DE INDUSTRIA, COMERCIO de Patentes y Marcas AlPPI
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MINISTERIO Oficina Espafiola

JORNADA AIPPI - OEPM
Calentando motores para
el Congreso anual de la AIPPl en Londres

09.30-09.45h

Registro

09.45-10.00h

Inauguracion

D. José Antonio Gil Celedonio. Director de la OEPM
10.00-10.15h

Presentacion

D. Pedro Merino Baylos. Presidente del Grupo Espariol de la AIPPI
10.15-10.45h

Fecha: 17de °
junio D. Javier Fernandez-Lasquetty. Abogado
10.45-11.00h
Coloquio
Lugar: 11.00-11.30h
Oficina Espafiola  pjysibilidad (Plausibility)
(:Aeal:ca::lnct)e;?/ D. Juan Carlos Quero. Abogado
Paseo de la 11.30-11.45h
Castellana, 75 Coloquio
28046 Madrid 11.45-12.15h
Sala Julio Pausa café
Delicado 12.15-12.45h

Dria. Andrea Garcés. Abogada
12.45-13.00h

Coloquio

13.00-13.30h

Dra. Maria Gonzdlez-Gordon. Abogada
13.30-13.45h

Coloquio

13.45-13.50h
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I Imprimir todas las ponencias



https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/132_01_Ponencias_de_la_AIPPI.pdf
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/132_02_Ponencias_de_la_AIPPI.pdf
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/132_03_Ponencias_de_la_AIPPI.pdf
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COPYRIGHT IN ARTIFICIALLY

GENERATED WORKS

Javier Fernandez-Lasquetty. Abogado

Jornadas OEPMAIPPI Madrid 17
de junio de 2019



corrmaRe INTELIGENCIA ARTIFICIAL «ooore
RESPONSABILIDAD..... FOG COMPUTING?¥oc compuTing

{IME LEM

DRONES '
. DRONES foNes, =

COCHES AUTONOMOS ~ DATOS PERSONALES DRONES
INTELIGENCIA ARTIFICIAL::» EDGE COMPUTING [NDUSTRIAIEZI-.O

£0G COMPUTING COMPUTACION CO PYRlGH ROBOTS.
31G DATA ROBOTS

comeuTacoNECONOMIA DE LOS DATOS CLOUD COMPUTlNG
ECONOMIA DE LOS DATOSDRONESDERECHO DE LA COMPETENCIA CO PYR | G HT

5GINTELIGENCIA ARTIFICIALSG

CAC MACHINE LEARMING ., DERECHD DE Lk COMPETENE
e 56 INDUSTRIA 40 ROBOTS 1c0nvlct

gywmmCO“““HTRESPONSABHJDAD CLOUD COMPUTING

TUF‘.:JI:"JG TEST EDGE coMPuTiNG RESPONSABILIDAD CDCHESAUTDNOMDS SOFTWARE
S COPYRIGHTDATOS NO PERSONALES

RESPDMNSABILIDAD

EDGE COMPUTING ™™™

www.elzaburu.es / elzaburu@elzaburu.es / +34 917 009 400

Calle Miguel Angel, 21, 28010, Madrid, Espana

ELZABURU

2019 ©




www.elzaburu.es [ elzaburu@elzaburu.es / +34 917 009 400
Calle Miguel Angel, 21, 28010, Madrid, Espafia

ELZABURU 2019 ©




Contexto

el g | | d
www.elzaburu.es [ elzaburu@elzaburu.es / +34 917 009 400 ELZABURU 2019 ©

Calle Miguel Angel, 21, 28010, Madrid, Espafia




/ M\ LS

Todos los aspectos del aprendizaje, o
cualquier otra caracteristica de |la
inteligencia humana pueden ser
descritos con tanta exactitud que

podriamos fabricar una maquina que

los emulase

John McCarthy
Conferencia de Darmouth 1956




ALAN TURING

1912 - 1954
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|A: Disciplina de las ciencias de la
computacion cuyo objetivo es el
desarrollo de sistemas que puedan
actuar de una manera inteligente pues
son capaces de aprender a partir
generalmente de datos

Nuria Oliver
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CUANDO NO LO
ENTIENDO ES IA

CUANDO LO ENTIENDO
ES SOFTWARE
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La cuestion:

DERECHOS DE AUTOR EN LAS

OBRAS GENERADAS CON
INTELIGENCIA ARTIFICIAL




*Alicia Arroyo

*Raul Bercovitz
eCarmenchu Buzanga
*Emil Edissonov

eJavier Fdez-Lasquetty
*Marta Lopez
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*Modnica Lopez
*Cristina Martinez
eJuan Pablo Maza
eDavid Muno
Silvia Saenz
°lvan Sempere

*Jon Villamor
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Técnicas de IA y algunas de
sus manifestaciones
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MACHINE LEARNING:
Sistemas que aprenden
automaticamente identificando tipos
de patrones complejos en millones de
datos.

Informacion no estructurada
aprendizaje a partir de ejemplos
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DEEP LEARNING:

Uso de redes neuronales jerarquizadas
gue se transmiten informacion, la
comparten y profundizan en la
complejidad
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GENERATIVE ADVERSARIAL NETWORKS
(GAN)

Sistema con dos redes neuronales que
compiten, una proponiendo candidatos
(generativa) y otra evaluandolos
(discriminatoria) para que la segunda
alcance un nivel teorico de error O




\.

www.elzaburu.es / elzaburu@elzaburu.es / +34 917 009 400

" ELZABURU 2019 ©
Calle Miguel Angel, 21, 28010, Madrid, Espafa 9




el d | | d
www.elzaburu.es [ elzaburu@elzaburu.es / +34 917 009 400 ELZABURU 2019 ©

Calle Miguel Angel, 21, 28010, Madrid, Espafia



f

Kurzweil
CvyberArt
Technologies

home # free softwarel # upgrade # read poetry # history # support |

A screen saver that writes postry, = Post's Assistant that Poetq’ by the
helps you write poetry (and song lyrics!), and 50 i
profassionally - designed "post personalities.” Cyhmet“: Poet

Upgrade te gst the Post Anaslyzer, the Post Creator, and 50 Pﬂge

additional poet personalities.

A Haiku written by Ray
Find cut how the RKCP can help you find rhymes,

sllitarations, ideas for the next word of your poem (or Kozweil's Cyb.efnetic

song), ideas for turns of phrase, and mara. Poet. after reading

RKCP d lecti £ d th pOD Fau yiend ¢
reads a selection of poams an en creates 2 se

"language model.” RKCP then writes original poems from
that model.

Sashay down the page
RKCP appears to be significantly more successful than through the lioness

othar simpler postry generation programs. 3
nestled in my soul

Read poems written by Ray Kurzweil's Cybernetic Post.

This sampler is included in Ray Kurzweil's new best-selling  Reviews!!!!
book The Age of Spiritual Machines.

More poetry...

The first version of Ray Kurzweil's Cybernetic Poet was
written by Ray Kurzweil in the mid-1280s.

A 28-question poetic Turing Test was administerad to 16
human judges with varying degrees of computer and
poetry experience.

Check out same of the cool postry and awards sites we've

Cocl Sites found.

Copyright © 2001, Kurzweil CyberArt Technologies, Inc.
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. Legislacion y practica actuales

. Politicas a considerar y propuestas para
mejorar la legislacion actual.

lIl. Propuestas de armonizacién




/ 7 \ ,K — ,/L AU
| Islacion y practica actuales 4T o 4

A) Aplicacion de criterios generales de derecho de
autor a obras generadas artificialmente
Autoria
Originalidad
criterios complementarios
propiedad original
duracion de |la proteccion
B) Aplicacion de los derechos afines o conexos
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Articulo 1. Hecho generador.

La propiedad intelectual de una obra
literaria, artistica o cientifica
corresponde al autor por el solo hecho
de su creacion.

Texto refundido de la Ley de propiedad intelectual
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Articulo 5. Autores y otros beneficiarios.

1. Se considera autor a la persona natural

qgue crea alguna obra literaria, artistica o
cientifica.

2. No obstante, de la proteccion que esta
Ley concede al autor se podran beneficiar
personas juridicas en los casos
expresamente previstos en ella.
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Articulo 6. Presuncion de autoria, obras anonimas o
seudonimas.

1. Se presumira autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como
tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique.
2. Cuando la obra se divulgue en forma anonima o bajo seudonimo o

signo, el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual
correspondera a la persona natural o juridica que la saque a la luz con el
consentimiento del autor, mientras éste no revele su identidad.
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Articulo 10. Obras v titulos originales.

1. Son objeto de propiedad intelectual todas las
creaciones originales literarias, artisticas o
cientificas expresadas por cualquier medio o
soporte, tangible o intangible, actualmente
conocido o que se invente en el futuro,
comprendiéndose entre ellas:

www.elzaburu.es [ elzaburu@elzaburu.es / +34 917 009 400 ELZABURU 201
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Autoria
creacion del programa o codigo
definidor de los objetivos

seleccion de datos o criterios de seleccion
seleccion de resultados
originalidad
intervencion humana suficiente
titularidad
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/m& hos conexos o afines

Productores
fonograficos
Audiovisuales

bases de datos

programas de ordenador




Articulo 8. Obra colectiva.

Se considera obra colectiva la creada por la iniciativa y bajo la
coordinacion de una persona natural o juridica que la edita y divulga
bajo su nombre y esta constituida por la reunion de aportaciones de

diferentes autores cuya contribucion personal se funde en una
creacion Unica y autbnoma, para la cual haya sido concebida sin que
sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho

sobre el conjunto de |la obra realizada.

Salvo pacto en contrario, los derechos sobre la obra colectiva

corresponderan a la persona que la edite y divulgue bajo su hombre.
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Derecho "sui generis" sobre las bases de datos
Articulo 133.

1. El derecho «sui generis» sobre una base de datos protege la

inversion sustancial, evaluada cualitativa o cuantitativamente,

que realiza su fabricante ya sea de medios financieros, empleo

de tiempo, esfuerzo, energia u otros de similar naturaleza, para
la obtencidn, verificacion o presentacion de su contenido..
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2. El programa de ordenador sera protegido Unicamente
si fuese original, en el sentido de ser una creacion

intelectual propia de su autor.

3. La proteccion prevista en la presente Ley se aplicara a
cualquier forma de expresion de un programa de
ordenador. Asimismo, esta proteccion se extiende a
cualesquiera versiones sucesivas del programa asi como a
los programas derivados...
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UK Section 9(3) Copyright, Designs and Patents Act,
CDPA.
In the case of a literary, dramatic, musical or artistic work
which is computer-generated, the autor shall be taken to
the person by whom the arrangements necessary for the
creation of the work were undertaken




A legislacion actual. S

Requisitos para la proteccion via derechos de
autor o derechos conexos
Definicion de intervencion humana suficiente
Propiedad de la obras generadas
Solo en el caso de derechos conexos
Plazo de proteccion
Dentro del marco actual
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IXRropuestas de armonizacion /My

Necesidad de armonizacion
Evidente, globalizacion
Proteccion por D2 de autor y/o D2 conexos
Alto grado de armonizacion, tipos de derechos,
duracion, etc.
Reconocimiento de derechos de todos los

Intervinientes
Alternativa é Derecho civil comun?
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onizacién (2) D2 de Autor /%{y

Autoria, intervencion de un ser humano, etapas
Las indicadas: Seleccion de datos, intervencion

en e

nroceso, seleccion de resultado

Graduacion por intervencion en mas 0 menos
Originalidad

Relacionado con autoria. Subjetiva
(intervencion humana) y objetiva
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L)
Titularidad
Duefo de la maguina o usuario autorizado
Plazo
¢50 anos, 70 anos’?
Derechos patrimoniales y excepciones
Las mismas

Derechos morales
Si
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o}\gacmn(4) D2 conexos /My

Supuestos de aplicacion
Ausencia de un autor segun anteriores criterios
Aplicacion de los actuales o nuevos derechos
Nuevo derecho basado en los existentes

Requisitos
Inversion realizada, medios tecnicos, de
investigacion, humanos empleados.
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Titularidad
Persona fisica o juridica que tiene la iniciativa y
pone los medios y asume |os riesgos
Plazo
El adecuado
Derechos morales
No, solo patrimoniales




é¢Una sola forma de proteccién o varias?
dAlternativas o acumulables? Incertidumbre
Alternativa: criterios objetivos, no eleccién
Acumulable: Inseguridad juridica
Necesidad de identificar el bien juridico
protegido y justificar la necesidad de
proteccién
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Continuara....
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AlIPPI

DANOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL
POR ACTOS DISTINTOS DE LAS VENTAS

Analisis y propuestas del Grupo Espariol de la AIPPI

17 de junio de 2019




1. PAUTAS DE ESTUDIO (GUIDELINES)

 Resolucion de Sydney en 2017 sobre la cuantificacion de la indemnizaciéon en
caso de ventas de productos infractores.

 Importancia de adoptar un criterio armonizado pues una misma infraccion
puede extenderse a través de distintas jurisdicciones.

 Antecedentes EEUU basados en la regalia hipotética.
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2. ANALISIS DE LAS CUESTIONES: TRIPLE PERSPECTIVA

» Legislacion y practica actual: Los criterios de cuantificacion de dafos coinciden
esencialmente con los fijados en el art. 13 de la Directiva 2004/48/CE relativa
a los derechos de propiedad intelectual.

* Propuestas para mejorar la legislacion espanola actual.

 Propuestas de armonizacion: la fabricacion, la venta, el ofrecimiento, la
importacion y el almacenamiento calificados como actos infractores.

—'-‘@ = VENTURA GARCES
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3. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION

« Como cuantificar los danos por actos distintos de las ventas?

* El pago de los danos por actos distintos
de las ventas supone validar los actos posteriores que
puedan tener lugar con esos mismos productos (“franking”)?

 Determinar el tratamiento legal que puede tener mas de un acto, distinto de la
venta, respecto del mismo producto en distintas jurisdicciones. ¢Cabe solicitar
indemnizacion por cada infraccion?

—'-'@'- VENTURA GARCES
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4. ; CUALES SON LOS ACTOS DISTINTOS DE VENTAS?

« Ofrecimiento y anuncios: ;deben considerarse como ventas aunque no lo
sean?

 Fabricacion: ¢qué sucede si los productos infractores se producen/fabrican
en una jurisdiccion y se exporta a otra?

« Importacion y almacenamiento: ;cual es el tratamiento de productos

infractores que se importan y almacenan en una o varias jurisdicciones?

—'-‘@ = VENTURA GARCES
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5. LEGISLACION Y PRACTICA ACTUAL

« Derecho de Propiedad Intelectual: infraccion directa, indirecta, contra
intermediarios, contra terceros que, sin autorizacion, fabriquen, importen,
distribuyan etc. (art. 138). La ley permite solicitar el cese de la actividad ilicita
y exigir indemnizacion de dafios materiales y morales (art. 139 y 140). El
perjudicado podra elegir el criterio para el calculo de su indemnizacion:

 La pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que
el infractor haya obtenido por la utilizacion ilicita.

e La cantidad que, como remuneracion, hubiera percibido el perjudicado, si el infractor
hubiera pedido autorizacion para utilizar el derecho de propiedad intelectual en

cuestion.
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5. LEGISLACION Y PRACTICA ACTUAL

e Marcas: colocacion del signo en productos, ofrecimiento, comercializacion o
almacenamiento con dicho fin, importacion o exportacion de productos con el
signos, utilizacion del signo en documentos mercantiles o en redes de
comunicacion etc. (art. 34)

La ley obliga a responder de los danos causados al infractor (art. 43). Para fijar la
cuantia de los danos y perjuicios, el perjudicado podra elegir entre:

 los beneficios que el titular habria obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera
tenido lugar la violacion o, alternativamente,

* los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violacion.

 Una cantidad a tanto alzado que, al menos, comprenda la cantidad que el infractor
hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesion de una licencia que le
hubiera permitido llevar a cabo su utilizacion conforme a derecho.

 El 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios
ilicitamente marcados. )
AN VENTURA GARCES
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5. LEGISLACION Y PRACTICA ACTUAL

« Patentes: fabricacidon, ofrecimiento para venta, introduccion en el comercio
de un producto protegido por una patente sin consentimiento del titular;
ofrecimiento o entrega de medios referidos a un elemento esencial de la
patente etc. (art. 59)

La ley de Patentes obliga a responder de los danos y perjuicios causados a
quien realice cualquier acto de explotacion del objeto protegido por la
patente a sabiendas o mediando culpa o negligencia.

La indemnizacion se fija a eleccion del perjudicado conforme a los siguientes
criterios (art. 74):

* Los beneficios que el titular hubiese obtenido si no hubiese existido la infraccidn o
los beneficios que el infractor haya obtenido de la explotacion del invento
patentado.

« Una cantidad a tanto alzado que comprenda la cantidad que el infractor deberia
haber pagado al titular de la patente para llevar a cabo su explotacion. .
VENTURA GARCES
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5. LEGISLACION Y PRACTICA ACTUAL

« Competencia Desleal: cualquier conducta que contenga informacion falsa o
informacidén que, aun siendo veraz, por su contenido o presentacion induzca o
pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su
comportamiento economico, en cuanto afecte al origen geografico o comercial
del bien o servicio, o los derechos de propiedad industrial, comercial o
intelectual del empresario o de su agente; todo comportamiento que pueda
crear confusion con actividades ajenas; imitacion de prestaciones de tercero
etc. (arts. 4 a 18)

La ley preve la accion de resarcimiento de los danos y perjuicios ocasionados
por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente y en
determinados casos, la accidn de enriguecimiento injusto (art. 32).
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5. LEGISLACION Y PRACTICA ACTUAL

 Diseno: fabricacion, oferta, importacion y exportacion, uso de producto que
incorpore el disefio y el almacenamiento de dicho producto.

Los criterios que indica la ley (art. 55) para cuantificar la indemnizacion se
basan en los beneficios que el titular habria obtenido o los beneficios obtenidos
por el infractor con la violacion del derecho, o bien el precio que el infractor
hubiese tenido que pagar por la concesion de una licencia que le permitiese
explotar el disefno.
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6. LEGISLACION Y PRACTICA ACTUAL

¢cPOSICION RESPECTO DEL “FRANKING”?

Cuestiones previas:

¢¢Cada infraccion constituye un ilicito independiente??

¢¢Juega el principio non bis in idem??

Articulo 77 de la Ley de Patentes: de la indemnizacidon debida por quien hubiera
producido o importado sin consentimiento del titular de la patente los objetos
protegidos por la misma se deduciran las indemnizaciones que éste haya percibido por
el mismo concepto de quienes explotaron de cualquier otra manera el mismo objeto.

- Articulo 56 de la Ley del Diseno Industrial: “el titular del disefio no podra ejercitar las

acciones establecidas en este titulo frente a quienes utilicen los objetos que hayan sido
introducidos en el comercio por personas que le hayan indemnizado en forma
adecuada los dafos y perjuicios causados”

VENTURA GARCES
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/7. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA NORMATIVA
ACTUAL

:CABRIA MEJORAR LA LEGISLACION ACTUAL?

- Convendria incluir expresamente en las distintas leyes, el tipo de
indemnizacion y forma de cuantificacion para los actos distintos de las ventas.

- El sistema espairiol sustenta el derecho a indemnizacion cuando se acredita y
puede cuantificarse el dano (ventas).

- ¢y si no hay venta (ej: fabricacion, almacenamiento, ofrecimiento)?

Criterio de la “regalia hipotética” y de la “indemnizacion adecuada” al dafo
sufrido (art. 13 Directiva 2004/48/CE).
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AIPPI LOPEZ-IBOR



8. PROPUESTAS DE ARMONIZACION

a) ¢Como deben cuantificarse los dafios respecto de la fabricacion de
los productos infractores?

= Criterio de la “regalia hipotética”.

=" Db) ¢Deberia la posterior exportacion y venta de productos
manufacturados infractores modificar la cuantificacion de los danos?

La indemnizacion deberia ser superior.

c) ¢Como deben cuantificarse los danos en relacidon con la importacion y
la tenencia o el almacenamiento?

Criterio de la “regalia hipotética”.

4—'@ = VENTURA GARCES
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6. PROPUESTAS DE ARMONIZACION

d) En el caso de que haya una serie de actos de infraccibn, como la
fabricacion, seguida de un almacenamiento, seguido de una venta,
debe cuantificarse la indemnizacidon por dafos y perjuicios, para
cada acto? ¢Y si el producto infractor nunca se vendio?

La indemnizacion no agota el derecho. Necesidad de una
—— “indemnizacion adecuada”.

e) En el supuesto de que exista un Unico acto que equivalga a un acto
de infraccidon simultaneamente en varias jurisdicciones (por ejemplo
una oferta de venta por Internet) ;como debe cuantificarse el dafno
en cada una de esas jurisdicciones?

Deberia poder reclamarse indemnizacion en distintas jurisdicciones
con el limite de la “indemnizacion adecuada” y el “enriquecimiento
. injusto”.

- . VENTURA GARCES
AIPPI LOPEZ-IBOR



7. CONCLUSIONES

* El sistema espanol se basa en el criterio de acreditar el dano
cuya cuantificacion es mas facil de obtener si existe un acto

g infractor de venta.

* La ley no prevé criterios de cuantificacion respecto de los actos

distintos a los de venta.

\‘\

la “regalia hipotética”, la “indemnizacion

« EI mejor criterio seria el de
situaciones de

adecuada” al dano y evitar en casos de “franking”
“enriquecimiento injusto”.

 Necesidad de una armonizacidon para determinar los supuestos y reglas de

cuantificacion. ’
VENTURA GARCES
LOPEZ-IBOR
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¢Por qué la AIPPI considera las encuestas de Mercado
como un area importante de estudio?

« ¢lmportancia?. La prueba de encuestas de mercado acredita la
opinion de los consumidores relevantes.

o (Para qué?
 Procedimientos de oposicion, revocacion o infraccion
« Gran variedad de cuestiones.

 ¢Necesidad de armonizacion? Controversia sobre admisibilidad y
peso



Sash TEMA A DEBATIR

»Primera pregunta: ¢Se puede usar esta prueba?

»Segunda pregunta: ¢Quée valor tiene?
»|nadmisible (hearsay)
»Admisible:
»¢valor probatorio? y ¢ fiabilidad?
»¢suplantan el criterio del juzgador?

»Cuestiones tratadas
»Tipos de procedimientos
»ODbjeto de las encuestas
»Tipos de encuestas y requisitos
»Porcentajes
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LEGISLACION Y PRACTICAS ACTUALES

¢Son admisibles en

procedimientos de marcas?

¢ Existen disposiciones normativas
que regulen esta prueba?

NO
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LEGISLACION Y PRACTICAS ACTUALES

¢, En que procedimientos de marcas se admiten?

/PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS\

e Oposicidn
» Confusidn
* Aprovechamiento del renombre
* Renombre

* Objeciones de fondo

-

\  Distintividad adquirida por el uscy

-

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
Infraccion

No infraccion

Nulidad (Caracter distintivo?)
Caducidad (Vulgarizacion?)

~

/




GA_P LEGISLACION Y PRACTICAS ACTUALES

La prueba de encuestas de mercado ayuda a probar ...

ﬂ\lotoriedad
e Caracter distintivo

» Uso efectivo de una marca usada junto a otra
* Riesgo de confusibn/asociacion
* Vulgarizacion
« Otras cuestiones:

« Asociacion e identificacion de envases

« Parasitismo y aprovechamiento de la reputacion
Asociacion de un elemento del producto con una marca
Listados de equivalencias

con una marca
Significado de un término extranjero

Qué elementos considera el consumidor para identificar un producto

/
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¢Existen requisitos

especificos en la
norma?

NO

LEGISLACION Y PRACTICAS ACTUALES

10

¢Requisitos formales?

e Cuestionario
e La muestra
e [dioma
« Marcas mostradas
 Forma de presentacion de los resultados
» Tipo de encuestas:
» Telefonicas
* Presenciales,

\ « On-line

~

/
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LEGISLACION Y PRACTICAS ACTUALES

¢cMinimo de

respuestas para
poder acreditar?

¢Se exigen porcentajes concretos para acreditar?

/ NO jurisprudencia/ NO norma \ e ~N

» COINTREAU: 66% notoriedad.
AFTERSUN: 82% vulgarizacion No criterio
DANONE 80% identificacion del envase comin
LONGCHAMP 30% caracter original de bolso y marca
OREO 52% (asociacion espontanea) no acreditdo que la
actora tenia un monopolio legal sobre envase. . J
\-OBERBANK 70% distintividad color sin forma (ECJ) /
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¢Los J/0O
participan en la

confeccion de la
encuesta?

NO

LEGISLACION Y PRACTICAS ACTUALES

¢Qué peso tiene?

12

¢Qué tienen en cuenta los J/O?

*  NuUmero de encuestados

» Definicion de publico relevante

* Representatividad de la muestra

* Zona geografica relevante/ representatividad
* Cuestionario

. ) * Tipo de preguntas (sugeridas y espontaneas)

 Orden
* Tipo de producto/marca
k Independencia o fiabilidad

\

J
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a)Tipos de procedimientos sobre marca donde se admite esta prueba:
No limitacion normativa ni jurisprudencial

b) ;Qué puede acreditar esta prueba?
No limitaciones. Clave: ayudar a demostrar una realidad en el mercado

C) Requisitos de las encuestas: J/O deben analizar min. requisitos (fondo+forma):

Publico relevante Muestra suficiente y
representativa

Formalidades cuestionario | Adecuacion a la finalidad

y caso concreto

d)¢Aplicacion de porcentajes de referencia?
Caso por caso. Valoracion subjetiva (justificacion por J/0O)

e) ¢Peso de la prueba de encuesta de mercado? Caso concreto: factores

Cuestidon objeto de la prueba

Objetividad/fiabilidad

Peso relativo frente al resto
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¢ Otras consideraciones regulatorias y/o propuestas de mejora de la legislacion?

-~

\_

OPINION: NO regular

Riesgo:

un estandar perjudica:

- Cada caso es diferente
(caso x caso)
- Situaciones no previstas

/ OPINION: Sl rigor en andlisis y justificacion \

Analisis caso por caso
Sujecion a las normas de la sana critica
Atencidén a los concretos parametros analizados
Suficiente justificacion cuando el J/O

« Se aparta de las conclusiones

* No le da peso/valor

* Inadmite (medios de defensa)
* No es una pericial
No conclusiones juridicas

kTercero independiente (testigo experto)

/
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¢Deben involucrarse
J/O enla

confeccion de las
encuestas?

Propuestas de armonizacion 16

¢cDebe existir
armonizacion?

¢Deberian admitirse en
todos los tipos de
procedimientos de
marcas?

4 1 )
Sl

Demostrar cualquier

. realidad del mercado ~
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