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Datos

Metaverso
y proteccién de datos

La llegada del metaverso es una realidad que
dard lugar a un verdadero cambio de época, un
negocio de 920 000 millones de euros. El meta-
verso supone la inmersién de los usuarios en rea-
lidades 3D donde se conseguird la conexidn
entre personas por medio de avatares, com-
binando experiencias virtuales con el espacio
fisico. No se trata de una idea futura, sino que
ya existen conocidas companias con proyectos
desplegados o iniciativas emprendedoras en
el metaverso: Adidas ha disenado NFT (tokens
no fungibles), Warner Music planea conciertos
virtuales, el banco HSBC ha adquirido terrenos
digitales para tener oficinas virtuales, y Epic
Gamesy Lego se han asociado para crear un me-
taverso para menores, por destacar algunos.

Y es que, para muchos expertos, el metaverso serd
la nueva versidn de internet, lo que supone gran-
des oportunidades, pero también nuevos retos.
Desde el punto de vista de la privacidad, la Agen-
cia Espanola de Proteccion de Datos (AEPD) ha
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profundizado sobre los desafios que el metaver-

so conlleva para sus usuarios’.

La Agencia Espaiola de Proteccién de Datos
afirma que «el metaverso involucra al usuario
en mUltiples dimensiones, como la social, eco-
némica, politica o emocional, hasta virtualizar
todos los aspectos de desarrollo del individuo,
y extiende los datos recogidos a la informacién
no verbal y biométrica». Esto conlleva que el uso
del metaverso puede ser muy intrusivo, pues «el
conjunto de datos que se tratan en este entorno
aumenta de forma exponencial». En particular,
prosigue la agenciag, en el metaverso se tratardn
nuevas categorias de datos con mayor granula-
ridad y precisién, como, por ejemplo, los datos
biométricos recogidos, que aumentardn debi-
do al uso de wearables. Esto, unido a las inter-
faces neuronales «permitird conocer y perfilar
al usuario a niveles no conocidos previamente
en las redes sociales».

Ademds, los usuarios se enfrentardn a otros ries-
gos para su privacidad, como la vigilancia masi-
va, la discriminacién, la pérdida de autonomia

https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/blog/metaverso-y-privacidad


https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/blog/metaverso-y-privacidad

GA_P

o el fraude o suplantacién de identidad. Por eso
la Agencia Espaiola de Proteccién de Datos re-
cuerda, a modo de conclusién, que todo este pro-
cesamiento masivo de datos debe ser conforme
a lo establecido en el Reglamento General de
Proteccién de Datos.

Cristina Bonfanti Gris

Nuevas directrices

del Comité Europeo

de Proteccion de Datos

sobre el cdalculo de sanciones
administrativas por infraccién
del Reglamento General

de Proteccion de Datos

El Comité Europeo de Proteccién de Datos (Euro-
pean Data Protection Board) ha adoptado las
Directrices 04/2022, sobre el cdlculo de las san-
ciones administrativas por infringir el Reglamen-
to General de Proteccién de Datos (RGPD), con
el objetivo de armonizar la metodologia que
utilizan las autoridades para calcular el importe
de dichas sanciones?. Estas directrices comple-
mentan a las anteriormente aprobadas Directri-
ces sobre la aplicacién y fijacién de multas ad-
ministrativas en relacién con el Reglamento Ge-
neral de Proteccién de Datos.

Su objetivo es que las autoridades en materia de
proteccién de datos dispongan de un punto
de partida homogéneo para realizar el cémpu-
to de la multa. Asi, las directrices establecen que,
en primer lugar, la autoridad competente debe-
rd identificar las operaciones de tratamiento re-
lativas al caso y valorar la posible aplicacién
del articulo 83.3 del Reglamento General de
Proteccién de Datos. En segundo lugar, para
calcular el importe de la sancién se deberd

tener en cuenta: 1) la clasificacién de infrac-
ciones del articulo 83.4.6 de dicho reglamento;
2) la gravedad de la infraccién, y 3) el volumen
de negocio de la compahiia.

A continuacidén, en tercer lugar, la autoridad de-
berd poner estos datos en contexto evaluando
las circunstancias agravantes o atenuantes en
relacién con la compania y analizando ademds
la conducta anterior y actual del responsable o
del encargado de proteccién de datos para asi
aumentar o disminuir la multa. En cuarto lugar,
serd necesario verificar que el importe no exce-
da los mdximos establecidos por la normativa.
Finalmente, la autoridad deberd comprobar
que el importe de la sancién que ha determi-
nado cumple los requisitos de eficacia, disua-
sién y proporcionalidad y, de no ser asi, aumen-
tarla o disminuirla en consecuencia.

Este método no debe interpretarse como una for-
ma de cdlculo aritmética o automdtica, ya que
las directrices no pueden prever todos y cada
uno de los posibles escenarios. Ademds, en la
prdctica, la facultad para calcular el importe de
la sancién por infraccidén en materia de protec-
cidén de datos sigue siendo de las autoridades
supervisoras —en el caso de Espafia, la Agencia
Espanola de Proteccién de Datos—, que siguen te-
niendo la obligacién de basarse en la normativa
relativa a la proteccién de datos para imponer
una sancién.

Por el contrario, se trata de un procedimiento
que consta de cinco pasos y que debe conju-
garse con la evaluacién humana de todas las
circunstancias, dando asi lugar a una resolu-
cién efectiva, disuasoria y proporcionada para
cada caso.

Iratze Arrigain Garcia

2 https://edpb.europa.eu/news/news/2022/edpb-adopts-guidelines-calculation-fines-guidelines-use-facial-

recognition_en
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Propuesta de reglamento
sobre el Espacio Europeo
de Datos Sanitarios

Dentro de la estrategia europea para los datos,
la Comisién Europea ha presentado —con fe-
cha 3 de mayo del 2022— su Propuesta de Re-
glamento del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre el Espacio Europeo de Datos®. La propuesta
se centra en los datos personales sobre salud y en
formato electrénico, y tiene dos grandes pilares.
En primer lugar, se pretende facilitar el acceso por

parte de los pacientes a sus datos sanitarios, asi
como permitiry favorecer su transmisién, incluso
en un dmbito transfronterizo.Y, en segundo lugar,
la propuesta se ocupa del uso de los datos sani-
tarios con un fin distinto al del tratamiento de
la persona a la que pertenecen, como fines de in-
vestigacién, de salud puiblica, etc. Para un and-
lisis mds detenido se remite a Angel Garcia Vi-
DAL, «La propuesta de reglamento sobre el Espa-
cio Europeo de Datos Sanitarios»*.

Angel Garcia Vidal

* DocumentoCOM(2022)197 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0197

&from=EN

4 https://www.ga-p.com/publicaciones/la-propuesta-de-reglamento-sobre-el-espacio-europeo-de-datos-sanitarios
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Mercado digital

La distribucién digital

en el nuevo Reglamento (UE) 2022/720

de la Comisién, de 10 de mayo,

relativo a la aplicacién del articulo 101,
apartado 3, del Tratado

de Funcionamiento de la Unién Europea
a determinadas categorias de acuerdos
verticales y prdacticas concertadas

La Comisién Europea, el pasado 10 de mayo,
adoptd el nuevo Reglamento (UE) 2022/720,
de exencidn por categorias para acuerdos ver-
ticales (RECAV), acompanado de las nuevas Di-
rectrices relativas a las restricciones verticales,
en vigor desde el 1 de junio®.

El nuevo reglamento persigue adaptar el trata-
miento de los acuerdos verticales en Derecho de
la competencia a los retos especificos que plan-
tea el crecimiento del comercio electrénicoy las
plataformas en linea en la era digital. En con-
secuencia, se ha actualizado el articulo 101 del
Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea,
relativo a la prohibicién de acuerdos entre em-
presas que puedan afectar al comercio entre los

Estados miembros y que tengan por objeto impe-
dir, restringir o falsear el juego de la competencia
dentro del mercado interior.

Concretamente, y en lo concerniente a la distri-
bucién digital, el nuevo Reglamento de exen-
cidn por categorias para acuerdos verticales
ha reformado la exencidn del articulo 101.3 del
Tratado de Funcionamiento de la Unién Euro-
pea reduciendo su alcance en relacién con los
acuerdos de distribucidn dual, esto es, cuando un
proveedor vende no sélo a través de distribuido-
res independientes, sino también directamente
al por menor en competencia con sus distribui-
dores. A la vista de la evolucién de los merca-
dos y del crecimiento del comercio electrénico
y de las plataformas en linea en la distribucién
de bienes y servicios, los proveedores de servi-
cios de intermediacién en linea con una funcién
hibrida (es decir, plataformas en linea que ofre-
cen productos en competencia con empresas
que utilizan la plataforma para ofrecer produc-
tos) estdn excluidos de la exencidn. Sus acuer-
dos verticales tendrdn que ser evaluados caso
por caso.

> https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-80724
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Otra modificacién realizada por el nuevo regla-
mento es la permisién de la doble fijacién de pre-
cios en la venta en lineq, siempre que no tenga
por objeto impedir el uso efectivo de internet o
restringir las ventas transfronterizas. Ademds, las
nuevas directrices verticales ya no exigen que los
criterios relativos a las ventas en linea impues-
tos por los proveedores en un sistema de distri-
bucidn selectiva sean idénticos a los impuestos
a las tiendas fisicas, siempre que los criterios de
venta en linea no tengan por objeto impedir el
uso efectivo de internet. Las directrices explican
qué tipo de prdcticas impiden el uso efectivo de
internet, como, por ejemplo, las que imposibilitan
el uso de todo un canal de venta en linea (como
la publicidad en motores de bUsqueda o los
servicios de comparacién de precios).

Cuando el comprador sigue siendo, en general,
libre de gestionar su propia tienda en linea y de
hacer publicidad en lineq, se considera que las
restricciones a las ventas en linea no impiden el
uso efectivo de internet.

Cristina Bonfanti Gris

Obligacion del comerciante de informar
al consumidor sobre la existencia

de una garantia comercial del
productor, asi como de sus condiciones

El pasado 5 de mayo, el Tribunal de Justicia de la
Unién Europea (TJUE) emitié una sentencia en
la que declaraba la obligacién que tiene todo
comerciante que ofrezca productos en internet
—mediante Amazon u otras plataformas digita-
les— de facilitar informacién precontractual so-
bre la garantia comercial del productor siempre
que exista un interés legitimo del potencial com-
prador por obtener dicha informacidn si la utiliza
como elemento central o decisivo de su oferta.

El fallo tiene su origen en una cuestidn prejudi-
cial que planted el Tribunal Supremo de lo Civil

Derecho Digital N.22 | 2022

y Penal alemdn en relacién con una controversia
surgida a raiz de que la empresa «absoluts —bikes
and more— GmbH & Co. KG» (en adelante, «ab-
soluts») ofreciera a la venta, en Amazon, el pro-
ducto de un fabricante suizo. Amazon no conte-
nia ninguna informacién sobre garantia alguna
que ofreciera absoluts o un tercero, sino que in-
cluia un enlace mediante el cual el usuario po-
dria acceder a una ficha de informacién técnica
adicional confeccionada por el productor.

Una sociedad competidora, al entender que no
proporcionaba informacién suficiente sobre la
garantia ofrecida por el productor, ejercid, basdn-
dose en la normativa alemana relativa a la com-
petencia desleal, una accién de cesacidén contra
la empresa absoluts. El tribunal alemdn, teniendo
en cuenta la Directiva 2011/83/UE, sobre los dere-
chos de los consumidores, albergé dudas acerca
de si un comerciante que se encontrara en la si-
tuacién de absoluts estaria obligado a informar
al consumidor sobre la existencia de la garantia
comercial propuesta por el productor.

Asi pues, al serle elevada la cuestidn, el Tribu-
nal de Justicia de la Unién Europea considerd
que el comerciante estd obligado a informar al
consumidor sobre la existencia de una garantia
comercial del productor, obligacién que abarca
toda informacién esencial relativa a ese bien
para que el consumidor pueda decidir si desea
vincularse contractualmente con el comerciante.
No obstante, no es una obligacién incondicional,
pues ello obligaria a los comerciantes a realizar
un trabajo considerable de recopilacién y actua-
lizacién de datos concernientes a tal garantia.
Por lo tanto, el tribunal europeo concluyé que sélo
estd obligado a facilitar al consumidor informa-
cién precontractual sobre la garantia comercial
del productor si el consumidor tiene interés legfi-
timo en obtener dicha informacién para tomar la
decisién de vincularse contractualmente con el
comerciante.

Cristina Bonfanti Gris
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Derecho de desistimiento
en la compra en linea de entradas
a espectdculos

El Tribunal de Justicia de la Unidén Europea
(TJUE) se pronuncié el 31 de marzo del 2022, en
su sentencia sobre el asunto C-96/21, sobre el
derecho de desistimiento interpretando la Di-
rectiva 2011/83/UE. El caso en cuestidén comenzd
en Alemania, en el 2019, cuando un consumidor
adquirié a través de la plataforma en linea de
un proveedor de servicios de venta de entradas,
entradas para un concierto organizado por un
tercero. No obstante, debido a las restriccio-
nes ocasionadas por la crisis del COVID-19, el
concierto, que debia tener lugar el 24 de mar-
zo del 2020, no llegd a celebrarse.

Por este motivo, la compafia organizadora del
acto envid un vale a los clientes por el valor de
su compra, pero el consumidor solicité a la pla-
taforma de venta de entradas el reembolso de la
compra y gastos accesorios. Esta se negé argu-
mentando que no era la organizadora del con-
cierto, sino que sélo vendia entradas por cuen-
ta del organizador, y que, por tanto, no estaba
obligada a realizar ningin reembolso.

El Tribunal de Justicia de la Unién Europea
expone, en primer lugar, que, en virtud de la
Directiva 2011/83, los consumidores dispo-
nen de un periodo de catorce dias para desis-
tir de un contrato a distancia. Sin embargo, el
articulo 16 de la mencionada directiva esta-
blece como excepcidn la prestacidn de servi-
cios relacionados con actividades de esparci-
miento si los contratos prevén una fecha o perio-
do de ejecucidn especifica para proteger asi a
los organizadores de espectdculos. Asi, tenien-
do en cuenta lo anterior, el tribunal considerd
que la venta de entradas para un concierto po-
dia y debia subsumirse en esta excepcién.

No obstante, la complejidad de la cuestidn se
encontraba en determinar si, en el caso de que
las entradas no las hubiera vendido el propio
organizador del concierto, sino un intermedia-
rio, la excepcidn seguia resultando aplicable.
Asi, para dilucidar el asunto, el Tribunal de
Justicia de la Unién Europea argumenta que
el espiritu de la excepcidn es velar por la pro-
teccidn de los intereses de los prestadores de
algunos servicios para que éstos no sufran los
desproporcionados inconvenientes derivados
de la anulacién de un servicio como consecuen-
cia de un desistimiento del consumidor poco
tiempo antes de la fecha prevista para la pres-
tacion del servicio.

Asi pues, el tribunal concluye que, siempre que
se trate de un contrato a) relativo a la venta de
un derecho de acceso a una actividad de espar-
cimiento; b) que establezca una fecha o periodo
de ejecucidn especificos, y ¢) en el que el riesgo
econdémico derivado del ejercicio del derecho de
desistimiento recaiga sobre el organizador, re-
sulta irrelevante si la entrada la vende el propio
organizador de la actividad o un intermediario,
ya que, en cualquier caso, la excepcidn al derecho
de desistimiento resultard aplicable.

Iratze Arrigain Garcia

NFT e IVA

La Resolucién vinculante de la Direccién General
de Tributos V0486-22, de 10 de marzo del 2022°,
aborda por primera vez la naturaleza juridica
y tributaria del mercado de los NFT (tokens no
fungibles) y establece que se gravardn con un
impuesto sobre el valor anadido (IVA) del 21 %
las actividades de creacidén y compraventa de
tokens no fungibles efectuadas por empresarios,
profesionales y artistas.

¢ https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v0486-22-10-03-2022-1538333
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Para llegar a esta conclusién, la Direccion Gene-
ral de Tributos hace referencia a tres cuestiones
fundamentales:

— Los NFT no son criptomonedas.

— Los NFT son servicios prestados por via elec-
trénica.

— Los NFT tributan altipo general del impuesto
sobre el valor anadido si el vendedor es un
empresario o profesional.

Mediante la primera de las afirmaciones, la Di-
reccién General de Tributos aclara que la venta
de tokens no fungibles no puede tener el mismo
tratamiento a efectos del impuesto sobre el valor
anadido que la venta de criptomonedas (que son
consideradas un medio de pago), por lo que en el
caso de los tokens no fungibles estariamos ante
operaciones sujetas y no exentas. Como decia-
mos, la Direccidn General de Tributos ha recono-
cido a las criptomonedas como medios de pago,
sin embargo, en el caso de los tokens no fungi-
bles, la Direccidén General sostiene que se trata
de un activo digital que supone la obtencién de
derechos de uso sobre imdgenes, videos, musica
o cualqguier otro tipo de archivo susceptible de
ser digitalizado.

Derecho Digital N.22 | 2022

En cuanto a la segunda afirmacién, la Direc-
cién General de Tributos matiza que lo que se
transmite a través del token no fungible no es
verdaderamente la «obra», que es lo que com-
pondria el archivo subyacente al NFT, sino que
lo que se adquiere es el derecho de uso sobre el
citado archivo cuya transmisidén se produce ex-
clusivamente a través de medios digitales. Los
NFT tienen por tanto la consideracién de «servi-
cios prestados por via electrénica» y dicha trans-
misién no se considera entrega de bienes.

Derivado de lo expuesto anteriormente, la Direc-
cién General de Tributos confirma que el transmi-
tente de un token no fungible, en caso de actuar
como empresario o profesional y estar estable-
cido en Espafia, deberd repercutir un 21 % del
impuesto sobre el valor afadido en funcién de
doénde se encuentre localizado el destinatario. Es
aquidonde surge el problema, pues resulta dificil
identificar a los compradores reales de un token
no fungible, puesto que éstos suelen utilizar nicks
que ocultan su verdadera identidad. Por ello sur-
ge la obligatoriedad de que el empresario que
transmita el token no fungible liquide el 21 %
del impuesto sobre el valor anadido de todas
las operaciones que realice.

Claudia Pérez Moneu
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Propiedad industrial
e intelectual

La emisién pirata de fitbol
en los bares no lesiona
la propiedad intelectual

El Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Su-
premo establecié en su Sentencia 546/2022
(ECLI:ES:TS:2022:2315) que la retransmisién de
partidos de fUtbol en establecimientos publi-
cos sin abonar la cantidad correspondiente a
los derechos que autorizan su exhibicién no es
un delito contra la propiedad intelectual, sino
que se trata de un delito leve relativo al mercado
y a los consumidores.

La Sala desestima el recurso de casacién inter-
puesto por el ministerio fiscal contra la sentencia
dictada el 7 de junio del 2021 por la Audiencia
Provincial de Valencia, que condené al propieta-
rio de tres locales a una multa de 720 euros por
retransmitir los partidos de fUtbol sin autoriza-
cién desde octubre del 2018.

Segun el alto tribunal, la Liga Nacional de Fit-
bol Profesional es propietaria Unica de las fa-
cultades de comercializacién de los derechos
audiovisuales de los partidos de futbol y, en

10

este sentido, cualquier establecimiento puUblico
que pretenda retransmitir los partidos de futbol
deberd abonarle con anterioridad un canon.

El fallo parte de la premisa de que, si bien las
grabaciones audiovisuales de los partidos de
futbol no pueden considerarse «obras» litera-
rias, cientificas o artisticas, esto no significa que
no sean merecedoras de proteccién juridica en
virtud de la Ley de Propiedad Intelectual. Por
el contrario, dichas grabaciones audiovisuales
tendrdn la consideracién de «prestaciones» vy,
por tanto, estdn protegidas por el articulo 120 y
siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual,
lo que implica que la comunicacién pUblica
de estas grabaciones sélo serd legitima si estd
debidamente autorizada.

El debate, en consecuencia, no se encontraba en
torno a si la infraccidn de estos derechos conlle-
va una sancién, lo cual el Tribunal Supremo con-
sidera «no discutible», sino a en virtud de qué
norma debia imponerse. Finalmente, aunque
la Sala reconoce que en los partidos de futbol
«pueden sucederse lances de innegable valor
estético», no se trata de una obra cientificay
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menos literaria, por lo que termina rechazando
la argumentacién del ministerio fiscal, que, junto
con la Liga Nacional de Futbol Profesional, in-
sistia en que los hechos en cuestidén vulneraban
los derechos de propiedad intelectual de ésta,
y termina por considerarlos un delito leve rela-
tivo al mercado y a los consumidores.

Iratze Arrigain Garcia

Nombres de dominio
y apropiacién indebida

En el presente caso, cuatro acusados, de mutuo
acuerdo y dadas las discrepancias surgidas en
la Asociacién Alfa Televisién, lugar en el que
trabajaban, aprovechando sus conocimientos,
crearon la nueva asociacidén Alfa Salud Total,
exactamente con la misma finalidad, proyec-
toy forma de actuar, y registraron a su nombre
la marca Alfa TW.

Con la finalidad de implantar la nueva asocia-
cidn, los acusados, con el consentimiento de el
en aquel entonces presidente de Alfa Televi-
sién (que ademds era uno de los acusados) y
consintiendo todos, cambiaron la contrasena
del dominio de internet www.alfatelevisidén.org,
bloqueando el acceso a la denunciante (secre-
taria de la asociacién titular). Después, el 13 de
mayo del 2014, utilizaron la nueva clave de ac-
ceso para cambiar la titularidad del nombre de
dominio a favor de la nueva asociacién Alfa TV,
apoderdndose de dicho dominio al integrarlo en
su activo patrimonial y quedando desvinculado
de la primitiva asociacién Alfa Television.

La condena en la instancia por el delito de apro-
piacién indebida la fundamenta la Audiencia
en que «... el articulo 252 del CP [Cédigo Penal]

vigente en el momento de los hechos (antes de
la reforma de la Ley 1/2015) ampliaba la con-
ducta tipica al ensanchar los objetos de apro-
piacién al “dinero, efectos, valores o cualquier
otra cosa mueble” o “activo patrimonial”. Lo
que estd claro es que, en la actualidad, el do-
minio de internet estd entre los activos de una
empresa, pues implica valor para la empresa, y
que, en el caso de transmisién debe ser valorado
econémicamente. El dominio de internet por me-
dio del cual cualquier persona puede contactar
con su titular a través de internet, consultando
su pdgina web, haciendo pedidos a través de
ella, o realizando multiples comunicaciones, es
sin duda un activo que el titular de éste no de-
sea perder. En consecuencia, el dominio de in-
ternet debe de considerarse como activo de la
empresa-asociacion, susceptible, por tanto, de
apropiacién».

No obstante, la Sala de lo Penal del Tribunal Su-
premo’ entiende que en el caso en cuestidon no
existe un delito de apropiacién indebida del
nombre de dominio www.alfatelevision.org, dado
que la inclusién del nombre de dominio entre los
activos patrimoniales de cualquier empresa no
conduce de forma inexorable a concluir que la
indebida utilizacién de este dominio sea consti-
tutiva de un delito de apropiacién indebida.

Esto es asi porque la estructura tipica del deli-
to castigado en el articulo 253 del Cédigo Pe-
nal (art. 252 previgente) exige la concurrencia
de otros requisitos que en el presente caso no
se dan.

Asi, resulta indispensable que el objeto u objetos
de valor econémico se hayan recibido «en depdsi-
to, comisidn o custodia o que se hubiera confiado
en virtud de cualquier otro titulo que obligara a
devolverlos», situacién que no seria aplicable en

" Sentencia del Tribunal Supremo nim. 358/2002, de la Sala de lo Penal, de 7 de abril del 2022, ROJ: STS 1464/2022,

ECLI:ES:TS:2022:1464.
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este caso dado que, en el momento de apropia-
cién del dominio por parte de los acusados, los
cambios de contrasefa se hicieron aln estando
vigente su relacién con la primera asociaciény
con la autorizacién del presidente de ésta. Asi
pues, resulta dificil hablar de apropiacién inde-
bida de un dominio cuando son sus propios titu-
lares quienes realizaron las acciones correspon-
dientes para impedir a la demandante el acceso
a la URL del dominio.

Claudia Pérez Moneu

Adwords e infraccidén de marca:
nueva sentencia
del Tribunal Supremo

1. ElTribunal Supremo —en su reciente Sen-
tencia nim. 320/2022, de 20 de abril
(ES:TS:2022:1462)— ha afrontado de nue-
vo la cuestion de la infraccidn de una mar-
ca como consecuencia de su uso por un ter-
cero como palabra clave de la que hacer de-
pender la aparicién de enlaces patrocina-
dos en el listado de resultados de un busca-
dor en internet. En este caso, el alto tribunal
confirma la sentencia de apelacién, en la
que se condena por infraccién de marca al ti-
tular de una red de franquicias de clinicas den-
tales que contratd el servicio de adwords de
Googley, en concreto, la denominacién que
constituye la marca de otra sociedad re-
gistrada para distinguir servicios dentales.
Destaca el Tribunal Supremo el hecho de que
el anuncio con el enlace de la pdgina web del
demandado va precedido de la marca aje-
na, lo que hace que la publicidad ofertada
apenas permita al internauta medio determi-
nar silos servicios incluidos en el anuncio pro-
ceden del titular de la marca o de una empre-
sa econdmicamente vinculada a éste, o si,
por el contrario, proceden de un tercero.
En consecuencia, y segun la jurisprudencia
sentada por el Tribunal de Justicia en las
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sentencias de 23 de marzo del 2010, Google
France, y de 22 de septiembre del 2011,
Interflora, se menoscaba la funcién prin-
cipal de la marca, consistente en indicar
el origen empresarial de los servicios ofer-
tados.

Existiendo infraccidén de marca, el tribunal
de apelacién reconocid la indemnizacién
minima establecida en el articulo 43.5 de
la Ley de Marcas, segin el cual «el titular
de la marca cuya violacién hubiera sido de-
clarada judicialmente tendrd, en todo caso
y sin necesidad de prueba alguna, derecho
a percibir en concepto de indemnizacidén
de dafios y perjuicios el 1 % de la cifra de
negocios realizada por el infractor con
los productos o servicios ilicitamente mar-
cados».

Ante el Tribunal Supremo se denuncia que
el 1 % de la cifra de negocio se ha aplicado
con relacién a todos los servicios prestados
por la red de franquicias de la demandada,
cuando a su juicio deberia aplicarse sélo so-
bre las ventas obtenidas como consecuencia
del uso de la marca infringida. Pues bien,
segun el Tribunal Supremo, la cifra de nego-
cio sobre la que calcular el 1% no se refierea
los servicios efectivamente prestados como
consecuencia de la infraccidén de la marca,
esto es, a los servicios facturados a quienes
acudieron a la demandada como consecuen-
cia del anuncio. Por el contrario, «la cifra de
negocio viene referida a todos los servicios
ilicitamente marcados, en este caso todos
los que en la instancia ha quedado acredita-
do que se anunciaban mediante la infraccidn
de la marca de la demandante (implantes,
ortodoncia, odontopediatriay estética den-
tal), sin que proceda distinguir cudles fue-
ron efectivamente prestados como fruto del
anuncio y cudles no».

Angel Garcia Vidal
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Oferta, venta y entrega en Amazon
de productos infractores de marca:
iexiste infraccién directa por parte
de Amazon? (Conclusiones

del abogado general en los casos
C-148/21y C-184/21,

Louboutin - Amazon)

La comercializacién en mercados electré-
nicos de productos infractores de marca ha
generado una notable jurisprudencia sobre
la responsabilidad indirecta de los gestores
del marketplace como intermediarios. Fun-
damentalmente, esa jurisprudencia se refiere
al problema de la responsabilidad indirecta
—como facilitadores de las conductas infrac-
toras— o a la posibilidad (reconocida en el
Derecho de la Uniény en las normativas nacio-
nales) de solicitar medidas de cese o remo-
cién, aunque los intermediarios no sean consi-
derados responsables.

Junto con ese grupo de problemas, se susci-
ta el de determinar si el hecho de que una
plataforma comercialice productos infrac-
tores implica no la responsabilidad indirec-
ta del marketplace, sino la responsabilidad
directa, por entenderse que estd haciendo
un uso de la marca que infringe los derechos
de exclusiva de terceros.

Esa es la cuestidén que estd pendiente en el
Tribunal de Justicia en los asuntos acumula-
dos C-148/21y C-184/21, Louboutin - Amazon,
en relacién con los cuales se acaban de pre-
sentar —el 2 de junio— las conclusiones del
abogado general (ECLI:EU:C:2022:422).

Lo que se le pregunta al Tribunal de Justicia
es st Amazon hace uso de las marcas coloca-
das sobre los productos infractores cuando
la marca figura en una oferta de venta pu-
blicada por un tercero en esa plataforma y
los anuncios de esos terceros se publican de
manera uniforme y simultdnea a las propias

Derecho Digital N.22 | 2022

ofertas de Amazon, sin distinguirlas en fun-
cién de su procedencia, incluyendo Amazon
en estos anuncios su propio logotipo de dis-
tribuidor de renombre; también se le pregun-
ta sihace uso de dichas marcas cuando Ama-
zon ofrece a los terceros vendedores servi-
cios complementarios de almacenamiento
y envio de los productos puestos en venta en
su plataforma e informa a los potenciales
adquirentes de que se encargard de tales
actividades.

En su sentencia eBay (de 12 de julio del 20171,
C-324/09, EU:C:2011:474), el Tribunal de Jus-
ticia declard que el operador de un merca-
do electrénico no usa un signo en su propia
comunicacién comercial cuando presta un
servicio consistente en permitir a sus clien-
tes mostrar ese signo en el marco de sus ac-
tividades comerciales. Y, a juicio del aboga-
do general, esa misma conclusién es aplica-
ble en relacién con los casos en examen, ya
que niel hecho de que las ofertas aparezcan
de forma conjunta ni el hecho de que Ama-
zon preste servicios complementarios indu-
cen a los internautas normalmente informa-
dos y razonablemente atentos a percibir los
signos que figuran en los anuncios de ter-
ceros como parte integrante de la comuni-
cacién comercial del operador de la plata-
forma de comercio electrénico.

El abogado general destaca que, pese a la
ausencia de una distincién entre las ofertas de
terceros vendedoresy las de Amazony pese a
que todas incluyen el logotipo del distribuidor
de renombre Amazon, en los anuncios siempre
se especifica si los productos son vendidos
por terceros vendedores o directamente por
Amazon. Ademds, «<aunque Amazon es un dis-
tribuidor de gran renombre, esta sociedad es
igualmente renombrada por su actividad de
mercado electrénico. Por lo tanto, los usua-
rios de su plataforma saben que en ella se
publican tanto anuncios de productos que
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Amazon vende directamente, como anuncios
publicados por terceros vendedores. La mera
presencia del logotipo de Amazon también
puede indicar al consumidor que el anuncio
ha sido publicado por un tercero vendedor.
En estas circunstancias, el mero hecho de
que los anuncios de Amazon y los de terce-
ros vendedores coexistan no puede llevar a
que un internauta normalmente informado
y razonablemente atento perciba los sig-
nos incluidos en los anuncios de los terceros
vendedores como parte de la comunicacién
comercial de Amazon».

Por otra parte, en la sentencia Coty (de 2 de
abril del 2020, C-567/18, EU:C:2020:267) el
Tribunal de Justicia declaré que no cabe con-
siderar que el signo se ha usado en el marco
de la propia comunicacién comercial del ope-
rador de un mercado electrénico cuando éste
almacena productos provistos de un signo
por cuenta de terceros vendedores sin per-
seguir él mismo el fin de ofrecer productos o
comercializarlos. Sobre esa base, el abogado
general sostiene que no debe alcanzarse una
conclusién diferente cuando dicho operador
envia esos productos por cuenta de terceros.
En su opinidn, «en tal supuesto resulta claro
para los internautas normalmente informa-
dosy razonablemente atentos que es sélo el

tercero quien pretende ofrecer o comerciali-
zar los productos».

Angel Garcia Vidal

Reforma de la regulacién
del depésito legal: depésito
de las versiones digitales previas

La Ley 8/2022, de 4 de mayo, por la que se mo-
difica la Ley 23/2011, de Depésito Legal®, ha
actualizado el listado de los documentos que
deben ser objeto de depésito legal, incluyendo
algunos nuevos y excluyendo otros que hasta el
momento formaban parte de él. Entre los nuevos
tipos de publicaciones que se deben depositar
se encuentran las publicaciones de impresién a
demanda, los catdlogos comerciales de libre-
rias, editoriales y subastas, o los marcapdgi-
nas. También se hace una mencidén expresa de
los videojuegos, que hasta el momento se en-
tendian incluidos en la mencién legal de los do-
cumentos

De igual modo, es importante la novedad consis-
tente en que los editores estdn obligados a de-
positar en el servidor de la Biblioteca Nacional
la copia en versién digital previa a la impresién
de las publicaciones en soporte fisico de libros,
revistas y periédicos.

Angel Garcia Vidal

8 Boletin Oficialdel Estadonim.107,de 5de mayodel 2022, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-7311.
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