan caracteristicos como son los bienes inmateriales, han tenido como finalidad la
consolidacién de un punto de partida que nos facilitara el desarrollo y la comprension de

las medidas cautelares susceptibles de aplicacion en los litigios internacionales.

5.1. Aproximacion al concepto de Medidas Cautelares en el ordenamiento

juridico espafiol.

El derecho fundamental a la Tutela Judicial Efectiva regulado en el art. 24 de la
Constitucion Espafiola es el fundamento a partir del cual surge el concepto de justicia
cautelar. La finalidad que busca este concepto es la obtencion de una sentencia sobre el
fondo del asunto y que, a su vez, se garantice la efectividad o cumplimiento de la misma
por parte del 6rgano jurisdiccional, evitando pronunciamientos que “devengan ineficaces
o de imposible cumplimiento. 32 Asi, el Tribunal Constitucional en Sentencia (sala 2?)
nam. 218/1994, de 18 de julio, establece que “La potestad jurisdiccional de suspension,
como todas las medidas cautelares, responde a la necesidad de asegurar, en su caso, la
efectividad del pronunciamiento futuro del 6rgano judicial: esto es, de evitar que un
posible fallo favorable a la pretensién deducida quede (contra lo dispuesto en el art. 24.1
C.E.) desprovisto de eficacia por la conservacion o consolidacion irreversible de
situaciones contrarias al derecho o interés reconocido por el 6rgano judicial en su

momento. "33

% ARANGUREN PEREZ, I. y GONZALEZ RIVAS, J. J. 2006, Comentarios a la ley de reguladora de la
jurisdiccion contenciosa administrativa 29/1998, de 13 de julio, p. 978. Madrid: Aranzadi.
33 Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno), nim. 238/1992, de 17 de diciembre.
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Si bien es cierto que las medidas cautelares pretenden asegurar la eficacia en un
procedimiento, su uso se encuentra limitado al cumplimiento de unos requisitos
esenciales, como son la acreditacion de la existencia del fumus Boni iuris (apariencia de
buen derecho) y el periculum in mora (riesgo generado por el transcurso del tiempo).
Como es légico, el cumplimiento de estos requisitos y la carga de la prueba recaera sobre
el solicitante de las medidas cautelares, tal y como establece el articulo 728 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.3* La adopcion de las medidas cautelares esta, ademas, subordinada
a la prestacién de caucion bastante y suficiente que garantice los dafios y perjuicios que
puedan suscitarse en el patrimonio de aquel sobre el que recaen, salvo que expresamente
se disponga lo contrario. En cualquier caso, sera el solicitante de las medidas quién
ofrecera en su escrito la clase y suficiencia de la caucién, recayendo sobre el Tribunal la
decision de si esta se adecta a la naturaleza y contenido de la prestacion.®

Brevemente conviene recalcar que en materia de propiedad industrial, el
periculum in mora ostenta una connotacion particular, pues en este tipo de litigios las
solicitudes de cesacion de una actividad o su atencion, pretenden “poner fin
(provisoriamente) a un dafio inmediato en el derecho cuya titularidad se afirma, por lo
que (...), mas que asegurar la ejecucion (propio de las medidas conservativas
tradicionales), lo que se persigue y el legislador permite (art 726.2 LEC ) es evitar el
riesgo de que aumente ese daiio. ”® El juzgado de lo Mercantil de la provincia de Alicante
habia ya reconocido que “en unas materias tan sensibles como son la propiedad industrial
y la competencia en el mercado, la demora en el tiempo de una resolucién judicial puede

dar lugar a que el perjudicado sea apartado de cientos mercados sin que una

34 Articulo 728.1 y 2 de Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil “Sélo podran acordarse
medidas cautelares si quien las solicita justifica, que, en el caso de que se trate, podrian producirse durante
la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidieren o
dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria. 2. El
solicitante de medidas cautelares también habra de presentar con su solicitud los datos, argumentos y
justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del Tribunal, sin prejuzgar el fondo del
asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretension.”

% Vid. Art. 728.3 LEC.

3 Auto del Juzgado de lo Mercantil de Alicante (n. °1), niim. 34/2011 de 31 de enero.

22

ull.es



it

indemnizacion econdmica posterior pueda llegar a resarcir de los perjuicios al no poder

recuperarse los mercados ya perdidos.”’

En lo concerniente a la tramitacion, las medidas cautelares se solicitan, como regla
general, junto con la demanda principal; aunque existe la posibilidad de solicitar esas
medidas con anterioridad a la presentacion de la misma, siempre que se acrediten razones
de urgencia o necesidad.®® De la misma manera se podran solicitar con posterioridad a la
presentacion de la demanda “cuando la peticidn se base en hechos y circunstancias que
justifiquen la solicitud en esos momentos. *’%°

El Tribunal encargado de decidir sobre la peticion de medidas cautelares lo hara
previa audiencia del demandado, salvo que se trate de razones de extrema urgencia o esta
pueda comprometer la efectividad de la medida, pudiendo en estos casos acordarla, sin

mas tramites, mediante auto (Inaudita Parte).*

Las medidas cautelares recogidas en nuestro ordenamiento juridico no son
numerus clausus, basta con que cumpla con los siguientes requisitos: que esté dirigida
exclusivamente a hacer efectiva una posible sentencia estimatoria, que siendo la medida
igualmente eficaz sea la menos gravosa para el demandado y, por Gltimo, que tenga un
caracter temporal, provisional, condicionado y susceptible de modificacion.** No
obstante, si que existen una serie de medidas a la que la ley atribuye un caracter especifico

y que se encuentran reguladas en el art. 727 LEC.%?

37 Auto del Juzgado de lo Mercantil de Alicante (n. °2), nim. 318/2015, de 14 de enero.

3 Vid. Art. 730 LEC.

% Vid. Art. 730.4 LEC.

4 FOLGUERA CRESPO, J. y MARTINEZ CORRAL, B. 2015, Las normas de defensa de la competencia:
Medidas  Cautelares en su  aplicacion  judicial  directa, p.6. Recuperado  de:
https://www.uria.com/documentos/publicaciones/1676/colaboraciones/549/documento/049Competencial
M.pdf?id=1929

41 Vid. Art. 726 LEC.

42 1.2 El embargo preventivo de bienes, para asegurar la ejecucion de sentencias de condena a la entrega
de cantidades de dinero o de frutos, rentas y cosas fungibles computables a metalico por aplicacion de
precios ciertos. 2.2 La intervencion o la administracion judiciales de bienes productivos, cuando se
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5.1.1. Medidas Cautelares especificas y relativas a la propiedad industrial e

intelectual.

Sin perjuicio de la aplicacion de las medidas cautelares mencionadas en el
apartado anterior, el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, ha establecido en su art. 141, una
serie de medidas con caracter especifico que se podran solicitar ante la autoridad judicial
en caso de infraccion de un derecho de propiedad intelectual, o cuando se determine la
existencia de un temor racional y fundado de que este se producira inminentemente.

Estas medidas podran consistir en:

1. “La intervencion y el depdsito de los ingresos obtenidos por la actividad ilicita
de que se trate 0, en su caso, la consignacion o depdsito de las cantidades debidas

en concepto de remuneracion.

pretenda sentencia de condena a entregarlos a titulo de duefio, usufructuario o cualquier otro que comporte
interés legitimo en mantener o mejorar la productividad o cuando la garantia de ésta sea de primordial
interés para la efectividad de la condena que pudiere recaer. 3.2 El depédsito de cosa mueble, cuando la
demanda pretenda la condena a entregarla y se encuentre en posesion del demandado. 4.2 La formacién
de inventarios de bienes, en las condiciones que el tribunal disponga. 5.2 La anotacién preventiva de
demanda, cuando ésta se refiera a bienes o derechos susceptibles de inscripcion en Registros publicos. 6.2
Otras anotaciones registrales, en casos en que la publicidad registral sea util para el buen fin de la
ejecucion. 7.2 La orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad; la de abstenerse
temporalmente de llevar a cabo una conducta; o la prohibicién temporal de interrumpir o de cesar en la
realizacién de una prestacion que viniera llevAndose a cabo. 8.2 La intervencién y depésito de ingresos
obtenidos mediante una actividad que se considere ilicita y cuya prohibicion o cesacion se pretenda en la
demanda, asi como la consignacion o depoésito de las cantidades que se reclamen en concepto de
remuneracioén de la propiedad intelectual. 9.2 El dep6sito temporal de ejemplares de las obras u objetos
gue se reputen producidos con infraccién de las normas sobre propiedad intelectual e industrial, asi como
el deposito del material empleado para su produccién. 10.2 La suspensién de acuerdos sociales
impugnados, cuando el demandante o demandantes representen, al menos, el 1 o el 5 por 100 del capital
social, segin que la sociedad demandada hubiere o no emitido valores que, en el momento de la
impugnacion, estuvieren admitidos a negociacion en mercado secundario oficial.11.2 Aquellas otras
medidas que, para la proteccién de ciertos derechos, prevean expresamente las leyes, o que se estimen
necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en la sentencia
estimatoria que recayere en el juicio.
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2. La suspension de la actividad de reproduccién, distribucion y comunicacion
publica, segun proceda, o de cualquier otra actividad que constituya una
infraccion a los efectos de esta Ley, asi como la prohibicion de estas actividades
si todavia no se han puesto en préctica.

3. Elsecuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material empleado
principalmente para la reproduccion o comunicacion publica.

4. El secuestro de los instrumentos, dispositivos, productos y componentes referidos
en los articulos 102.c) y 196.2 y de los utilizados para la supresion o alteracién
de la informacion para la gestion electronica de los derechos referidos en el
articulo 198.2.

5. El embargo de los equipos, aparatos y soportes materiales a los que se refiere el
articulo 25, que quedaran afectos al pago de la compensacion reclamada y a la
oportuna indemnizacion de dafios y perjuicios.

6. La suspension de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se
valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de
lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la

informacion y del comercio electrénico.*®”

En lo que respecta a las marcas, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas
recoge en su art. 61 Ter la posibilidad de proceder a la anotacion preventiva de la demanda

en el registro de marcas, de conformidad con el art. 727. 6.° LEC.

En Gltima instancia, la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes también establece
una serie de medidas orientadas a la proteccion de este tipo de bienes inmateriales. Para
ello, en su art. 11 determina que sera posible suspender el procedimiento de concesion de
una patente a la persona solicitante que pudiera no ser titular de la misma. De igual

4 Vid. Art. 141 de Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales
vigentes sobre la materia [BOE nam. 97, de 22/04/1996].
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manera, en el art. 117 se legitima al licenciatario de una patente para ejercitar las acciones
por infraccion de ésta, en caso de que el titular se negara a ejercitarla, pudiendo asi
solicitar que se adopten las medidas cautelares pertinentes. Y, por altimo, al igual que en
el supuesto de la Ley de propiedad intelectual, en el art. 128 se recogen otras medidas
especificas como “La cesacion de los actos que pudieran infringir el derecho del
peticionario (...), La retencién y depdsito de las mercancias presuntamente infractoras
del derecho del titular de la patente, (...) el afianzamiento de la eventual indemnizacion

de dafios y perjuicios (...) o las anotaciones registrales que procedan.”

5.2. El concepto de Medidas Cautelares en el Reglamento Bruselas | Bis.

El reglamento (UE) num. 1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la
ejecucion de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — en adelante RB | Bis-,
no recoge en su articulado una definicion de medidas cautelares, motivo por el que remite
directamente a las medidas previstas por la Ley de cada Estado miembro.** Esa
incapacidad para fijar una definicion comun no hace méas que acentuar las diferencias de
regulacién y criterios existentes entre los distintos Estados. Sin embargo, el TJUE ha ido
un paso mas alld y las ha definido de la siguiente manera: “procede considerar como
«medidas provisionales o cautelares» a efectos del articulo 24 las medidas que, en las
materias incluidas en el &mbito de aplicacion del Convenio, estan destinadas a mantener
una situacion de hecho o de Derecho para salvaguardar derechos cuyo reconocimiento

se solicita, ademas, al Juez que conoce del fondo del asunto.*”

4 Vid. Articulo 35 de RB | Bis.
4 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unidn Europea (Sala Quinta), asunto. C-261/90 — Reichert y
Kockler/Dresdner Bank, de 26 de marzo de 1992, para.34.
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De hecho, el propio reglamento se limita Unica y exclusivamente a reconocer, a
través de la Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los
derechos de propiedad intelectual, que corresponde a los estados miembros fijar las
medidas y los procedimientos destinados a garantizar los derechos de propiedad
intelectual e industrial® de una manera justa, equitativa y eliminando aquellos

procedimientos complejos o gravosos.*’

Por todo ello, y a razén de determinar el 6rgano jurisdiccional competente para la
adopcion de las medidas cautelares, sera preciso realizar un analisis acerca de como se

establece la Competencia Judicial Internacional en el Reglamento Bruselas | Bis.

5.3. La determinacion de la Competencia Judicial Internacional en el &mbito
del Reglamento Bruselas | Bis y LOPJ, asi como para la adopcién de medidas

cautelares.

En esta materia se cumple con el &mbito material del RB 1 bis, con primacia de
aplicacion, siempre que el Tribunal ante el que se presente la demanda sea un érgano
jurisdiccional de un Estado miembro (d&mbito de aplicacién espacial) y el temporal, que

se trate de acciones judiciales ejercitadas a partir del 10 de enero de 2015.48

Una vez determinada la aplicabilidad del RB | Bis, segin el catedratico
CARRASCOSA GONZALEZ, en funcion del tipo de litigio y las propiedades a las que

afecte, se pueden distinguir una serie de supuestos:*°

4 Vid. Articulo primero de Directiva (UE) nim. 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de
los derechos de propiedad intelectual. L195/16.

47 Vid. Articulo tercero de Directiva (UE) nim. 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004.

4 Vid. Art. 66 RB | BIS.

4 CARRASCOSA GONZALEZ, 6p. cit., 2018, pp. 1235 — 1237.
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o En los litigios sobre inscripciones o validez de los bienes subordinados a
inscripcion (patente, marca, etc.) seran competentes, en funcion del art. 24.4 del
Reglamento Bruselas | Bis, los 6rganos jurisdiccionales del Estado “en gue se
haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depdsito o registro en virtud
de lo dispuesto en algin instrumento de la Unién o en algun convenio

internacional.”

« En litigios que recaigan sobre la validez de las inscripciones en los registros
publicos, seran competentes exclusivamente los Tribunales del Estado en que

se encuentre el registro, tal y como recoge el art. 23.3 del R. Bruselas | Bis.

o En aquellos litigios relativos a la titularidad de los derechos sobre los bienes
inmateriales, el Reglamento Bruselas | bis carece de foros especificos, por lo que
se determinard a través de los foros generales de éste (art. 4°° y 25-26°! RB | Bis).

SO Art. 4 RB | BIS “1. Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado
miembro estaran sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a los érganos jurisdiccionales de dicho Estado.
2. A las personas que no tengan la nacionalidad del Estado miembro en que estén domiciliadas les seran
de aplicacion las normas de competencia judicial que se apliquen a los nacionales de dicho Estado
miembro. ”

51 Articulo 25 RB | Bis “Si las partes, con independencia de su domicilio, han acordado que un érgano
jurisdiccional o los érganos jurisdiccionales de un Estado miembro sean competentes para conocer de
cualquier litigio que haya surgido o que pueda surgir con ocasion de una determinada relacion juridica,
tal 6rgano jurisdiccional o tales érganos jurisdiccionales seran competentes, a menos que el acuerdo sea
nulo de pleno derecho en cuanto a su validez material segin el Derecho de dicho Estado miembro. Esta
competencia seré exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes. El acuerdo atributivo de competencia
debera celebrarse: a) por escrito o verbalmente con confirmacidn escrita; b) en una forma que se ajuste a
los habitos que las partes tengan establecido entre ellas, o ) en el comercio internacional, en una forma
conforme a los usos que las partes conozcan o deban conocer y que, en dicho comercio, sean ampliamente
conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial
considerado (...)."

Articulo 26 RB | Bis “I. Con independencia de los casos en los que su competencia resulte de otras
disposiciones del presente Reglamento, sera competente el érgano jurisdiccional de un Estado miembro
ante el que comparezca el demandado. Esta regla no sera de aplicacion si la comparecencia tiene por
objeto impugnar la competencia o si existe otra jurisdiccion exclusivamente competente en virtud del
articulo 24. 2. En las materias contempladas en las secciones 3, 4 0 5, si el demandado es el tomador del
seguro, el asegurado, un beneficiario del contrato de seguro, la persona perjudicada, el consumidor o el
trabajador, el 6rgano jurisdiccional se asegurard, antes de asumir la competencia en virtud del apartado
1, de que se ha informado al demandado de su derecho a impugnar la competencia del 6rgano
Jjurisdiccional y de las consecuencias de comparecer o no.”

28

ull.es



it

En ultima instancia, si no fuera aplicable el RB | Bis, nos tendriamos que dirigir
al art. 22 LOPJ que sefiala los casos en que son competentes los Tribunales

espafioles.>?

e En litigios ocasionados por una vulneracion de los derechos de propiedad
industrial e intelectual, como estamos en el ambito de la responsabilidad por dafios
y perjuicios, se aplicaran las reglas generales de las obligaciones
extracontractuales establecidas en el RB | Bis. Estas reglas se encuentran

recogidas en los siguientes preceptos

- El articulo 4 dictamina que “las personas domiciliadas en un Estado
miembro estaran sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a los 6rganos

jurisdiccionales de dicho Estado.”®®

- El art. 25 estipula que las partes podran alcanzar un acuerdo para
someterse a los oOrganos jurisdiccionales de un Estado miembro. El
catedratico PALAO MORENO se refiere a este fuero como el de la
autonomia de la voluntad expresa®, pues pese a ser poco frecuente en el
ambito extracontractual, se prevé para situaciones muy concretas en las
gue se pone en valor la autonomia de la voluntad de las partes (STJUE,
sala 4%, asunto C-352/13, CDC Hydrogen Peroxide, de 21 de mayo de
2015).

- Elarticulo 26 del RB | Bis indica que sera competente el 6rgano

jurisdiccional ante el que comparezca el demandado en el caso de que la

52 Vid. Articulos 22 bis y ter LOPJ

53 STJUE (sala 29), asunto C- 27/17 AB “Fly LAL - Lithuaniane Airlines, de 5 de julio de 2018.

% ESPLUGUES MOTA, C.; IGLESIAS BUHIGUES, J.L. y PALAO MORENO, G. 2019, Derecho
Internacional Privado 132 Edicidn, p.668. Valencia: Tirant Lo Blanch.
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competencia no hubiera sido atribuida previamente a un O6rgano
jurisdiccional concreto. Este fuero es denominado por la doctrina como
fuero de la autonomia de la voluntad tacita. De hecho, el TJUE en
Sentencia de 13 de julio en el asunto C-433/16 Bayerische Motoren Werke
AG atribuy6 la competencia a los Tribunales de Napoles debido a que una
de las partes, en este caso, BMW, propuso una excepcién basada en la
existencia de la demanda y del mandato del representante de Acacia ante
estos tribunales, aceptando tacitamente la competencia del Tribunal

Italiano.

e Junto a estos fueros generales, el RB | Bis incorpora en su art. 7.2 un fuero
especifico, en materia de responsabilidad, segun el cual “una persona domiciliada
en un Estado miembro podra ser demandada en otro Estado miembro: en materia
delictual o cuasidelictual, ante el érgano jurisdiccional del lugar donde se haya
producido o pueda producirse el hecho dafioso.” En cualquier caso, para que este
fuero sea aplicable se requerira que el demandado tenga su domicilio en un Estado
miembro, ya que asi lo establece el TIUE en su sentencia de 1 de marzo de 2015,
en el asunto C-281/02 OWUSU. En defecto de estos fueros, sera de aplicacion el
articulo 22 LOPJ anteriormente mencionado, otorgandole la competencia a los

Tribunales Espafioles.

No obstante, si la infraccion de estos derechos deriva de una relacion contractual, ha
de tenerse en cuenta el articulo 7 del RB | Bis, para la determinacion de la

Competencia, segun el cual >

5 Art. 7.1 RB | BIS “Una persona domiciliada en un Estado miembro podra ser demandada en otro Estado
miembro: 1) a) en materia contractual, ante el drgano jurisdiccional del lugar en el que se haya cumplido
o deba cumplirse la obligacion que sirva de base a la demanda; b) a efectos de la presente disposicion, y
salvo pacto en contrario, dicho lugar serd: cuando se trate de una compraventa de mercaderias, el lugar
del Estado miembro en el que, segin el contrato, hayan sido o deban ser entregadas las mercaderias, y
cuando se trate de una prestacion de servicios, el lugar del Estado miembro en el que, segin el contrato,
hayan sido o deban ser prestados los servicios.”
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o En lo que respecta a las vulneraciones de los derechos inmateriales, cuando
actuaciones como el plagio o usurpacion de la marca se produzcan a distancia,
CARRASCOSA GONZALEZ sostiene que existen tres foros:>® el del lugar de
origen del ilicito (pudiendo reclamar por todos los dafios sufridos en todo el
mundo (art. 7.2 RB | BIS y art. 22 quinquies®’ LOPJ), el foro del lugar en que el
dafio se produce, quedando restringida la reclamacién a los dafios que
exclusivamente se hayan ocasionado en este este territorio (art. 7.2 RB I BIS y art.
22 quinquies LOPJ), y el foro global que determina que son competentes los
organos jurisdiccionales del pais del domicilio del demandado, pudiéndose
reclamar integramente el dafio generado (art. 4 RB | Bis).

o Encuanto a las medidas cautelares, la competencia para adoptarlas y sus efectos,
el foro a la que se hacia alusion anteriormente estara condicionado por un
elemento tan fundamental como es la determinacion del érgano jurisdiccional
competente para el fondo del asunto, en los términos que hemos analizado mas
arriba, pues con la entrada en vigor de este reglamento y la nueva redaccién del
art. 2.A, “a los efectos del capitulo IIlI, «resoluciony» engloba las medidas
provisionales o las medidas cautelares acordadas por un 6rgano jurisdiccional
competente, en virtud del presente Reglamento, para conocer sobre el fondo del
asunto”, las medidas cautelares otorgadas exclusivamente a través del art. 35 del
RB | Bis, no tendran la consideracion de resoluciones y por tanto no seran
susceptibles de ejecucion automaética de acuerdo con las disposiciones de ese

capitulo.®

% CARRASCOSA GONZALEZ, 6p. cit., 2018, pp. 1258 — 1259.

57 Art. 22 quinquies B, LOPJ “Asimismo, en defecto de sumision expresa o tacita y aunque el demandado
no tuviera su domicilio en Espafia, los Tribunales espafioles serdn competentes: b) En materia de
obligaciones extracontractuales, cuando el hecho dafioso se haya producido en territorio espafiol.

% SALVADOR FERRANDIS & PARTNERS 2016, Las medidas cautelares en los litigios internacionales
de propiedad industrial e intelectual en el Reglamento Bruselas 1. Recuperado de:
https://lwww.sfplegal.com/es/las-medidas-cautelares-en-los-litigios-internacionales-de-propiedad-
industrial-e-intelectual-en-el-reglamento-bruselas-i.
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Antes de la reforma, las medidas cautelares adoptadas por los 6rganos jurisdiccionales
de un Estado miembro no competente sobre el fondo del asunto tenian efectos
extraterritoriales. Este foro especial del art. 35 RB | Bis se caracterizaba primordialmente
por la posibilidad de solicitar en un Estado miembro las medidas cautelares previstas por
la Ley de ese mismo Estado, lo que permitié que los demandantes pudieran dirigirse a
aquel Estado en que se estableciera la medida mas beneficiosa para sus intereses. Como
es evidente, se trataba de una regulacion muy beneficiosa para la parte actora y susceptible
de generar abusos y disparidad entre las partes, lo que podia derivar en un proceso sin las
debidas garantias. Un ejemplo de este tipo de actuaciones fue el constante recurso ante
los Tribunales ingleses para solicitar el “anti-suit injunctions”*® que impedia al
demandado iniciar o continuar un procedimiento judicial o arbitral ante los tribunales de

otro Estado.s°

Con la regulacion vigente, cuando un juez o un érgano jurisdiccional (no
competente sobre el fondo del asunto) adopte una medida cautelar en base al art. 35 del
RB | Bis se encontraran con limitaciones a su circulaciéon, debido a que no seran
ejecutables automaticamente. Asi, lo establece el Considerando 33 del RB | Bis al
reconocer que “cuando las medidas provisionales y cautelares sean ordenadas por un
organo jurisdiccional de un Estado miembro que no es competente en cuanto al fondo
del asunto, su efecto debe circunscribirse, en virtud del presente Reglamento, al territorio

de ese Estado miembro.”

En orden con lo expuesto, cabe resefiar que otras de las grandes modificaciones a
las que se someti6 el RB | Bis se recogio también en el considerando 33, imposibilitando
asi que el 6rgano jurisdiccional pudiera adoptar medidas cautelares, sin previa audiencia

%9 STJUE (Pleno), asunto C- 159/02 — Turner, de 27 de abril 2004.

80 ALJURE SALAME, A. 2018, /Y si nos llega una ‘anti suit injunction’? Recuperado de:
https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-impreso/mercantil-propiedad-intelectual-y-
arbitraje/y-si-nos-llega-una-anti
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al afectado (inaudita parte), debido a que el legislador europeo considerd que en estos
casos no se garantizan los derechos de defensa que deben acompafiar al demandado a lo

largo del procedimiento.

6. ESPECIAL CONSIDERACION A LA MARCA COMUNITARIA.

Las instituciones comunitarias, conscientes de las enormes diferencias existentes
entre las legislaciones de los Estados miembros en materia de propiedad industrial,
deciden armonizar los aspectos mas especificos de los derechos que recaen sobre estas
materias, a razon de obtener una proteccion uniforme y armonizada. Para ello se supera
la consideracion territorial tan caracteristica de los derechos de propiedad industrial,
instaurando asi una serie de derechos Unicos para el conjunto de la Comunidad.®! De
hecho, tras la aprobacion del Tratado de Lisboa, el articulo 118 del Tratado de
Funcionamiento de la Union Europea dispuso expresamente que ‘“en el dmbito del
establecimiento o del funcionamiento del mercado interior, el Parlamento Europeo y el
Consejo estableceran, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las medidas
relativas a la creacién de titulos europeos para garantizar una protecciéon uniforme de
los derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unién y al establecimiento de

1

regimenes de autorizacion, coordinacion y control centralizados a escala de la Union.’

Los esfuerzos por parte de las instituciones comunitarias dieron lugar a un proceso
de codificacion que concluy6 con la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a la aproximacién de las legislaciones de los Estados miembros en

materia de marcas. Sin embargo, esta sufrio una serie de modificaciones sustanciales, por

61 DE MIGUEL ASENSIO, P. 2008, La proteccion transfronteriza de los bienes inmateriales en el
Comercio Internacional, pp. 365-446. Recuperado de:
https://eprints.ucm.es/9512/1/CURSOVITORIA2008PDMA .pdf

33

ull.es


https://eprints.ucm.es/9512/1/CURSOVITORIA2008PDMA.pdf

it

lo que en busca de una mayor precision y claridad se realiz6 un nuevo proceso de
codificacion que finalizo con el Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 14 de junio, sobre la marca de la Unidn Europea. De esta manera, existira
un proceso Unico que garantizarad una proteccién uniforme, y al mismo tiempo, contribuira

a una mejora del funcionamiento del mercado interior.

En este sentido, cabe sefialar que las marcas nacionales no pierden su eficacia y
sustantividad; y, de hecho, el Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unién
Europea deja a discrecion de cada persona que busque la proteccion de una marca, “la
decision de obtenerla Unicamente mediante una marca nacional en uno o varios Estados

miembros, o Unicamente mediante una marca de la Unién, o mediante ambas a la vez. "’

Para comenzar, sera necesario precisar la definicion que de la marca realiza el
propio Reglamento, ya que define como tal a “cualesquiera signos, en particular, las
palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los
colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condicion de que
tales signos sean apropiados para: distinguir los productos o los servicios de una
empresa de los de otras empresas; y ser representados en el Registro de Marcas de la
Unioén Europea (en lo sucesivo, el «Registro») de manera que permita a las autoridades
competentes y al pablico en general determinar el objeto claro y preciso de la proteccion

otorgada a su titular.

Como aspectos a destacar, en el antedicho Reglamento se establece el principio
de prioridad como base y fundamento principal para obtener una proteccion efectiva de

la marca comunitaria, pues esto supone que una marca registrada con anterioridad

62 Vid. Considerando octavo, Reglamento (UE) niim. 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consgjo,
de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unién Europea. Diario Oficial de la Unidén Europea L 154/1.
8 Vid. Articulo 4, Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unién Europea.
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prevalecera sobre otra registrada posteriormente.®* Asi, en su articulo 34 dispone que
aquel que hubiere presentado una solicitud en uno o para uno de los Estados miembros
del Convenio de la Unidn de Paris o el Acuerdo por el que se crea la Organizacion
Mundial del Comercio, o su causahabiente, disfrutard de un derecho prioridad durante 6
meses desde la presentacion de dicha solicitud; reconociendo ese derecho de prioridad
para aquellas presentaciones “que tenga el valor de una presentacion nacional regular
con arreglo a la legislacion nacional del Estado en que se haya efectuado o con arreglo

a acuerdos bilaterales o multilaterales.”

Una vez determinados estos elementos, surge la ineludible necesidad de saber cuél
va a ser la consideracidn que se otorgara a la Marca Comunitaria por parte de los Estados
miembros. Para contestar a esta pregunta, el Reglamento (UE) 2017/1001 opta por
establecer el principio de asimilacion de la Marca Comunitaria a la nacional, siendo, por
tanto, aplicable a la primera, el mismo estatuto que a una marca nacional registrada en un
Estado miembro®. Por ello, el Estado competente sera aquel en que, segun el registro “a)
el titular tenga su sede o su domicilio en la fecha considerada; b) si no fuere aplicable la
letra a), el titular tenga un establecimiento en la fecha considerada; y en los casos no
contemplados por estos, serd aquel Estado en que tenga su sede la Oficina de Propiedad

Intelectual de la Unién Europea -EUIPO-, es decir, Espafia.®®

6.1. Las medidas cautelares en la Marca Comunitaria.

Resulta imprescindible hacer alusion brevemente a las condiciones que debera
cumplir la solicitud de la Marca Comunitaria, pues debera ir acompafiada del pago de una

tasa de deposito, una instancia para el registro, las indicaciones que permitan identificar

% Vid. Considerando 12, Reglamento (UE) sobre la marca de la Unién Europea.
8 Vid. Articulo 19 de Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unién Europea.
% |_a sede de la EUIPO tiene fijada su sede actual en la Provincia de alicante, Espafia.
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al solicitante, la lista de productos o servicios sobre los que vaya a recaer, una
reproduccion de la misma y se presentara ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la

Union Europea que emitira un recibo con el nimero de expediente.®’

Tras haber fijado los conceptos y aspectos mas relevantes de la Marca
Comunitaria, sera interesante precisar cuales seran los érganos competentes para conocer
de la adopcion de las medidas cautelares que se soliciten como método de proteccion
frente a las agresiones ilegitimas que pudieran sucederse. Para ello, el Reglamento
2017/1001 dispone que serdn los Estados miembros los que designen un minimo de
Tribunales nacionales, tanto para primera como segunda instancia; Tribunales de Marcas
de la Union Europa que tendran la categoria de érganos jurisdiccionales especializados
en la materia.®® En el ordenamiento juridico espariol estos tribunales son los Juzgados de
lo Mercantil® y la seccion o secciones de la Audiencia Provincial de Alicante™ que
conocen de los asuntos en primera y segunda instancia respectivamente, extendiendo su

jurisdiccion a todo el territorio nacional.

En lo concerniente a la Competencia Judicial Internacional, los Tribunales de
Marcas de la Union Europea tienen atribuida la competencia exclusiva en materia de
violacion y validez de la Marca Comunitaria, pudiendo acordar las medidas provisionales
y cautelares que “serdn las previstas por la legislacion nacional respecto de las marcas

nacionales, con aplicacion de las normas procesales espaiiolas.”’* Es particularmente

67 Vid. Articulos 30 y 31, Reglamento (UE) 2017/1001.

% Vid. Considerando 31 y articulo 123, Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unién Europea.
89 Art. 86 BIS 4 de LOPJ “Los juzgados de lo mercantil de Alicante tendrdn competencia, ademds, para
conocer, en primera instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo
de lo previsto en los Reglamentos nimeros 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria,
y 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.”

70 Art. 81.2. 3° de LOPJ “Asimismo, la Seccién o Secciones de la Audiencia Provincial de Alicante que se
especialicen al amparo de lo previsto en el parrafo anterior conoceréan, ademas, en segunda instancia y de
forma exclusiva, de todos aquellos recursos a los que se refiere el articulo 101 del Reglamento n.° 40/94
de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y el Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de
2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.”

1 Auto del Juzgado de lo Mercantil de Alicante, nim. 227/2008 de 9 septiembre.
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destacable que los litigios relativos a la Marca Europea ostentan, segun CALVO
CARAVACA y CARRASCOSA GONZALEZ un caracter de “Lex Specialis” con

respecto al Reglamento Bruselas | Bis, lo que no facilita la determinacién del érgano

jurisdiccional competente, obligando a la parte actora a conjugar tres posibilidades

diferentes:

La primera de ellas se encuentra localizada en el art. 125 del Reglamento
(UE) 2017/1001 que nos remite a las disposiciones del RB | Bis’? aplicables en
virtud del articulo 122, por lo que podré ser competente el Tribunal de Marcas

Comunitarias al que las partes expresa o tacitamente hayan decidido someterse.”

En caso de no existir tal sumision, prosigue el articulo 125 otorgando la
competencia en materia de violaciones y validez de la Marca Comunitaria, al
organo jurisdiccional competente del domicilio del demandado. De no estar
domiciliado en uno de los Estados miembros, esa competencia recaera sobre el
Estado miembro donde el demandado tenga un establecimiento. En defecto de
este fuero, seran competentes los Tribunales del Estado de la Union Europea en
donde el demandante tenga su domicilio o, de no tener el domicilio fijado en uno
de estos, seran competentes los drganos jurisdiccionales del Estado en donde el
demandante tenga un establecimiento. En Ultima instancia y en defecto de todos
estos fueros, seran competentes los Tribunales del lugar en que se encuentre la
sede de EUIPO, es decir, los juzgados de Marca Europea situados en la provincia

de Alicante.

En cualquier caso, y ante la ausencia de supeditacion bajo estos fueros, podréa ser
competente el drgano jurisdiccional ante el que comparezca el demandado en el

caso de que la competencia no hubiera sido ya atribuida previamente a un 6rgano

72 CARRASCOSA GONZALEZ, 6p. cit., 2018, pp. 1236 — 1237.
3 Vid. Articulo 25 RB | Bis
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jurisdiccional, salvo que la comparecencia tenga por objeto la impugnacién de la

competencia.’

o Laterceray ultima regla a la que hacen referencia Carrascosa Gonzéalez y Calvo
Caravaca viene recogida en el art. 155.5 donde se reconoce la competencia de los
Tribunales del Estado miembro en que se haya cometido el intento o la violacién
de la Marca Comunitaria, pudiendo tunicamente “pronunciarse sobre los hechos
cometidos o que intenten cometerse en el territorio del Estado miembro en que
radique ese Tribunal. ™ Este apartado, sin embargo, no esta libre de debate, pues
la determinacion del érgano jurisdiccional competente a través de este fuero
podria acarrear serios problemas en situaciones en las que la violacién de la marca
comunitaria pudiera producirse en varios Estados miembros, como en el caso de
la STJUE (sala 4%), asunto C-360/12 - Coty Germany, de 5 de junio de 2014. En
este procedimiento, la entidad Coty Germany era titular de los derechos sobre una
marca comunitaria tridimensional (representacion de un frasco) registrada para
productos de perfumeria, lo que le permitia comercializar un perfume denominado
“Davidoff Cool Water Woman " en un frasco de color con las inscripciones que
reproducian dicha marca. Sin embargo, la compafiia First Note, con domicilio
social en Bélgica, y cuya actividad principal era la comercializacion de perfumes
al por mayor, procedio a la venta del perfume conocido por el nombre de “Blue
Safe for Women” a D. Stefan P. Warenhandel, cuyo establecimiento comercial
estaba situado en Alemania. Finalmente, D. Stefan recogio los productos en las
instalaciones de First Note en Bélgica y los revendid posteriormente en territorio

aleman.

" Vid. Art. 125.4° B, Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la Marca de la Unién Europea y art. 26 RB | Bis
75 Vid. Art. 126.2 RB | BIS.
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A consecuencia de ello, Coty Germany interpuso demanda contra First Note en
Alemania alegando que el envase del perfume constituia una violacion de la
Marca Comunitaria registrada; recursos que tanto en primera como en segunda
instancia fueron desestimados por considerar a los Tribunales alemanes
incompetentes, interponiéndose entonces recurso de casacion ante el
Bundesgerichtshof aleman, que posteriormente plantearia una cuestion prejudicial
ante el TJUE acerca de la interpretacion que debe hacerse del art. 93.5 del
Reglamento (UE) 40/94 (actual 125.5 R. (UE) 2017/1001).

Finalmente, el TJUE, reconocié que “en relacion con el tenor del articulo 93,
apartado 5, del Reglamento n.° 40/947¢, el concepto de «territorio [del Estado
miembro en que] se hubiere cometido el hecho de [la] violacion» sugiere, que
este vinculo de conexion se relaciona con un comportamiento activo del autor de
dicha violacion. Por tanto, el vinculo de conexidn establecido por esta disposicion
se refiere al territorio del Estado miembro en el que se ha producido el hecho que
origind o amenaz6 con originar la violacién alegada, y no al territorio del Estado
miembro en el que la mencionada violacion produce efectos. De esta manera, el
TJUE concluye que el tribunal competente para el conocimiento de la violacion
de la Marca Comunitaria era el Tribunal Belga, ya que fue este el territorio en que

se produjo el comportamiento activo del autor tendente a la violacion de la Marca.

Para concluir, es conveniente hacer referencia a que las medidas cautelares en
materia de Marca Comunitaria podran ser adoptadas incluso por un Tribunal no
competente sobre el fondo del asunto, tal y como establece el art. 131.1 del Reglamento
2017/1001, siguiendo asi las directrices recogidas en el art. 35 del RB | Bis. De hecho, la
STJUE (sala 4%), en el asunto C-678/18 - Procureur-Generaal bij de Hoge Raad-der-

Nederlanden de 21 de noviembre de 2019, va un paso mas alla, llegando a fijar -a razon

6 Actual articulo 125 Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la Marca de la Union Europea.
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del art. 90.1 del Reglamento (CE) N.° 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios-
que para la adopcion de las medidas provisionales, en funcion de los principios de eficacia
y proximidad territorial, no sélo podran ser competentes los 6rganos jurisdiccionales
especializados en Marca Comunitaria, sino también los tribunales holandeses (en este
caso) porque asi lo establecia su normativa interna. Dadas las grandes similitudes
existentes entre el mencionado art. 90.1 del R. 6/20012 y el art. 131 del R. 2017/1001, el
Catedratico DE MIGUEL ASENSIO considera que esta nueva regla fijada por el TJUE
“resulta susceptible de ser aplicada mutatis mutandis en lo concerniente la adopcion de

medidas provisionales y cautelares relativas a las marcas de la Unién.”""

7. CONSIDERACIONES FINALES

PRIMERA.- El tradicionalmente denominado “derecho de las cosas”, referido
tanto a bienes individuales como a los derechos constituidos sobre ellos y a su régimen
juridico en el trafico externo (por la presencia de elementos extranjeros), es objeto del
Derecho Internacional Privado, que se ocupa del régimen conflictual, para el que
necesariamente, por tratarse de una regulacién absolutamente diferenciada, debemos
distinguir entre el régimen aplicable a los derechos que recaen sobre bienes tangibles,
muebles o inmuebles, y el régimen aplicable a ciertos bienes intangibles, entre los que
encontraremos la propiedad industrial e intelectual, que se ha convertido en una

institucién sustancial en el &mbito del comercio internacional.

" DE MIGUEL ASENSIO, P. 2019, Precisiones acerca de la competencia para adoptar medidas
provisionales en litigios sobre dibujos 'y modelos comunitarios. Recuperado de:
http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2019/11/precisiones-acerca-de-la-competencia.html
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SEGUNDA. - A este respecto, es necesario sefialar las importantes diferencias
existentes en el régimen juridico de trafico externo de estos bienes y los derechos que
recaen sobre estos cuando incide sobre ellos algun elemento extranjero. Una vez realizado
un analisis sobre las diferencias existentes entre las propiedades materiales -bienes
muebles e inmuebles- y las inmateriales -propiedad industrial e intelectual-, podemos
concluir que estas ultimas han sido siempre objeto de una regulacion bastante particular,
al tratarse de bienes que solo existen en el mundo juridico y despliegan eficacia sélo

cuando son reconocidos por un Estado y para su concreto territorio.

TERCERA. - Los derechos de propiedad industrial e intelectual han obtenido,
con el transcurso de los afios, una regulaciéon mucho mas amplia que ha facilitado un
mayor control en cuanto a su explotacion se refiere. Sin embargo, los nuevos desafios a
los que hoy en dia se enfrentan no han sido totalmente superados, pues todavia siguen
existiendo numerosas dificultades para determinar el érgano jurisdiccional competente;
aspecto intensificado con la reforma del art. 35 del RB | Bis que impide que las medidas
cautelares adoptadas en otro Estado miembro no competente sobre el fondo del asunto no
sean directamente ejecutables en el Estado miembro (diferente del anterior) en que se
produce la vulneracion. En este sentido, y bajo mi punto de vista, se trata de un retroceso
en materia de reconocimiento y ejecucion de las medidas cautelares, lo cual ahonda aun
mas en las dificultades del demandante de obtener la proteccion que merece respecto de

sus derechos de propiedad industrial e intelectual.

CUARTA. - Las medidas cautelares constituidas como mecanismo eficaz para
asegurar un resultado respecto al fondo del asunto requieren, bajo mi humilde opinion, de

una mayor concrecion en el Reglamento Bruselas | Bis, no solo con respecto a una
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definicién del concepto en si, sino también con una regulacién méas amplia que delimitase
las posibles medidas cautelares a aplicar en procedimientos relativos a la propiedad
industrial e intelectual. Por ello, con una hipotética determinacion de unas medidas
cautelares comunes para todos los Estados miembros, se facilitaria la aplicacion y
ejecucion de las medidas adoptadas por un Estado miembro no competente sobre el fondo
del asunto. De esta forma, el sujeto perjudicado por la vulneracion de un derecho sobre
propiedad intelectual no tendria la obligacion de iniciar tantos procedimientos como
vulneraciones existiesen en los distintos Estados miembros, aproximandonos asi al

objetivo de la Union Europea de conseguir un espacio de justicia, libertad y seguridad.

No obstante, se es consciente de las enormes dificultades que una regulacién como
la mencionada supondria, dada la enorme diferencia y variedad de tradiciones existentes

entre los distintos Estado miembros que conforman la Union Europea.

QUINTA. - Las modificaciones llevadas a cabo en los Gltimos tiempos en materia
de Marca Comunitaria han proferido a esta materia de un mayor nivel de seguridad
juridica en cuanto a la aplicacion y determinacion del 6rgano competente para la adopcion
de las medidas cautelares se refiere. De hecho, considero que, aunque los desafios
derivados de la globalizacidn se seguiran sucediendo, el camino a seguir en este &mbito
es el ya marcado por los Reglamentos 6/2002 y 2017/1001 sobre dibujos y modelos y

Marca Comunitaria respectivamente.
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