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Edicion de 2023 del Foro de la OMPI para Jueces de Propiedad

Intelectual

Promover el didlogo transnacional entre las autoridades judiciales

El objetivo del Foro de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual, que se celebra
anualmente, es ofrecer a los jueces de todo el mundo una plataforma para intercambiar
conocimientos especializados sobre los desafios mas apremiantes en materia de propiedad
intelectual (PI) que plantea la aceleracion de la innovacion y el uso cada vez mas
transnacional de la PL. Los participantes en el Foro tienen oportunidad de estudiar los
enfoques judiciales de otros paises y de enriquecer los analisis de los tribunales de sus
paises respectivos. El Foro forma parte de la labor de la OMPI destinada a facultar a las
autoridades judiciales para que cumplan su funcién esencial de velar por el equilibrio y la
eficacia de los ecosistemas de PI, innovacion y creacién en los Estados miembros.

La edicion de 2023 se celebrd los
dias 15y 16 de noviembre de 2023
en un formato hibrido, es decir, de
manera presencial en la sede de la
OMPI en Ginebra (Suiza) y
virtualmente. Este afio,
participaron en total mas de 360
jueces de 101 paisesy cuatro
tribunales regionales. De ellos,
asistieron presencialmente 107
jueces de 55 paises y cuatro
tribunales regionales. Treinta y
seis oradores de 27 jurisdicciones
participaron en calidad de
moderadores o panelistas. Todos
los jueces hablaron a titulo
personal y expresaron sus
opiniones y puntos de vista, y no

Distribucion geografica de los participantes

América
del Norte
3% 1%

Oceania

América Latina
y el Caribe
13%

Africa
30%

Europa
21%

Asia
32%

necesariamente los de la Secretaria o de los Estados miembros de la OMPI.

En la edicion de este afio, el programa giré en torno a las cuestiones que surgen en algunos
de los ambitos mas consolidados del Derecho de la PI, como las marcas, los dibujos y
modelos industriales y las indicaciones geograficas. Asimismo, profundizé en determinados
aspectos fundamentales de la administracion de causas judiciales en materia de PI, como los
procedimientos simplificados, las normas que rigen la pertinencia y admisibilidad de las
pruebas y la mediacion judicial. En el programa también se abordaron diversos temas que
revisten suma importancia en la evolucién de la resolucién judicial de causas relativas a la PI,
como su interaccion con la legislacién en materia de competencia y su adaptacion a las
tecnologias mas punteras de inteligencia artificial (IA).
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El Foro se celebro en seis idiomas (arabe, chino, espafiol, francés, inglés y ruso) y se
prestaron servicios de interpretacion simultanea. El programay la lista de participantes
pueden consultarse en la pagina web del Foro.

La edicién de 2024 del Foro de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual se celebrara en
la sede de la OMPI en Ginebra los dias 9y 10 de octubre de 2024.


https://www.wipo.int/meetings/es/2023/judgesforum2023.html
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Informe resumen

En el siguiente resumen se informa sobre las deliberaciones que tuvieron lugar durante el
Foro y no se reflefan las opiniones de ningun participante individual ni de la OMPI. Dado que
los debates se limitaron a ciertos aspectos de un reducido nimero de causas de muestra,
este resumen no representa la situacion de la legislacion de ninguna jurisdiccion.

Todos los participantes participaron a titulo personal.

Apertura

La edicion de 2023 del Foro de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectualfue inaugurada
por el Sr. Daren Tang, director general de la OMP]I, y por el Sr. Hugo Ramiro Gémez Apac,
magistrado y miembro de la Junta Asesora de Jueces de la OMPI.

El director general dio la bienvenida a los jueces de todo el mundo que participaron
presencialmente y a distancia. Sefialé que el Foro se reunia en un momento en el que el
nuamero de personas usuarias de la PI es el mayor hasta ahora. Como destaco el director
general, el aumento de las solicitudes de titulos de PI presentadas no se limita a unos pocos
paises ni a una sola region. Por el contrario, el auge de las solicitudes es un fendmeno
mundial y son muchos los paises en desarrollo que se erigen como impulsores decisivos en
el ambito de la PI. El director general aludié al incremento del volumen de solicitudes de
patente, de registro de marcas y de dibujos y modelos en varios paises de diversa indole
geograficay cultural.

Por otra parte, el director general admitié que, si bien se aprecia este auge mundial en el
uso de la PI en todos los sectores econdmicos, el crecimiento ha sido mas rapido y
pronunciado en el ambito de las tecnologias digitales. Reflexiond sobre la vertiginosa
evolucion de las tecnologias digitales y los interrogantes que estas plantean en el ambito del
Derecho de la PI como, por ejemplo, la determinacién de quién debe considerarse inventor o
creador.

En un entorno judicial cambiante y habida cuenta de que las causas suelen afectar a dmbitos
transfronterizos, el director general destacé que cada vez se valora mas el papel crucial
desempefiado por los miembros del poder judicial en el desarrollo de los ecosistemas de PI
a escala mundial y, en este sentido, hizo hincapié en la transcendencia de entablar un
didlogo judicial transnacional que sirva de foro para mantener a los jueces al corriente de las
decisiones de sus pares. La OMPI respalda este intercambio mundial de experiencias
judiciales a través de la celebracion anual del Foro para Jueces de Ply de la recopilacion y
puesta a disposicidn de leyes, tratados y sentencias en materia de PI procedentes de todo el
mundo. El director general hizo hincapié en la incorporacion de una serie de decisiones
representativas de varias jurisdicciones a WIPO Lex, la base de datos mundial de la OMPI
sobre datos sobre PI de naturaleza juridica. Ademas, recordd la exhaustiva labor que lleva a



Edicién de 2023 del Foro de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual

cabo el Instituto Judicial de la OMPI en el fortalecimiento de las aptitudes y los
conocimientos en materia de PI sobre el terreno.

A modo de conclusion, el director general sefial6 que, gracias al examen de decisiones reales
presentadas por jueces de contextos juridicos y culturales diversos, el Foro se sirve del poder
de convocatoria de la OMPI para promover el didlogo transnacional en materia judicial y
brindar una plataforma para que los jueces puedan desenvolverse de forma coordinada en
un entorno tan complejo e interconectado.

El magistrado Gomez Apac dio la bienvenida a los jueces participantes en calidad de
miembro de la Junta Asesora de Jueces de la OMPI. Reflexioné sobre cémo la OMPI es la
expresion de la conviccion colectiva sobre la importancia de velar por la PL. El magistrado
Gomez Apac sefial6 que la proteccidn de la PI estimula la creatividad, la innovaciényy la
competencia y, por tanto, contribuye a la mejora sustancial de la vida de millones de
personas en todo el mundo.

Asimismo, destaco que, al interpretar y aplicar la ley, los jueces cumplen con una funcién
decisiva en el ecosistema de la PI. Manifestd el convencimiento de que el dialogo judicial es
fundamental para el desarrollo de un ecosistema favorable a la proteccién de la PIy elogié la
labor del Instituto Judicial de la OMPI en la organizacion de intercambios entre jueces y de
actividades de formacion.

Para concluir su discurso de apertura, el magistrado Gémez Apac dijo que confia en que, una
vez finalizado el Foro, los jueces participantes regresen a sus tribunales con un valioso
acervo de conocimientos adquiridos gracias al intercambio de experiencias y al didlogo
internacional sobre los asuntos de mayor complejidad en el ambito de la PI.

Sesion 1: Cuestiones que surgen en el ambito de las marcas

La primera sesion se centr6 en gran medida sobre las cuestiones relacionadas con las
marcas no tradicionales y las solicitudes de registro de marca presentadas de mala fe. Los
panelistas expusieron las Ultimas y mas destacadas decisiones que fueron dictadas en sus
respectivas jurisdicciones en relacion con estas cuestiones que surgen en el ambito de las
marcas. En los debates se abordaron los factores de evaluacion del caracter distintivo de las
marcas tridimensionales y sonoras y los criterios de evaluacion de los registros efectuados
de mala fe, en particular en el contexto de las marcas notoriamente conocidas, asi como la
diferencia entre el uso de mala fe y el uso simultaneo de buena fe.

El debate sobre la evaluacion del caracter distintivo de las marcas sonoras gir6 en torno a
una decision dictada por el Tribunal General de la Unidn Europea (UE) en virtud de la cual
este 6rgano considerd que el sonido en cuestion no puede percibirse como una indicacién
del origen comercial de los productos que designay, por ende, carece de caracter distintivo.
Las discusiones abordaron las particularidades de la aplicacion de los criterios de evaluacion
del caracter distintivo de una marca a las marcas sonoras y se insistio en la importancia de la
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percepcidn del publico pertinente a la hora de determinar el caracter distintivo en la
practica.

En el ambito de las marcas tridimensionales también se trataron los interrogantes que
plantean las marcas no tradicionales. Se present6 un auto preliminar del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina en el que se hace una interpretacion de la legislacién andina
relativa a la registrabilidad de las marcas tridimensionales. Se observé que, en el caso de las
marcas compuestas por palabras y elementos figurativos, su caracter distintivo radica en la
percepcion del signo contemplado como un todo.

Los panelistas y los participantes también hablaron sobre el caracter distintivo de las marcas
tridimensionales, con particular atencidn a la definicién de lo que constituye una divergencia
significativa con respecto a la norma o las costumbres de un sector, asi como a la interaccion
entre las marcas tridimensionales y los dibujos y modelos industriales.

Asimismo, el panel examind las solicitudes de registro de marca presentadas de mala fe,
para lo que se remitid a varias decisiones dictadas por tribunales de Albania, la Comunidad
Andina, Indonesia y Jamaica. En un auto preliminar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina se pronuncid sobre los criterios juridicos que deben regir a la hora de dilucidar si el
solicitante de un registro de marca ha actuado de mala fe al tratar de registrar un signo
idéntico o similar a una marca utilizada por un tercero en otro pais. El Tribunal indicé que
una persona actua de mala fe si, en el momento de solicitar el registro de una marca, sabe o
deberia saber que el signo es similar o idéntico a un signo distintivo utilizado por un tercero
en otro pais, hasta el punto de que puede dar lugar a confusién en el mercado local.

En una sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Indonesia se recoge la evolucién de
una causa que se resolvio antes de la promulgacion de la normativa que prevé la
cancelacion de las marcas que presenten similitudes sustanciales con marcas notoriamente
conocidas de productos no similares. El debate sobre este fallo también tocé el tema del
procedimiento para el calculo de dafios y perjuicios en caso de infraccion del derecho de
marca.

La decision que se compartid a continuacion, dictada por el Tribunal de Apelacion de
Jamaica, permitié ahondar sobre la cuestion relativa a lo que constituye una solicitud de
registro de marca presentada de mala fe y, ademas, planted interrogantes sobre la relacion
entre el “uso simultaneo de buena fe” de una marca y el uso de mala fe. En este asunto, el
Tribunal estimd la similitud de las dos marcas en cuestidn, asi como de sus respectivos
productos y servicios, y consider6 que habia riesgo de crear confusion entre el publico. Por
ende, el Tribunal sostuvo que debia denegarse el registro de la marca posterior. Por otra
parte, el Tribunal concluyé que no habia un uso simultaneo de buena fe de la marca
posterior, de forma que se estimé que la solicitud de su registro se habia efectuado de mala
fe. Los panelistas sopesaron si la constatacion de mala fe era un motivo especifico para
denegar la solicitud o si, mas bien, era un argumento complementario a la comprobacion de
la similitud susceptible de suscitar confusion.
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En una sentencia dictada por el Tribunal de Distrito de Tirana (Albania), se mostré como se
evaluan los factores que permiten determinar si una solicitud de registro de marca se ha
presentado de mala fe. He aqui los factores: el hecho de que las marcas sean idénticas o
similares hasta el punto de crear confusidn; el uso intencionado de una marca idéntica o
muy similar a la de un tercero; las consecuencias econémicas y las ganancias o pérdidas
financieras; la competencia desleal; y la susceptibilidad de inducir a confusion al
consumidor.

Sentencias de referencia

— Tribunal de Distrito, Tirana (Albania) [2018]: Besniku contra M & Sillosi, Elledii y the
General Directorate of Industrial Property, decision n.° 5839

— Tribunal Supremo de la Republica de Indonesia [2016]: BMW Aktiengesellschafft contra
Hendrywo Yuwijoyo, decisidn n.° 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

— Tribunal de Apelacién de Jamaica [2017]: 3M Company contra Manufacturera 3M SA DE
CV[2017]IMCA Civ 21

— Tribunal Federal Supremo (Suiza) [2022]: Chokoladetabriken Lindt contra Lidl,
4A 587/2021

— Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [2022]: Interpretacién prejudicial 81-IP-2020

— Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [2023]: Interpretacién prejudicial
128-1P-2022

— Tribunal de Justicia de la Union Europea [2021]: Ardagh Metal Beverage Holdings contra
EUIPO, decision n.° T-668/19

— Tribunal de Justicia de la Union Europea (Cuarta Sala) [2012]: Chocoladetabriken Lindt &
Spriingli AG contra Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y
Modelos), decisién n.° ¢ 98/11 P

Sesion 2: Cuestiones que surgen en el ambito de los disefos industriales

La sesidn comenzo con la observacion de que habida cuenta de la estrecha vinculacion que
guardan los derechos conferidos por disefios (dibujos y modelos) industriales con otros tipos
de derechos de PI, la solucion de controversias en materia de disefios industriales puede
resultar compleja y plantear dificultades concretas a los jueces.

En uno de los casos expuestos, el Tribunal de la Propiedad Intelectual de Portugal examiné
una supuesta vulneracién de los derechos comunitarios de proteccidn de dibujos y modelos
otorgados para el disefio y decoracion de una tienda, ademas de otras demandas conexas
por infraccion del derecho de autor y por competencia desleal. El Tribunal compard la
disposicion de la tienda protegida por un dibujo o modelo registrado con la version
presuntamente infractora por referencia a las caracteristicas significativas y a la luz de
pruebas como un estudio de mercado y un peritaje arquitectonico. A juicio del Tribunal, las
tiendas solo presentaban similitudes por compartir caracteristicas propias de un mismo tipo
de tienda, que comercializa el mismo tipo de accesorios de moda y que se dirige al mismo
publico. La impresidn general de las tiendas, evaluada desde el punto de vista cualitativo,
resultd ser diferente y, por ende, no se constatd infraccion alguna. Asimismo, en la sentencia
se formulan comentarios sobre la interaccidn entre los principios de las legislaciones en
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materia de dibujos y modelos y de derecho de autor, en particular, en lo atinente a los
requisitos para obtener proteccion, el alcance de esta y la coexistencia de ambos cddigos.

Otra de las cuestiones analizadas durante la sesién fue la interseccién entre los dibujos 'y
modelos industriales y las marcas. En un auto preliminar del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, este 6rgano se pronuncié sobre los criterios que deben seguirse para
determinar la posibilidad de confusidn entre un dibujo o modelo industrial y una marca
tridimensional. En su sentencia, el Tribunal estimé que, en principio, cabe la posibilidad de
que una creacion tridimensional goce de la proteccion simultanea de un dibujo o modelo
industrial (por su novedad) y de una marca tridimensional (por su caracter distintivo). En el
caso en cuestion, se habia dado una situacion en la que estos derechos de PI independientes
pertenecian a distintos titulares pese a tratarse de un objeto similar. Se hablé sobre el
posible riesgo de confusion para los consumidores, asi como sobre el razonamiento que
sigui6 el Tribunal para llegar a la interpretacién de que debe darse prioridad al derecho
registrado en primer lugar.

Siguiendo con las perspectivas comparativas, se expuso un caso de Egipto en el que el
Tribunal de Casacion dicté sentencia firme en una controversia por infraccion en la que
concurrian procedimientos civiles y penales. Esta controversia versaba sobre la presunta
infraccion del disefio protegido de una botella de 19 litros. En la resolucion del Tribunal de
Casacién se examind si el hecho de que el demandado hubiera sido absuelto con
anterioridad en un procedimiento penal por la misma presunta infraccion era 6bice para
determinar que se habia cometido una infraccion en el procedimiento civil. Con miras a
esclarecer el razonamiento seguido por el Tribunal para concluir que la sentencia penal no
era vinculante y que se habia probado la infraccidn, se expusieron los factores que el
Tribunal juzg6 decisivos para determinar el caracter vinculante de esta sentencia, asi como
las pruebas aportadas a propdsito de la infraccion.

Por otro lado, se abordd el analisis empleado por un tribunal en la evaluacion de las
infracciones a la luz de una resolucion del Tribunal Superior de Uganda relativa a la
infraccion del disefio de una bota de agua, reivindicada en paralelo a otras dos demandas
por usurpacion y fraude. La resolucion de este caso es la primera que se dicta en Uganda en
el ambito de los dibujos y modelos industriales desde la promulgacién de la legislacion
aplicable en 2014. El debate se centrd en el minucioso analisis que llevé a cabo el Tribunal de
las caracteristicas de la bota de agua y en si los aspectos ornamentales esenciales del disefio
estaban circunscritos exclusivamente a la funcidn técnica del articulo o si habia diversas
opciones estéticas para lograr la misma funcién. Ademas, el Tribunal tuvo en cuenta la
naturaleza del mercado multimillonario en el que competian los productos, las
particularidades de los consumidores, la estrecha relaciéon comercial entre las partesy el uso
que cada una de ellas habia hecho del dibujo 0 modelo antes de solicitar su registro. Se
ilustré cdmo lleg6 el Tribunal a la conclusién de que el uso del disefio por parte del
demandado constituia una infraccion por la similitud intencionada con otro disefio anterior
no registrado, pese a que, en efecto, el disefio objeto de controversia se habia registrado
antes.
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También se expuso el ejemplo de una resolucién del Tribunal Popular Superior de Ciudad Ho
Chi Minh (Viet Nam), en la que se trataba la infraccion del disefio de una conocida
motocicleta. El debate sobre este asunto abordd los distintos recursos disponibles en
algunos paises frente a las infracciones de los dibujos y modelos industriales. Se supo que,
en Viet Nam, el Tribunal esta facultado no solo para condenar a indemnizaciones por dafios
y perjuicios, costos, retirada y destruccién de productos infractores y sus partes, sino
también para exigir una disculpa publica en el periédico que se indique. En el marco de este
debate, se compartieron ademas las diversas practicas que se aplican a escala nacional, y se
indic6 que los tribunales disponen de un margen de discrecionalidad para fijar el numero de
disculpas que deben presentarse, asi como el formato y la frecuencia de la publicacién
(incluida la via digital), en funcién de las circunstancias y de la gravedad del caso.

Por otra parte, las conversaciones giraron en torno a la interseccién de los derechos sobre
los disefios con otros tipos de derechos de PI, en particular con el derecho de autor, las
marcas y la competencia desleal. Se observo que, a pesar de la coexistencia entre los dibujos
y modelos y otros derechos de PI, habia diferencias notables, a saber, en la naturaleza y el
alcance de la proteccion otorgada por unos y otros, asi como en los requisitos, la duracion y
las excepciones y limitaciones previstas. En conclusion, quedo claro que el dialogo
comparativo ayuda a entender las diferencias en la proteccion de los derechos sobre los
disefios industriales en las distintas jurisdicciones.

Sentencias de referencia

— Tribunal de Casacién de Egipto [2015]: decision n.° 4583 del afio judicial 84

— Tribunal de Apelacién de La Haya (Paises Bajos) [2020]: Digital Revolution B.V. y
Maxperian NL B.V. contra Samsunq Electronics Co., Ltd., decisién n.° 200.216.620/01

— Tribunal de la Propiedad Intelectual de Portugal [2022]: Barata & Ramilo, S.A. contra
Fabulous Cipher, Lda., Vila Nova Carneiro, S.A. y Cofemel - Sociedade de Vestudrio, S.A.

— Tribunal Superior de Uganda, Division Comercial [2021]: Migoo Industrial and Trading
Company (U) Limited contra Rida International Industry (U) Limited (Demanda civil n.°
359 de 2019) [2021] UGCommC 145

— Tribunal Popular de la Ciudad de Hanoi, Viet Nam [2018]: P & CSPA contra D Technology
Development Support Joint Stock Company, decisién n.° 36/2018/KDTM-ST

— Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [2021]: Interpretacién prejudicial
476-1P-2019

— Tribunal de Justicia de la Unién Europea (Segunda Sala) [2018]: DOCERAM GmbH contra
CeramTec GmbH, decisidn n.° C-395-16

Sesidn 3: Cuestiones que surgen en el ambito de las indicaciones
geograficas

Los miembros del panel examinaron cuestiones de actualidad en el ambito de las
indicaciones geograficas (II. GG.) con respecto al alcance de la proteccion y las condiciones
para su registro, a partir de una serie de resoluciones destacadas emitidas en los ultimos
tiempos en diversas jurisdicciones. Entre los temas abordados cabe citar los conflictos con
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las marcas, la determinacion de los términos genéricos, la traduccidn y la evocacion ilicita,
asi como asuntos relacionados con las pruebas.

En primer lugar, se abordd el alcance de la proteccién de las indicaciones geograficas en
referencia a una resolucion reciente dictada por el Tribunal Superior de Singapur. El Tribunal
tuvo que evaluar si un término era una traduccion de una indicacion geografica (IG) y, por
tanto, susceptible de proteccion como tal. En ese caso, el Tribunal estimé que una traduccién
fiel (en contraposicion a una traduccion estrictamente literal) capta la esencia de la palabra o
frase y vela por la preservacion de la funcion de la IG (el vinculo entre calidad y origen). Este
caso también plante6 cuestiones relativas a la carga de la prueba necesaria para determinar
si un término concreto es la traduccion de una indicacion geografica, asi como el tipo de
pruebas pertinentes (p. ej., pruebas periciales, definiciones del diccionario o percepcion del
consumidor) para una consulta de traduccion.

Asimismo, los panelistas hablaron sobre el alcance de la proteccion en el contexto de un
conflicto entre una marca y una denominacioén de origen protegida (DOP) en la Unién
Europea, habida cuenta de que una DOP es un tipo de indicacion geografica utilizada en la
Unidn Europeay en el Reino Unido. La Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual
de la Unién Europea (EUIPO) tuvo que dirimir si un término que figuraba en una DOP era
genéricoy, con ello, de uso libre. Con el debate se pusieron en evidencia las dificultades que
entrafia el analisis de todos los elementos pertinentes que deben verificarse para
determinar el caracter genérico del término, como los factores histéricos, regionales,
econdmicos y sociales. Se concedié la debida importancia a las pruebas requeridas para
llegar a esta conclusion, con particular énfasis en la utilidad de los informes periciales que,
en este caso, fundamentaron la constatacion de que el término no era genérico.

También se abordd la cuestion del caracter genérico en el marco de las indicaciones
geograficas a la luz de una resolucion de los Estados Unidos de América (EE. UU.). La
Comision de Audiencias y Recursos en materia de Marcas (TTAB) de la Oficina de Patentesy
Marcas de los EE. UU. de América tuvo que evaluar el caracter genérico en este pais del
término “Gruyére”, una indicacion geografica protegida en Suiza y Francia. La TTAB analiz6 la
reivindicacion con arreglo a una prueba en dos fases que tiene en cuenta el “género” de los
productos indicados en una solicitud y si el publico pertinente entiende que la denominacion
se refiere a ese género de productos. El debate del panel se centré en las pruebas que se
utilizan para conocer la percepcion de un término por parte del publico consumidor
pertinente, que en este caso eran definiciones tomadas del diccionario, noticias, material de
referencia en Internet, publicaciones comerciales y mercantiles, datos de producciény
ventas y campafas de informacion dirigidas a los consumidores.

Por otro lado, se abordd la cuestion concreta de la evocacidn ilicita de las indicaciones
geograficas. A propdsito de un caso relativo a una resolucion del Tribunal Supremo de
Espafia y un auto preliminar del Tribunal de Justicia de la Unidn Europea (TJUE), se planted la
cuestion de si la evocacion de una IG puede producirse mediante el uso de signos
figurativos. En este caso, se estimd que hay que proteger las indicaciones geograficas contra
toda evocacion (tanto si procede de palabras como de signos figurativos) y que esta
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evocacion puede producirse cuando el signo puede traer directamente a la mente del
consumidor, como imagen de referencia, el producto amparado por dicha denominacion.

Se profundizé en el debate sobre la posibilidad de registrar las II. GG. en el marco de una
sentencia dictada recientemente por el Tribunal de Apelacion de Singapur sobre el registro
de “Prosecco” como IG de algunas regiones de Italia. Un consorcio de viticultores y
vinicultores de Australia se opuso a ese registro. El Tribunal hubo de comprobar, por una
parte, si la IG contenia el nombre de una obtencién vegetal y, por otra, si podia inducir a
error al consumidor sobre el verdadero origen del producto. En su andlisis, el Tribunal
entendio6 que el primer interrogante debia dilucidarse con datos objetivos y que, para ello,
bastaba con demostrar que la denominacion correspondia a la de una obtencion vegetal.
Con respecto a la posibilidad de inducir al publico a error, el Tribunal defini6 tres factores
para llegar a esta conclusion: en primer lugar, si el consumidor medio es consciente de que
se trata del nombre de una obtencion vegetal; en sequndo lugar, si el consumidor esta al
corriente de que la obtencion vegetal en cuestiéon forma parte del proceso de produccion del
producto; y, en tercer lugar, si la indicacidn geografica que se pretende registrar es idéntica
al nombre de la obtencion vegetal. En este sentido, también se abordaron los temas de las
pruebasy la carga de la prueba, en particular el uso de materiales de marketingy la difusién
de encuestas a los consumidores.

En otro caso, la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la
Argentina examind si era preceptivo el registro de una indicacion geografica para vinos
allende las fronteras de su pais de origen para poder acogerse a su proteccion en otros
lugares. En este asunto, se habia registrado en Italia una indicacién geografica para vinos
italianos, pero no en Argentina, donde el titular de la IG se opuso al registro de una marca
que presuntamente contenia dicha IG. En su resolucion, el Tribunal concluyé que los Estados
miembros no pueden denegar la proteccién de las indicaciones geograficas mediante la
exigencia de requisitos mas estrictos que los previstos en el Acuerdo sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los
ADPIC). Habida cuenta de que el Acuerdo sobre los ADPIC no impone la obligacion de
registrar la IG fuera de su lugar de origen, el Tribunal estimé que el registro de la IG en
Argentina era discrecional. Ademas, el Tribunal aludié a la mayor proteccién que el Acuerdo
sobre los ADPIC otorga a los vinos y a las bebidas espirituosas y concluyd que, para denegar
el registro de una marca que contenga una indicacidn geografica para vinos, no hace falta
demostrar que hay posibilidad de confusién entre la marca objeto de controversiay la IG.

El debate entre los panelistas y los participantes arrojd luz sobre algunas de las cuestiones,
por ejemplo, el uso de pruebas de cara a la solucion de algunas de estas controversias. Se
reconocié que cada jurisdiccion tiene sus propias normas sobre la designacion de peritos,
pero se insistio en que, para dirimir algunos de estos casos, podria ser preciso no solo
recurrir a un perito nombrado por el tribunal competente, sino contar con distintas
perspectivas y ponerlas en tela de juicio.
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Sentencias de referencia

— Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal - Sala I, Argentina [2021]:
Molinos IP S.A. contra Conzorzio Tutela del Lambrusco di Modena and Conzorzio per la
Tutela dei Vini Reggiano

— Tribunal de Apelacién de Singapur [2023]: Consorzio di Tutela della Denominazione di
Origine Controllata Prosecco contra Australian Grape and Wine Incorporated, SGCA 37

— Tribunal Superior de Singapur (Divisidn general) [2022]: Australian Grape and Wine Inc
contra Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, SGHC 33

— Tribunal Superior de Singapur (Division general) [2023]: Fonterra Brands (Singapore) Pte
Ltd contra Consorzio del Formaqggio Parmigiano Reqgiano, SGHC 77

— Tribunal Supremo espafiol (Sala de lo Civil) [2019]: Fundacion Consejo Regulador de la
Denominacion de Origen Proteqgida Queso Mancheqo contra Industrial Quesera
Cuquerella, S.L., y Juan Ramdn Cuquerella Montagud, decisiéon n.° 451/2019

— Comisién de Audiencias y Recursos en materia de Marcas de la Oficina de Patentes y
Marcas de los EE.UU. [20201: Int'/ Dairy Foods Ass’'n contra Interpbrofession du Gruyére,
2020 USPQ2d 10892

— Quinta Sala de Apelaciones de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea
[2021]: Torta del Casar contra Queso de La Serena, decisidon n.° R 696/2018-5

— Tribunal de Justicia de la Unién Europea (Cuarta Sala) [2019]: Fundacion Consejo
Requlador de la Denominacion de Origen Protegida Queso Manchego contra Industrial
Quesera Cuquerella SL & Juan Ramon Cuquerella Montagud, decisiéon n.° C-614/17

Charla del invitado especial sobre inteligencia artificial y resoluciones
judiciales

El catedratico Arvind Narayanan, informatico y director del Centro de Politica de Tecnologias
de la Informacion de la Universidad de Princeton, se apoy6 en su experiencia en el ambito
del impacto social de las tecnologias digitales para analizar las posibles aplicaciones de la IA
a la resolucion de causas judiciales.

En primer lugar, el profesor Narayanan expresé su conviccion de que, habida cuenta de que
la tecnologia aplicada al ambito juridico ya se encuentra en una fase de madurez, lo mas
probable es que los efectos de la IA en la adopcidn de decisiones judiciales tengan un cariz
de evolucién, no de revolucion. A continuacion, explico tres posibles categorias de
aplicaciones juridicas de la IA: procesamiento de la informacion; creatividad, razonamiento y
juicio, y prediccién. Entre las tareas relacionadas con el procesamiento de la informacion
figuran el resumen, la traduccidn, la transcripcion, la revelacién probatoria electrénica
(e-discovery)y la redaccion. La categoria correspondiente a la creatividad, el razonamiento y
el juicio puede abarcar la preparacién de escritos judiciales, la asistencia en la investigacién,
la interpretacion juridica y la automatizacion de los procesos de mediacién y solucion de
controversias. Por ultimo, el profesor Narayanan describid la categoria de tareas relativa a la
prediccion, en cierta medida, del futuro, como puede ser la prediccion de riesgos penales o
de resoluciones judiciales.
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Sobre la categoria relativa al procesamiento de la informacién, el profesor Narayanan sefialé
que, si bien en la actualidad sistemas, como ChatGPT, permiten llevar a cabo tareas de
resumen, traduccion, transcripcion y revelacion probatoria electrénica, hace ya tiempo que
los programas informaticos especializados para uso judicial pueden desempefiar esas
labores. La novedad estriba en la disponibilidad de una Unica herramienta a la que se le
pueden dar instrucciones en inglés para que ejecute cualquiera de estas tareas, sin
necesidad de que los programadores tengan que crear una nueva herramienta para cada
cometido. No obstante, puesto que ya se dominan las tareas que son de utilidad para jueces
y abogados, el profesor Narayanan opind que esta funcionalidad no supone un hito en el
ambito juridico.

Acto seguido, hablé de algunas de las limitaciones mas comunes de la IA, como el llamado
problema de las alucinaciones, a saber, el hecho de que la IA genera datos inventados
cuando se le pide que resuma un documento. El profesor Narayanan se mostr6 convencido
de que sera necesaria la supervision humana cuando se utilicen herramientas de IA en el
ambito juridico en un futuro predecible (o sea, en los proximos 2-3 afios).

En cuanto a las labores que requieren una dosis de creatividad, razonamiento y juicio, el
profesor Narayanan sefial6 que el problema de las alucinaciones es mucho mas grave en las
tareas abiertas, es decir, las que consisten en pedir a la IA que elabore un alegato o una
argumentacion juridica. Asimismo, sefial6 que la evaluacion comparativa de la IA, como la
que se hace con referencia a las preguntas del examen de acceso a la abogacia, puede ser
de poca utilidad para contrastar la idoneidad de las herramientas de IA en este ambito.
Observé que las evaluaciones comparativas no reflejan el trabajo real de los abogados, que
no consiste en responder a las preguntas del examen de acceso a la abogacia. Ademas, es
posible que las preguntas de la evaluacién comparativa figuren entre los datos utilizados
para entrenar ala IA, lo que plantea un problema afiadido de cara a la evaluacion. El
profesor Narayanan considera que la evaluacion de la IA en esta materia debe dejarse en
manos de profesionales del ambito juridico.

Por otro lado, abordd las posibles aplicaciones de la IA a la interpretacion juridica. Indicé que
la IA puede ser un instrumento para esclarecer el “significado ordinario” de las palabras, una
tarea que suele correr a cargo de los jueces. Ahora bien, el catedratico precisé que estos
usos de la IA pueden dimanar en graves errores. En cualquier caso, cree que la IA puede ser
de gran utilidad en determinadas tareas que requieren creatividad, razonamiento y juicio
como, por ejemplo, la deteccidn automadtica de errores en las solicitudes de registro de
marcas. Asimismo, planteé la posibilidad de utilizar tecnologias de IA mas avanzadas en la
solucién de controversias.

Con respecto a las aplicaciones de la IA a las tareas de prediccién en el ambito juridico, el
profesor Narayanan hizo hincapié en el sesgo detectado en las herramientas de IA
empleadas para la prediccion de riesgos penales. También constato la relativa ineficacia de
la IA en la prediccion de resoluciones judiciales.
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Por otra parte, abordd la probabilidad de que se produzca una oleada de invenciones y
descubrimientos generados por IA. Dijo que cree que, hasta donde se pueda prever, en el
futuro la IA no estara en condiciones de poder considerarse inventora de una innovacion
cientifica. Al contrario, las fases decisivas de las invenciones, como la ejecucién de ensayos
médicos, no dejaran de ser responsabilidad de los seres humanos.

Para concluir, el profesor Narayanan reiterd su convencimiento de que los avances de la IA
responden mas bien a una légica de evolucidn, no de revolucién. Aunque considera que la IA
puede desempefar funciones de utilidad para jueces y abogados, alberga ciertas dudas en
cuanto a su capacidad para revolucionar la practica juridica.

En el turno de preguntas y observaciones, los participantes analizaron las implicaciones del
uso de la IA en la prediccion de riesgos penales desde el punto de vista de los derechos
humanos, asi como el riesgo de sesgo que conlleva la proporcion asimétrica de datos de las
distintas regiones geograficas que se utilizan para entrenar las tecnologias de IA.

Articulos de referencia
— Kapoor, S.y Narayanan, A. (2022). Al Snake Oil: A sneak peek into the book

Sesion 4. Propiedad intelectual y cuestiones de competencia

En esta sesion se abordd la interseccidn entre la P1y la competencia, con referencia tanto a
la competencia desleal como a los aspectos antimonopolio. El régimen de competencia
desleal se introdujo para regular el comportamiento de las empresas que participan en
actividades competitivas y prohibir conductas como la representacion falsa o errénea, el
engafo, la publicidad falsa, el soborno, la denigracidn, la infraccién del derecho de marca, la
usurpacion, el enriquecimiento injusto, el robo de secretos comerciales, las tacticas de
sefiuelo y engafio y la interferencia intencionada o negligente para obtener una posible
ventaja econdmica. Por otra parte, las leyes antimonopolio rigen la estructura del mercado
mediante la prohibicidn de las conspiraciones, las adquisiciones que debilitan la
competencia y las restricciones al comercio, con miras a garantizar una asignacion eficiente
de los recursos y el bienestar de los consumidores. Asi pues, las leyes de competencia
desleal tienen el objetivo de velar por una competencia leal, mientras que las leyes
antimonopolio estan concebidas para lograr y proteger la libre competencia.

Los panelistas expusieron algunas resoluciones pertinentes de sus respectivas jurisdicciones
sobre esta interseccion, habida cuenta de que la naturaleza de la relacién entre la legislacion
en materia de competencia y los derechos de PI varia en funcidon de la jurisdiccion y del
periodo historico. En el pasado, esta relacién solia considerarse un ambito de conflicto
(inherente) debido a que la legislacion en materia de competencia regulaba los intentos
abusivos por parte de algunos agentes en el ejercicio de sus derechos exclusivos de P1. No
obstante, parece que en algunas jurisdicciones se ha producido un cambio reciente hacia el
reconocimiento de la complementariedad de ambas esferas juridicas.
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Se hizo hincapié en la particularidad de las leyes de competencia de la Unidn Europea, que
velan por el mantenimiento del mercado Unico. El fundamento juridico para la conciliacién
de las normas de competencia de la Union Europea y las leyes nacionales de PI se encuentra
en el articulo 345 del Tratado de Funcionamiento de la Unidn Europea, en virtud del cual se
excluyen los regimenes de la propiedad que rigen en sus Estados miembros del ambito de
aplicacién de las normas de competencia comunitarias. En aras de la armonia era preciso
distinguir entre los derechos de PI, que no se ven afectados por las normas de competencia
de la Unidn Europea, y el ejercicio de estos derechos, que esta supeditado a las normas
comunitarias en materia de competencia. Esta relacion se ha abordado en varias
resoluciones del TJUE. La sentencia Magi// del TJUE de 2004 fijé los criterios para establecer
las circunstancias excepcionales en las que la negativa a conceder una licencia puede
considerarse abusiva: cuando impida la aparicion de un producto nuevo; cuando elimine la
competencia en el mercado secundario; cuando carezca de justificacion objetiva; y cuando el
producto sea indispensable para el ejercicio de la actividad de que se trate. La sentencia
Huawei dictada por el TJUE en 2015 abordd la posicion dominante de los titulares de
patentes esenciales para una norma establecida por un organismo de normalizacion (PEN) y
los riesgos como el cobro de canones excesivos o la competencia en mercados secundarios,
asi como la definicion de las condiciones FRAND (equitativas, razonables y no
discriminatorias). Esta sentencia puso de manifiesto la posicién dominante que se confiere a
los titulares de PEN y la posible defensa contra la competencia si el titular de una PEN se
niega a conceder una licencia en condiciones FRAND.

En Australia, la evolucién del planteamiento de esta interseccion quedé ilustrada con la
derogacion de un apartado de la Ley de Competencia y del Consumidor, que antes
establecia una exencién limitada para algunas conductas relacionadas con los derechos de
PI de ciertas practicas anticompetitivas prohibidas en virtud de la citada ley. Se dieron a
conocer las directrices oficiales sobre este cambio legislativo, en las que se indica que toda
practica que afecte a los derechos de PIy que tenga el efecto o pueda tener el efecto de
mermar la competencia de forma sustancial queda ahora sujeta a las prohibiciones de
practicas contrarias a la competencia. Entre estas practicas cabe citar el uso de una “clausula
de no impugnacién” en una licencia de patente, la fijacion de precios y la asignacién de
clientes, proveedores o territorios en las licencias de patentes. Se debati6 la aplicacién de
este marco a los acuerdos en las causas sobre patentes, en particular sobre la opciéon que
tienen las partes de proceder al juicio de las causas sobre patentes habida cuenta de los
requisitos de transparencia y del tiempo que conlleva la busqueda de la aprobacion del
acuerdo de transaccion por parte de la autoridad responsable de la competencia.

Se explico que, en China, los posibles efectos negativos de las leyes antimonopolio para la
innovacion son un factor decisivo que se tiene en cuenta en la interseccion entre las leyes de
PIy de competencia, de modo que no se aplican las leyes antimonopolio si, con ello, la
innovacién se ve obstaculizada. Prueba de ello es la enmienda introducida en 2022 a la Ley
Antimonopolio, que introdujo el fomento de la innovacién entre sus principales objetivos.
Asi, es posible que ciertas actividades, como la investigacion y el desarrollo conjuntos o las
nuevas tecnologias destinadas a lograr un mismo estandar a escala industrial, queden
exentas de la aplicacion de las leyes antimonopolio. Se expuso una resolucion en la que se
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planteaba si el titular de una patente habia abusado de su posicién dominante o habia
incurrido en una practica desleal al fijar unos precios excesivos. La sentencia ilustra el
analisis econdmico efectuado por el tribunal para evaluar la incidencia del comportamiento
del titular de la patente sobre los competidores y los consumidores desde el punto de vista
de la defensa de la competencia, asi como el método de la tasa interna de rendimiento que
se emplea para determinar la razonabilidad de los rendimientos percibidos por los
innovadores y los titulares de PI, habida cuenta de los riesgos y los rendimientos
potenciales, en particular en las situaciones de alto riesgo para los innovadores.

Los miembros del panel también analizaron las cuestiones de competencia que se plantean
en el ambito de la publicidad digital, en particular a través del uso de los nombres de marcas
de terceros como palabras clave de AdWords en campanfias publicitarias de pago para
generar trafico web. En el Brasil, el tribunal resolvié que este comportamiento constituye un
acto de competencia desleal que menoscaba el propdsito de las marcas de, por un lado,
proteger a sus titulares contra el provecho econdmico parasitario y el desvio desleal de la
clientelay, por otro, de evitar la confusion de los consumidores con respecto al origen del
producto. Se contrasto este planteamiento con el de Europa, donde el TJUE ha dispuesto que
el intermediario no incurre en ninguna responsabilidad, ni siquiera en los casos en que se
constata una infraccién del derecho de marca; y que la compra de la palabra clave del
nombre de la marca de un tercero no se considera una infraccion de forma automatica si se
deja bien claro cuadl es la empresa que hace la publicidad y que no esta relacionada con el
titular de la marca.

Para describir la interseccion entre la legislacién en materia de competencia y la PI, en
especial en el ambito de las patentes, uno de los panelistas se sirvio de una analogia con el
cuento de Caperucita roja para plantear dos posibles opciones para el titular de la patente.
La primera es que la joven (la titular de la patente) no emprende su camino por miedo al
lobo, simbolo de su reticencia a participar en la innovacion. La segunda es el riesgo de
acabar devorada por el lobo en su recorrido, que viene a significar las posibles
consecuencias negativas de no dar con un planteamiento equilibrado para estimular la
innovacion. Una de las respuestas a esta analogia fue que podria hacerse a la inversa, es
decir, que la joven fuera la autoridad de competencia.

Durante el debate se subray6 la importancia de encontrar el equilibrio adecuado entre el
fomento de la innovacion (incluida la innovacion ulterior) y el mantenimiento de una
estructura de mercado dindmica y competitiva, y se advirtio del riesgo de que, si no se logra
un equilibrio eficaz, los inventores dejen de confiar en las patentes y recurran a los secretos
comerciales. Con este tipo de proteccion, las invenciones quedarian fuera del alcance del
publico, algo que suele hacerse a cambio de un derecho de patente en régimen de
monopolio.
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Sentencias de referencia

— Superior Tribunal de Justicia del Brasil [2023]: Esperanca Holding Ltda. y Hope Do
Nordeste Ltda. contra Loungerie S/A y Google Brasil Internet Ltda.

— Corte Popular Suprema de China [2023]: Yangtze River Pharmaceutical Group contra HIPT
Pharma Tech

— Tribunal de Apelacién del Circuito Federal de los Estados Unidos [2023]: TRUSTID, Inc.
contra Next Caller, Inc., decisién n. 2022-1433

— Tribunal de Justicia de la Union Europea (Quinta Sala) [2004]: IMS Health GmbH & Co.
OHG contra NDC Health GmbH & Co. KG, decision n.° C-418/01

— Tribunal de Justicia de la Union Europea (Quinta Sala) [2015]: Huawei Technologies Co.
Ltd contra ZTE Corp. y ZTE Deutschland GmbH, decisién n.° C-170/13

Otro material de referencia
— Comisién de Competencia y del Consumidor de Australia (2019). Directrices sobre la
derogacion del parrafo 3 del articulo 51 de /a Ley de Competencia y del Consumidor de

2010 (Cth)

Sesion 5: Inteligencia artificial generativa, el metaverso y la infraccion de
la propiedad intelectual

Esta sesidn comenzo con una introduccién al metaverso y a sus conceptos centrales, asi
como al concepto del metaverso como la futura generacion de Internet, que es la que
domina actualmente en la industria tecnolégica. En primer lugar, se analizaron las
cuestiones en la resolucidn judicial de causas relativas a la PI que, desde el punto de vista de
las marcas, cabe esperar que surjan con el futuro desarrollo del metaverso. Sin ir mas lejos,
algunas marcas ya se dedican a la venta de accesorios de moda digitales a través de
plataformas de videojuegos, mientras que otras han creado sus propios tdkenes no
fungibles (NFT). En prevision del aumento de las ventas de articulos virtuales, algunos
propietarios de marcas ya han comenzado a adoptar medidas para proteger sus marcas
frente al uso indebido en el entorno virtual.

Entre las posibles dificultades a las que se enfrentaran los tribunales conforme estos
avances vayan cobrando impulso esta el crucial desafio de delimitar el territorio en el que se
comete cada infraccion relacionada con productos digitales. Otro de los escollos puede
estribar en la identificacion de los usuarios infractores en los casos en los que no sea tan
sencillo determinar la identidad de los avatares en la vida real. Cabe esperar que al
metaverso se apliquen mecanismos de revelacion probatoria. Por otro lado, esta por ver si
las herramientas disponibles en la actualidad, como las érdenes de bloqueo de sitios web en
el ambito del derecho de autor, encontraran sus analogos en el nuevo entorno. Se hablé
asimismo de otras muchas cuestiones que podrian contemplarse, entre ellas, y de forma
muy destacada, el papel de las plataformas del metaverso.

Se examind con mayor detalle la localizacidn de las infracciones en un metaverso futuro
mediante una situacidn de hecho hipotética, a saber, un usuario dirige un avatar en un
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mundo virtual para comprar con crédito virtual productos virtuales protegidos por marcas
que sean idénticos a los que se comercializan en el mundo real. El debate ilustro la
complejidad que podria suponer para los tribunales esta situacion previsible a la hora de
resolver las reivindicaciones conexas.

En primer lugar, el panel se planted cudles serian los tribunales competentes para atender
este tipo de demandas por infraccion. Cabria suponer que cada elemento de los hechos (la
residencia del usuario del avatar, el nombre de dominio del sitio web desde el que se
gestiona el mundo virtual, la ubicacidn de los servidores que alojan el sitio web, la ubicacion
de la empresa propietaria del sitio web, el idioma de uso en el mundo virtual, la moneda
utilizada para las posibles tasas de participacion, etc.) podria estar asociado a un pais
diferente. En esta situacién, se puede recurrir a las normas vigentes que establecen la
jurisdiccion competente en el entorno digital, como las que vinculan la competencia al
territorio del usuario infractor o al territorio en el que se haya producido la infraccién.
Asimismo, la jurisprudencia existente puede servir de guia para precisar la ubicacion de la
infraccion en el entorno digital, por ejemplo, con referencia al lugar en el que se hayan
llevado a cabo los actos por parte del usuario o bien al territorio en el que estén registradas
las marcas. Ahora bien, en el metaverso, puede resultar mas dificil fijar las condiciones
necesarias para satisfacer las normas y la jurisprudencia vigentes.

En el debate también se abordaron las cuestiones sustantivas de PI sobre la existencia o no
de infraccion y sobre su autoria. Asi, por ejemplo, en el supuesto de que la situacion
hipotética se refiriera al uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos,
(podria constituir el uso del signo en el metaverso (ya sea por parte del usuario o del
operador de la plataforma) un uso “en el ejercicio del comercio”? En caso afirmativo, ;podria
considerarse que ese uso virtual entra en el ambito de competencia territorial del tribunal?
Se expusieron ejemplos de jurisprudencia reciente britanica sobre si la venta o la publicidad
de productos de marca en un sitio web extranjero puede constituir una infraccion de las
marcas correspondientes en el Reino Unido. Por ultimo, también se examinaron las medidas
de subsanacion disponibles y su observancia, en el supuesto de que pudiera constatarse la
infraccion en esa situacion hipotética. En este contexto, se analizé la posible aplicacién de la
jurisprudencia existente sobre la disponibilidad de indemnizaciones por dafios y perjuicios y
mandamientos judiciales por infracciones en linea, asi como sobre las vias alternativas de
observancia frente a los intermediarios que operan en Internet.

Acto seqguido, los miembros del panel pasaron al ambito del derecho de autor, donde el uso
de sistemas generativos de IA plantea interrogantes de gran envergadura, tanto en lo
atinente a los datos de los que se nutre la IA como a los productos que genera. El analisis de
estos asuntos se basé en tres casos recientes acaecidos en China. En uno de los casos, se
concluyé que las imagenes producidas por una persona que manejaba un programa
informatico no eran susceptibles de proteccion por derecho de autor, ya que su generacion
no entrafiaba decisidn creativa alguna. En el segundo caso, se determiné que un articulo
generado mediante un programa informatico era susceptible de proteccion por derecho de
autor, ya que la forma especifica de expresién del articulo era fruto de las decisiones
personalizadas de seleccién y disposicion de las personas que participaban en el proceso. En
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el tercero, el tribunal se planted, entre otras cuestiones, si un avatar digital de un ser
humano puede considerarse un “autor” y, por ende, gozar de la proteccion que le confieren
el derecho de autor y los derechos conexos, incluidos los derechos de los artistas intérpretes
0 ejecutantes. La respuesta del tribunal fue negativa al estimar que el avatar es una
herramienta de los autores humanos.

Para concluir, los panelistas reflexionaron sobre las implicaciones de las cuestiones
planteadas para la funcion y las responsabilidades de los jueces. Se consider6 probable la
proliferacion de las impugnaciones relativas a la competencia de los tribunales, en concreto,
con respecto al lugar de celebracién de los procedimientos; ademas, se observé que los
criterios utilizados por los tribunales para establecer su competencia estan en constante
cambio y que seguiran con la misma dinamica en el entorno digital. Los miembros del panel
también abordaron las implicaciones éticas del uso de las tecnologias de IA por parte de la
judicatura, asi como la necesidad de proteger su independencia, integridad e imparcialidad.
Otro de los desafios que se detectaron es el creciente volumen de informacion que llega a
los tribunales en formato digital, asi como la tarea del juez de velar por unos niveles
adecuados de confidencialidad, cuando proceda, sin descuidar el equilibrio entre el interés
publicoy el acceso a los procedimientos judiciales. Ademas, cada vez sera mas frecuente que
los jueces tengan que evaluar pruebas producidas con la ayuda de tecnologias de IAy, para
ello, deberan estar al corriente de las distintas herramientas y de su funcionamiento, asi
como de sus fortalezas y carencias.

Durante el debate, se comentd la posibilidad de que los jueces tengan que plantearse estas
cuestiones antes que el resto de la sociedad, habida cuenta de que las realidades
comerciales van por delante de los avances en materia politica y legislativa. Se apunt6 que,
de hecho, algunas de estas cuestiones son ya objeto de litigio. Con respecto al asunto de las
infracciones del derecho de autor por parte de los sistemas de IA, los tribunales de mas de
una jurisdiccion ya han recibido demandas en las que se alega que el uso de obras
protegidas por derecho de autor como datos para alimentar los sistemas de IA constituye
una infraccién. Asimismo, comienza a haber jurisprudencia sobre la responsabilidad de las
plataformas de NFT por las infracciones en esta esfera. Se expuso un caso reciente de China
en el que se declaré al operador de una plataforma NFT responsable de garantizar que las
obras virtuales vendidas en su plataforma no vulneran el derecho de autor. Por otra parte,
se sefiald que las cuestiones eventuales susceptibles de plantearse respecto de la reparticién
de las responsabilidades derivadas de las infracciones entre los sistemas de IAy las
personas implicadas en su programacion quedarian supeditadas a la evolucion de las
politicas y la legislacion al respecto.

Sentencias de referencia

— Tribunal Popular de primera instancia del Distrito de Nanshan (China) [2019]: 7encent
Company contra Yingxun Company

— Tribunal Popular Intermedio de primera instancia de la Ciudad de Hang Zhou (China)
[2022]: Yuanyuzhou Company contra Qice Company

— Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York [2023]: Hermes Int/ contra Rothschild,
decisién n. 22-CV-384 (JSR)
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— Tribunal Federal del Distrito de Columbia [2023]: Thaler contra Perlimutter, accidon
civil n. 22-1564 (BAH)

Otro material de referencia

— Rosati, E. (2023). The Localization of IP Infringements in the Online Environment: From
Web 2.0 to Web 3.0 and the Metaverse. Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual

— Ryan, M. (2022). Intellectual Property Considerations and Challenges in the Metaverse.
SSRN.

— Saw, C. L.y Chan, Z. W. S. (2023). The subsistence and enforcement of copyright and
trademark rights in the metaverse. Coleccién de la Facultad de Derecho Yong Pung How,
Universidad de Gestion de Singapur.

Sesion 6: Normas que rigen la practica de la prueba en los litigios de
propiedad intelectual

En esta sesion se abordaron diversas perspectivas sobre la obtencion de pruebas en los
litigios de PI. Se observo que, en la mayoria de las jurisdicciones, las normas generales que
rigen la pertinencia y admisibilidad de las pruebas son las que se aplican a las controversias
sobre PIy que, en algunas, hay normas especificas en este ambito.

Entre otros, la sesion abordd los temas siguientes: las técnicas utilizadas por los tribunales
para que la recopilacidn de pruebas sea mas eficaz desde el punto de vista del tiempo; el uso
de pruebas periciales; la presentacion transfronteriza de pruebas; las pruebas digitales; la
grabacion a distancia de pruebas, incluida la videoconferencia; las pruebas basadas en
encuestas en las causas relativas a las marcas; y las pruebas recabadas mediante compras
controladas o compras de prueba.

En cuanto a las pruebas periciales, los panelistas revelaron la existencia de planteamientos
diversos entre jurisdicciones, por ejemplo, el uso de peritos designados por el tribunal frente
a los designados por las partes; el recurso a asesores judiciales; los requisitos de
experiencia, cualificaciones y otros atributos de los peritos; el uso de listas de peritos; la
importancia que se da a las pruebas periciales; la forma de testificar de los peritos (a saber,
de forma oral, escrita 0 ambas); el uso de pruebas concurrentes (o “careo de peritos”, donde
varios peritos designados por las partes preparan un informe conjunto antes del juicio y
prestan declaracién de forma simultanea); quién sufraga los costes de los peritos; y las
objeciones e impugnaciones a los informes periciales.

A modo de ejemplo, se explicé que, en Alemania, solo los peritos designados por el tribunal
pueden prestar testimonio y que el tribunal designa a un unico perito. Se hizo hincapié en
las particularidades del contexto nacional en el que ha cobrado importancia esta practica
judicial, tales como la vasta experiencia técnica en la materia que poseen los jueces
designados para las controversias sobre patentes; la consideracion de ciertas cuestiones,
como la evidencia en los litigios sobre patentes o determinados aspectos juridicos, a las que

19


https://www.wipo.int/wipolex/es/judgments/details/1840
https://www.wipo.int/wipolex/es/judgments/details/1840
https://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/es/pdf/case-strudy-the-localiaztion-of-ip-infringement.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/es/pdf/case-strudy-the-localiaztion-of-ip-infringement.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/es/pdf/case-strudy-the-localiaztion-of-ip-infringement.pdf
https://ssrn.com/abstract=4484745%20or%20http:/dx.doi.org/10.2139/ssrn.4484745
https://ink.library.smu.edu.sg/sol_research/4270/
https://ink.library.smu.edu.sg/sol_research/4270/

Edicién de 2023 del Foro de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual

solo puede responder el juez; y la singularidad de las cuestiones de hecho, como la
evaluacion de los conocimientos técnicos comunes, para las que pueden ser utiles los
dictamenes periciales. En el Japdn, se observo que el apoyo prestado por los funcionarios de
investigacion judicial y los asesores técnicos del tribunal en las causas en materia de
patentes recorta la necesidad de recurrir a las pruebas periciales, si bien estas son
admisibles. En cambio, en otros paises —como Nigeria, donde apenas se utiliza la
disposicion de la Ley de Patentes y Disefios que permite que el tribunal cuente con la
opinién de asesores— los tribunales suelen servirse de peritos designados por las partes. En
la India, prevalece la costumbre de recurrir a peritos designados tanto por el tribunal como
por las partes. A los tribunales indios les conviene apoyarse en dictdmenes periciales, en
particular en controversias de PI de cierta complejidad sobre temas técnicos. Con todo, y al
igual que en otras jurisdicciones, los dictdmenes periciales no son vinculantes. Se consider6
que los peritos son un instrumento de apoyo al tribunal, pero se advirtié de que “la
resolucion de las causas no puede subcontratarse”.

También se expuso el planteamiento del Japén segun el cual la recopilacion de pruebas
requiere la emision de drdenes judiciales para la presentacidon de documentos, asi como un
sistema de inspeccion que permite a los tribunales encargar al inspector la obtencién de las
pruebas pertinentes. Las 6rdenes de presentacion de documentos estan previstas tanto en
el Codigo de Procedimiento Civil como en la Ley de Patentes y, por otro lado, cabe destacar
que el segundo tramite suele concederse con mayor facilidad, a menos que existan motivos
razonables para denegarlo. Se expusieron los criterios de los que se sirve el tribunal para
evaluar los motivos aducidos por una parte para negarse a presentar las pruebas
requeridas, por ejemplo, la ponderacién de la desventaja que sufriria el titular del
documento frente a la que padeceria el solicitante debido a la no divulgacion. Se sefialé que
el tribunal puede valerse de procedimientos a puerta cerrada para dictar este tipo de
decisiones. Como en el caso del Japon, otras jurisdicciones sefialaron que los tribunales
estan facultados para ordenar la presentacion de documentos cruciales para el caso.

Los panelistas intercambiaron sus impresiones sobre los testimonios de los peritos
designados por los tribunales y los designados por las partes y observaron, en general, que
existen diferencias significativas entre ambos tipos. Se comentaron casos ilustrativos del
proceder de los tribunales en los casos en que los peritos designados por las partes
presentan puntos de vista contradictorios. Los panelistas insistieron en que la evaluacion de
las pruebas en las causas de PI no depende de los dictdmenes periciales, pues son los
tribunales quienes las examinan en ultima instancia.

En relacién con la presentacion transfronteriza de pruebas, se observé un aumento del uso
de este procedimiento en una jurisdiccion. Se sugirié que la simplificacion de los
procedimientos judiciales relativos a la revelacion de pruebas documentales (en particular la
informacion almacenada en soporte electrénico) y testimonios, asi como la adaptacion de las
normas de procedimiento civil pertinentes para la regulacion de la presentacion
transfronteriza de pruebas, podrian ayudar a los tribunales a supervisar con mayor eficacia
la revelacion de pruebas en las controversias transfronterizas. En este sentido, se dio a
conocer una propuesta para una nueva norma de procedimiento civil. En la propuesta se
establece un marco procedimental para la presentacion transfronteriza de pruebas.
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Asimismo, se sefialé que el procedimiento de cartas rogatorias previsto en el Convenio de La
Haya sobre la Obtencion de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial solo es
aplicable entre las partes contratantes del Convenio.

Se habl6 también del uso de pruebas digitales en las causas relativas a la vulneracion de los
derechos de PI en Internet. Se expusieron dos casos de falsificacidn de marcas; en uno de
ellos se habian recopilado pruebas electrdnicas a partir de una serie de ofertas publicadas
en una red social; y en el otro se habian incautado pruebas electrénicas con el fin de
demostrar un acto de falsificacidn de marca mediante la adopcidn de medidas provisionales.
Por otro lado, se analizé la funcion de la doctrina del “aprovechamiento intencionado”
(purposeful availment) a la hora de determinar la jurisdiccion en los casos de infraccion de
los derechos de PI en Internet.

Los miembros del panel debatieron sobre la necesidad de contar con normas especificas
para regular las pruebas digitales. En algunas jurisdicciones hay disposiciones que
establecen una distincion en cuanto a la admisibilidad de las pruebas digitales, mientras que
en otras no la hay y las normas en materia de admisibilidad son neutrales desde el punto de
vista tecnoldgico.

En la sesion también se abord6 el uso de pruebas basadas en encuestas en las causas
relativas a las marcas, asi como la dificultad que supone para los tribunales la evaluacion de
estas pruebas en razdén de factores como el tamafio y la seleccidn de la muestra, asi como el
posible sesgo en la formulacion de las preguntas. Los panelistas intercambiaron sus
experiencias en el tratamiento de las pruebas procedentes de encuestas. En lineas
generales, las pruebas basadas en encuestas encaminadas a demostrar la adquisicion de
caracter distintivo son admisibles a condicién de que la encuesta se haya concebido y
ejecutado como es debido; en estos casos, el tribunal puede conceder cierta importancia a
este tipo de pruebas. Empero, se citd el ejemplo de un caso en el que, como consecuencia de
la seleccion inadecuada de las preguntas, los resultados de la encuesta se consideraron
viciados. Por otra parte, los tribunales suelen mostrar escepticismo ante la validez de las
pruebas basadas en encuestas destinadas a probar la existencia de una infraccion como, por
ejemplo, la posibilidad de confusidn. Para concluir, se informé de que, en el Reino Unido, los
tribunales ejercen un riguroso control de la admisidn de pruebas basadas en encuestas en
las causas relativas a las marcas, y se explic que las partes pueden solicitar con antelacion,
apoyandose en una encuesta preliminar, que el tribunal autorice la ejecucion de una
encuesta completa.

Sentencias de referencia

— Tribunal Federal de Justicia de Alemania [2020]: decisién n.° XZR 111/18

— Tribunal Superior de Delhi, India [2023]: Communication Components Antenna
Inc. contra Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH, 2023:DHC:4582

— Tribunal Superior de Delhi, India [2023]: Eicore Technologies Pvt. Ltd. contra Eexpedise
Technologies Pvt. Ltd., CS(COMM) 1146/2018

— Tribunal Superior de Propiedad Intelectual del Japdn (Tercera Division) [2020]: decisién
n.° 2020 (Gyo-Ke) 10076
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— Tribunal de Primera Instancia, Amman (Jordania) [2008]: Aowrqo Food y Befrg
International Company contra Akhaa Arabia Company

— Tribunal de Primera Instancia, Amman (Jordania) [2008]: 7a/howni y Ageel Corporation
contra Tashera Company

— Tribunal de Apelacién de Nigeria, Division Judicial de Kaduna [2002]: Arewa Textiles Plc &
Ors contra Finetex Ltd., [2002] LPELR-5361 (CA)

— Tribunal Superior Federal de Nigeria, Divisién Judicial de Lagos [2022]: 7echnocrat
Consult and IT Limited contra Central Bank of Nigeria et al., decisién n.°
FHC/L/CS/1519/2012

— Tribunal de Apelacién del Tercer Circuito de los Estados Unidos de América [2022]:
Behrens et al, contra Arconic, Inc. et al, n.° 20-3606, 21-1040 y 21-1041

Otro material de referencia

— India (2021): Reglamento para Videoconferencias para Tribunales del Tribunal Superior
de Delhi 2021

— Jordan (1952): Evidence Law

— Jordan (2021): Border Measures System for the Protection of Intellectual Property Rights

— Estados Unidos de América: art. 1782 del Cédigo de los Estados Unidos de América.
Asistencia a los tribunales extranjeros e internacionales y sus litigantes

Colaboracion de la OMPI con las autoridades judiciales

En esta sesion se present6 un resumen de la colaboracion de la OMPI con las autoridades
judiciales, que tiene por objeto fomentar sistemas de justicia imparciales y eficaces que
permitan materializar el propdsito de los ecosistemas de PI e innovacion de todos los
Estados miembros. Los cuatro aspectos centrales de la labor de la OMPI se describieron de
la siguiente forma: fomentar canales de dialogo judicial transnacional; elaborar recursos
para jueces; impartir formacion judicial en materia de PI; y facilitar un repositorio mundial
abierto y gratuito de leyes, tratados y sentencias de PI e informacion sobre sistemas
judiciales a través de WIPO Lex. Se insisti6 en que esta labor esta en manos de los jueces, en
concreto, gracias a las orientaciones facilitadas por la Junta Asesora de Jueces de la OMPI.

En, el primer aspecto, la esfera de didlogo judicial transnacional, la OMPI actua como
elemento aglutinador de la comunidad mundial de jueces de PI a través de diversas
actividades, como el emblematico Foro para Jueces de PI que se celebra cada afio, la clase
magistral anual sobre resolucion judicial de causas relativas a la PI dirigida a jueces de PI
con experiencia, que se imparte en formato de taller con la colaboracién de tribunales
nacionales, y los seminarios web de la OMPI para jueces.

El sequndo aspecto se centra en la publicacion de recursos judiciales sobre PI. Se informé de
la publicacién, en abril de 2023, de An International Guide to Patent Case Management for
Judges (Administracion de causas relativas a las patentes: guia internacional para jueces).
Esta publicacién recopila los conocimientos técnicos de cerca de 70 colaboradores de 10
jurisdicciones que conocen de numerosas causas en la materia para crear una guia integral,
accesible y practica sobre las distintas etapas de los procedimientos judiciales en materia de
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patentes. Ademas, se sefial6 que, tras la publicacion de la serie de manuales de orientacion
en materia de PI, hay otros volumenes en fase de preparacion con la colaboracion de varios
paises de Africa y Asia.

En el tercer aspecto, el relativo a la formacion judicial, la OMPI colabora con las autoridades
nacionales competentes en materia de formacion judicial para llevar a cabo una serie de
iniciativas de fortalecimiento de capacidades adaptadas e integrales con miras a instaurar
un programa de formacién judicial continua sobre PI.

Por ultimo, la OMPI trata de ser una fuente fidedigna de informacién sobre legislacion en
materia de PI a escala mundial mediante la base de datos WIPO Lex, que no solo contiene
legislacion y tratados aplicables a todos los Estados miembros, sino también sentencias
sobre PI de 36 jurisdicciones.

El Instituto Judicial de la OMPI expresé su agradecimiento por el compromiso personal y el
apoyo de los jueces, que permiten sacar adelante estos ambitos de colaboracién con las
autoridades judiciales de todos los miembros de la OMPI.

Sesion 7: Procedimientos simplificados o acelerados para algunas
reclamaciones de propiedad intelectual

Habida cuenta de la perseverante labor de muchos tribunales para adaptar sus
procedimientos a los aspectos especificos de las controversias en materia de PI, en la
séptima sesion se analizaron varios ejemplos de procedimientos simplificados o acelerados
utilizados en distintas jurisdicciones, asi como sus objetivos, ambito de competencia y
caracteristicas de procedimiento.

Se comenzé con la observacion de que, dada la creciente complejidad y el encarecimiento de
los litigios sobre PI, las autoridades legislativas y los tribunales de algunos paises han
implantado diversos procedimientos para agilizar la solucién de determinadas controversias
menos complicadas en materia de PI.

Por ejemplo, el proceso simplificado establecido en virtud del Reglamento (Propiedad
Intelectual) del Tribunal Supremo de Justicia de Singapur, que bebe en gran medida del
modelo del Tribunal de Empresas y Propiedad Intelectual (IPEC) del Reino Unido y que entrd
en vigor en 2022, tiene por objeto facilitar el acceso a la justicia a las partes con menos
recursos, entre ellas particulares y pequefas y medianas empresas (pymes), de forma
rentable y con celeridad. Este reglamento define las condiciones que deben cumplirse para
que un caso de PI pueda resolverse con arreglo al procedimiento simplificado. El primer caso
en el que se invocd el proceso simplificado en Singapur arrojé luz sobre la evaluacién de
estas condiciones. El Tribunal Superior de Singapur estimé conveniente resolver este litigio
mediante el procedimiento simplificado, pues no se trataba de asuntos complejos desde el
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punto de vista juridico ni factico, no estaba previsto que el juicio durara mas de dos dias y la
cuantia reclamada por dafios y perjuicios no superaba el limite estipulado.

Se presento otro planteamiento del Reino Unido, donde se constituy6 el IPEC con miras a
lograr una resolucion mas eficaz de algunas controversias en materia de PI. Ademas de
limitar la duracion de los juicios y las cuestiones admitidas a tramite, el procedimiento que
rige los casos presentados ante el IPEC se distingue por la firmeza en la gestidn de los casos
y la limitacion de las costas. Se expusieron dos resoluciones en las que se planteaba la
discrecionalidad que ejercen los jueces a la hora de evaluar las solicitudes de las partes para
no atenerse a las restricciones habituales de los procedimientos simplificados. Una de ellas
ponia de manifiesto las repercusiones de estimar una solicitud de modificacion de las
declaraciones del caso en un sistema con limitacion de costas e ilustraba el ejercicio de
ponderacidn de la relacion costo-beneficio que llevan a cabo los jueces a la hora de
pronunciarse sobre este tipo de solicitudes. La otra resolucidn analizaba las consideraciones
relativas a la facultad discrecional del tribunal para no aplicar los limites maximos de las
costas y concluia que este poder solo debe ejercerse en casos verdaderamente
excepcionales.

Se expuso una resolucién de Sudafrica en la que el Tribunal Supremo de Apelacion ratificaba
la legitimidad del Comité de Ultima Instancia de la Comisién de Regulacién de la Publicidad
(ARB), que prevé un procedimiento simplificado y acelerado para resolver determinadas
controversias en materia de PI. El Tribunal examind la constitucionalidad de las facultades
de la ARB, en particular aspectos como sus normas en materia de pertinencia y admisibilidad
de las pruebas, la imposibilidad de recurrir sus decisiones ante un tribunal de justicia, y si
excluye o no la competencia de los tribunales ordinarios mediante el establecimiento de un
procedimiento paralelo de solucion de controversias. Se analizé el razonamiento del Tribunal
al considerar que la ARB es un tribunal contencioso-administrativo legitimo que actta en
paralelo.

Por otro lado, se expusieron las Reglas de procedimiento de las Cdmaras de Recurso de la
Oficina Europea de Patentes, que entraron en vigor en 2020 con el objetivo de mejorar la
eficacia de los procedimientos de las Camaras de Recurso. Entre estas reglas figura la
codificacion del denominado planteamiento convergente. Con arreglo a este planteamiento,
el margen de modificaciones permitidas a los argumentos esgrimidos por las partes se
estrecha a medida que avanza el procedimiento. También se sefial6 que, por norma general,
las Camaras de Recurso emiten dictamenes preliminares no vinculantes antes de las vistas
orales con el fin de que las partes puedan ir mejor preparadas. Por otra parte, las Reglas de
procedimiento de las Cdmaras de Recurso de la Oficina Europea de Patentes contemplan la
unificacion de los recursos conexos y la aceleracion de los procedimientos.

A modo de ejemplo de los procedimientos simplificados de reciente implantacién para las
demandas de menor cuantia, se hablo6 de la experiencia de la Junta de Demandas en materia
de Derecho de Autor (CCB) en los Estados Unidos de América. Segun se explico, este
organismo fue concebido para ofrecer una alternativa mas agil y rentable a los
procedimientos exhaustivos que se llevan a cabo ante los tribunales federales. Asi pues, la
CCB solo puede atender algunas demandas en materia de derecho de autor, en particular
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las demandas por infraccion, las demandas de declaracion de ausencia de infraccion y las
demandas por representacion falsa o errénea relativas a las notificaciones de retirada o las
contranotificaciones dirigidas a proveedores de servicios en Internet. En un caso ordinario
ante la CCB, el limite maximo de las indemnizaciones por posibles dafios y perjuicios se situa
en los 30 000 ddlares de los EE.UU. Las caracteristicas del procedimiento previstas por la CCB
para lograr sus objetivos son, entre otras, la celebracién virtual de los procedimientos con
vistas a favorecer la autorrepresentacion; la utilizacion de un modelo estandar de
interrogatorios y peticiones de documentos, con exclusién de las deposiciones y citaciones; y
la habilitacion de un procedimiento para las demandas de menor cuantia, en las que el
importe maximo de los posibles dafios y perjuicios se fija en los 5 000 délares de los EE.UU.

En el marco del debate también se abordaron los instrumentos con los que cuentan los
tribunales de la India para simplificar o agilizar los procedimientos relacionados con
determinadas demandas de PI. En conjunto, la Ley de Tribunales Mercantiles de 2015, el
Reglamento de la Division de Derechos de Propiedad Intelectual del Tribunal Superior de
Delhiy el Reglamento de Demandas sobre Patentes del Tribunal Superior de Delhi
conforman un marco juridico para facilitar las sentencias por via sumaria y los juicios
acelerados y mejorar la administracion de los casos. Se expusieron las distintas
caracteristicas de procedimiento empleadas por los tribunales indios para lograr estos
objetivos, como el dictado de sentencias sumarias en determinadas condiciones, la
grabacion de las pruebas por personas designadas, el uso de transcripciones para la
grabacion de las pruebas, la facultad del tribunal de reducir las listas de testigos y el nUmero
de cuestiones, y la utilizacion de unos plazos sumamente estrictos para la presentacién de la
defensa, todo lo cual ha contribuido a descongestionar los tribunales.

Por ultimo, los participantes y los panelistas intercambiaron sus experiencias en la aplicacién
de procedimientos simplificados. La mayoria de los testimonios expuestos indicaban que, en
general, las partes en litigio han respondido favorablemente a estos procedimientos aunque
supongan una reduccion considerable de las pruebas aportadas y de otros elementos tipicos
de los litigios “estandar” en materia de PL

Sentencias de referencia

— Tribunal de Condado de Patentes de Inglaterra y Gales [2013]: Henderson contra All
Around the World Recordings Ltd & Anor, [2013]1 EWPCC 19

— Tribunal de Condado de Patentes de Inglaterra y Gales [2011]: Temple Island Collection
Ltd contra New English Teas Ltd & Anor, [2011]1 EWPCC 19

— Tribunal Superior de Singapur (Division general) [2023]: 7iger Pictures Entertainment Ltd
contra Encore Films Pte Ltd, SGHC SGHC 138

— Tribunal Supremo de Apelacién de Sudafrica [2022]: Advertising Requlatory Board NPC
and Others contra Bliss Brand’s (Pty) Ltd (decisén n. 786/21) [2022] ZASCA 51

25


https://www.wipo.int/wipolex/es/judgments/details/1641
https://www.wipo.int/wipolex/es/judgments/details/1641
https://www.wipo.int/wipolex/es/judgments/details/1642
https://www.wipo.int/wipolex/es/judgments/details/1642
https://www.wipo.int/wipolex/es/judgments/details/1845
https://www.wipo.int/wipolex/es/judgments/details/1845
https://www.wipo.int/wipolex/es/judgments/details/1637
https://www.wipo.int/wipolex/es/judgments/details/1637

Edicién de 2023 del Foro de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual

Otro material de referencia

— India (2022): Reglamento de la Division de Derechos de Propiedad Intelectual del
Tribunal Superior de Delhi

— India (2022): Reglamento de Demandas sobre Patentes del Tribunal Superior de Delhi

— Singapur 2022: Reglamento (Propiedad Intelectual) del Tribunal Supremo de Justicia

— Reino Unido (2023): Ley de Enjuiciamiento Civil, Parte 63 - Demandas de propiedad
intelectual

— Reino Unido (2020): Instrucciones de aplicacion prdctica 63 - Demandas de propiedad
intelectual

— Estados Unidos de América (2020): Ley de Alternativa para la Ejecucion de Demandas de
Menor Cuantia en materia de Derecho de Autor de 2020

— Camara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (2020): Reg/as de procedimiento
de las Cdmaras de Recurso de la Oficina Europea de Patentes

Sesion 8: Mecanismos de mediacion judicial disponibles para las
controversias de propiedad intelectual

En este panel se examiné el uso de la mediacién en diversas jurisdicciones con miras a
arrojar luz sobre los aspectos fundamentales de este mecanismo, como el papel que
desempefian los jueces en la mediacidn, los protocolos y practicas de mediacion adoptados
en cada jurisdiccion, la importancia de los programas de formacién para ayudar a los jueces
a seleccionar los casos de PI que se prestan a la mediacidn, los criterios para convertirse en
mediador y las ventajas y dificultades de la mediacion.

En la introduccion de la sesién se observé una tendencia mundial hacia un uso cada vez mas
extendido de la mediaciéon en las controversias en materia de PI. El moderador recordé los
distintos acuerdos de colaboracién que se han celebrado en los ultimos afios entre la OMPI y
diversas autoridades judiciales para derivar casos de PI a los procedimientos de mediacién
de la OMPI, entre los que cabe destacar el uso de las herramientas en linea de la
Organizacion para la administracion de casos.

El debate sobre el papel de los jueces en las controversias relativas a la PI permitid
contextualizar la conversacion. Los panelistas hicieron hincapié en que los jueces pueden
desempenfiar un papel coadyuvante al orientar a las partes sobre los medios mas eficaces
para hacer valer sus derechos, ya sea a través de acuerdos de conciliacion, procedimientos
de mediacion, arbitraje o bien mediante sentencias judiciales. Los panelistas hicieron
hincapié en que el objetivo de los jueces de PI es hacer justicia y que la mediacion es una de
las vias disponibles a tal fin.

Expusieron las practicas de mediacion existentes en sus respectivas jurisdicciones y

explicaron los cambios mas recientes que se han introducido en la legislacién o en los
protocolos de los tribunales para facilitar el recurso a la mediacion. Por ejemplo, desde 2015,
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los jueces de Letonia estan obligados a proponer la mediacion a las partes en todas las
causas civiles, entre ellas las relativas a la PI. En el Canada, el Reglamento de los Tribunales
Federales otorga a los tribunales la facultad de disponer la mediacion y otras modalidades
alternativas de solucidn de controversias a cargo de un juez adjunto en cualquier fase del
procedimiento. En la Republica de Corea, se prevé la posibilidad de que un grupo de jueces
remita el caso a mediacién en cualquier momento del procedimiento. El mediador puede ser
uno de los jueces del grupo que conozca el caso, un comité de mediacion, un centro de
mediacién anexo al tribunal o un instituto de mediacion ajeno al tribunal. En el Paraguay, los
jueces alientan la mediacion (tanto judicial como extrajudicial) en las controversias civiles,
mercantiles y penales en materia de PI; un patron que obedece sobre todo a las recientes
reformas legislativas y a las iniciativas de sensibilizacién. Por ultimo, en Francia se han
emprendido acciones encaminadas a fomentar la mediacion en todas las etapas de los
procedimientos, en particular mediante un nuevo protocolo para la Tercera Sala del Tribunal
Judicial de Paris, instancia competente en las causas en materia de PI.

El debate también abordd los criterios o requisitos profesionales para ser mediador. Se
subray6 que los requisitos dependen de cada jurisdiccidn. Asi, en Letonia, los mediadores
con certificacion estatal deben reunir una serie de requisitos, como haber cursado varias
horas de formacion en la materia, tener una edad minima y someterse a un examen de tres
partes. Se insistié en la importancia de la formacién judicial en el ambito de la mediacion,
con ejemplos del Canada, Letoniay el Paraguay en los que se detalla la formacion
especializada que reciben los jueces para comprender esta practica, determinar qué casos
son idéneos para aplicarla y entablar un dialogo eficaz con las partes.

En el transcurso de la sesion se hizo hincapié en las ventajas de la mediacion, en particular
en lo atinente a los costes, la celeridad del procedimiento, la confidencialidad, la flexibilidad
y la posibilidad de preservar o fortalecer las relaciones entre las partes contendientes.
Asimismo, se reconocio la existencia de algunas trabas a la hora de remitir a las partes a la
mediacién, como la cultura litigiosa imperante y la actitud que adoptan algunos abogados al
encaminar a sus clientes hacia la via contenciosa pese a los posibles inconvenientes.

Para terminar, los panelistas ahondaron en otras cuestiones, como la aplicacidn de acuerdos
de solucion de controversias. Se recalcé que, en muchas jurisdicciones, los acuerdos de
mediacidn son vinculantes y tienen el mismo peso juridico que las sentencias judiciales. Por
consiguiente, en caso de incumplimiento, la parte afectada tendra derecho a reclamar dafios
y perjuicios. Asimismo, se trataron las formalidades inherentes a los acuerdos de mediacién,
como la necesidad de certificacion notarial, sellado o validacién por parte de un tribunal.

Sentencias de referencia
— Tribunal Superior de Propiedad Intelectual de la Republica de Corea [2023]: decisién
n.° 2022 Na 2357

27


https://www.wipo.int/wipolex/es/judgments/details/1650
https://www.wipo.int/wipolex/es/judgments/details/1650

Edicién de 2023 del Foro de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual

Otro material de referencia

— Canada (1998): Reglamento de los Tribunales Federales (SOR-98-106)

— Francia (2023): Protocolo para la evolucion de la prdctica procedimental ante la Tercera
Sala del Tribunal Judicial de Paris

— Letonia (2014): Ley de Mediacion

— Paraguay (2002): Ley N.° 1879/2002 de Arbitraje y Mediacion

— Republica de Corea (1990) Ley de Conciliacion Judicial en Controversias Civiles

— Republica de Corea (2018) Directrices prdcticas sobre los procesos de apelacion en el
Tribunal de Patentes de la Republica de Corea

Clausura

La edicién de 2023 del Foro de la OMPI para Jueces de PI fue clausurada por el Sr. Marco
Aleman, subdirector general del Sector de PI'y Ecosistemas de Innovacion de la OMPI, y por
el magistrado Jimmie V. Reyna, miembro de la Junta Asesora de Jueces de la OMPI.

El Sr. Aleman observé que la innovacion se ha revelado como un componente esencial de las
estrategias econdmicas e industriales en un amplio abanico de paises y en todos los sectores
industriales. Subrayé la necesidad de contar con un marco juridico sélido en materia de PI al
que se sume un sistema justo y eficaz de solucion de controversias para que, de forma
conjunta, aporten previsibilidad a las estructuras de mercado y coadyuven al logro del
equilibrio deseado en el sistema de PI.

Destacé la importancia de los tribunales en su labor de interpretacion y aplicacién de las
leyes de PI a las controversias que surgen en la vida real, al integrar el marco juridico
estatico en el tejido dinamico de las sociedades y configurar el devenir histdrico de la
legislacion en materia de PI.

Con este telon de fondo, el Sr. Aleman reiterd el papel que desempefia la OMPI como
entidad aglutinadora del didlogo judicial a escala mundial, fuente de conocimientos
judiciales colectivos, facilitadora de formacion judicial y proveedora de mecanismos
alternativos de solucion de controversias.

Observé que, en un mundo interconectado como el contemporaneo, la superacion de los
desafios que plantea la administracion judicial de las controversias en materia de PI no
puede recaer en un unico pais. Para salvar estas dificultades es preciso fomentar la
cooperacion regional e internacional, asi como la implicacidn de los tribunales nacionales y
regionales y que estos se familiaricen con las leyes y los sistemas foraneos, sin dejar de lado
el trasfondo normativo, estructural y socioeconémico de cada jurisdiccion.

El Sr. Aleman puso énfasis en la importancia del Foro anual para Jueces de PI como la
actividad emblematica de la OMPI en este ambito, ya que constituye una plataforma
excelente para el intercambio de informacion y practicas. Asimismo, reflexiond sobre la
multitud de ambitos que abarca el programa de este afio. Por ejemplo, los participantes han
podido extraer ensefianzas de las experiencias acumuladas por los tribunales de todo el
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mundo sobre diversas cuestiones sustantivas del Derecho de la P1. Asimismo, se han
expuesto distintos planteamientos sobre la modernizacién y la especializacién de las
estructuras de solucion de controversias en materia de PI con el fin de garantizar una
justicia eficaz y rapida en este ambito, y también se han analizado las posibles cuestiones
que pueden surgir en el futuro como consecuencia de los avances tecnoldgicos que estan
por llegar.

Para clausurar el Foro, el Sr. Aleman invit6 a todos los participantes a proseguir su
colaboracién con la OMPI y con la comunidad internacional de la PI. Ademas, transmiti6 la
honda gratitud de la OMPI a los miembros de la Junta Asesora de Jueces por su compromiso
con la labor de la OMPI y por sus orientaciones de cara al ulterior perfeccionamiento de la
labor de la Organizacién en apoyo de las autoridades judiciales.

En su calidad de miembro de la Junta Asesora de Jueces de la OMP], el juez Reyna sefial6 que
el Foro habia brindado un espacio idéneo para entablar relaciones, intercambiar
experiencias y reconocer las diferencias y similitudes entre los sistemas de PI, y alent6 a los
participantes a trasladar a sus paises los conocimientos adquiridos y a utilizarlos en aras del
interés y el bienestar econdmico de sus respectivas comunidades.
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