
Asesores de Empresas

Viernes 12 marzo 2010 45Expansión

CISS

La Justicia protege de
nuevo a la marca ‘Buda’

MercedesSerraller.Madrid
El Juzgado de lo Mercantil
número 2 de Alicante ha con-
denado al restaurante de Bar-
celona Buda Barcelona a pa-
gar 413.000 euros al titular de
la marca, la sociedad francesa
George V Restauration, que
regentaelBudaBardeParís,y
a cesar en el uso ilegal de la
marca.Esta indemnizaciónes
la más alta que ha impuesto el
Tribunal de la Marca Comu-
nitaria de Alicante y se une a
las que ya ha conseguido la
empresa gala en el conocido
local madrileño en el que el
Real Madrid y otros famosos
celebraban sus fiestas, y un
bardePalmadeMallorca(ver
EXPANSIÓN de 8/05/08,
6/02/09y28/05/09).

Galaxy Restauración, la so-
ciedad propietaria del restau-
rante, sito en la calle Pau Cla-
rís de Barcelona, infringió la
marca mediante el uso de las
denominaciones Buddha
Barcelona, Buda Barcelona, la
imagen de Buda seguida de la
denominación Barcelona o
restaurante y de páginas web
respectivas. La sentencia re-
cuerda que Georges V ha usa-
do ininterrumpidamente la
marca Buda/Buddha Bar des-
dequelaregistróen1996para
perfumes, ropa, joyería, res-
tauración y alimentación, en-
treotrosusos.

El local madrileño se cono-
cía, como acreditó la senten-
cia de primera instancia y ra-
tificó la Audiencia Provincial

Eversheds
Lupicinio analiza
el marco legal
del producto
defectuoso

CONFERENCIA

Expansión.Madrid
Eversheds Lupicinio ha orga-
nizado, en colaboración con
la Asociación de Comunica-
dores e Informadores Jurídi-
cos (Acijur), una conferencia
sobre producto defectuoso
con el título ¿Es suficiente la
legislación actual para prote-
gerse de los productos defec-
tuosos? La expectación surgi-
da a raíz de los casos de Toyo-
ta, Nissan, Honda o General
Motors llevó a analizar las ba-
ses legales que protegen al
consumidor y que sustentan
las acciones de los fabricantes
con objeto de salvaguardar la
seguridad de aquellos, así co-
mo su propia imagen de la
mano de los socios Kiko Ca-
rriónyAntonioBravo.

Ambos detallaron los as-
pectos fundamentales de la
normativa española, anali-
zando cuestiones como las
clases de defectos, las causas
de exoneración de responsa-
bilidad o la prescripción de
acciones, todo ello desde una
perspectivapráctica.

Una de las primeras cues-
tiones que saltó a la palestra
fue el papel de los fabricantes
enlainvestigaciónydescubri-
miento de un producto defec-
tuoso. “El primer interesado
en retirar el producto defec-
tuosodelmercadoes,precisa-
mente, el propio fabricante;
primero para proteger a los
consumidores y, segundo, pa-
ra proteger su marca y su
prestigio”, afirmó Antonio
Bravo. “No se trata sólo de
una obligación legal, sino
tambiéndelaproteccióndela
reputación y buen nombre de
lamarca:unpleitoenelquese
pusiera en duda la calidad y
seguridad de un producto
afectaría negativamente a las
ventas y a la imagen corpora-
tivadelamarca”,añadió.

Retiradacautelar
Kiko Carrión explicó que
existen muchos más casos de
retirada de producto de los
que finalmente se entera el
público, “pero no llegan a co-
nocerse porque las marcas
disponen de sus propios mé-
todos para contactar con los
afectados antes de que ocurra
nadaagranescala”.

A la pregunta de cuándo
debería emprenderse una re-
tirada cautelar de una serie de
productos, los letrados decla-
raronqueunosincidentesais-
lados no pueden justificar es-
ta medida. “Hay que tener
claro que debe haber indicios
suficientes para ordenar la re-
tirada de una serie de produc-
tos,seanjuguetesoautomóvi-
les”, señaló Antonio Bravo, “y
esciertoquenosiempreesfá-
cilobtenerlos”,concluyó.

Seminario sobre
prevención
oncológica
en el medio
laboral

GARRIGUES

Expansión.Madrid
El próximo martes 16 de mar-
zo, a partir de las 16 horas, el
Auditorio Garrigues acogerá
el IV Seminario sobre Medi-
cinadelTrabajoPredictivaen
el que se analizará la Preven-
ción oncológica en el medio
laboral. El seminario está or-
ganizado por la Cátedra Fre-
map de Investigación y Desa-
rrollo en Medicina del Traba-
jo de la Universidad Europea
de Madrid, con la colabora-
ción de la Fundación Garri-
gues, la Asociación Española
de Especialistas en Medicina
del Trabajo (Aeemt) y la Aso-
ciación Española Contra el
Cáncer(Aecc).

Durante la sesión se abor-
darán diversos temas como la
prevención del cáncer de pul-
món en el medio laboral, la
predisposición genética, la
epidemiología del cáncer de
origen profesional, o el em-
pleo de marcadores tumora-
lesenelmediolaboral.

Antonio Garrigues, presi-
dente de la firma, inaugurará
la jornada, que contará con la
participación de expertos
procedentes de clínicas espa-
ñolas –Clinic de Barcelona,
Hospital Clínico de San Car-
los de Madrid o Clínica Ro-
mán de Madrid– así como de
las entidades organizadoras.
Así, moderará el seminario
José Manuel Gómez, de Fre-
map, y la primera ponencia
sobre Epidemiología del cán-
cer de origen profesional co-
rrerá a cargo de Rafael Ceña,
de la Junta de Castilla y León.

Interior del Buddha del Mar (Madrid). / EL MUNDO

de Alicante, comoel Buddha o
elBuda Bar y fue condenado a
pagar más de 372.945,09 eu-
rosaGeorgeVRestauration,y
a cerrar o cambiar su nombre.
La sección de la Audiencia
queactúacomoTribunaldela
Marca Comunitaria condenó
la sociedad que administraba
el local, y a las que se encarga-
ban de otros establecimientos
en Sevilla y Marbella, y de
productos del hogar y páginas
web. Además, otra sentencia
condenó a un bar de copas de

Mallorcaanoefectuarningún
uso de ese signo y al pago de
15.887,84euros.

Lara Foncillas, que recien-
temente ha creado su propio
despacho, es la abogada que
ha llevado todos los procesos.
“Se consolida la respuesta
contundente de los tribunales
de marca comunitaria nacio-
nales”, asegura. Y resalta que
“elrótulodellocalconsistíaen
un gráfico evocativo de Buda
y la sentencia ordena su cese
por existir similitud concep-
tual y riesgo de confusión. Es-
ta sentencia ayudará a clarifi-
car que el uso del gráfico de
Buda como distintivo de loca-
les de ocio, práctica habitual
para evitar ser demandados,
suponeinfracción”.

E njuliode2009laComisiónEuropeapublicó
su Informe Final sobre la investigación ini-
ciada en enero de 2009 al sector farmacéuti-

co en la Unión Europea. El Informe identifica es-
trategias para ampliar la extensión y duración de la
protección de patentes, y los acuerdos entre em-
presas innovadoras y fabricantes de genéricos para
evitarsuentradaenelmercado.

La práctica mas controvertida es el acuerdo so-
bre patentes, especialmente cuando existe “trans-
ferencia de valor” de la empresa innovadora al fa-
bricantedegenéricoscomocompensación(reverse
payment settlement agreements), para retrasar la
entradadeéstosenelmercado.LaComisiónhaen-
viado recientemente solicitudes de información a
empresas innovadoras y a fabricantes de genéricos,
enrelaciónasusacuerdosconcluidosdesde1deju-
lio de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2009 en el
EspacioEconómicoEuropeo (EEE).

El análisis de este tipo de prácticas es complejo
también en otros países, como Estados Unidos. Los

recientes asuntos Schering-Plough, Solvay o Cepha-
lon y la redacción por parte del Congreso de un bo-
rrador de legislación al respecto, así lo confirman.
Elborradorintroduceunapresuncióndeilegalidad
detodosaquellosacuerdosdepatentesfarmacéuti-
cas con ‘transferencia de valor’ a las empresas de
genéricos involucradas, salvo excepciones muy li-
mitadas.

No parece que la Comisión vaya adoptar una po-
sición tan radical, ya que ésta considera que en el
contexto de los acuerdos de resolución de conflic-
tos y de los acuerdos de renuncia, las cláusulas de
no oposición no entran generalmente dentro del
ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81
CE(actualmente101TFUE).

Encualquiercaso,laComisiónhadecididoahora
analizar este tipo de acuerdos y ha iniciado dos in-
vestigaciones, involucrando a Laboratoires Servier
y a la danesa Lundbeck. Sin embargo, es importan-
tetenerpresentevariascuestiones.

Primero, la Comisión parece querer ampliar este
análisis mas allá de la simple compensación econó-
micaaaquellosacuerdosqueimpliquenuna‘trans-
ferencia de valor’ del titular de la patente al fabri-
cante de genéricos. Se entiende como ‘transferen-
cia de valor’ el otorgamiento de una licencia, como
fabricante de genéricos o como distribuidor, o la

realizacióndeuncontratodesuministrodesustan-
ciasactivas.Ensegundolugar,elobjetodeestanue-
va investigación de la Comisión incluye además de
aquellos acuerdos que impliquen un retraso en la
entradadegenéricos,todoacuerdoquelimiteelac-
ceso de genéricos al mercado, e implique control
delmercadoporeltitulardelapatente.

La ampliación de la presunción de ilegalidad a
estos acuerdos podría generar complicaciones a la
Comisión, ya que ésta debería ser capaz de probar
que ‘la transferencia de valor’ no es justificable por
el acuerdo de distribución o el otorgamiento de la
correspondiente licencia. Es probable que inicial-
mente la Comisión se centre en asuntos que impli-
quen compensación económica o incluyan acuer-
dos comerciales difícilmente justificables. Asimis-
mo, existen indicios de que aquellos acuerdos que
limitenlaentradadegenéricosyseencuentrenfue-
ra del ámbito de una determinada patente, vayan a
ser considerados como contrarios al derecho co-
munitario. En cuanto a los acuerdos incluidos den-
tro de una patente, es incierto en qué medida la Co-
misión adoptará una posición similar a la estableci-
da en Estados Unidos, u optará por un análisis eco-
nómicocasoporcaso.

OPINIÓN

Luis Blánquez Palasí

Los acuerdos sobre patentes farmacéuticas

Abogado Simmons & Simmons Mochales &
Palacios.

La abogada destaca
que “esta sentencia
ayudará a clarificar
que el uso del gráfico
de Buda como distin-
tivo de locales de
ocio, práctica habitual
para evitar ser
demandados, supone
infracción y un acto
parasitario indemni-
zable”.

LA CLAVE

Un restaurante de Barcelona deberá pagar 413.000 euros y cesar en el uso ilegal
de la marca. Este caso se une a los que ha ganado el titular en Madrid y Mallorca.

Esta indemnización
es la más alta que ha
impuesto el Tribunal
de la Marca
de Alicante
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