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Defensor del
Pueblo Europeo

Decisién del Defensor del Pueblo Europeo por la que
se archiva su investigacion en la reclamacion
174/2012/MMN contra la Comisidén Europea

Decisién
Caso 174/2012/MMN - Abierto el 02/02/2012 - Decisién de 29/07/2013 - Institucién
concernida Comisién Europea ( No se constaté mala administracién ) |

Antecedentes de la reclamacion

1. El caso en cuestion se refiere a una disputa entre una empresa privada y la Comision
Europea relacionada con el registro de una marca comunitaria.

2. El reclamante es una empresa de consultoria en el ambito de la innovacion que se cred en
el ano 2000.

3. Segun el reclamante, registré unos dominios de Internet en 2000 y 2005. Ademas, en 2003
registré una marca relacionada junto con su logo en Espafa. En 2005 registré también una
marca comunitaria junto con su logo en la Oficina de Armonizacién del Mercado Interior
(«OAMI»).

4. Al parecer, en 2005 un agente de la propiedad industrial solicité el registro en la OAMI de
una marca comunitaria similar en nombre de la Comision. La Direccidon General de Empresa e
Industria de la Comision («DG Empresay) tiene un programa con un nombre similar cuyo
objetivo es apoyar la innovacion.

5. En 2006, uno de los empleados del reclamante tuvo conocimiento de la existencia del
programa en cuestion durante una presentacion realizada por el personal de la DG Empresa. El
20 de julio de 2006, el reclamante envié un correo electrénico en el que informaba a la DG
Empresa de su registro de la correspondiente marca comunitaria. Ademas, el reclamante
propuso que se alcanzase un acuerdo.

6. El 25 de julio de 2006, la DG Empresa contesté que desconocia la existencia de la marca
comunitaria del reclamante. Afiadié que, puesto que su programa no llevaba a cabo actividades
comerciales, no deberia constituir una amenaza para el reclamante e insinué que deberia
llegarse a un acuerdo de coexistencia.
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7. En mayo de 2007, el reclamante inicié un procedimiento de oposicién ante la OAMI en
relacién con el registro de la marca comunitaria de la Comision.

8. En 2008, después de que se hiciera evidente la imposibilidad de una soluciéon amistosa, la
Comisién solicitd una declaracién de nulidad de la marca comunitaria del reclamante sobre la
base una marca comunitaria preexistente registrada por la Comision.

9. En una carta de 13 de septiembre de 2011, el agente de la propiedad industrial de la
Comisién reconocid que se habia adoptado esta medida « con el fin de reanudar las
negociaciones entre las partes ». Indicé ademas en su carta que, después de que la OAMI
hubiese adoptado una decisidon negativa en relacién con la solicitud de declaraciéon de nulidad,
en 2011 la Comisién inicié un procedimiento de declaracion de caducidad por falta de uso de la
marca comunitaria del reclamante. Sin embargo, al mismo tiempo, el agente de la propiedad
industrial de la Comision informé al reclamante de que, si estaba dispuesto a retirar su
oposicion al registro de la marca comunitaria de la Comision y firmar un acuerdo de
coexistencia, la Comision retiraria su solicitud de caducidad.

10. En este contexto, el reclamante recurrié al Defensor del Pueblo.

Objeto de la investigacion

11. El Defensor del Pueblo incluyé en su investigacion la alegacién y las demandas siguientes:

Alegacion:

La Comisién abuso de los procedimientos pertinentes cuando presenté su solicitud (i) de
declaracion de nulidad y (ii) de caducidad de la marca comunitaria del reclamante ante la
OAMIL.

Demandas:

(1) La Comision debe dejar de abusar de los procedimientos administrativos de marcas en
contra el reclamante.

(2) La Comision debe dejar de utilizar su marca o, alternativamente, comprar la marca

comunitaria del reclamante. De lo contrario, debe celebrar un acuerdo de coexistencia que
prevea una indemnizacién adecuada al reclamante por sus gastos juridicos.

La investigacion
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12. El 2 de febrero de 2012, el Defensor del Pueblo abrié una investigacion y pidi6 a la
Comisién que emitiese informe.

13. El 15 de mayo de 2012, la Comisién emitié su informe, que se remitié al reclamante para
que este pudiera formular sus comentarios.

14. Sin embargo, el reclamante no formuld ningdn comentario.
Analisis y conclusiones del Defensor del Pueblo
A. Alegacion de abuso y demandas conexas

Argumentos presentados ante el Defensor del Pueblo

15. En su reclamacion, el reclamante alegé que la Comision abusoé de los procedimientos
pertinentes cuando presento sus solicitudes de declaracién de nulidad y de caducidad de la
marca comunitaria del reclamante ante la OAMI. Por lo tanto, pidi6é que la Comisién cesase
este supuesto abuso. Ademas, el reclamante consideré que la Comision debia dejar de utilizar
su marca o, alternativamente, comprar la marca comunitaria del reclamante. De lo contrario,
debia celebrar un acuerdo de coexistencia e indemnizar adecuadamente al reclamante.

16. En su informe, la Comision sefialé que habia decidido solicitar el registro del nombre del
programa en el ambito de la innovacién como marca ante la OAMI. Explic6 que el
procedimiento de registro consta de varias fases. Una de ellas es la publicacién de la solicitud
de registro para que terceros puedan invocar sus derechos previos mediante un procedimiento
de oposicion.

17. Después de que el reclamante iniciase un procedimiento de oposicién contra la solicitud de
la Comision, las partes intentaron negociar inicialmente una solucién amistosa. Sin embargo,
posteriormente el reclamante optd por retirarse. La Comision sefialé ademas que hubo otros
dos procedimientos de oposicidn mas iniciados por terceros contra la solicitud de registro de la
marca en cuestion de la Comisién y que en ambos casos se alcanzé un acuerdo. La Comision
indicd que, en un caso, acordd pagar una indemnizacion de 650 EUR en concepto de
compensacion por las tasas de oposicion y los costes de negociacion de la otra parte.

18. En vista de ello, la Comisién inicié un procedimiento de declaraciéon de caducidad contra la
marca del reclamante, afirmando que la marca anterior en la que se basé la oposicion no se
habia utilizado genuinamente en relacion con los bienes y servicios para los que se registré. La
OAMI deberia evaluar si se ha utilizado genuinamente la marca del reclamante. La Comision
hizo hincapié en que tal accidn estaba justificada con objeto de comprobar si el reclamante
tenia un genuino interés en su marca. Sin embargo, sefialé que ofrecié al reclamante
suspender este procedimiento para alcanzar un acuerdo.
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19. La Comision indicé que el reclamante habia pedido que la Comision comprase la marca del
reclamante por 150 000 EUR o celebrase un acuerdo de coexistencia y lo indemnizase con una
cantidad de 70 000 EUR.

20. En opinion de la Comision, no ha habido abuso de los procedimientos en materia de
marcas por su parte. Simplemente actué en el marco de las normas vigentes para defender sus
derechos mediante procedimientos ordinarios ante la autoridad competente en materia de
marcas.

21. La Comisién destacd que siempre ha estado abierta a la celebracion de un acuerdo de
coexistencia con el reclamante. Sin embargo, el reclamante propuso la venta de sus derechos
de marca, que incluian derechos en los que la Comisién no estaba interesada. La Comision
adujo que no deseaba sentar un precedente comprando derechos de marca de terceros.

22. En conclusién, la Comision indicd que sigue abierta a la celebracion de un acuerdo de
coexistencia con unas condiciones razonables, sin por ello verse obligada a adquirir los
derechos de marca.

23. Como se ha mencionado anteriormente, el reclamante no formul6 ningin comentario
respecto al informe de la Comision.

Valoracion del Defensor del Pueblo

24. En esencia, la posicion de la Comisién es que, lejos de haber cometido un abuso de los
procedimientos pertinentes de marcas, sus acciones deben considerarse como un intento por
proteger sus derechos legitimos mediante procedimientos establecidos legalmente ante la
OAMI. Ademas, aunque no desea adquirir las marcas, sigue estando abierta a un acuerdo con
el reclamante, en particular firmando un acuerdo de coexistencia en condiciones razonables.

25. El Defensor del Pueblo entiende que la Comisién considerd irrazonables las condiciones
pedidas por el reclamante en relacién con la adquisicion de su marca y el pago de la
indemnizacioén en caso de acuerdo de coexistencia.

26. Sin considerar si la naturaleza supuestamente irrazonable de las condiciones del
reclamante podria justificar las acciones de la Comision, el Defensor del Pueblo considera que,
en el transcurso de su investigacién, no ha encontrado ningun indicio de que la Comision haya
actuado de manera abusiva. De hecho, como aleg6 la Comisidn, parece que la misma
simplemente estaba intentando defender sus derechos e intereses a través de los mecanismos
previstos legalmente.

27. Parece util afiadir que, el 28 de febrero de 2013, la OAMI decidié declarar la caducidad de
la marca del reclamante, por lo que la accién de caducidad de la Comision tuvo éxito. [1]
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28. En vista de lo anterior, el Defensor del Pueblo considera que no ha habido mala
administracion.
B. Conclusiones

Sobre la base de su investigacion de esta reclamacion, el Defensor del Pueblo la archiva con la
siguiente conclusion:

No ha habido mala administracién en el caso presente.

Se informara de esta decision al reclamante y a la Comisién.

P. Nikiforos Diamandouros
Hecho en Estrasburgo el 29 de julio de 2013

[1] Decision de la Divisién de Anulacién de la OAMI, de 28 de febrero de 2013, en el caso
5553C. En particular, la OAMI considerd que la marca del reclamante no se habia utilizado
realmente dentro del periodo de tiempo correspondiente en el caso de algunos de los bienes
para los que se habia registrado. Ademas, considerd asimismo que, en relaciéon con algunos
servicios para los que también se habia registrado, la marca no se habia utilizado realmente
«dentro de la UE», puesto que habia pruebas de uso basicamente solo en Barcelona.



