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Con la nueva extensión concedida por 
la Unión Europea al Reino Unido (UK) 
hasta el próximo 31 de enero de 2020, 
se mantiene la incertidumbre sobre si 
se producirá o no el Brexit y, en su caso, 
si tendrá o no una salida acordada. El 
Parlamento británico tiene aún que 
aprobar el nuevo acuerdo de retirada 
que, al menos en materia de propiedad 
industrial, no modifica lo ya previsto en 
su versión anterior.

Los titulares de marcas y otros de-
rechos de propiedad industrial ganan 
con esta nueva prórroga algo de tiem-
po para poner en orden sus carteras 
de derechos y los contratos donde se 
licencian. Nuestras recomendaciones 
prácticas para estar preparados frente 
a los distintos escenarios que se con-
templan son las siguientes:

¿Cómo afecta el Brexit a los 
registros de marca de la Unión 
Europea o internacionales 
ya concedidos?

La oficina inglesa (UKIPO) proce-
derá a clonar automáticamente (y sin 
pago de tasas) el registro creando un 
registro equivalente (Comparable Tra-
demark EU) para su territorio. Si ya no 
hubiere interés por el territorio UK y la 
marca no se hubiere usado allí, el titu-
lar dispone de 9 meses desde la fecha 

de salida (Exit day) para pedir su can-
celación (opt out).

¿Cómo afectará a las solicitudes 
de marca de la Unión Europea 
(directas o vía internacional) que 
sigan pendientes de concesión 
a la fecha de la salida?

El titular de la solicitud interesado 
en mantener el territorio UK tendrá que 
solicitar expresamente la clonación a la 
UKIPO dentro de los 9 meses siguien-
tes a la fecha de salida (Opt in) y pagar 
las tasas correspondientes. Ante esta 
situación, puede ser recomendable 
solicitar paralelamente ya las mismas 
marcas ante la UKIPO y la EUIPO.

¿Puede caducarse una marca 
de la Unión Europea no 
usada en el territorio UK?

El uso realizado en la UE en los 5 
años anteriores al Exit day, permitirá 
mantener la vigencia, pero después 
no se considerará usada en UK. Por su 
lado, una marca solo usada en el Reino 
Unido en los 5 años anteriores al día 
de salida, se considerará que respecto 
del resto de territorios de la UE irá per-
diendo relevancia dicho uso a efectos 
de evitar una sanción de caducidad.

¿Qué hay que tener en cuenta 
si una marca es renombrada 
en algún territorio de la 
UE, pero no en UK?

Sólo se considerará notoria en el 
Reino Unido hasta el día del Brexit. Las 
marcas de la Unión Europea que solo 
eran renombradas en UK, dejaran de 
serlo en la UE.

¿Qué ocurrirá con los 
procedimientos abiertos antes 
los tribunales de marcas 
de la UE y/o la EUIPO?

Con carácter general, las decisio-
nes paneuropeas de los tribunales de 
marca de la Unión no tendrán efectos 
en UK, y viceversa. Tampoco las de-

cisiones de la EUIPO pendientes a la 
fecha de salida, tendrán efectos en 
UK. Habrá por ello que poner especial 
atención a las marcas que se han invo-
cado como base de esos procedimien-
tos, y confirmar si los efectos del Brexit 
nos obligarán o no a iniciar nuevos pro-
cedimientos judiciales y acciones ante 
las correspondientes oficinas.

¿Cómo afectará al agotamiento 
de derechos cuando los productos 
ser comercializan en toda la UE?

En esta cuestión la salida con o 
sin acuerdo cambia la respuesta. En 
un escenario de salida con acuerdo, 
los productos comercializados por pri-
mera vez en el EEE con consentimien-
to del titular, no podrán ser libremente 

importados para su comercialización 
en el Reino Unido, por lo que los afec-
tados deberán prever y solventar este 
problema antes del Exit day. Lo mismo 
ocurre cuando el flujo es al contrario. 
Sin embargo, en caso de no-deal, y por 
un periodo determinado, sí será posible 
importar –solo– desde el EEE al Reino 
Unido. Sin embargo, si los productos 
viajan desde UK a el EEE, estaríamos 
en un caso de importaciones paralelas 
ilícitas.

¿Qué ocurre con la solicitud 
de intervención aduanera 
paneuropea (AFA) que el 
titular tiene concedida?

Si la AFA se solicitó en UK se man-
tendrá automáticamente en vigor en 
UK, pero será necesario volver a soli-
citarla para el resto de territorios de 
la UE. Del mismo modo, si se solicitó 
en un territorio de la Unión, habrá que 
solicitarla de nuevo en UK.

¿Qué ocurre con las 
licencias y otros derechos 
inscritos ante la EUIPO?

Tendrán que volver a inscribirse en 
la UKIPO dentro de un plazo de 12 me-
ses, tras el Exit day.

¿Conviene renovar las marcas 
antes del Exit day?

Un pago adelantado de la reno-
vación no evitaría tener que pagar la 
renovación de la marca comparable en 
UK si la fecha de renovación es poste-
rior al Exit date.

¿Cómo impacta en Brexit 
en los dominios .eu?

Hasta del 1 de enero de 2020 las 
compañías e individuos UK que sean 
titular de uno de estos dominios ten-
drán que confirmar si siguen siendo 
elegibles para ello. En caso contrario, 
los dominios se retirarán y dejarán de 
funcionar.

A vueltas con el Brexit y los derechos de marca: 
medidas prácticas para evitar sorpresas
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Hace unas décadas se llegó a la con-
clusión de que, en el futuro, los trabaja-
dores serían reemplazados por robots. 
Pues bien, ese futuro ya ha llegado. Los 
robots empiezan a «formar parte» de 
la plantilla de muchas empresas. No se 
cansan, ni se ponen enfermos, no tie-
nen despistes, no tienen derechos que 
deban ser respetados, son eficientes y 
capaces de producir mucho más que 
un trabajador humano en determina-
dos trabajos.

De esta forma, hoy en día, son mu-
chas las empresas que, buscando una 
mayor competitividad y una reducción 
de costes, recurren a la automatización 
de ciertos puestos de trabajo. En este 
sentido, los tribunales empiezan a co-
nocer de este tipo de asuntos, en los que 
un trabajador es despedido por su em-
presa, que pone en su lugar a un robot.

La pregunta es: ¿podemos hacer 
por esta causa un despido objetivo 

procedente? La contestación es que 
sí, pero para ello, hay que justificar y 
explicar muy bien la situación de la 
empresa. Un ejemplo de cómo no hay 
que hacerlo lo tenemos en la reciente 
sentencia del Juzgado de lo Social nº 
10 de Las Palmas de Gran Canaria, de 
23 de septiembre de 2019, que ha de-
clarado la improcedencia del despido 
de una trabajadora que fue cesada por 
la empresa para ser suplida por un pro-
grama informático.

En concreto, la trabajadora venía 
prestando servicios para una multi-
nacional turística, en horario de 8.00-
16.30 h de lunes a jueves, y de 8.00-
14.00 h los viernes. La empresa instaló 
un programa informático que realizaba 
tareas desde las 17.15 h hasta las 6.00 
h en los días laborales y las 24 horas 
los días festivos. La trabajadora recibió 
una carta de despido objetivo por cau-
sas técnicas y organizativas.

Acreditar las causas objetivas
Sin embargo, el Juzgado conside-

ra que las causas objetivas alegadas 
por la empresa en la carta de despido 
no fueron suficientes: «Es aquí donde 
la carta comienza a carecer de todo 
elemento probatorio, las razones para 
amortización del puesto de la actora no 
resultan acreditadas, como no resulta 

acreditada el efectivo tiempo y carga de 
trabajo de la que se libera a la actora. 
(…) Lo cierto es que toda automatiza-
ción suele conllevar una mejora en la 
eficiencia, pero en este caso, no hay 
una acreditación específica, con núme-
ros concretos y detalle explicativo de los 
mismos (…) De forma concluyente, no 
queda acreditada la causa técnica, a 
la que va ligada la organizativa, por el 
hecho de que las horas que no quedan 
vacías de contenido a la actora se repar-
tirían entre los demás trabajadores».

Por tanto, la empresa no acreditó 
que, real y efectivamente, atravesara 
por dificultades de cierta entidad para 
cuya superación fuera medida adecua-
da y razonable la extinción del contrato 
de trabajo de la trabajadora, y su susti-
tución por la automatización de dicho 
proceso. En la carta únicamente hizo 
referencia a informes de futuro sobre 
el empeoramiento del sector, sin acre-
ditar su concreta situación económica 
en el momento del despido. Y, es que, 
en los despidos objetivos, la empresa 
debe de acreditar que real y efectiva-
mente atraviesa por dificultades de 
cierta entidad para cuya superación es 
medida adecuada y razonable la extin-
ción de contratos de trabajo.

En todo caso, si la empresa hubie-
se acreditado en la carta las razones 

objetivas que llevaron al despido de la 
trabajadora, ¿la solución del Juzgado 
habría sido distinta? Es decir, ¿habría 
considerado procedente el despido? En 
las últimas páginas de la sentencia, el 
Juzgado realiza una firme defensa del 
derecho al trabajo, frente a la automa-
tización mediante bots y robots:

«En tanto en cuanto uno solo de es-
tos bots puede hacer el trabajo de más 
de un trabajador y con ello aumentar la 
competitividad sobre la base de reducir 
costes. Sin embargo, esos costes que se 
reducen se circunscriben en prescindir 
totalmente de los trabajadores. Esto es, 
se erige la mejora de la competitividad 
como elemento único que justifique el 
despido, mediante la introducción de 
bots que automaticen el trabajo, despla-
zando a la masa laboral humana. De-
finitivamente, esto no puede ser tenido 
como una causa justa para un despido 
objetivo procedente, por cuanto lo con-
trario implicaría favorecer, so pretexto 
de la competitividad, la subestimación 
y minimización del derecho al trabajo. 
En definitiva, la automatización –como 
causa técnica del despido objetivo– im-
plica una oposición entre los derechos 
sociales alcanzados por los trabajado-
res que se vislumbran como obstáculo 
u óbice para alcanzar un rendimiento 
empresarial más óptimo, frente a la 

posibilidad de que un instrumento de 
producción pueda efectuar ese mismo 
trabajo sin límite de horas, sin salario 
ni cotizaciones sociales. La automa-
tización mediante bots o robots, con 
la única excusa de reducir costes para 
aumentar la competitividad, viene a sig-
nificar lo mismo que reducir el derecho 
al trabajo para aumentar la libertad de 
empresa. Por tanto, no puede tenerse 
por procedente un despido en estos tér-
minos, en atención a la interpretación 
que ha de darse del despido objetivo 
por causas técnicas. No es dable que, 
en casos como el presente, en el que la 
automatización viene a sustituir a los 
trabajadores en sus tareas hasta despla-
zar a la masa laboral del mercado, por 
la mera competitividad de la empresa, 
pueda esta acogerse a una forma privi-
legiada de despido en la que se abona 
al trabajador una indemnización inferior 
a la ordinaria».

Por tanto, en este tipo de despi-
dos objetivos, aunque el art. 52 c) ET, 
en su remisión al art. 51.1 del ET («Se 
entiende que concurren causas técnicas 
cuando se produzcan cambios, entre 
otros, en el ámbito de los medios o 
instrumentos de producción») no es-
tablezca dicha necesidad, resultará 
necesario probar las dificultades que 
atraviese la empresa, las deficiencias 
en el trabajo anterior, pero mediante 
una acreditación real y minutada de 
cómo se reducen los tiempos de eje-
cución de cada tarea y se reducen los 
errores, solucionando una situación de 
dificultad que estaba pasando la em-
presa. Esta es la clave para que estos 
despidos objetivos salgan procedentes.

¿Puede darse la sustitución de trabajadores  
por robots en los despidos objetivos procedentes?
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Con la nueva extensión del Brexit, y sin 
un horizonte claro aún, los titulares de 
marcas están a tiempo de conocer el 
impacto que tendrá sobre sus derechos y 
tomar las medidas necesarias para ello

En este tipo de despidos objetivos resultará necesario probar las 
dificultades que atraviese la empresa


