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RESUMEN

Los derechos de propiedad industrial e intelectual necesitan mecanismos adecuados
para su indemnidad y salvaguarda frente a sus vulneraciones, entre las que destacan los
fendémenos de la pirateria y la falsificacion, graves problemas ptiblicos con diferentes
aristas. Se analizan en este articulo dos ejemplos de las denominadas como “actuaciones
institucionales de observancia” de estos derechos, a escala de la Unién Europea (el Ob-
servatorio Europeo de la EUIPO) y en el &mbito nacional (la Comision Intersectorial).
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ABSTRACT

Intellectual Property Rights require the provision of adequate mechanisms for their
indemnity against infringements. Among them, the phenomena of piracy and counter-
feiting are considered as serious multi-faceted policy problems. In this essay, two exam-
ples of the so-called “institutional enforcement measures” for IP rights are analyzed, both
UE-wide (the Observatory of the EUIPO) and in the case of Spain (the Intersectoral Com-
mission).

Sumario: I. Introduccién. II. Los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial y su
Observancia: Falsificacion y Pirateria Como Fenémenos Sociolégicos y Juridicos. III. Las
Actuaciones Institucionales para la Observancia: Dos ejemplos. 3.1 La propuesta de la
Unién: El Observatorio Europeo las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual.
3.2 El caso espanol: la Comision intersectorial para actuar contra las actividades vul-
neradoras de los derechos de propiedad industrial.

I. INTRODUCCION.

Si partimos del popular aforismo juridico que establece que un derecho
(constitucionalmente garantizado, subjetivo o patrimonial, ahadimos a nuestros
efectos) vale tanto como sus garantias, resulta evidente que la preocupacion de
los poderes publicos, en sentido amplio, debe transitar una senda destinada a
procurar un marco de relaciones entre los ciudadanos que permita tanto condu-
cir de manera eficaz la complejidad y la multiplicidad de potenciales relaciones
de manera ordinaria como resolver aquellos dafios que deriven de los conflictos
que surgen, precisamente, de la existencia de ese haz de relaciones miltiples. De
este modo, cada rama del ordenamiento juridico pretende, al menos como tipo
ideal a conseguir, establecer reglas que gobiernen (o, basandose en la autonomia
de la voluntad, que permitan que los mismos sujetos se gobiernen) las situacio-
nes més comunes (de ahila necesidad de la evolucion del ordenamiento juridico,
dado lo dindmico y cambiante de estas situaciones) y reglas que disciplinen la
satisfaccién o la restitucion de dichas situaciones comunes a través de conse-
cuencias juridicas que recaigan sobre el sujeto infractor, contractual o extra-
contractualmente. A esto se une el llamamiento constitucional para garantizar
no solamente la igualdad formal ante la Ley y el sometimiento de todos los
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ciudadanos a la misma, sino especialmente que los poderes piblicos se embar-
quen en la garantia de una igualdad de caracter material o real, a fin de promo-
ver que las libertades y derechos de los individuos pueden ejercitarse con pleni-
tud y, en sentido negativo, para que se remuevan aquellos obstaculos que impi-
dan tal cosa, como es claro en el articulo 9.2 de nuestra Constitucién actual-
mente vigente.

Pero este debate doctrinal deviene atin més relevante en tanto la situacién
comin antes mencionada conlleve la atribucién de un derecho para una de las
partes, lo que, de forma l6gica, corre paralelo a un deber que tendra que cumplir
otra de las potenciales partes en juego. Es por ello por lo que el equilibrio entre
las instituciones juridicas per se y sus correspondientes normas para velar por
su observancia es objeto claro de interés tedrico y practico. Mucho se ha escrito,
pero desde el &mbito de la teoria general del derecho, las garantias pueden ser
consideradas como aquellas técnicas

“con las que se tutelan y se satisfacen los derechos... las garantias primarias son
las prohibiciones y las obligaciones, correspondientes unas a los derechos con-
sistentes en expectativas negativas de no lesion, y las otras a los derechos con-
sistentes en expectativas positivas de prestacion... las garantias secundarias son,
en cambio, intervenciones jurisdiccionales tendentes a reparar o sancionar las
violaciones de las garantias primarias.™

No obstante, seria ingenuo pretender que la perfeccion de la norma es ga-
rantia bastante de su efectividad. El mero reconocimiento legal no basta para
asegurar la efectividad y la satisfaccion del derecho correspondiente: el cumpli-
miento de la norma por parte de sus destinatarios potenciales exige no solo una
sopesada y medida técnica juridica, sino también conocimiento y comprensiéon
de la misma, ademés de la aceptacion de sus valores y consensos sociales impli-
citos. Es por ello que han proliferado, alrededor de los mecanismos tradicionales
para la ejecucion de la observancia de la norma (entre otros, el Poder Judicial o
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado), otro tipo de actuaciones, mas o
menos institucionalizadas, que pretenden crear un entorno que facilite la obser-
vancia de dichos derechos, ya sea mediante la generacién de informacion que
permita comprender mejor el alcance de los fendmenos vulneradores y, por
tanto, permita a lo que hemos denominado como mecanismos institucionales
actuar en mejores condiciones, o mediante la concienciaciéon ciudadana, de tal
modo que se acttie directamente sobre los valores de los potenciales infractores,

1 FERRAJOLI, Luigi, Los derechos y sus garantias, edit. Trotta, Madrid, 2016, pp. 13-14.
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a fin de impulsarlos a dejar de cometer dichas infracciones, o sobre la ciudada-
nia o parte de esta, por su relaciéon directa o indirecta con el contexto en el que
se cometen dichas infracciones. Si bien puede comprenderse rapidamente que
estas actuaciones son de muy diversa naturaleza y diferente materializacion, las
categorizaremos bajo la denominacion “actuaciones institucionales” para la ob-
servancia, a los efectos de nuestro analisis, frente a los mecanismos tradiciona-
les ya mencionados, que podemos denominar como “actuaciones ejecutivas de
observancia”. La clave para distinguirlas es que mientras que estas tltimas son
mecanismos estrictamente dirigidos al reproche juridico, aquellas son medidas
que o bien pretenden el reproche social (e incluso, en cierta medida, econdémico)
de las conductas o bien pretenden generar inteligencia y comprension sobre di-
chas conductas, para coadyuvar a la adecuada formulacion de politicas ptblicas
y apoyar la accion de las actuaciones ejecutivas de la observancia.

Es objeto de este articulo examinar dos manifestaciones concretas de estas
actuaciones institucionales, una de caracter europeo y otra de caracter nacional,
en un area sustantiva especifica: la observancia en el area de los derechos de
propiedad intelectual e industrial, como son el Observatorio Europeo de las Vul-
neraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual y la Comisién intersectorial
para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad
industrial de Espafia, poniendo de manifiesto algunas de sus fortalezas y debili-
dades estructurales.

II. LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Y SU
OBSERVANCIA: FALSIFICACION Y PIRATERIA COMO FENOMENOS SO-
CIOLOGICOS Y JURIDICOS.

La doctrina explica que, en principio, los derechos de propiedad intelectual
e industrial son derechos sui generis que recaen sobre bienes intangibles y que
presentan naturaleza privada, lo que conlleva que recaiga sobre sus titulares la
tarea de hacer que sean respetados por el resto de sujetos2. Se ha argumentado,
asimismo, que estos derechos dependen para su efectividad, en buena medida,
de la velocidad y asequibilidad de los mecanismos de garantia que se pongan a

2 PILA, Justine y TORREMANS, Paul, European Intellectual Property Law, 22 ed., edit. Oxford
University Press, Oxford, 2019, p. 545y ss.; FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, OTERO LASTRES, José
Manuel y BOTANA AGRA, Manuel, Manual de la Propiedad Industrial, 3¢ ed., edit. Marcial Pons,
Madrid, 2017, pp. 55-60.
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disposicién de los derechohabientes3 y que, de no haber medidas efectivas para
reclamar el respeto y la observancia de los derechos de propiedad intelectual e
industrial, estos no serian més que cascaras vacias4. En tanto activos intangibles
que dominan la estructura de los activos de las empresas en los paises mas eco-
noémica y tecnoldgicamente desarrollados, se considera que son tan valiosos no
por si mismos, sino por el efecto de que la normativa los dota, asi como por la
solidez de sus mecanismos de proteccions.

Corresponde por tanto al titular de un derecho de patente o de marca o al
autor de una obra protegida por derecho de autor o de un disefio industrial hacer
valer, erga omnes, el haz de facultades negativas o de exclusion que la legisla-
cion sustantiva le confiere, lo que ha de ejercerse con un rol proactivo frente a
las actuaciones, por ejemplo, de competidores inmediatos en el mercado que,
operando en rubros similares, puedan acometer actos que se adentren dentro
del patrimonio del titular del derecho correspondiente, incluso sin ser conscien-
tes de ello (segiin los casos), ya sea a través de actuaciones materiales o, incluso,
gracias a sus propias solicitudes de derechos de propiedad industrial o a sus pro-
pios derechos de propiedad ya registrados. Esto arroja un panorama de vulne-
racion de derechos de propiedad industrial e intelectual de caracter comun, en
donde tanto la resolucion razonablemente amistosa de este tipo de infracciones
(mediante un arreglo como el otorgamiento de una licencia), con o sin media-
cion, como la tutela judicial de los derechos correspondiente en via civil (e in-
cluso penal) son soluciones normalmente validas para restituir el dano al patri-
monio juridico del titular del derecho, al menos en la inmensa mayoria de casos.
Estos casos, por relevantes (y numerosos) que puedan ser, no seran objeto de
consideracién en este articulo. Igualmente, como delimitacién negativa, se de-
jaran fuera aquellos supuestos de puesta en circulacién y venta de productos
auténticos en canales no autorizadoss.

3 CORNISH, William, LEWELLYN, David y APLIN, Tanya, Intellectual Property: patents, copy-
right, trademarks and allied rights, 82 ed., edit. Thompson Reuters, Londres, 2013, p. 54.

4 HILTY, Reto, “Economic, Legal and Social Impacts of Counterfeiting”, en Criminal Enforcement
of Intellectual Property: A Handbook of Contemporary Research, (Ed., Christophe Geiger), edit.
Edward Elgar, Chentelham, 2012, p. 11.

5 JOZWIK, Katarzyna, “Investement Regulation and Intellectual Property”, en Global Trade and
Customs Journal, 2011, n° 6, pp. 351-352.

6 A pesar de que, en determinadas circunstancias, también pueden afectar a los derechos de la pro-
piedad industrial e intelectual de los titulares, especialmente si hablamos de la primera introducciéon
del producto en el mercado, antes, por tanto, de que se produzca el agotamiento del derecho corres-
pondiente o de un modo que pueda perjudicar las funciones esenciales de una marca. En este sentido,
resulta interesante la clasica y muy influyente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Union Euro-
pea de 12 de julio de 2011, 'Oréal SA y otros contra Ebay Internacional AG, caso C-324/09
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Nos centraremos, por tanto, en un tipo especifico de vulneracion de dere-
chos de propiedad intelectual e industrial, aquel que supone un dafio de consi-
derable magnitud al patrimonio del derechohabiente y que, a la par, afecta a
otros bienes juridicos publicos que necesitan protecciéon: hablamos de los feno-
menos de falsificacion y la pirateria como conceptos extrajuridicos bajo los que
se agrupan practicas que se basan en la usurpacién indebida del tiempo y del
talento ajeno que un titular ha invertido en la creaciéon de un bien intangible que,
normalmente, tiene cierto éxito o es demandado por parte del mercado’. Esto
sucede mediante la produccion ilicita a gran escala de productos o embalajes
(asi como de sus trasuntos digitales) que imitan (con menor o mayor suerte) o
copian otros previamente protegidos por derechos de propiedad intelectual o
industrial, y/o de su distribucion® a través de una cadena logistica que com-
prende la fabricacidn, el transporte, el almacenamiento y la venta a un piblico
intermedio o final9. Estas practicas afectan en particular a los titulares de dere-
chos de marcas y a los autores de obras protegidas por derecho de autor, pero
también alcanzan a los titulares de derechos de disefno industrial y de signos
distintivos de calidad. Normalmente, los actos infractores de derechos de pa-
tente reciben un tratamiento doctrinal y juridico separadozc. Por tltimo, debe
destacarse el factor de internacionalidad, dadas las premisas de apertura al co-
mercio mundial que caracteriza a las economias actuales: los productos falsifi-
cados y pirateados atraviesan normalmente varias jurisdicciones territoriales a
lo largo de la cadena logistica, lo que complica atiin méas su adecuada deteccion
y persecucion: la mayoria de productos falsificados que acceden ala UE a través
de sus fronteras exteriores suponen el 5'8% del total de importaciones, y, segin
los datos recabados entre 2017 y 2019, proceden de un pequefio grupo de paises
productores, fundamentalmente China (incluyendo la region administrativa es-
pecial de Hong Kong), Turquia, Singapur y Emiratos Arabes Unidos™.

(ECLI:EU:C:2011:474) o la més reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni6én Europea de
13 de octubre de 2022, Perfumesco.pl sp. Z o.0. sp.k. contra Procter & Gamble International Opera-
tions SA, caso C-355/21 (ECLI:EU:C:2022:791).

7 CASADO, Alberto, “Globalizacién y propiedad industrial: el escenario emergente”, en Comunica-
ciones en Propiedad Industrial y Derecho de la competencia, 2008, n° 49, 74-75.

8 ANTONOPOULOS, Georgios A., Fake goods, real money: the counterfeiting business and its finan-
cial management, edit. Polisy Press, Bristol, 2018, p. 2.

9 Antonopoulos, Fake goods..., p. 15.

1o L], Xuan, “Ten general misconceptions about the enforcement of intellectual property rights”, en
Intellectual Property Enforcement. International Perspectives (coords. Carlos Correa, Xuan Li),
edit. Edward Elgar, Cheltenham, 2009, pp. 16-19.

11 CASELLES, Juan José, “Situacion actual de la falsificacion de marcas en Espafia: problemas y so-
luciones” en Maria Mercedes Curto Polo (coord.), Reflexiones sobre la propiedad industrial en el
Siglo XXT (Madrid: Aranzadi, 2023), 520.
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Pero, como se ha argumentado, la compraventa de productos falsificados y
pirateados se considera (también) como un elemento distorsionador que tiene
efectos sobre otros bienes publicos de interés, como son los derechos de los con-
sumidores, la salud publica, la seguridad y el orden ptblico, el empleo o la sos-
tenibilidad de las finanzas piblicas, entre otros2. Asi, por ejemplo, en palabras
del Tribunal de Justicia de 1a Unién Europea, las mercancias falsificadas o pira-
teadas “inducen a error a los consumidores, haciéndoles correr a veces riesgos
para su salud y seguridad”3. De este modo, al dafo generado al patrimonio ju-
ridico-privado del titular del derecho se unen los que se producen al conjunto
de la sociedad. Esta afectacion paralela a bienes publicos y privados es la que,
grosso modo, fundamenta también la tutela por parte del poder ptblico a través
del més intervencionista derecho penal junto a la clasica vertiente iusprivada
de la proteccion por parte del titular afectado: se ha dicho acertadamente que
este fendmeno entrelaza areas de accion publica como la propiedad intelectual
e industria o la proteccion al consumidor, tradicionalmente sujetos regulados
por normas de derecho privado, con la persecucion de la criminalidad, particu-
larmente en su dimensién organizada, objeto del derecho penal, lo que le afiade
un plus de problema de seguridad ptblica?4.

La globalizacion y, con ello, la expansion del comercio internacional a una
magnitud nunca antes vista, ha hecho que la preocupacién por el cumplimiento
efectivo de estos derechos de propiedad intelectual y, especificamente, por la
falsificacion y la pirateria se hayan convertido en debates capitales en cualquier
agenda relacionada con el comercio internacional desde, al menos, finales de los
afos setenta’s, espoleados fundamentalmente por los paises en los que se con-
centraban (y concentran) la mayor parte de empresas o conglomerados multi-
nacionales, principales usuarios (y beneficiarios) del entramado comercial glo-
bal y, por ello, con abultadas carteras de derechos de propiedad intelectual en
sus haberes?®. Esta preocupacion ha encontrado evidente traduccion juridica en

12 BLAKENEY, Michael, Intellectual Property Enforcement. A commentary on the Anti-Counterfeit-
ing Trade Agreement (ACTA) edit. Edward Elgar, Cheltenham:2012, pp. 7-22; CASELLES, Juan
José, Derecho de Marcas y proceso penal, edit. Reus, Reus, 2017), pp. 21-77. .
13 Tribunal de Justicia de la Unién Europea, Sentencia de 9 de abril de 2014, Sintax Trading OU
contra Maksu-ja Tolliamet, asunto C-583/12 (ECLI:EU:C:2014:244).

14 FARRAND, Ben, “Alone we can do so little; together we can do so much: the essential role of EU
Agencies in combatting of counterfeit goods”, en European Security, 2019, n°® 28(1), p. 10.

15 CARBAJO GASCON, Fernando, “Propiedad Intelectual, Globalizacién y Desarrollo (entre el Tra-
tado de Libre Comercio centroamericano y Aspectos de derecho de propiedad intelectual y comer-
cio)”, en Revista de Derecho, n° 2005,10, pp. 151-190; BERCOVITZ, Alberto, “Globalizaciéon y Pro-
piedad Intelectual”, en Revista de Derecho, 2005, n° 11, pp. 139-147.

16 CHAULDHRY, Peggy, ZIMMERMAN, Alan, The economics of counterfeit trade. Governments,
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el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelec-
tual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), que figura como
anexo 1C del Tratado de Marrakech, de 15 de abril de 1994, por el que se instituye
la Organizacion Mundial del Comercio (OMC), Acuerdo calificado en su dia de
forma clarividente como “la piedra angular del futuro régimen de los bienes
inmateriales”7 sobre cuyo extraordinario impacto mucho se ha escritos.

Fue en este instrumento juridico internacional en el que, por vez primera,
se consagra de manera clara la relevancia de los derechos de propiedad intelec-
tual e industrial para impulsar el libre comercio, lo que pone de manifiesto que
la formulacion de politicas de propiedad intelectual e industrial tiene impactos
en otras areas de la arena politica nacional e internacional®9, a pesar de que la
relacion entre propiedad intelectual y comercio no ha sido siempre positivazo.
Precisamente por ello, la cuestion de la observancia de estos derechos en el Am-
bito comercial requiere de un corpus juridico especifico: en su parte tercera (arts.
41-61) se estableci6 por primera vez una serie de principios generales pero tam-
bién detalladas medidas concretas (tanto de caracter procesal como de natura-
leza sustantiva) que los Estados parte deberian poner en marcha para que los
derechohabientes pudiesen hacer valer los derechos de propiedad intelectual e
industrial ante sus vulneraciones, incluyendo tanto medidas de caracter civil
como penal que, en todo caso, no imponen que los Estados partes tengan un
deber de perseguir ellos mismos dichas vulneraciones. El articulo 61, concreta-
mente, asienta las bases de la consideracién juridica y doctrinal separada de la

consumers, pirates and Intellectual property Rights. Edit. Springer-Verlag, Berlin, 2008, pp. 7y
ss.; MONOT, Bleuzen, La guerre de la contrefagon, edit. Ellipses, Paris, 2009.

17 GOMEZ SEGADE, José Antonio, “El acuerdo ADPIC como nuevo marco para la proteccién de la
propiedad industrial e intelectual”, en Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 1995, n. 16,
pp- 33-

18 Inter alia, Tanya Aplin, Jennifer Davis, Intellectual Property Law. Text, cases and materials, 2¢
ed., (Oxford: Oxford University Press, 2013) 26; William Cornish; Kathleen Liddell, “The origins
and structure of the TRIPS Agreement” en Hans Ullrich et al., TRIPS plus 20 (Berlin: Springer-
Verlag, 2016); Manuel Botana Agra “Las normas sustantivas del A. ADPIC (TRIP’s) sobre los
derechos de propiedad intelectual”, en Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, n° 16,1995,
pp- 109-162; Alberto Casado Cerviflo; Begofa Cerro Prada, “Origenes y alcance del acuerdo TRIPs.
Incidencia en el derecho espafiol” en Temas de derecho industrial y de la competencia, n° 1,
1997, pp. 73-94; Manuel Lobato Garcia-Mijan, “La aplicacion en Espafia del Acuerdo sobre los as-
pectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y sobre las consecuen-
cias de dicha aplicaciéon” en Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia,
nO extra 42, 2006, pp. 243-257.

19 GURRY, Francis, “The growing complexity of international policy in Intellectual Property”, en Sci-
ence and Engineering Ethics, 2005, n° 11, pp. 13-20.

20 FRANKEL, Susy. “The fusion of Intellectual Property and Trade”. En: Rochelle Cooper Dreyfuss
y Elizabeth Siew-Kuan Ng, (eds.), Framing Intellectual Property in the 21st Century. Cambridge:
Cambridge University Press, 2018, pp. 89 y ss.
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falsificacion y la pirateria, al establecer la obligatoriedad del reconocimiento pe-
nal de determinados actos vulneradores en los casos de “falsificacién” (dolosa)
de marcas y “pirateria” lesiva de los correspondientes derechos de autor, siem-
pre que sucedan a escala comercial. Este régimen podra ser extendido a las vul-
neraciones que tengan lugar contra otros derechos de propiedad intelectual e
industrial2.

Ha sido este articulo 61 del Acuerdo de los ADPIC el que, en el &ambito del
derecho de la Union Europea (y, por tanto, para el derecho nacional) ha servido
para consagrar juridicamente el alcance material de la falsificacion y la pirateria.
Como ha reconocido reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Unién Europea,
este Acuerdo internacional forma parte integrante del Derecho de la Uni6n vy,
particularmente, este articulo 61 debe ser aplicado por los Estados Miembros en
el marco del ordenamiento juridico de la Unién=2, si bien, habida cuenta de la
naturaleza de estas disposiciones normativas y de su sistematica, carecen de
efecto directo23. Por ello, precisan de norma de aplicacion, lo que no menoscaba
la validez interpretativa y conceptual de su consideracién como integrantes del
acervo comunitario. El legislador europeo ha optado por un régimen juridico
que va més alla del cumplimiento de los ya citados minimos y ha estirado con-
ceptualmente las nociones de producto falsificado y pirateado: el articulo 2 del
Reglamento (UE) N° 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del
respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Regla-
mento (CE) no 1383/2003 del Consejo24 define al producto falsificado como
aquella mercancia en la que se dé al menos una de las siguientes circunstancias:
1) ha sido objeto de un acto que vulnere una marca en el Estado miembro donde
se encuentren las mercancias y que lleve sin autorizaciéon un signo idéntico a una
marca validamente registrada para mercancias del mismo tipo o que no pueda

21t MALBON, Justin, LAWSON, Charles y DAVISON, Mark, the WTO Agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights. A commentary, edit. Edward Elgar Cheltenham, 2014, pp.
703-710.

22 Tribunal de Justicia de la Union Europea, Sentencia de 19 de octubre de 2023, G.ST.T., asunto C-
655/21. (ECLI:EU:C:2023:791).

23 Tribunal de Justicia de la Unién Europea, Sentencia de 15 de marzo de 2012, SCF contra Marco
del Corso, asunto C-135/10 (ECLI:EU:C:2012:140).

24 Esta norma del acervo comunitario es clave en el ejercicio de los poderes de la Union Europea en
relacibn a la politica comercial comiin (competencia exclusiva de la Union de acuerdo con el art. 3.1,
letras a) y e) del Tratado de Funcionamiento de la UE) y, por consiguiente, para el adecuado control
de diferentes aspectos de los productos y bienes que ingresan al mercado interior desde paises ter-
ceros, incluyendo el respeto a los derechos de propiedad intelectual e industrial que se encuentren
en vigor en la Unién Europea.
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distinguirse de ella en sus aspectos esenciales, 2) ha sido objeto de un acto que
vulnere una indicacion geografica en el Estado miembro donde se encuentren y
que lleven una denominaci6én o término protegido en relacién con esa indicaciéon
geografica, o sean descritas por él o 3) asi como aquella que lleve cualquier en-
vase, etiqueta, adhesivo, prospecto, instrucciones de uso, documento de garan-
tia u otro elemento similar, incluso presentados por separado, objeto de un acto
que vulnere una marca o una indicacion geografica y que lleven un signo, nom-
bre o término idéntico a una marca o indicacién geografica validamente regis-
trada o que no pueda distinguirse de ella en sus aspectos esenciales, que puedan
ser utilizados para mercancias del mismo tipo para el que se haya registrado
dicha marca o indicacion geografica. Igualmente, se definen como mercancias
piratas aquellas que hayan sido objeto de un acto que vulnere un derecho de
autor u otro derecho afin, o un disefio industrial en el Estado miembro en el que
se encuentren las mercancias, y que sean o contengan copias realizadas sin la
autorizacion del titular del derecho de autor o derecho afin o del disefio indus-
trial, o de una persona autorizada por ese titular en el pais de produccion.

Es lugar comiinmente aceptado que, en el pasado, los bienes falsificados
eran tradicionalmente bienes calificados como productos de lujo, mientras que
se observan ahora falsificaciones en mercados de naturaleza muy diversa2s, que,
igualmente, han aumentado considerablemente en volumen, de acuerdo con va-
rios estudios detallados=26. Es por ello que, en términos institucionales, la Orga-
nizacién para la Cooperacion y el Desarrollo Econémicos (OCDE) califica el co-
mercio ilicito de productos falsificados y pirateados como un riesgo socioeconé-
mico de largo recorrido y en crecimiento que amenaza la gobernanza ptblica
efectiva, negocios eficientes y el bienestar de los consumidores27. La Comision
Europea (en adelante, la Comisiéon) manifest6 en 2010 que las vulneraciones de
derechos de propiedad intelectual e industrial habian llegado a un nivel “signi-
ficativo”, es decir, que habian crecido y/o seguian creciendo respecto de medi-
ciones anteriores28, mientras que en el actualmente vigente Plan de Accién en

25 SCHENEIDER, Marius y VRINS, Olivier, Enforcement of intellectual property rights through bor-
der measures. Law and practice in the EU. 22 Ed., edit. Oxford University Press, Oxford 2012, p. 10.
26 In toto, United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI), Counter-
feiting: a global spread, a global threat, (Turin: UNICRI, 2007); OECD y European Union Intellec-
tual Property Office (EUIPO), Global Trade in Fakes (2021); Ludovica Cesareo, Counterfeiting and
Piracy. A comprehensive literature review, (Nueva York: Springer, 2016), 1-4.

27 OECD, E-Commerce Challenges in Illicit Trade in Fakes: Governance Frameworks and Best Prac-
tices, Illicit Trade, edit. OECD Publishing, Paris, 2021, p. 3.

28 SEC(2010) 1589 final, de 22 de diciembre de 2010, p. 26 https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010SC1589 [ultima consulta: 9 de octubre de 2024]
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materia de propiedad intelectual e industrial de la Comision (de 2020) se afirma
que “claramente deben intensificarse los esfuerzos” y que “la capacidad de las
autoridades con funciones coercitivas ha de reforzarse considerablemente. La
falsificacién y la pirateria deben convertirse en una maxima prioridad.”29. En
respuesta a esta comunicacion de la Comision, el Parlamento Europeo suscribid
ese enfoque, e inst6 a que todos los actores involucrados (incluyendo a los Esta-
dos miembros, autoridades aduaneras y policiales nacionales y a Europol e In-
terpol

“a que coordinen estrategias y elaboren sanciones efectivas y disuasorias, sobre
todo con el fin de limitar la cantidad de productos peligrosos puestos a disposi-
cion del publico y de luchar contra la falsificacién y la pirateria, especialmente
cuando guardan relacién con la delincuencia organizada.”s°

Por su parte, el Consejo ha aprobado, para el ciclo 2022-2025, que los deli-
tos contra la propiedad intelectual y la propiedad industrial sigan formando
parte de las prioridades de la Uni6n para la lucha contra el crimen organizado,
reconociéndolos como parte de EMPACT (European Multidisciplinary Plat-
form Against Criminal Threats)3'. La importancia que se da a este tipo de deli-
tos, intrinsecamente ligados a las capacidades de la delincuencia organizada
econdmica, se pone de manifiesto asimismo en el informe sobre evaluacion de
la amenaza de la Delincuencia Organizada y Grave en la Unién Europea (SOCTA
2021)32, A la vista de todas estas declaraciones institucionales, se considera que
la adecuada gestion del fendmeno requiere de una interaccion significativa entre
el sector privado (los titulares de los derechos o sus representantes) y las auto-
ridades publicas, especialmente en el momento en el cual se investiga el origen
de los productos falsificados o pirateados, y, del mismo modo, cuando hay que
recopilar y presentar las pruebas apropiadas para el éxito de la fase penalss.

29 COM (2020) 760 final, de 25 de noviembre de 2020, pp. 18-19. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DCo760 [tltima consulta: 9 de octubre de 2024]

30 Resolucion del Parlamento Europeo, de 11 de noviembre de 2021, sobre un plan de accién en favor
de la propiedad intelectual para apoyar la recuperaciéon y la resiliencia de la UE, p. 12,
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0453_ES.pdf [Gltima consulta: 9
de octubre de 2024]

3t Council of the European Union, doc. 7010/23, de 9 de marzo de 2023.

32 ENGUITA OSUNA, José Enrique “La lucha de la Unién Europea contra la delincuencia organi-
zada: la nueva hoja de ruta de 2023” en Anuario de la Facultad de Derecho, Universidad de Extre-
madura, n° 39, 2023, p 76.

33 URBAS, Gregor, “Criminal enforcement of intellectual property rights: interaction between pub-
lics authorities and private interests”, en New Frontiers of Intellectual Property Law: IP and Cul-
tural Heritage, Geographical Indications, Enforcement, Overprotection, (eds. Christopher Heath
y Anselm Kamperman Sanders), edit. Hart Publishing, Londres, 2005, pp. 303 y ss.
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ITI. LAS ACTUACIONES INSTITUCIONALES PARA LA OBSERVANCIA: DOS
EJEMPLOS

3.1 La propuesta de la Union: El Observatorio Europeo las Vulneraciones de los
Derechos de Propiedad Intelectual

El Reglamento (UE) n° 386/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 19 de abril de 2012, por el que se encomiendan a la Oficina de Armonizaciéon
del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) funciones relacionadas con
el respeto de los derechos de propiedad intelectual, entre otras la de congregar
a representantes de los sectores publico y privado en un Observatorio Europeo
de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual34, es la fuente
juridica que consagra esta figura tal y como la conocemos hoy. Esta norma de
derecho derivado europeo, dictada de acuerdo con los articulos 114 y 118 del
actual Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea, atribuye a la actual
EUIPO, teniendo en cuenta sus antecedentes y lo previsto en la Directiva
2004/48/EC del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, re-
lativa al respeto de los derechos de propiedad intelectualss, pretende configurar
al Observatorio como un recurso central para la recopilacién, supervision y co-
municacion de informacion de datos sobre “todas” las vulneraciones de los de-
rechos de propiedad intelectual y como plataforma de cooperacién para que los
representantes de las autoridades nacionales y los interesados puedan intercam-
biar ideas y experiencias sobre buenas practicas y formular recomendaciones a
las autoridades responsables para estrategias conjuntas para luchar contra el
fenémenos3¢. Los colegisladores igualmente declaran que este Observatorio debe
convertirse tanto en un centro de excelencia en materia de informacién y datos
sobre la vulneracién de los derechos de propiedad intelectual como en un foro
que congregue a las autoridades publicas y al sector privado3.

Ya en su texto articulado, en el primer articulo se establece que corresponde
ala hoy EUTPO facilitar y apoyar las actividades de autoridades nacionales, sec-
tor privado y de las instituciones de la Unidn en la lucha contra la falsificacion y

34 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0386, publicado
en el DOUE de 16 de mayo de 2012. [dltima consulta: 9 de octubre de 2024]

35 GIL CELEDONIO, José Antonio, “Esa ambicién desmedida: la Directiva 2004/48/CE relativa al
respeto de los derechos de propiedad intelectual y su compleja aplicacién. El rol del observatorio
europeo de las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual.”, en Revista La Propiedad
Inmaterial, 2024, n° 38, pp. 130-132.

36 Considerandos 6 y 16 del Reglamento (UE) n° 386/2012.

37 Considerandos 18 y 19.
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la pirateria, excluyendo la participacion en operaciones individuales o investi-
gaciones realizadas por las autoridades competentes. Este elemento es clave: el
Observatorio no esta llamado a sustituir a las autoridades responsables de me-
canismos tradicionales para la ejecucion de la observancia de la norma, sola-
mente puede actuar como proveedor de informacién o capacitacion.

En una enumeracion tan profusa como confusa, su articulo segundo con-
tiene un listado de funciones y actividades a desarrollar, que pueden resumirse
en diversos planos: 1- generar inteligencia e informacion valiosa sobre el valor
de la propiedad intelectual e industrial y los efectos de sus vulneraciones; 2- fo-
mentar el intercambio de buenas practicas e informacion entre los sectores pu-
blico y privado; 3-formar y reciclar a los responsables de la observancia de estos
derechos; 4- sensibilizar a la opinioén publica y 5- apostar por la cooperaciéon
internacional con paises terceros para fomentar el respeto de los derechos de
propiedad intelectual e industrial fuera de la UE. Para ello, en su articulo cuarto
se impone la obligacion de convocar, al menos una vez al afio, una reunién con
representantes de las entidades ptiblicas de los Estados miembros que interven-
gan en relacion con los derechos de propiedad intelectual, y representantes del
sector privado que representen amplia y equilibradamente a escala nacional y
europea a los diferentes sectores econémicos, incluidas las industrias creativas,
mas afectados por la vulneracion de los derechos de propiedad intelectual o mas
experimentados en la lucha al respecto, salvaguardando expresamente la repre-
sentacion tanto organizaciones de consumidores y de PYMEs como autores y
otros creadores. Estas reuniones revisten un cierto interés publico, en tanto los
asistentes a las reuniones y sus actas deben publicarse en el sitio web de la
EUIPO. Para posibilitar el trabajo material del Observatorio, su Reglamento
trata de imponer obligaciones de informacién a los Estados Miembros: el ar-
ticulo 5 establece que, cuando proceda, deberan informar medidas y estrategias
globales que adopten en relacion con el respeto de los derechos de propiedad
intelectual, y, en su caso, de las variaciones de las mismas, datos estadisticos
sobre estas vulneraciones y jurisprudencia relevante. Igualmente, se ubican
ciertas obligaciones nominales, pero de dudosa efectividad (ya que se someten
a muchos mas limites), sobre los actores privados que participan en el Observa-
torio: solamente en los casos en que sea posible, y si lo solicita la EUTPO, infor-
maran sobre medidas y estrategias que lleven en el &mbito de su actividad sobre
el respeto a los derechos de propiedad intelectual, asi como datos estadisticos
en dichos &mbitos de actividad.
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Todo este esquema ha permitido que la EUIPO, a través del punto de con-
tacto que supone el Observatorio, dote a la Comisién de una red de actores, ba-
sada en la voluntariedad, que se comprometen en una suerte de autorregulaciéon
mediante acciones coordinadas para la gobernanza de este fen6meno en toda su
complejidads8, y ha posibilitado que, desde la obligacion legal de la reunién
anual, se genere un sistema que redne varias veces al afno a diversos grupos de
trabajo que funcionan en paralelo: uno sobre Propiedad Intelectual en el &mbito
digital, otro sobre percepcion puablica, otro sobre observancia y respeto y otro
sobre economia y estadisticas, a los que se afiaden cinco grupos de expertos que,
con dimension mas reducida, abordan asuntos de manera especifica3?. Ademas,
dentro de esta red se ha incluido a otras relevantes organizaciones internacio-
nales como la Organizaciéon Mundial de Aduanas, Europol, la Agencia Europea
de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Oficina Europea de Patentes o la Organi-
zacién Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI). En términos organizati-
vos, y de acuerdo con la Decisiéon Administrativa n. 24-11, en vigor desde el 1 de
julio de 202440, dictada por el Director Ejecutivo en ejercicio de las competen-
cias atribuidas a este 6rgano por el articulo 157.4.a) del Reglamento (UE)
2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre
lamarca de la Union Europea, el Observatorio es un departamento de la Oficina,
con un Director a la cabeza, que actiia asistido por un Director Adjunto (que se
ocupa de operaciones y proyectos), y que dirige 3 Jefaturas de Servicio: el Ser-
vicio de Observancia, el Servicio de Participaciéon y conocimiento sobre Propie-
dad Intelectual y el Servicio de Propiedad Intelectual en el mundo digital, que
incluye el Centro sobre conocimiento de derechos de autor. El Director de este
Departamento forma parte del llamado Comité Ejecutivo Asesor de la Oficina,
que delibera y asesora al Director Ejecutivo sobre asuntos relevantes relativos a
las operaciones de la Oficina.

En la evaluacién que se llevo a cabo sobre la aplicacién del Reglamento que
instituye el Observatorio en su actual forma, se concluyd que sus objetivos ge-
nerales y especificos se consideran relevantes para todos los actores interesados
en la lucha contra las vulneraciones de derechos de propiedad intelectual e

38 FARRAND, Benjamin, “Combatting physical threats posed via digital means: the European Com-
mission’s developing approach to the sale of counterfeiting goods on the internet”, en European
Politics and Society, 2018, n° 19 (3), p- 349.

39 SCHNEIDER, Marius y VRINS, Olivier, opus cit., pp. 98-99.

40 https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/content-
Pdfs/law_and_practice/decisions_president/administrative/ADM-24-11_en.pdf [Gltima con-
sulta: 9 de octubre de 2024]
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industrial, ha promovido una estructura organizativa estable y una red plural
que esta soportada por una financiacién ptiblica adecuada y ha ejecutado las ta-
reas encomendadas por los legisladores de manera efectiva41. Solo en 2022, de
acuerdo con su Informe Anual42, su presupuesto ejecutado ascendi6 a 15 millo-
nes de euros (en sus diferentes lineas de actuacion) y se publicaron 22 estudios.
En sus propias palabras, el Observatorio se aproxima a cada aspecto de los sis-
temas de propiedad intelectual e industrial en Europa, desde la investigacion a
la comunicacion, para apoyo de las autoridades encargadas de la ejecucion de
las politicas de respeto a los derechos de propiedad intelectual e industrial43. Y
esto lo hace, sin duda, gracias a que dispone de una estructura estable y dotada
con un personal cualificado con caracter permanente: en 2009, cuando adn es-
taba adscrito a los servicios de la Comision, contaba apenas con 3 funcionarios,
mientras que, en 2019, contaba con 55 empleados a su servicio, en diferentes
categorias44. Su trabajo se encuentra bajo la égida del Plan Estratégico de la
EUIPO, lo que alinea los esfuerzos y crea sinergias. Esto permite al Observatorio
mantener e impulsar su red: contintia colaborando con la OCDE a través de la
Task Force on counterfeiting illicit Trade, tiene suscrito un acuerdo estable con
la Asociacion Europea para las politicas publicas de propiedad intelectual
(EPIP) y gestiona el Portal de Observancia de los Derechos de Propiedad Inte-
lectual, desarrollado en estrecha cooperaciéon con DG TAXUD. Asimismo, presta
asistencia a otras Direcciones Generales de la Comisién, tales como DG JUST o
DG CNECT, y coopera con la otra agencia descentralizada de propiedad intelec-
tual de la Unién Europea, la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales
(CPVO)4s.

Su flexibilidad y resultados ha servido para que haya sido depositario de
otras tareas, lo que han ampliado su campo de actuacién mas all4 de las medidas
de Observancia de los derechos de propiedad intelectual e industrial per se: ade-
mas de las competencias y funciones atribuidas por el ya mencionado Regla-
mento (UE) n° 386/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de abril

41 SWD (2020) 282 final, 38 y ss.

42 Puede encontrarse en
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/do-
cuments/reports/Observatory_Activity_Report/Observatory_Activity_Report_2022_en.pdf
[Gltima consulta: 9 de octubre de 2024]

43 European Union Intellectual Property Office, Ten years of the European Observatory on Infringe-
ments of Intellectual Property Rights: Achievements and Perspectives, 2012-2022, Alicante, 2022,
p. 37.

44 SWD (2020) 282 final, 10.

45 European Union Intellectual Property Office, 2023 Consolidated Annual Activity Report, Alicante,
2024, 104 Y SS.
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de 2012, la Directiva 2012/28/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 25
de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas, la
EUIPO gestiona la base de datos de dichas obras (aquellas en las que ninguno
de los titulares de los derechos esta identificado o, de estarlo uno o mas de ellos,
ninguno est4 localizado a pesar de haber efectuado una bisqueda diligente) en
los términos del articulo 3.6 de dicha Directiva, y ha atribuido internamente la
llevanza al Observatorio. Asimismo, la muy relevante Directiva (UE) 2019/790,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos
de autor y derechos afines en el mercado tnico digital y por la que se modifican
las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE, en su articulo 10.2, atribuye a la EUTPO
la creacion y gestion de un portal de obras que estén fuera del circuito comercial,
algo que la agencia lleva a cabo a través del Observatorio. Esto abre un pano-
rama de futuro que es, a la par, alentador y comprometedor, en tanto amplia el
foco de actividad de esta estructura organizativa y la llena de contenido en un
ambito en principio ajeno a las actividades nucleares de la EUIPO (los derechos
de autor y sus derechos conexos o afines), pero a la par desvia los esfuerzos del
principal fin del Observatorio, la lucha contra las vulneraciones de (todos) los
derechos de propiedad intelectual e industrial.

3.2 El caso espaiiol: la Comision intersectorial para actuar contra las actividades
vulneradoras de los derechos de propiedad industrial

En el Ambito espafiol, puede hacerse referencia al Real Decreto 54/2014, de
31 de enero, por el que se crea y regula la Comisién intersectorial para actuar
contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad industrial4s.
En esta norma de caracter reglamentario se regula, por tanto, un érgano cole-
giado, cuyo régimen juridico puede encuadrarse en lo ahora reconocido en la
seccion 32 del Capitulo II del Titulo Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octu-
bre, del Régimen Juridico del Sector Puablico, que se inserta en el entramado
organizativo de la Administracion General del Estado sin participar en su es-
tructura jerarquica, y que rebasa la dimension interministerial al dar cabida a la
participaciéon de organizaciones representativas de intereses sociales y de otras
Administraciones Ptublicas. Su antecedente inmediato es el Real Decreto
1224/2005, de 13 de octubre, por el que se crea y regula la Comision intersecto-
rial para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de

46 Publicado en el B.O.E. de 13 de febrero de 2014.
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propiedad industrial, que, a pesar del mismo nombre y similares funciones, fue
derogado por el Real Decreto de 2014, en lugar de modificado, como hubiese
sido aconsejable por economia procesal y porque continda con su enfoque: se
involucra a los actores del sector privado para abordar de manera coordinada el
fenémeno de la vulneracion de estos derechos, frente a la anterior concepcion
puramente administrativa. Su aprobacion en 2014 no parece ser casual, ya que
su propia introducciéon menciona la necesidad de conectarse con el Observatorio
Europeo que hemos analizado anteriormente, configurado en la actualidad por
una norma de 2012.

La adscripcion orgéanica de esta Comision se confiere al entonces Ministerio
de Industria, Energia y Turismo (hoy, en los términos del Real Decreto
829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos
ministeriales, Ministerio de Industria y Turismo), cuyo titular ejerce la Presi-
dencia, con el titular de la Subsecretaria haciendo las veces de Vicepresidente.
La Secretaria, actuando a la manera tradicional en el derecho de la organizacion
administrativa espafol, con voz, pero sin voto, es ocupada por la persona que
ocupe la Subdireccién General de Coordinacién Juridica y Relaciones Interna-
cionales de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, O.A. El resto de la com-
posicién se determina siguiendo, aparentemente, un criterio de seleccién que
combina caracteres materiales y subjetivos: por un lado, entre sus vocales se en-
cuentran, ademas del titular de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, O.A.
(con rango de Director General), otros titulares de 6rganos con rango equiva-
lente, como son los titulares de la Direcciéon General de Relaciones Econdémicas
Internacionales (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion), de la Di-
reccion General de Relaciones con la Administracion de Justicia (Ministerio de
Justicia), Direccion General de Armamento y Material (Ministerio de Defensa),
de la Direccidon General de Cartera Basica de Servicios del Sistema Nacional de
Salud y Farmacia (del entonces Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad) y del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia
Estatal de Administracion Tributaria, asi como representantes no especificados,
pero con rango de director general, de la Secretaria de Estado de Administracio-
nes Publicas del entonces Ministerio de Hacienda y Administraciones Piblicas,
de la Secretaria de Estado de Cultura del entonces Ministerio de Educacion, Cul-
tura y Deporte, de la Secretaria de Estado de Empleo del entonces Ministerio de
Empleo y Seguridad Social y de la Secretaria de Estado de Comercio del anterior
Ministerio de Economia y Competitividad. Con rango de subdirector (sin que se
entienda el motivo particular que justifica este diferente rango organico), for-
man parte de la Comisidon representantes de la Secretaria de Estado de
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Seguridad del Ministerio del Interior, de la Agencia Espafiola de Consumo, Se-
guridad Alimentaria y Nutricién y de la Secretaria de Estado de Telecomunica-
ciones y para la Sociedad de la Informacion. Todos ellos apuntan a areas que
convergen al analizar el problema de la falsificacion y la pirateria: desde las di-
mensiones penal, coercitiva y aduanera del fendmeno a su afectacién a diversas
politicas publicas, como son las relativas al empleo, la salud publica, el comercio
interior e incluso a las relaciones econémicas internacionales, entre otras. Igual-
mente, la Comision da buena muestra del caracter compuesto de la estructura
politico-administrativa de Espafia, ya que se incorporan a las tareas de la misma
dos representantes de las Comunidades Auténomas y un representante de las
entidades locales, designado por la asociaciéon de ambito estatal con mayor im-
plantacién (en este momento, la Federacion Espanola de Municipios y Provin-
cias).

La pretension de los poderes publicos parece ser la de la vinculacion entre
las responsabilidades que ostentan los poderes publicos y el conocimiento de
primera mano que del fendémeno tienen entidades privadas: es por ello que se
reconoce, igualmente, que formaran parte de la Comisiéon un representante del
Consejo de Consumidores y Usuarios, asi como tres representantes de entidades
reconocidas en defensa de la propiedad industrias, una caracterizacion que tiene
la suficiente amplitud (v entiéndase igualmente la suficiente discrecionalidad)
como para permitir que, en la practica, cualquier “entidad”, con independencia
de la forma juridica que revista, que tenga en sus estatutos o documento consti-
tutivo equivalente mencion a la defensa de la propiedad industrial pueda parti-
cipar. Por Gltimo, se facultad a la Presidencia de la Comisién para convocar a
reuniones concretas (con voz, pero sin voto) a representantes de organizaciones
internacionales o europeas, asi como de cualesquiera otras entidades puablicas y
privadas dedicadas a la proteccion de los derechos de propiedad industrial que
no formen ya parte de la Comision en calidad de vocales, de una manera u otra.

Sus competencias se establecen en el listado contenido en su articulo 3, con
un amplio y ambicioso conjunto de tareas: establecer las lineas directrices y las
actuaciones y medidas que sean necesarias para la prevencién y eliminacion de
las actividades vulneradoras de la propiedad industrial; promover la celebracion
de acuerdos y convenios con organizaciones publicas y privadas, nacionales e
internacionales, que tengan entre sus fines la proteccion de los derechos de pro-
piedad industrial; realizar, en su caso, el seguimiento de las relaciones con otros
Estados y con organizaciones internacionales y comunitarias competentes en la
materia; proponer las actuaciones necesarias para la formacién de las
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autoridades y agentes encargados de la persecucion de las actividades ilicitas e
infracciones de derechos de propiedad industrial; formular a los 6rganos com-
petentes propuestas sobre aquellas iniciativas y modificaciones legislativas o re-
glamentarias que se estimen necesarias para la eficaz proteccion de los derechos
de propiedad industrial; programar campafias de concienciacién y difusion so-
cial de los derechos de propiedad industrial destinadas a sensibilizar a los ciu-
dadanos y a las organizaciones sociales sobre la necesidad de proteger la propie-
dad industrial; conocer de las estadisticas anuales relativas a las actuaciones
contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad industrial y de
la memoria anual de actividades (que, como se vera a continuaciéon han de pre-
parar los Grupos de Trabajo); encomendar a los grupos de trabajo cualquier ac-
tuacién que se considere necesaria dentro de las competencias propias de la Co-
mision y, por dltimo, otras funciones que supongan una mas eficaz colaboracion,
coordinacién y cooperacién entre las Administraciones publicas en este campo.

Ademés de esta amplia estructura, que podemos considerar de naturaleza
plenaria, el Real Decreto 54/2014 establece, en su articulo 6, que la Comision, a
efectos de funcionamiento, desarrolla sus tareas a través de varios grupos de
trabajo, que deben rendir cuentas al Pleno de la Comision (a quien corresponde
la adopcion de decisiones que deriven de aquellos). En la actualidad son 3 y se
dedican, respectivamente a la normativa, a las estadisticas y a la sensibilizacion.
Entre sus tareas (bastante similares a las atribuidas a la Comisién en pleno) se
encuentran la elaboracién de propuestas de actuaciéon o de medidas para a la
prevencion y erradicacion de las actividades vulneradoras de los derechos de
propiedad industrial; la elaboracién de estudios relacionados con las actividades
vulneradoras contra los derechos de propiedad industrial, el seguimiento y la
evaluacion de las acciones realizadas para la prevencion y eliminacion de las ac-
tividades vulneradoras de propiedad industrial, la elaboracién de propuestas de
programas de formacién destinados a los agentes publicos y privados encarga-
dos de la vigilancia y respeto de los derechos de propiedad industrial asi como
la propuesta al Pleno para la celebracion de acuerdos y convenios con organiza-
ciones publicas y privadas, nacionales e internacionales, que tengan entre sus
fines la proteccion de los derechos de propiedad industrial y la elaboracion de la
memoria anual de actividades.

Ademés de las funciones generales anteriores, que se entiende quedan in-
distintamente atribuidas a los Grupos de Trabajo, reconoce el mismo articulo 6
que el Grupo de Trabajo de Sensibilizacién se encargara de la elaboracion de
campanas de concienciacién y difusiéon social de los derechos de propiedad
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industrial, teniendo en cuenta las aportaciones y sugerencias de los miembros
de la Comisidn, el Grupo de Trabajo de Estadisticas se encargara de la elabora-
cibén, con caracter anual, de estadisticas relativas a las actuaciones contra las ac-
tividades vulneradoras de los derechos de propiedad industrial y el Grupo de
Trabajo de Normativa se encargara de la elaboraciéon de propuestas de modifi-
cacion de la legislacion vigente, con el fin de mejorar el marco legislativo de pro-
teccion de los derechos de propiedad industrial. Dichas propuestas se elabora-
ran sobre la base de los estudios y propuestas elaboradas en el marco de la Co-
mision, asi como del seguimiento el cuamplimiento de las obligaciones asumidas
en el Aambito internacional y europeo por el Reino de Espaia en el campo de la
proteccion de los derechos de propiedad industrial.

En los términos del articulo 5.2 de la norma reguladora, esta Comisién debe
reunirse de manera ordinaria una vez al ano, al menos. No obstante, de acuerdo
con la informacion publica disponible, este 6rgano colegiado solo se ha reunido
2 veces en 10 afios, la dltima el dia 10 de diciembre de 201847, sin que puedan
observarse consecuencias juridicas por la ausencia de convocatorias anuales en
los Gltimos afios. Esto, no obstante, no significa que algunas de las tareas atri-
buidas a la Comision no se lleven a cabo, sino que se llevan a cabo al margen de
la estructura formalmente creada para ello, lo que supone una falta de aprove-
chamiento de las sinergias y potencialidades que podrian derivarse de su estruc-
tura. El adecuado seguimiento de las funciones atribuidas a la Comision (actie
ésta en pleno o a través de sus Grupos), asi como la realizacion de sus funciones
ejecutivas y de coordinacion requeriria de una suerte de secretariado perma-
nente y dedicado de forma particular a estos cometidos, lo que no sucede en la
actualidad. Esto cobra especial relevancia dado el ya analizado numeroso y dis-
par nimero de miembros que participan de la Comision.

La Oficina Espanola de Patentes y Marcas, O.A. se enmarca dentro del con-
junto de oficinas administrativas nacionales responsables de la propiedad in-
dustrial que abordan en su seno lo que se han denominado como actividades no
tradicionales, tales como las del apoyo a los 6rganos competentes en materia de
observancia4s.

47 https://www.mintur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2018/documents/181210%20
comisi%C3%B3n%z2ointersectorial%2o0de%20propiedad%2oindustrial.pdf [Gltima consulta: 10 de
octubre de 2024]

48 GIL CELEDONIO, José Antonio, “La inteligencia artificial aplicada en el sector publico: el caso de
los Oficinas de Propiedad Industrial y, en particular, el de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas,
0.A.”, en Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia, 2023, n. 99, pp.
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Asi, este Organismo Auténomo tiene reconocidas estatutariamente funcio-
nes relativas a la promocion de iniciativas y actividades conducentes al mejor
conocimiento y a la més adecuada proteccion de la propiedad industrial49, acttia
como Secretariado y soporte de esta Comision Intersectorial del mismo modo
que la EUTPO acttia como soporte institucional de toda la red del Observatorio
Europeo, y tiene incorporado a su Plan Estratégico actualmente en vigor (2021-
2024) el impulso a la lucha contra la falsificacion y la vulneracion de los dere-
chos de propiedad industrial como uno de sus 5 objetivos generaless°. En el bo-
rrador del préoximo plan estratégico 2025-2027, esta linea de accién no se con-
templa como objetivo general pero si se subsume como linea estratégica dentro
de un objetivo general mas amplio que pretende promover un uso estratégico de
la propiedad industrialst. La OEPM, en ejecucion de este marco estratégico, ha
impulsado en 2022 la consulta publica para lanzar un Plan Nacional e Integral
de lucha contra la venta de productos falsificados y para la observancia de los
derechos de propiedad industrial 2023-202652, cuyo borrador puede encon-
trarse en la pagina webss, sin que quede claro si el Plan se esta ejecutando en la
actualidad o no. En su estructura organizativa, en la actualidad, no existe un
sector ni 6rgano administrativo (ni una unidad en tanto tal) dedicado integra-
mente a estas tareas, lo que dificulta la atribucién de medios humanos y presu-
puestarios. Ello no obstante, se realizan campanas publicitarias anuales de ca-
racter multimedia y multicanal que han sido sefialadas por la Oficina del Trade
Representative de los Estados Unidos como una buena practica a seguir en, en-
tre otros, sus informes de los afios de 2021 0 202254, asi como numerosas acti-
vidades de formacion y concienciacion con expertos de todo tipo. Incluso, desde

77-78.

49 Vid. art. 3 del Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas, publicado en B.O.A. de 30 de agosto de 1997.

50 Plan Estratégico de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas, O.A., 2021-2024,
https://www.oepm.es/export/sites/portal/comun/documentos_relacionados/so-
bre_oepm/Plan_Estrategico/Plan_estrategico_2021_2024_OEPM.pdf [Gltima consulta: 10 de
octubre de 2024]

51 https://www.oepm.es/export/sites/portal/comun/documentos_relacionados/so-
bre_oepm/Plan_Es trategico/Consulta_Publica_Plan_Estrategico_ OEPM_2025_2027.pdf [ul-
tima consulta: 10 de octubre de 2024]

52 https://stopfalsificaciones.oepm.es/novedades-y-publicaciones/novedades/Consulta-publica-
sobre-el-Plan-Nacional-e-Integral-de-lucha-contra-la-venta-de-productos-falsificados-y-para-
la-observancia-de-los-derechos-de-propiedad-industrial-2023-2026/ [tGltima consulta: 10 de oc-
tubre de 2024]

53 https://stopfalsificaciones.oepm.es/export/sites/nuevo-stopfalsificaciones/.galleries/docu-
mentos/n ovedades/2022/noticia_o0272_o1.pdf [Gltima consulta: 10 de octubre de 2024]

54 Office of the US Trade Representative, 2021 Special 301 Report, p. 12. https://ustr.gov/sites/de-
fault/files/files/reports/2021/2021%20Special%20301%20Report%20(final).pdf

[Gltima consulta: 10 de octubre de 2024]
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un punto de vista de comunicacioén politica, el Consejo de Ministros aprob6, en
su sesion de 20 de abril de 2021, por vez primera en la historia de Espaiia, a
propuesta conjunta de varios departamentos ministeriales encabezados por los
Ministerios de Industria, Comercio y Turismo y Cultura y Deporte, una Decla-
racion por el Dia Mundial de la Propiedad Intelectual en la que ser reconoci6 al
maximo nivel politico que Espafia “apoya firmemente el uso y proteccién de los
derechos de propiedad intelectual e industrial con propuestas legislativas y de
politica piuiblica adecuadas para ello y expresa su compromiso para seguir
avanzando en la promocién y en la proteccién de la creatividad, la inventiva y
la innovacién a través de la difusion y la defensa de los derechos de propiedad
intelectual e industrial”ss.

Por supuesto, en el marco mas amplio de la Administracién General del Es-
tado, es evidente que el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Estatal de Administraciéon Tributaria cumple de manera efectiva con
sus funciones, y que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado camplen con
su labor de investigacion y persecucion de los delitos y la reportan, generando
una fuente muy valiosa de informacion que compilan estadisticamente y publi-
citan de forma anual a través de su Portal Estadistico de criminalidads¢. Igual-
mente, distintas entidades del sector privado operan en la defensa de los intere-
ses colectivos de sus asociados y representados, y la estructura culmina con una
organizacion del Poder Judicial que hace valer el Cédigo Penal. Pero se estan
desaprovechando las oportunidades de maximizacién del impacto de las medi-
das que permitiria un mayor conocimiento, por parte del resto de actores de la
red, de las acciones de cada actor individual. Conseguir establecer mejores flujos
para el intercambio de datos y otras informaciones relevantes, una mejor com-
prension global del fendémeno y la articulacion de las medidas entre si serian
resultados deseables que haria mas efectiva la lucha contra la falsificacion y la
pirateria, dada la compleja red de actores ptblicos y privados intervinientes a
nivel nacional, y la Comisién Intersectorial puede ser pieza clave para ello.

La estructura, por tanto, existe, pero esta infrautilizada, de modo que no se
siguen, en el seno de esta politica ptblica tan relevante, los muy necesarios prin-
cipios generales de eficiencia y eficacia reconocidos en la legislaciéon

55 https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/200421-enlace-propie-
dad.aspx

[Gltima consulta: 10 de octubre de 2024]

56 https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/datos.html?type=pca
xis&pa th=/Datosy/&file=pcaxis [Gltima consulta: 10 de octubre de 2024]
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administrativa actualmente en vigors’. Se ha dicho, de forma clara, que la efica-
cia en el combate contra estas actividades ilegales depende mas de la voluntad y
de la habilidad de las autoridades competentes en invertir tiempo y dinero en la
persecucion del delito y en la agilizacion de los procesos (para lo que la coope-
racion y la coordinacidn, asi como el intercambio de informacion a tiempo real
es clave) que de la perfeccion de la norma que lo contemplas8, porque la regula-
cion efectiva en areas de cierta complejidad técnica depende de una cooperaciéon
efectiva entre el sector publico y privado que esté soportada por estructuras for-
males de gobernanza que la facilitens9. Incluso desde el punto de vista de la dog-
matica penal, se reconoce que el aumento de la presién punitiva, en forma de
incremento de las penas asociadas a los tipos ya existentes, no resuelven el pro-
blema si no se aborda desde la perspectiva de las redes de delincuencia organi-
zada que la posibilitan®e. Esto cobra especial relevancia dado el caracter com-
puesto del Estado y las diferentes autoridades de vigilancia de mercado que ope-
ran en los diferentes niveles administrativos.

En definitiva, el sistema cuenta con los mimbres normativos adecuados
para funcionar, pero necesita del impulso administrativo para desplegar toda su
efectividad e impulsar, a escala nacional, las sinergias que el correcto abordaje
del problema necesita. El actor institucional clave para ello y que puede jugar
como facilitador y dinamizador de esa estructura es, sin duda, la Oficina Espa-
fiola de Patentes y Marcas, O.A..

JOSE ANTONIO GIL CELEDONIO
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jose-antonio.gil@reper.maec.es

57 Vid. art. 3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Ptblico.

58 KUR, Anette, “The enforcement Directive: rough start, happy ending” en ICC, International Re-
view of Intellectual Property and Competition Law, 2004, n° 35 (7), pp. 821-830.

59 FARRAND, Ben, “Alone we can do so little; together we can do so much: the essential role of EU
Agencies in combatting of counterfeit goods”, en European Security, 2019, n°® 28(1), p.22.

60 FARALDO CABANA, Patricia, “Los delitos contra la propiedad industrial tras la reforma del C6-
digo Penal de 2015: anélisis del articulo 274” en Actas de Derecho Industrial y Derecho de autor,
2015, p. 364.
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