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¢Puede Facebook vender
en su tienda online
productos falsificados?

EI TJUE ya ha dicho

FICHAS DE LEGO

En 2010, el Tribunal Superior de
& Justicia de la Unién Europea (TJUE)
impidio a Lego registrar sus fichas. El
organismo comunitario entendi6 que
laforma de los famosos ladrillos del
juego esta constituida
“exclusivamente por la forma del
producto necesaria para obtener un
%, resultado tecnico, por lo que no puede
| quedar amparado por el derecho
comunitario de marcas’, seguin indico
en su sentencia. El objetivo de esa

055,

A. Galisteo. Madrid
Facebook ha dado un paso

Dreamstime

SENTENCIA

Ser popular no es suficiente para
registrar la forma de un juguete

EI' TJUE aclara que no se puede proteger como marca un signo en 3D aun
cuando el consumidor lo identifique como una caracteristica del producto.

Alejandro Galisteo. Madrid

En 2006 los cientificos hin-
garos Gabor Domokos y Péter
Varkonyi dieron forma a lo
que diez afios antes habia teo-
rizado sobre el papel el mate-
matico ruso Vladimir Arnold:
el Gombdc. La creacion de es-
te particular objeto, un cuer-
po convexo tridimensional
que cuando descansa sobre
una superficie plana tiene un
solo punto de equilibrio esta-
ble, pronto se sefial como un
hito para los cientificos, capa-
ces de plasmar lo que hasta
ese momento so6lo era una
formula escrita en una piza-
rra. Y esta relevancia fue la

¢Qué es el GEmMboe?

Famoso en Hungria, el Gomboc es una figura que
descansa sobre un Unico punto de equilibrio y
siempre vuelve a su posicidn original. En la década
de los noventa, un matematico ruso teorizé sobre la
posibilidad de que existiera una forma capaz no
solo de volver a su estado original, sino que ademas
se sostuviera sobre un Unico punto de equilibrio, lo
que significaba que no podria estar quieto en
ninguna otra posicién. En 2006 dos cientificos
hungaros dieron con esta forma, que se ha hecho
famosa, hasta el punto de que ha sido reproducida
en monumentos (en la foto).

Shop, una plataforma en la
que ofrece a cualquier py-
me, gran empresa o autono-
mo la posibilidad de vender
sus productos a través de su
perfil de empresa. “Cual-
quier vendedor, sin impor-
tar su tamafio o presupues-
to, puede poner su negocio
en lineay conectarse con los
clientes donde y cuando sea
conveniente para ellos a tra-
vés de su pagina de empresa
en Facebook”, anunciaba la
red social.

El lanzamiento de este
marketplace coincide con la
publicacién de una senten-
cia del Tribunal de Justicia
de la Unién Europea
(TJUE) sobre Amazon, que
viene a advertir sobre una
circunstancia que, al igual
que se da en la plataforma
de Jeff Bezos, puede ocurrir
en Facebook Shop: la venta
de productos falsificados.

En este sentido, el pasado
2 de abril el Tribunal eu-
ropeo respaldé a Amazon
en su disputa con la marca
de cosmética estadouniden-
se Coty, que exigia respon-
sabilidades porque en el
marketplace se vendian fal-
sificaciones de algunos de
sus articulos.

Asi, el TJUE dictamind

' prohibicion fue evitar que el derecho més en su apuesta por ser  (JU€ Amazon no
de marcas confiriera a una empresa el mucho mas que lared social comete infraccion
monopolio sobre soluciones técnicas con mayor numero de usua-
0 sobre las caracteristicas de uso de rios del mundo. Asi, este  [JOF almacenar
b un producto. mes ha lanzado Facebook  jmitaciones

tador técnico que permite
que puedan llevarse a cabo
transacciones a través de su
plataforma y su actividad es
subsumible”, aclaraba la
sentencia que, directamen-
te, explicaba que el vinculo
juridico se formaba entre
vendedores y consumido-
res, en el que Amazon no in-
tervenia.

Entonces, 3se puede decir
que Facebook podra vender
productos falsificados en su
marketplace? “Analizando
la sentencia del TJUE, esta
afirmacion se puede hacer
sin problemas”, responde
Carlos Pérez, socio de Ecija.

Esta respuesta en refe-
rencia a Facebook Shop vie-
ne determinada por la reso-
lucién del TJUE, que aclara
que la compania de Bezos
no es responsable de infrac-
ciones de marcas que pue-
dan tener lugar a través de
sus servicios de comerciali-
zacion online o almacena-
miento de productos, salvo
que tuviera conocimiento
de la ilicitud de los produc-
tos que aloje y no actte con
prontitud pararetirarlos.

“La iniciativa, que llegara
a Espana en los proximos

que quiso aprovechar una No obstante, y tras hacer  Para inscribir que se quiere proteger como que laempresa de comercio  meses, no escapa a que Fa-
empresa hiingara al intentar ~ esta valoracion, el Tribunal marca. “Pueden utilizarse in- electronico no comete nin-  cebook tenga que cumplir
registrar su peculiar forma,si- ~ Supremo de Hungriaelevola  Ula IMAarca se vestigaciones y peritajes, pu- gunainfraccion por almace-  con las obligaciones propias
milar al caparazén deunator-  cuestion al Tribunal de Justi- pueden utilizar blicaciones cientificas, catalo- nar en su plataforma pro-  de las ventas a distancia re-
tuga, como marcay convertir- cia de la Unién Europea . . . gosysitios de Internet”, expli- ductos que violan los dere-  cogidas en la normativa”,
lo enunjuguete. (TJUE), que el 23 de abril dic- IIWeStIgaCIOIleS ca Librado Loriente, abogado chos de marcas de terceros.  aclara Guillermo Ponce,
En un primer momento, to sentencia sobre el caso, ar- H ifi de Ecija. “Amazon es un mero facili- abogado de Ecija.
; cientificas .
tanto la oficina de patentesde ~ gumentando de forma muy Ahora bien, aunque la ca-
Hungria como sus tribunales  detallada qué debe tenerse en pacidad del consumidor me-
se lo denegaron, al sefialar  cuenta para que unamarcaen .~ dio para diferenciar de una
que la forma del Gombgc era  tres dimensiones puede ins- El disefio convexo marca u otra es relevante, el
lo que precisamente daba  cribirse. Una de las explica- ¢l Gomhoc TJUE aclara que “la percep-
identidad al producto. “Elde-  ciones a las que ambos tribu- cion del signo atribuida al pu-
recho europeo sefiala que  nales se aferraron para recha- recuerda al blico no es un elemento deci-
puede denegarse el registro  zarlainscripcion es que como caparazén sivo, pudiendo constituir co-
de una marca cuando el signo  juguete, el Gomboc vuelve mo maximo un elemento de
representaunaformaquevie-  siempre asu posicion de equi- de una tort“ga apreciacion util”, aclara en su

ne impuesta por la propia na-
turaleza del producto, cuando
esa forma es necesaria para
obtener un resultado técnico
o cuando lo dota de un valor
sustancial”, explica Carolina
Garcia de la Rasilla, abogada
de Ecija.

librio estable, siendo por tanto
una forma necesaria para al-
canzar el resultado técnico
perseguido.

Pero el TJUE fue mas all3,
analizando como se debia
realizar el examen para valo-
rar la singularidad del signo

sentencia.

“Es como si queremos re-
gistrar la forma de un coche.
Cualquier persona sabria dis-
tinguir su forma frente ala de
una moto, pero logicamente,
esto no es distintivo”, aclara
Loriente.
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