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La Justicia para la importacion
paralela de Domecq y Tia Maria

ElTribunal de la Marca resarce a estas marcas del Grupo Pernod Ricard por los dafios que le ocasiond
una sociedad valenciana que introducia sus productos en la Unioén Europea sin st consentimiento.

Mercedes Serraller.Madrid

El Tribunal de Marca Comu-
nitaria de Alicante (TMC) po-
ne coto a las importaciones
paralelas de Domecq, Tia Ma-
ria y Pernod Ricard y resarce
2 estos fabricantes y a su dis-
tribuidora en Espafia con mis
de 45,000 euros y 600 por dia
hasta que cese la infraccién
por los dafios y perjuicios que
lesocasiond una compatfiia de
Valencia El demandado in-
trodujo productos en el Espa-
cio Econémico Europeo
(EEE) que no habian comer-
cializado los titulares de las
marcas y no les pidio su con-
sentimiento.

Dicha compaiifa también
vendia productos en los que
se habfan eliminado los mi-
meros de lote estampados por
las fabricantes -practica co-
miin entre quienes actian en
el mercado paralelo, con la fi-

-
Botellas de distintas marcas del Grupo Pernod Ricard. / JMCadenas
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Les resarce con
mis de 45.000
euros y 600 por

lacompatiia demandadaenla
distribucién de bebidas alco-
holicas, unida al hecho deque
de la presentacion de varios
de los productos intervenidos
~capacidad, graduacién alco-
hoélica, o incluso de mencio-
nes contenidas en el etiqueta-
do, del tipo Non EEA Sale On-
ly- se desprendia su origen
extracomunitario, A pesar de
que 1a sociedad alegd que las
botellas habian sido adquiri-
das a un proveedor holandés.

Ala hora de cuantificar los
dafiosy perjuicios, el Tribunal
destaca que labase imponible
de la declaracién resumen

nalidad de evitar la trazabili- anual IVA Grandes Empresas
dad delos productos, yde este De esta manera, el TMC recho exclusivo por el que el de la compaiifa era de 90 mi-
modomantenerelanonimato  confirma la condena alade- E| Cédigo Penal titular puede prohibir aun llones de euros. Y entiende
de sus proveedores y fuentes  mandada por los actos de in- tercero el uso de lamarcasin  que el informe pericial apor-
de suministro-. Estaformade  fraccién de marca -al haber su consentimiento enel EEE.  tado por los demandantes jus-
actuar supone una amenaza - comercializado productos  Lareformadel CodigoPenal,  Este derechose agotacuando  tificaba el precio que el infrac-
contralasalud piblica, yaque  quehabfan sidointroducides  queentraenvigorelpréximo  los productos han sido co-  tor debiera haberles pagado
imposibilita que se localicen  en el EEE sin el consenti- 24 de diciembre, elimina mercializados por el titular o por una licencia que le hu-
partidas defectuosas. miento de sus titulares-, yor-  lajlicitud penaldelas con su beneplicito. Es decir,  biera permitido utilizar las
! dena el cese en dichas con-  importaciones paralelas. zanja la sentencia, “el titular  marcas conforme a Derecho.
ductas, aladestrucciondelos  Pero las realizadas desde contrelala primera comercia-
El kmportador Impide productos infractores, y ala  pafses terceros, sinel lizacion de la marca en el f Expansion.com
t”ﬂnﬂl!yaﬂllﬁ' indemnizacion por los dafios  consentimierto del titular, EEE".
productos y perjuicios causados. siguen siendo ilicitas Otro elemento relevante es
localizar partidas ElReglamentodelaMarca  ypodrén ser perseguidas la valoracion que realiza el Whm“Tm‘?hm
Comunitaria confiere un de-  porviacivil Tribunal de la experiencia de

La responsabilidad del revendedor

OPINION

Fernando Rodriguez

1Tribunal de Marca Comunitaria de Alican-

te se alinea con la jurisprudencia del Tribu-

nal de Justicia de las Comunidades Euro-
peas (TJCE) —entre otras, en las sentencias Sil-
houette, Sebago y Zino Davidoff; en las que se esta-
bleci6 que el titular puede controlarla primera co-
mercializaci6n de Jos productos designados con la
marca-, rechaza 1 tesis del agotamiento interna-
cionaly aplicael agotamiento comunitario,

El agotamiento del derecho de marca constituye
uno delos limites que laley y1a jurisprudencia han
establecido al fus prohibendi conferido por el dere-
chode marca, de suerte que si bien el titular marca-
rio tiene en exclusiva el derecho a la primera co-
mercializacion, una vez se hallevado a cabo dicha

comerrializacion por el titular o con su consenti-
miento, aquél no podri ya impedir que terceros
realicen comercializaciones posteriores.

El acogerlatesis del agotamiento comunitarioen
detrimento del internacional significa que el titular
no podra prohibir la recomercializacion del pro-
ducto cuando él mismo hubiese cometvializado el
productoen el territorio de la UE ~del Espacio Eco-
némico Europeo (EEE)- o cuando s¢ hubiese co-
mercializade con su consentimiento; sin embargo,
si podra prohibir esa recomercializacién cuando se
hubiera producido en un mercado externo. De este
moado, se otorga al titular de la marca el derecho a
controlarlaentradadelos productosenel EEE.

Enelmismosentido se ha pronunciado el Supre-
mo —sentencias nitm. 999/2005, de 20 de diciem-
bre (Reebok), niim. 965/2008, de 20 de octubre
(Bacardi) yntiim. 237/2009, de 2 de abril (Nike)-.

Esta sentencia manifiesta que no sélo infringe
quien importa al EEE productos de procedencia
extracomunitaria y que estaban destinados a mer-

cados ajenos al EEE, sino que también infringe
aquél que, aunque no hayallevado a cabo la impor-
tacion, ha adquirido de otro operador productos
pracedentes del mercado paralelo, para su reventa.
Tantp el Juzgado de Marca Comunitaria como el
Tribunal establecen claramente quesilaentradade
esos productos en el EEE se produjo sin el consen-
timiento del titular, éste puede accionar contra
quien use la marca sin que éste tenga que ser ni ne-
cesaria ni exclusivamente el impottador. Asi, y en
cuanto a la accién de resarcimiento de los dafios y

! perjuicios, la compaiiia demandada habia argu-

mentado que no estaba obligada a indemnizar, por
cuanto no habia recibido previamente a la interpo-
sicién de la demanda ningiin aviso. El tribunal se
adhiere a la sentencia de instancia y entiende como
basedelaobﬁgaciéndemdetmizaxlagmnexpe-
riencia de lademandada en el mercado y concluye
que la gestién del negocio se desarrolld de forma
negligente, concurriendo culpa ensu actuar.
Abogado, Salvador Ferrandis & Partners.

A3 Software

LUXEMBURGO

CondenaalaCE
por vulnerar
derechos

de autor

Ramén R. Lavin. Bruselas

El Tribunal de Justicia de la
UE (TJCE), con sede en Lu-
xemburgo, ha condenadoa la
Comision Europea (CE) a pa-
gar a la empresa Systran una
indemnizacién global de doce
millones de euros, por haber
vilnerado los derechos de au-
tor y la proteccion de los co-
nocimientos técnicos del gru-
po Systran relativos a la ver-
sion Unix del programa de
traduccién automatica Sys-

tran.

El fallo explica que para
que se genere la respornsabili-
dad extracontractual de laUE
€5 necesario que concurra un
conjunto de requisitos; lailici-
tud de la actuacion imputada
a una institucion, la realidad
del dafio yla existenciade una
relacion de causalidad entre
esta actuacion y el perjuicio
invocado.

La sociedad Systran Lu-
xembourg adaptd, entre 1997
¥ 2002, bajo 1a denominacién
EC Systran Unix, su programa
de traduccién automadtica
Systran-Unix a las necesida-
des especificas de la Comi-
sion. Luego, en 2003, la CE
public 1na licitacién para el
mantenimiento y mejora lin-
glistica de su sistema de tra-
duccién automatica.

Las tareas encomendadas
para ese contrato consistian,
en particular, en las “mejoras,
adaptaciones y complemen-
tos en rutinas 1éxicas”, las
“mejoras especificas de los
programas de analisis, trans-
ferencia y sintesis” y las “ac-
tualizaciones del sistema”,
previstos enlalicitacion,

Systran —sociedad matriz
de Systran Luxembourg-
considerd que esas tareas po-
drian vulnherar sus derechos
depropiedadintelectual.

Al atribuirse el derecho a
realizar tareas que suponian
una modificacién de los ele-
mentos relativos a la versién
Systran Unix, sin haber obte-
nido previamente la autoriza-
cién del grupo Systran, la Co-
mision incurrid en una con-
ducta ilicita. Esta infraccion
constituye una violacion sufi-
cientemente caracterizada de
los derechos de autor.

El Tribunal de Luxembur- -
£o estima que para reparar el
perjuicio derivado de la ac-
tuacién ilicita de la CE debe
abonarse a Systran una in-
demnizacion por dafios y per-
juicios consistente en una
cantidad global cifrada en
12.00L.000 de euros.



