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1 CONTEXTO

Las oficinas de propiedad industrial de la Red de Propiedad Intelectual de la Unién Europea® siguen
colaborando en el marco de la convergencia de practicas en materia de marcas, dibujos y modelos. Ahora
se ha consensuado un nuevo documento de practica comudn / recomendaciones en materia de marcas,
con el fin de proporcionar principios generales en relacion a las pruebas en los procedimientos de recurso
sobre marcas, en particular sus tipos, medios, fuentes y determinacién de fechas pertinentes, asi como su
estructura y presentacién y el tratamiento de las pruebas confidenciales.

Este documento de practica comun, o recomendaciones comunes, se hace publico en virtud de la presente
Comunicacién Comun, con la finalidad de incrementar la transparencia, la seguridad juridica, y la
previsibilidad tanto en beneficio de los examinadores, y de los érganos de recurso internos y externos asi
como de los usuarios.

El presente documento de practica comun (recomendaciones) brinda un conjunto de principios rectores,
no vinculantes, en relacién con las pruebas en los procedimientos de recurso sobre marcas. Dentro del
ambito de aplicacidn de la practica comun se inscriben las siguientes cuestiones:

. tipos de pruebas y su admisibilidad en la fase de recurso;

. medios y fuentes de prueba, incluidas su autenticidad, veracidad y fiabilidad;

. determinacion de la fecha pertinente de las pruebas;

. formas de presentar las pruebas: estructura y presentacion, incluidos los formatos, el tamafio y el
volumen admisibles, indice de anexos y plantillas; y

. confidencialidad de las pruebas.

Las siguientes cuestiones quedan al margen del alcance de la practica comin o las recomendaciones
comunes:

. evaluacion del valor probatorio de las pruebas;

. cuestiones relacionadas con la lengua utilizada;

. descripcion de las limitaciones juridicas que impiden la aplicacion;

. actualizacion de las directrices;

. los siguientes medios de prueba: pruebas orales, reconocimientos judiciales, dictamenes de
expertos y solicitudes de informacion;

. procedimientos de infraccién de marcas ante los tribunales;

. circunstancias en las que los érganos de recurso y las OPI de los Estados miembros deberian

permitir a terceros u otros 6rganos administrativos/tribunales acceder a las pruebas/datos
confidenciales presentados durante el procedimiento; y
. asuntos relacionados con datos personales, excepto la anonimizacién

2 LA PRACTICA COMUN

El texto que sigue a continuacién sintetiza los mensajes y declaraciones esenciales contenidas en los
principios de la practica comun. El texto completo figura en el anexo 1.

@ incluidos los 6rganos de recurso internos en las OPI, que forman parte de la Red
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PRINCIPIOS DE LA PRACTICA COMUN/
RECOMENDACIONES COMUNES

CONCEPTOS GENERALES

Pruebas; Admisibilidad de las pruebas en el procedimiento de recurso

En el capitulo preliminar se esbozan los conceptos generales, se identifican cuatro tipos de pruebas y
se considera su admisibilidad en la fase de recurso. Proporciona una terminologia comun, un lenguaje
comun, para definir los tipos de pruebas que se ajustan a la jurisprudencia de la UE y proporciona un
marco de entendimiento comun. Estas definiciones solo son validas a titulo de orientativo, en particular
para las partes y sus representantes, aportando una mayor transparencia y previsibilidad, especialmente
anivel de la UE, en los procedimientos seguidos ante las Salas de Recurso de la EUIPO. Se recomienda
también, solo si es aplicable en virtud de la legislacién nacional pertinente, que otros érganos de recurso
utilicen estas definiciones. El presente capitulo presenta también recomendaciones sobre los factores
gue pueden adoptarse a favor (por ejemplo, si las pruebas pueden ser pertinentes para el resultado del
caso) o0 en contra (por ejemplo, si la parte estd empleando, a sabiendas, técticas dilatorias o
demostrando una negligencia manifiesta) de la admisibilidad de las pruebas en el procedimiento de
recurso.

MEDIOS Y FUENTES DE PRUEBAS

La presentacién de documentos y elementos de prueba; Pruebas en linea: fuentes, fiabilidad y
presentacion; Autenticidad, veracidad y fiabilidad de las pruebas, y criterios para su evaluacion

El primer capitulo, de importancia capital, proporciona informacion en forma de lista no exhaustiva de
los medios de prueba que pueden presentarse en los procedimientos de marcas. Ademas, se incluye
un cuadro con un resumen de los tipos mas frecuentes de casos relacionados con las marcas y el
objetivo que persigue la presentacion de pruebas. El capitulo también incluye una secciéon
pormenorizada que brinda orientacion sobre las fuentes, la fiabilidad y la presentacion de pruebas en
linea, y abarca las bases de datos electronicas y los archivos de los sitios web, los sitios web editables
y no editables, el andlisis de los sitios web, las redes sociales, los sitios web para compartir videos y
fotografias, los hipervinculos y las direcciones URL, las plataformas de comercio electronico, las
aplicaciones, los metadatos, asi como los factores que pueden afectar a la accesibilidad de la
informacion en Internet. Ofrece un enfoque armonizado de las pruebas en linea que est4 en consonancia
con la Practica Comun y a la vez la amplia - Criterios para evaluar la divulgacion de los dibujos y modelos
en Internet y, como resultado, ofrece una mayor transparencia y, ademas de orientaciéon sobre la
presentacion de este tipo de pruebas. Por Ultimo, en el presente capitulo se abordan algunos factores
que deben tenerse en cuenta al evaluar la autenticidad y la veracidad de las pruebas.

DETERMINACION DE LA FECHA PERTINENTE DE LAS PRUEBAS

Pruebas documentales: determinacion de la fecha de los documentos; Pruebas online:
herramientas para determinar la fecha pertinente; El periodo y el momento de un estudio de
mercado

En este capitulo se ofrece orientacion sobre las pruebas documentales no fechadas o con una fecha
poco clara, asi como una lista no exhaustiva de herramientas que pueden ayudar a determinar la fecha
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en que se publicé en Internet un determinado contenido probatorio. En este contexto, pueden utilizarse
las siguientes herramientas: motores de bldsqueda y servicios de archivo de sitios web, marcadores
temporales generados por el ordenador o herramientas de informatica forense. Las recomendaciones a
este respecto se ajustan a la Practica Comun - Criterios para evaluar la divulgacion de dibujos y modelos
en Internet. En el Gltimo punto del presente capitulo se ofrece orientacion sobre el periodo y el momento
de realizacion de un estudio de mercado.

FORMAS DE PRESENTAR LAS PRUEBAS

Presentacién de las pruebas: formatos, tamafio y volumen aceptables; Estructurade las pruebas;
Estructura de los estudios de mercado; Plantillas

En la primera seccién de este capitulo se aborda el método que debe seguirse para la presentacién de
las pruebas en todos los tipos de presentaciones, presentaciones en papel (incluidas las presentaciones
de cualquier objeto fisico), las presentaciones electronicas (e-filings), las presentaciones por fax y por
medio de soportes de datos. Ademds, esta seccion presenta los requisitos especiales para las copias
impresas y las capturas de pantalla y hace referencia al tamafio y el volumen de las pruebas. Ademas,
en esta seccion se incluye un cuadro resumen: Un resumen completo de todos los formatos aceptados
para presentar pruebas en los procedimientos de recurso sobre marcas, que se basa en la practica de
los 6rganos de recurso internos y externos. Este puede ser un recurso Util para los usuarios y sus
representantes en el momento de presentar una solicitud en una jurisdiccién especifica o en multiples
jurisdicciones. En la segunda seccion se formulan recomendaciones sobre la estructura del indice de
anexos y se informa sobre las consecuencias de la presentacién de pruebas no estructuradas. Ademas,
para facilitar la consulta de los usuarios, las partes y sus representantes, se ha creado una plantilla de
indice de anexos que se adjunta como Anexo 1 a esta(s) practica comun o recomendaciones comunes.
En la tercera y pormenorizada seccién, que constituye el nacleo de este capitulo, se ofrece informacién
detallada y recomendaciones sobre las mejores practicas en relacién con la estructura de los estudios
de mercado. Contiene directrices sobre como disefiar y realizar un estudio de mercado destinado a su
presentacion como prueba en los procedimientos sobre marcas, asi como una lista de comprobacion,
que los 6rganos de recurso y las IPO de los EM pueden utilizar como herramienta de apoyo para evaluar
el contenido y el estandar al que deben ajustarse las encuestas de mercado. Por Gltimo, en este capitulo
se presentan propuestas sobre las normas minimas de contenido en las declaraciones juradas y las
declaraciones de testigos, debatidas y acordadas por las distintas partes interesadas de la UE.

CONFIDENCIALIDAD DE LAS PRUEBAS

El alcance de la peticion de confidencialidad; Formas y momentos aceptables para reivindicar la
confidencialidad; Criterios para evaluar la peticién de confidencialidad; Tratamiento de los datos
confidenciales de los expedientes y decisiones; Tratamiento de los datos personales, los datos
personales relacionados con la salud y los datos sensibles en expedientes y decisiones
(anonimizacion)

Este capitulo ofrece recomendaciones sobre como y cudndo debe solicitarse la confidencialidad,
incluida la cuestion del alcance, el momento, las formas aceptables y la justificacién de la solicitud de
confidencialidad. También ofrece un enfoque armonizado para su evaluacion. En él se explica que la
expresion «confidencialidad de las pruebas/datos» se refiere a los secretos comerciales y empresariales
y a otra informacion confidencial. Ademas, también deben tenerse en cuenta las normas nacionales
pertinentes vy, si procede, la jurisprudencia nacional en virtud de la cual se definen dichos conceptos.
Ademas, este capitulo brinda orientacién practica sobre el tratamiento de los datos confidenciales por
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parte de los érganos de recursos y las OPI de los EM en sus expedientes y decisiones (tanto en linea
como fuera de linea), teniendo en cuenta que algunos 6rganos de recurso u OPI de los EM no publican
sus decisiones o pruebas en linea y, por lo tanto, las recomendaciones incluidas en esa seccién deben
utilizarse nicamente en los casos aplicables. Por Ultimo, en este capitulo se ofrece asesoramiento sobre
gué puede anonimizarse en los expedientes y las decisiones de los 6rganos de recurso o de las OPI de
los EM (tanto en linea como fuera de linea) y se explica si esto debe hacerse previa peticion expresa o
de oficio.

3  APLICACION

Como ya ha ocurrido con anteriores publicaciones de la practica comun, la(s) practica comun o
recomendaciones comunes entrard(n) en vigor en el plazo de tres meses transcurridos desde la fecha de
publicacién de la presente comunicacién comun.

Ahora bien, dado el tipo de usuarios y el alcance y aplicabilidad de la Practica Comun es necesario un
importante grado de flexibilidad para generar valor y utilidad para los 6rganos de recurso, las OPI y los
usuarios. Por consiguiente, se ha introducido una nueva opcion, a saber, la aplicaciéon selectiva. Las OPI
@ pueden optar por aplicar la practica comun o las recomendaciones comunes en su totalidad (aplicacién
total), o capitulos o subcapitulos especificos (aplicacién selectiva), lo cual puede mitigar las limitaciones
legales que impiden la aplicacién a la que se enfrentan algunas OPI. Dado que los érganos de recurso
externos no pueden quedar vinculados por una practica comun, este documento ofrece un conjunto de
recomendaciones que pueden aplicar y adoptar cuando se considere que aportan un valor afiadido y
resultan de utilidad.

En el enlace que figura a continuacion se ofrece informacién adicional acerca de la aplicacién de la
presente practica comun o recomendaciones comunes (0 parte(s) de ella(s)).

Las oficinas encargadas de la aplicacion decidiran si publican o no informacién adicional en sus sitios web.

3.1. OFICINAS QUE APLICAN LA PRACTICA COMUN

Lista de oficinas que aplican la practica comun, fecha de aplicacion, capitulos/subcapitulos aplicados y
practica de aplicacion: ENLACE AL CUADRO

(*) En caso de discrepancia entre la traduccion de los documentos de la Comunicacién comun y de la Practica comuan
en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unién Europea y la version inglesa, prevaleceréa esta tltima.

@ incluidos sus 6rganos de recurso internos

Comunicacion comun 4



https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/common_communication/cp12/CP12_Overview_table_of_Implementations_en.pdf

. "EUIPN
o/ e EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK

o
P
o
c
g
S
0

LA PR

IDENCIALES

MARZO DE 2021

El documento presenta una serie de recomendaciones que sirven de orientacion a las
partes interesadas de la EUIPN y proporciona directrices generales sobre la practica
relativa a las pruebas presentadas a los 6érganos de apelacion internos y externos, y a
las oficinas de propiedad intelectual de los Estados Miembros, permitiendo que cada
uno adopte las recomendaciones que considere Utiles y aplicables en su funcion de

primera o segunda instancia.
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1 INTRODUCCION

1.1 Objetivo de este documento

Este documento de practica comun tiene como objetivo identificar los principios generales relativos a las
pruebas en los procedimientos de recurso de marcas, en particular sus tipos, sus medios, sus fuentes y
la identificacion de fechas relevantes, asi como su estructura y presentacion y el tratamiento de las
pruebas confidenciales. Contiene un conjunto de recomendaciones no vinculantes sobre las
cuestiones mencionadas.

La practica comun PC12 sirve principalmente como referencia para:

. los érganos de recurso @;
. las partes en los procedimientos de recurso de marcas, asi como sus representantes; y
. las asociaciones de usuarios.

Si bien la practica comin se ocupa de las pruebas en los procedimientos de marcas en general, su
posible aplicabilidad puede ir mas alla de los procedimientos de recurso. Por lo tanto, puede utilizarse en
contextos mas amplios, incluidos, entre otros, los procedimientos de marcas en primera instancia .

Sera objeto de una amplia difusién, podra accederse a la misma facilmente y proporcionara una
explicacion clara y detallada de los principios en los que se basa la nueva practica coman.

Aunque las pruebas se evaluardn siempre caso por caso, los principios eshozados en esta practica
comun pueden servir de orientacion Util para todas las partes interesadas mencionadas anteriormente.
Por consiguiente, en el documento que nos ocupa no se intenta imponer la practica a los 6rganos de
recurso independientes ni introducir enmiendas legislativas para su aplicacién. Su objetivo es
simplemente formular recomendaciones, permitiendo que los érganos de recurso adopten y apliquen los
elementos que consideren beneficiosos, ya que no pueden quedar vinculados por una practica comun.

1.2 Antecedentes

En diciembre de 2015, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el paquete de reforma de la marca
de la UE. El paquete contiene dos instrumentos legislativos: el Reglamento (UE) 2017/1001 (el <cRMUE)»
y la Directiva (UE) 2015/2436 (la «Directiva»), que tienen por objeto aproximar las legislaciones de los
Estados miembros en materia de marcas. Ademas de incluir nuevas disposiciones sobre cuestiones de
derecho material y procesal, los textos han establecido una base juridica méas sélida para el trabajo
cooperativo. Con arreglo al articulo 151 del RMUE, la cooperacion con las OPI de los Estados miembros
para promover la convergencia de practicas y herramientas en el ambito de las marcas y los dibujos y
modelos se convirtié en una funcién esencial de la EUIPO. En el articulo 152 del RMUE se indica, de
forma explicita, que esta cooperacion debe incluir el desarrollo de normas comunes de examen vy el
establecimiento de practicas comunes. M&s concretamente, en lo que respecta a la PC12, el
considerando 9 de la Directiva indica la importancia de establecer también principios generales que
aproximen las normas procesales.

En virtud de este marco legislativo, en junio de 2016, el Consejo de Administracion de la EUIPO acordé
la puesta en marcha de los proyectos de cooperacion europeos. Los proyectos, que reflejan las diferentes
actividades contempladas en el RMUE, se han concebido con el fin de aprovechar los éxitos cosechados
en el pasado mejorando al mismo tiempo los procesos y ampliando el alcance de la colaboracién.

® Los érganos de recurso internos de las OPI de los Estados miembros y los 6rganos de recurso externos, incluidos los 6rganos
jurisdiccionales que actian como 6rganos de recurso externos en materia de marcas y los 6rganos y comités administrativos.

@ Como tal, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea (en lo sucesivo, la «<EUIPO»), las oficinas de propiedad intelectual
los Estados miembros y el Benelux (en lo sucesivo denominadas conjuntamente las «OPI de los Estados miembros») también pueden
beneficiarse de la aplicacion de cualquiera de las recomendaciones contenidas en el documento de la practica comuin que consideren
oportunas y valiosas.
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En el ambito de la convergencia, se incluyd un proyecto especificamente consagrado a la identificacion
y al analisis de potenciales iniciativas de armonizacion. Este proyecto analizé las practicas de las oficinas
de Pl en marcas y dibujos y modelos con el fin de detectar ambitos en los que existieran divergencias y
—por medio de una evaluacion del posible impacto, la viabilidad del posible ambito de aplicacion, las
limitaciones juridicas existentes, los grados de interés entre los usuarios y la viabilidad para las oficinas
de Pl—, determinar las areas en las que una practica comun resultara mas beneficiosa para las partes
interesadas de la red. El analisis se llev6é a cabo por ciclos, cada uno de los cuales dio lugar a una
recomendacion para la puesta en marcha de un nuevo proyecto de convergencia.

La practica comun descrita en el presente documento se refiere al quinto proyecto de convergencia
iniciado por el Consejo de Administracién, el duodécimo en total. El documento PC12 — Pruebas en los
procedimientos de recurso relativos a marcas: registro, estructura y presentacion de pruebas, y
tratamiento de pruebas confidenciales, se recomendaron para su puesta en marcha como resultado del
cuarto ciclo de andlisis de convergencia.

PC12 — Pruebas en los procedimientos de recurso relativos a marcas: registro, estructura y
presentacion de pruebas, y tratamiento de pruebas confidenciales.

Habida cuenta de la obligacion de los Estados miembros de introducir procedimientos de caducidad y
nulidad ante sus oficinas de Pl antes de enero de 2023, la propuesta de una iniciativa de convergencia
en este &mbito habia cobrado cada vez mas importancia. El mayor nimero de competencias de las OPI
de los Estados miembros podrian suscitar mas litigios tanto en primera instancia como en los
procedimientos de recurso, por lo que una iniciativa de cooperacion orientada a armonizar los enfoques
no solo apoyaria a aquellas OPI de los Estados miembros, sino que también promovera el intercambio
de buenas practicas con los 6rganos de recurso externos y brindara un mayor grado de claridad y
seguridad a los usuarios.

Tras las expresiones de interés de los 6rganos de recurso y de las OPI de los Estados miembros, se
analizaron los resultados de un cuestionario detallado sobre los procedimientos de recurso sobre marcas
en una reunion de los 6rganos de recurso, integrada por representantes de méas de 30 érganos de recurso
de la UE y de fuera de la UE y de las asociaciones de usuarios, celebrada en la EUIPO en febrero de
2018.

Los resultados de la reunion fueron, en primer lugar, el reconocimiento de que una aproximacion de los
sistemas y préacticas de los érganos de recurso puede beneficiar a las partes interesadas de la Red
Europea de PI (EUIPN) y, en segundo lugar, recomendaciones sobre los &mbitos de los procedimientos
de recurso que se consideraron mas adecuados para una iniciativa de convergencia y de mayor beneficio
practico potencial para las partes interesadas de la EUIPN.

Se transmitieron esas recomendaciones al Grupo de Trabajo de Analisis de la Convergencia, que
presentd la practica comun PC12 como una propuesta de proyecto a la reunion de enlace de octubre de
2018, donde fue reconocida y posteriormente adoptada por el Consejo de Administracion de la EUIPO
en noviembre de 2018.

Se elabord la PC12 partiendo de la base de que las partes interesadas y los posibles beneficiarios no
solo son érganos de recurso, sino que también incluyen una gama mucho mas amplia de profesionales
de la propiedad intelectual y titulares de derechos. Si bien complementa la labor realizada en la PC10 en
lo que respecta a la armonizacién de los enfoques de las pruebas extraidas de Internet en relacién con
los dibujos y modelos, el contenido y las recomendaciones de la practica comin PC12 no deben
considerarse como requisitos. Tales recomendaciones, aunque no son vinculantes ni universalmente
aplicables, si proporcionan informacién, orientaciones y asesoramiento adicionales a las oficinas de Pl
en su funcién de primera instancia y a los usuarios de la EUIPN y sus representantes.

Ademas, la PC12 contribuye a fomentar un marco que fortalece las relaciones entre los diversos 6rganos
de recurso de las OPI de los Estados miembros y de la EUIPO. Mejora la previsibilidad para los titulares
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de derechos sobre marcas al tramitar un procedimiento de recurso ante las salas de recurso de las
oficinas nacionales y de la EUIPO; ofrece a los usuarios procedimientos de resolucién de litigios mejor
coordinados, eficaces y transparentes; y refuerza la compatibilidad y la interaccion entre los sistemas de
marcas nacionales y de la UE.

1.3 Ambito de la practica

Esta practica comun ofrece un conjunto de principios rectores, no vinculantes, relativos a las pruebas en
los procedimientos de recurso sobre marcas.

Las siguientes cuestiones quedan dentro del alcance de la practica comin PC12;

o tipos de pruebas y su admisibilidad en la fase de recurso;

. medios y fuentes de prueba, incluidas su autenticidad, veracidad y fiabilidad;

. determinacion de la fecha pertinente de las pruebas;

. formas de presentar las pruebas: estructura y presentacion, incluidos los formatos, el tamafio y el
volumen admisibles, indice de anexos y plantillas;

. confidencialidad de las pruebas.

Las siguientes cuestiones quedan fuera del alcance de la practica comuin PC12:

. evaluacion del valor probatorio de las pruebas;

. cuestiones relacionadas con el lenguaje;

o descripcion de las limitaciones juridicas que impiden la aplicacion;

. actualizacion de las directrices;

. los siguientes medios de prueba: pruebas orales, reconocimientos judiciales, dictamenes de
expertos y solicitudes de informacion;

o procedimientos de infraccion de marcas ante los tribunales;

. circunstancias en que los 6rganos de recurso y las OPI de los Estados miembros deberian permitir
a terceros u otros érganos administrativos/tribunales acceder a las pruebas/datos confidenciales
aportados durante el procedimiento;

. asuntos relacionados con datos personales, excepto la anonimizacion.

2 CONCEPTOS GENERALES

Las definiciones de las pruebas presentadas en los subcapitulos que figuran a continuacién se aplican a
todos los capitulos de la practica comin PC12.

2.1 Pruebas

A los efectos de la practica comun PC12, el término «pruebas» se refiere a las diferentes fuentes de
informacion que puedan utilizarse para establecer y probar los hechos en los procedimientos de marcas.

2.2 Admisibilidad de las pruebas en la fase del procedimiento de recurso

Por regla general, las partes no deben presentar sus pruebas por primera vez en la fase del procedimiento
de recurso, en patrticular, si esas pruebas eran conocidas y estaban disponibles en el momento del
procedimiento de primera instancia. Sin embargo, en la préactica tales situaciones pueden darse por
diferentes motivos.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea ha precisado una serie de supuestos en
los que las pruebas deben ser admitidas o rechazadas en el curso del procedimiento de recurso. Por lo
tanto, es necesario clasificar en categorias y ordenar las situaciones en las que un érgano de recurso
puede aceptar pruebas que estan fuera del plazo del procedimiento ordinario. Esa clasificacion en
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categorias requiere un marco Iéxico para crear un entendimiento comun de las situaciones que se
plantean con mas frecuencia y que tienen mas valor practico.

Teniendo en cuenta lo anterior, sobre la base de la jurisprudencia reiterada de la Unién Europea @), la
practica comun presenta cuatro tipos de pruebas que se han distinguido y definido, asi como los
supuestos que pueden tenerse en cuenta en relacién con su admisibilidad en la fase del procedimiento
de recurso.

Pruebas nuevas

Pruebas desconocidas o no disponibles durante el procedimiento en primera instancia y que,
posteriormente, se presentan por primera vez en la fase del procedimiento de recurso. No guardan
ninguna relacion con otras pruebas presentadas anteriormente.

Pruebas aportadas por primera vez
Pruebas conocidas y disponibles durante las actuaciones en primera instancia, pero no presentadas en
esa fase. Sin embargo, se presentan por primera vez en la fase de recurso.

Presentaciéon de pruebas complementarias / adicionales

Pruebas presentadas en el procedimiento de recurso que complementan, refuerzan o aclaran las pruebas
gue se han aportado con anterioridad a su debido tiempo durante el procedimiento de primera instancia.
Por ejemplo, las pruebas presentadas en respuesta a las alegaciones de la otra parte en relacion con las
pruebas presentadas en primera instancia.

Pruebas presentadas fuera de plazo
Cualquier prueba recibida después del plazo establecido durante el procedimiento de recurso.

Sin embargo, cabe destacar que las categorias mencionadas, es decir pruebas nuevas, pruebas
aportadas por primera vez y pruebas complementarias / adicionales, pueden haberse presentado fuera
de plazo, lo que indica que puede haber alguna coincidencia entre las definiciones mencionadas.

Las definiciones anteriores presentan una terminologia comuin en lo que respecta a los tipos de prueba
y la armonizacion con la jurisprudencia de la Unién Europea. Solo pueden servir de orientacién para las
partes y sus representantes, aportando una mayor transparencia y previsibilidad, especialmente en el
ambito de la UE, en los procedimientos ante las Salas de Recurso de la EUIPO. Sin embargo, solo si
resulta aplicable en virtud de la legislacién nacional pertinente, se recomienda también a otros érganos
de recurso que utilicen las definiciones aqui recogidas.

Recomendaciones:

. Se anima a los érganos de recurso a que, siempre que sea posible y aplicable, utilicen las
definiciones de los tipos de pruebas que se han expuesto anteriormente;
. En lo que respecta a la admisibilidad de las pruebas en la fase de recurso, pueden tenerse en

cuenta las siguientes circunstancias:

(a) factores que pueden tenerse en cuenta a favor de la admisibilidad de las pruebas en los

procedimientos de recurso:
1) si es probable que esta prueba sea pertinente para el resultado del caso;
2) si no se ha presentado la prueba dentro del plazo por un motivo valido, puede
entenderse que, entre otras, ocurre una de las siguientes situaciones:
- la prueba es simplemente un complemento de las pruebas pertinentes que ya se habian
presentado dentro del plazo;

() 14/05/2019, en los casos acumulados T-89/18 y T-90/18, Café del Sol/CAFE DEL SOL, EU:T:2019:331, § 41-42; 21/07/2016, C-
597/14 P, EUIPO v Grau Ferrer, EU:C:2016:579, § 26-27; 26/09/2013, C-610/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:593, § 86-88;
18/07/2013, C-621/11 P, FISHBONE, EU:C:2013:484, § 30; véase también: Dictamen del abogado general Campos Sanchez-
Bordona de 05/12/2017, C-478/16 P, GROUP Company TOURISM & Travel, EU:C:2017:939, § 60.
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- la prueba se presenta para oponerse a las conclusiones formuladas o examinadas por
la primera instancia de oficio en la resolucién objeto de recurso;
- la prueba ha salido a la luz recientemente o no estaba disponible anteriormente por
otros medios.
(b) factores que pueden tenerse en cuenta contra la admisibilidad de pruebas en los
procedimientos de recurso:
1) si la parte emplea a sabiendas tacticas dilatorias o demuestra una negligencia
manifiesta;
2) si la aceptacion de las pruebas provocase una demora excesiva en el procedimiento.

. con independencia del tipo de prueba, si un drgano de recurso admite las pruebas, debe respetarse
siempre el derecho de la otra parte a responder o ser oido.

Los criterios de admisibilidad recomendados no son vinculantes y no afectan al tratamiento de las pruebas
en los 6rganos de recurso, que siempre conservan la facultada discrecional de admitir cualquier tipo de
prueba, en cualquier momento, de conformidad con su legislacién nacional, asi como con las
circunstancias del caso concreto.

3 LA PRACTICA COMUN

3.1 Medios y fuentes de pruebas

En el procedimiento de marcas antes los érganos de recurso y las OPI de los Estados miembros pueden
presentarse diferentes medios de prueba. Algunos de estos medios se utilizaran con mayor frecuencia
gue otros. Por lo tanto, como orientacion para las asociaciones de usuarios, las partes y sus
representantes se ha creado una lista no exhaustiva de medios de prueba que se ha incluido en la practica
comuin PC12. Ademds, a continuacién se presenta un cuadro que muestra lo que la presentacion de
solicitudes pretende probar en los tipos mas comunes de casos de marcas.

Asimismo, es probable que el volumen de pruebas extraidas de Internet, dado el crecimiento actual y
futuro del comercio y la comercializacion en linea, aumente enormemente en los préximos afos. Por ello,
en el presente capitulo también se ofrecen recomendaciones y reflexiones sobre las pruebas en linea,
sus fuentes, su fiabilidad y su presentacion.

Por ultimo, se presentan los factores que pueden influir en la autenticidad, la veracidad y la fiabilidad de
todo tipo de pruebas, incluidas las pruebas en linea.

3.1.1 Presentacién de documentos y de muestras

En general, las partes pueden elegir libremente las pruebas que desean presentar ante los érganos de
recurso y las OPI de los Estados miembros. Por lo tanto, como ejemplo, en los procedimientos de marcas
se pueden presentar los siguientes medios de prueba:

3.1.1.1 Facturas y otros documentos comerciales
En esta seccion se pueden encontrar los siguientes documentos:

o informes de auditoria;

. informes de inspeccién;

. informes anuales;

. perfiles de empresa, documentos fiscales, estados financieros, documentos que confirmen la

cantidad invertida por el titular de los derechos para promocionar o anunciar la marca (cifras e
informes de inversiones en publicidad) y documentos similares que muestren entre otros aspectos,
los resultados econdmicos, el volumen de ventas, el volumen de negocios o la cuota de mercado;

. facturas, pedidos y albaranes, incluidos documentos que confirmen que los pedidos de los
productos o servicios pertinentes se han hecho a través del sitio web del titular de los derechos por
un determinado ndimero de clientes en el periodo y territorio pertinentes;
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. documentos que confirmen que el titular de los derechos ha dado su consentimiento antes de la
utilizaciéon de la marca (por ejemplo: uso por parte de los licenciatarios);
. documentos que confirmen la existencia de un vinculo directo o indirecto entre las partes en el

procedimiento antes de la presentacion de la marca, por ejemplo, una relacion precontractual,
contractual o postcontractual (residual);

o documentos que confirmen el valor asociado a la marca, incluido el grado de explotacion de la
misma mediante la concesion de licencias, la comercializacion y el patrocinio;
. registros de observancia satisfactoria, por ejemplo, acuerdos de delimitacion y coexistencia en

casos de marcas.

3.1.1.2 Catalogos, anuncios y publicidad
Esta seccion incluye:

. catalogos:

. materiales publicitarios y de promocién, incluidas listas de precios y ofertas, asi como el alcance y
el gasto de la publicidad;

. impresiones de paginas web, tiendas en linea, sitios web de empresas, archivos de sitios web,
trafico y analisis de Internet (sitio web), anuncios de television y archivos de video y audio, etc.;

. correspondencia comercial y tarjetas de visita;

. materiales de ferias y conferencias.

3.1.1.3 Publicaciones

En particular:
. articulos, notas de prensa y otras publicaciones en periddicos, revistas y otros materiales impresos;
. extractos de guias, libros, enciclopedias, diccionarios, documentos cientificos, etc.

3.1.1.4 Muestras

Esto incluiria:
. paquetes, etiquetas y muestras de los productos o sus fotografias.

3.1.1.5 Documentos oficiales y publicos
Dicha documentacién abarcaria:

. resoluciones de los tribunales o las autoridades administrativas;

. resoluciones de los 6rganos de recurso y las OPI de los Estados miembros;

. certificados y escritos emitidos por los tribunales o las autoridades administrativas, incluidos los
organos de recurso y las OPI de los Estados miembros, asi como las camaras de comercio e
industria;

. listas de solicitudes presentadas o registros obtenidos por el titular de los derechos, junto con
extractos de los registros oficiales (bases de datos oficiales) o sus certificados;

o hipervinculos @y direcciones URL ® a los registros correspondientes de las bases de datos
oficiales;

. listas de solicitudes presentadas o registros obtenidos por terceros, denominaciones sociales y

nombres de dominio que contengan la marca pertinente o sus elementos, junto con extractos de
los registros oficiales (bases de datos oficiales).

@ Una referencia a la informacion a la que el usuario puede acceder directamente haciendo clic en el enlace, pulsandolo o pasando
por encima de este. Un hipervinculo puede ser un documento completo o un enlace a un elemento especifico dentro de un documento.
® URL (localizador de recursos uniforme): Una referencia especifica a un recurso web que puede encontrarse en la World Wide Web.
Los URL se utilizan habitualmente para hacer referencia a paginas web (http), transferencias de ficheros (FTP), correos electrénicos
(mailto), acceso a bases de datos (JDBC) y otras aplicaciones.
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3.1.1.6 Declaraciones de testigos

Presentando:
. declaraciones de testigos.

3.1.1.7 Declaraciones juradas o solemnes

Entre ellas figuran:
. declaraciones juradas o solemnes prestadas por escrito o declaraciones solemnes que produzcan
efectos similares segln la legislacion del Estado en el que se efectien dichas declaraciones.

3.1.1.8 Estudios de mercado

Presentando:
. estudios de mercado y encuestas de opinion.

3.1.1.9 Extractos de medios sociales
Esto incluiria material extraido de:

. blogs;

. foros;

o plataformas de redes sociales;
. andlisis de redes sociales.

3.1.1.10 Otros documentos
En esta seccion se pueden encontrar los siguientes documentos:

. certificaciones, clasificaciones y premios;

. documentos que confirman que una solicitud de marca se ha desviado de su propésito inicial y se
ha presentado de forma especulativa o Unicamente con el fin de obtener una compensacion
financiera;

. aceptacion de las solicitudes de cese y desistimiento.

La lista anterior (3.1.1.1 — 3.1.1.10) es solo indicativa y no refleja la importancia relativa o el valor
probatorio de las pruebas. Tampoco es exhaustiva, por lo que cualquier otra prueba, que sea pertinente
para el caso concreto, puede ser presentada por la parte y tenida en cuenta por los érganos de recurso
o las OPI de los Estados miembros. La cuestion de la evaluacion de cualquier prueba queda siempre a
su discrecion.

3.1.1.11 Finalidad de la presentacion de pruebas

En general, no hay ninguna limitacién que indique que ciertos hechos solo pueden establecerse y
probarse por medios de prueba especificos. Por ello, los medios de prueba enumerados anteriormente
pueden presentarse en diversos tipos de casos. No obstante, a los efectos del presente documento, se
presenta a continuacién un sumario de los casos mas comunes en marcas y el objetivo de la presentacion
de pruebas.

Cabe destacar que la columna «Finalidad de la presentacion de pruebas» se aplica a las partes (incluidos
los terceros que intervienen en el procedimiento, por ejemplo, al presentar observaciones) y sus
representantes, no a los drganos de recurso ni a las OPI de los Estados miembros.

Ademas, como la fecha o plazo pertinente es un factor importante en lo que respecta a las pruebas en
todos los tipos de casos que se indican a continuacion, las partes en el procedimiento y sus
representantes deben tenerlo siempre en cuenta. No se recomienda presentar pruebas relativas a fechas
fuera del plazo pertinente, a menos que la parte explique su influencia en la posicion de facto en la fecha
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o plazo pertinente (véase también el subcapitulo 3.2).

Conceptos legales/ Objetivo de la presentacion de pruebas
Tipos de casos
Caracter distintivo Demostrar que una marca ha adquirido un caracter distintivo, en la zona
adquirido geografica pertinente, en relacion con los productos o servicios para los

que se solicitd el registro o para los que se registrd la marca, tras el uso
gue se ha hecho de la misma ©,

Caréacter distintivo Demostrar que una marca ha adquirido un caracter distintivo elevado, en
elevado la zona geografica pertinente, como consecuencia del uso que se ha hecho
de ella ™. La prueba del caracter distintivo adquirido por el uso debe
referirse también a los productos y servicios pertinentes.

Renombre Demostrar que una marca es conocida por una parte significativa del
publico interesado, en el territorio donde se reivindica el renombre, para los
productos o servicios pertinentes amparados por la marca. Los factores
pertinentes y, en particular, la cuota de mercado que tiene la marca; la
intensidad, la extensién geogréfica y la duraciéon de su uso; asi como la
importancia de las inversiones hechas por la empresa para
promocionarla ®).

Marca notoriamente Demostrar que una marca es notoriamente conocida en el Estado o
conocida Estados miembros de que se trate, en el sentido en que se utilizan las
palabras «notoriamente conocida» en el articulo 6 bis del Convenio de
Paris ©. La marca debe ser notoriamente conocida en el sector pertinente
del publico para los productos y servicios concretos (19,

Prueba del uso/ Demostrar que durante un periodo especifico el titular ha hecho un uso
Uso efectivo efectivo de la marca en el Estado o Estados miembros en relacion con los
productos o servicios pertinentes para los que esté registrada V. La
prueba debe consistir en indicaciones relativas al lugar, tiempo, alcance y
naturaleza del uso de la marca 2.

Marca no distintiva Demostrar que la marca carece de caracter distintivo 3. Dicho caracter
distintivo solo puede evaluarse en relacion, en primer lugar, con los
productos o servicios para los que se solicita el registro o se registra la
marca y, en segundo lugar, con la percepcion de ese signo por parte del
publico destinatario *4, en el territorio pertinente.

Marca descriptiva Demostrar que una marca consiste, exclusivamente, en signos o
indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie,
la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geogréfica, o la
época de obtencién del producto o de la prestacion del servicio, u otras

® Articulo 4, apartados 4 y 5, de la Directiva 2015/2436 sobre la marca de la UE; articulo 7, apartado 3, y articulo 59, apartado 2, del
Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unién Europea.

( 12/03/2008, T-332/04, Coto D'Arcis, EU:T:2008:69, § 50.

® 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-27; 10/05/2007, T-47/06, NASDAQ, EU:T:2007:131, § 51-52.

© Articulo 5, apartado 2, letra d), de la Directiva 2015/2436 sobre la marca de la UE; articulo 8, apartado 2, letra c), y articulo 60, del
Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unién Europea; véase también: 22/11/2007, C- 328/06, Alfredo Nieto Nufio/Leonci
Monlle6 Franquet, EU:C:2007:704.

(19 Aunque los términos «notoriamente conocida» y «renombre» denotan conceptos juridicos distintos, existe una importante
coincidencia entre ellos. Asi pues, en la practica, el umbral para determinar si una marca es notoriamente conocida o goza de
renombre suele ser el mismo, dado que en ambos casos la evaluaciéon se basa principalmente en consideraciones cuantitativas
relativas al grado de conocimiento de la marca entre el publico.

(1 Articulo 16 de la Directiva 2015/2436 sobre la marca de la Union Europea; articulo 18 del Reglamento 2017/1001 sobre la marca
de la Union Europea.

(12 05/10/2010, T-92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, § 41.

(3) Articulo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2015/2436 sobre la marca de la Unién Europea; articulo 7, apartado 1, letra b), y el
articulo 59, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unién Europea.

(14 12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460, § 24.
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caracteristicas de los productos o servicios para lo que se solicita el registro
0 se registra la marca @, en el territorio pertinente.

Signo o indicacién Demostrar que una marca consiste, exclusivamente, en signos o
habitual indicaciones que se han convertido en habituales en el lenguaje comun o
en las préacticas leales y constantes del comercio para los productos o
servicios para los que se solicita el registro o se registra la marca @9, en el
territorio pertinente.

Marca que pueda Demostrar que una marca es de tal naturaleza que pueda inducir al publico
inducir al publico a a error, por ejemplo, en cuanto a la naturaleza, la calidad o la procedencia
error geogréafica de los productos o servicios (17 especificados, para los que se
solicita el registro o se registra la marca, en el territorio pertinente.

Marca genérica Demostrar que se haya convertido, por la actividad o inactividad de su
(procedimiento de titular, en la designacion usual en el comercio de un producto o de un
caducidad) servicio para el que esté registrada (18),

Mala fe Demostrar una conducta que se aparta de los principios de comportamiento

ético comunmente aceptados o de las practicas leales en el comercio o en
los negocios 19).

El cuadro anterior tampoco debe considerarse exhaustivo.
Recomendaciones:

. Las partes pueden presentar diferentes tipos de pruebas en el procedimiento para establecer el
mismo hecho. El examen global de estas pruebas implica que deben evaluarse a la luz de cada
una de ellas. Aunque algunas pruebas no sean concluyentes, pueden contribuir a establecer el
hecho pertinente cuando se examinan en combinacién con otros elementos.

3.1.2 Pruebas en linea: fuentes, fiabilidad y presentacién

A los efectos de esta practica comun, las pruebas en linea deben entenderse como pruebas extraidas de
Internet. A la luz del creciente papel del comercio electronico, los medios sociales y otras plataformas en
linea en los negocios, es logico que, por regla general, la prueba en linea se acepte como medio de
prueba valido (29,

Sin embargo, la naturaleza de Internet puede dificultar el establecimiento del contenido real disponible
en lared y la fecha o el plazo en que ese contenido se puso efectivamente a disposicion del publico. Los
sitios web se actualizan con facilidad y la mayoria de ellos no ofrecen ningln archivo del material exhibido
anteriormente, ni muestran registros que permitan al publico establecer con precision lo que se publico y
cuando. Por lo tanto, surge el problema de la «fiabilidad» de las pruebas en linea.

Cabe destacar que este subcapitulo se basa en las recomendaciones de la practica comun PC10 —
Criterios para evaluar la divulgacion de dibujos y modelos en Internet @1, Aunque algunas de esas
recomendaciones podrian aplicarse también a otros derechos de Pl o a las pruebas en cuanto a la
metodologia utilizada para evaluarlas, puede ser necesario y recomendable realizar alguna adaptacion a

(9 Articulo 4, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436 sobre la marca de la UE; articulo 7, apartado 1, letra c), y el articulo 59,
apartado 1, letra a) del Reglamento 2017/1001 sobre la marca de la UE.

(8 Articulo 4, apartado 1, letra d), de la Directiva 2015/2436 sobre la marca de la UE; articulo 7, apartado 1, letra d), y el articulo 59,
apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la UE.

(7 Articulo 4, apartado 1, letra g), de la Directiva 2015/2436 sobre la marca de la UE; articulo 7, apartado 1, letra g), y el articulo 59,
apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la UE.

(8) Articulo 20, letra a), de la Directiva 2015/2436 sobre la marca de la UE; articulo 58, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001
sobre la marca de la UE.

(9 Opinion de la abogada general Sharpston de 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60.

@906/11/2011, T-508/08, Representation of a loudspeaker, EU:T:2011:575, § 75.

@D https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document library/News/cp10/CP10 es.pdf
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las especificidades de las marcas.

3.1.2.1 Bases de datos electronicas

Con el fin de fundamentar, por ejemplo, una solicitud o registro de marca anterior (su existencia, validez,
ambito de proteccion, etc.) en el procedimiento, la parte debe proporcionar pruebas de su presentacion
o registro a los érganos de recurso y a las OPI de los Estados miembros. Por consiguiente, se recomienda
presentar extractos de las bases de datos en linea pertinentes.

Los extractos de las bases de datos deberian aceptarse siempre que su procedencia sea una base de
datos oficial, tal como se explica mas adelante en las recomendaciones.

Ademas, aparte de aportar pruebas fisicas de la justificacion, en los casos en que las pruebas se refieran
a la presentacion o registro de los derechos anteriores, la parte podra basarse formalmente en un
hipervinculo directo o en una direccion URL a las bases de datos oficiales que se indican a continuacion
(en el subcapitulo 3.1.2.8 se facilitan mas detalles: Hipervinculos y direcciones URL).

Recomendaciones:

. Se deberian aceptar extractos de bases de datos en linea si su procedencia es la base de datos
oficial de una de las OPI de los Estados miembros o las bases de datos oficiales mantenidas por
instituciones y organismos de la UE u organizaciones internacionales [por ejemplo, «eSearch Plus»
de la EUIPO o el «Monitor de Madrid» de la OMPI (22)],

. También deberian aceptarse extractos de «TMview»@) como prueba de los registros
internacionales y las marcas solicitadas o registradas en las oficinas participantes, siempre que
contengan los datos pertinentes.

. Cuando el extracto de una base de datos oficial no contenga toda la informacién requerida, la parte
deberd complementarlo con otros documentos de una fuente oficial que muestren la informacion
que falta.

. Respecto de las marcas figurativas, la representacién de la marca debe aparecer en la misma

pagina de un extracto y, de no ser asi, se debe presentar un documento/pagina oficial adicional
gue muestre la imagen. Esta puede ser de la propia base de datos (que reproduce la imagen en
una pagina separada que, cuando se imprime o guarda como PDF, por ejemplo, incluye una
identificacion de la fuente) o de otra fuente oficial (como su publicacion en el boletin oficial).

3.1.2.2 Archivos del sitio web

Los servicios de archivo de sitios web son el proceso de recoger partes de la World Wide Web para
garantizar que la informacién se mantiene en un archivo para futuros investigadores, historiadores y la
sociedad en general. Ademas, los archivos de sitios web, como «WayBack Machine»@4, permiten a los
usuarios ver versiones archivadas de las paginas web a través del tiempo. El contenido de los archivos
de sitios web incluye indicaciones de fechas.

Recomendaciones:

. Las impresiones recuperadas de los archivos de sitios web, como «WayBack Machine», pueden
considerarse como tipos fiables de pruebas en linea @;
. Se recomienda, no obstante, que las impresiones de los archivos de sitios web como «WayBack

@2 Se considera que la version «corta» del extracto es suficiente siempre que incluya toda la informacién necesaria, aunque se
prefiere la versién larga o extendida del extracto de la OMPI ya que contiene todas las indicaciones individuales para cada pais
designado, incluida la declaracién de concesion de la proteccion.

@3 06/12/2018, T-848/16, Deichmann SE v EUIPO, EU:T:2018:884, § 61y 70.

@9 Un archivo digital en linea que captura, gestiona y realiza bisquedas de contenido digital en la World Wide Web y en Internet.
@) Por ejemplo: 19/11/2014, T-344/13, FUNNY BANDS, EU:T:2014:974, § 30-31 (sobre «WayBack Machine»).
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Machine» sean corroboradas por otras pruebas de fuentes alternativas, cuando sea
razonablemente posible obtener esas otras pruebas.

3.1.2.3 Sitios web editables

En general, la fiabilidad de la informacion tomada de sitios web editables, como «Wikipedia» o0 «Acronym
Finder», no debe cuestionarse por el mero hecho de que los usuarios tengan la posibilidad de afiadir
nuevas entradas 9. Sin embargo, puede considerarse que el contenido o la informacién tomada de sitios
web editables, como «Wikipedia» o «Acronym Finder», carecen de certeza ©@. En tal caso, es
aconsejable que otras pruebas corroboren esa informacion.

Cabe sefialar también que la cuestion de la fiabilidad de los sitios web editables, en particular
«Wikipedia», debe tenerse en cuenta a la luz de la evolucién de la jurisprudencia y los avances técnicos.

Recomendaciones:

. El uso de diccionarios, enciclopedias o bases de datos editables y colectivos de Internet como
«Acronym Finder» o «Wikipedia», como base de referencia debe hacerse teniendo debidamente
en cuenta la necesidad de que esa informacién vaya acompafiada de pruebas justificativas o que
la corroboren;

. Sila parte en el procedimiento de recurso desea refutar la informacién de sitios web editables como
«Wikipedia» y «Acronym Finder», se recomienda que se presenten documentos o pruebas
adicionales (29);

. Como alternativa a las bases de datos de Internet como «Acronym Finder», el uso de una
determinada abreviatura por parte de un nimero de comerciantes o consumidores relevantes en
el ambito adecuado de Internet bastara para justificar el uso real de la abreviatura.

3.1.2.4 Sitios web no editables

Las impresiones de los sitios web no editables deben contener una referencia a las fechas y lugares en
gue, por ejemplo, se comercializaron los productos pertinentes o en que se utilizdé el material pertinente
(como el material de promocién presentados en las impresiones, etc.) 29,

Recomendaciones:

. En principio, no es necesario presentar pruebas que lo corroboren cuando se presentan
impresiones o capturas de pantalla (9 de sitios web no editables (a menos gque se contradigan o
se opongan, o cuando falten datos pertinentes, o cuando las pruebas se extraigan de sitios web
no editables propiedad de las partes interesadas).

3.1.2.5 Analisis del sitio web (trafico del sitio web, informes y estadisticas)

El uso de capturas de pantalla para establecer la existencia de un sitio web no establece la intensidad
del supuesto uso comercial de los derechos invocados. Esto puede demostrarse, entre otras cosas, por
un cierto numero de visitas al sitio, los correos electronicos recibidos a través del sitio o el volumen de
negocio generado ®Y, Una clasificacién elevada en términos de visitantes puede ayudar, por ejemplo, a
establecer que una determinada marca, que se repite en el nombre del sitio web de la parte ©¢2 o que de

29 25/09/2018, T-180/17, EM, EU:T:2018:591, § 77.

@7 29/11/2018, T- 373/17, LV BET ZAKLADY BUKMACHERSKIE, EU:T:2018:850, § 98.

29 25/09/2018, T-180/17, EM, EU:T:2018:591, § 78.

@9 12/09/2007, T-164/06, BASICS, EU:T:2007:274, § 50.

9 Una imagen digital creada mediante captura de parte o de la totalidad de la informacién mostrada en una pantalla digital (p. €j., la
pantalla del ordenador, la televisiéon o un dispositivo mévil) en un instante determinado.

(1) 19/11/2014, T-344/13, FUNNY BANDS, EU:T:2014:974, § 29.

©2 14/12/2017, T-304/16, BET 365, EU:T:2017:912, § 66.
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otro modo aparece de forma destacada en dicho sitio web, ha adquirido caracter distintivo por el uso en
los paises en cuestion.

También, pueden tenerse en cuenta otras formas de comunicacion o interaccién con el sitio web.

Ademas, los informes analiticos de los sitios web (incluidos los medios sociales) pueden ser Utiles en el
caso de pruebas relativas, en particular, a las campafias pagadas en linea.

Recomendaciones:

. El trafico del sitio web (3 puede ser un factor para tener en cuenta, por ejemplo, en los casos
relativos al uso efectivo, el caracter distintivo adquirido por el uso o el renombre. Existen varias
opciones para medir el trafico del sitio web, como el nimero de paginas vistas ¢4, el nimero de
visitas a una pagina(3® y el nimero de sesiones ©%, que también pueden cuantificarse utilizando
andlisis web o del sitio web o herramientas similares.

. Es aconsejable que una parte presente un informe completo, no parcial, del analisis del sitio web.
Sin embargo, como norma minima, la parte debe presentar el informe con: el intervalo de fechas,
el numero de usuarios (por ejemplo, usuarios, usuarios nuevos, visitantes nuevos y visitantes
recurrentes), su ubicacién territorial/geogréfica, la duracion media de la sesion y la tasa de

rebote®),

. Si el producto o servicio pertinente tiene una subpagina, la parte también debe proporcionar un
informe analitico sobre esta pagina o que la incluya.

. Para analizar la disponibilidad de la marca o productos y servicios en Internet, se recomienda tener

en cuenta sistemas de etiquetado, etiquetas y enlaces entre términos de blisqueda e imagenes del
pertinente contenido en diferentes plataformas de Internet (38),

o Los indicadores de «popularidad» en las plataformas de medios sociales también se pueden tener
en cuenta al evaluar la disponibilidad del contenido pertinente, como el nimero de personas que
lo ha visto, el nimero de vistas, de clics en la entrada o entradas, de reacciones, de comentarios,
de veces que se ha compartido, de seguidores y de «me gusta».

. En el caso de presentar impresiones o capturas de pantalla de plataformas de medios sociales que
presenten contenidos con «me gusta», vistas, seguidores, etc., la parte también debe presentar un
informe analitico de la plataforma de los medios sociales que muestre la procedencia geogréfica o
territorial de los usuarios que proporcionan «me gusta», vistas, seguidores, etc. (véase también el
subcapitulo 3.1.2.6). Si es pertinente, también es aconsejable mostrar mas informacion sobre los
usuarios, como el sexo, la edad, etc., si puede ser extraida por una parte de una plataforma de
medios sociales determinada o de su herramienta de andlisis.

3.1.2.6 Redes sociales

Se entiende por redes sociales: aplicaciones, programas Yy sitios web en ordenadores o dispositivos
moviles que permiten a las personas comunicarse y compartir informacion en Internet, como blogs y sitios
web de redes sociales.

(3 La cantidad de datos enviados y recibidos por los visitantes a un sitio web.

(% Una visita a una pagina de un sitio web especifico. Si el visitante vuelve a cargar la pagina se contara como otra pagina vista mas.
Si el usuario navega a una pagina diferente y posteriormente regresa a la pagina original, se contara como otra pagina vista.

(9 Una udnica solicitud de archivos en el registro de acceso de un servidor web. Una solicitud a una pagina HTML con tres imagenes
graficas dara lugar a cuatro visitas en el registro: una para el archivo de texto HTML y una por cada uno de los archivos de imagen.
(8 Un periodo de tiempo no especificado durante el cual un usuario esta conectado a un sitio web especifico, de forma continua o
intermitente. La conexion intermitente se incluye en la definicién de una sesién con el fin de descartar la posibilidad de que se efectien
reconexiones y desconexiones multiples deliberadamente con el fin de inflar el nimero de paginas vistas de un sitio.

@7 Una medicion de las sesiones de una sola pagina en la que un usuario visita un sitio web y lo abandona sin ninguna interaccion
adicional (presentado en %).

©8) Un grupo de tecnologias que se utilizan como base sobre la cual se desarrollan otras aplicaciones, procesos o tecnologias. En
informatica personal, se trata del hardware basico (ordenador) y del software basico (sistema operativo) en el que se ejecutan las
aplicaciones de software.
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Alguna de las caracteristicas clave de las redes sociales es que son los propios usuarios los que crean
el contenido y que la difusién de informacién puede ser muy rapida y amplia. Ademas, algunos servicios
de redes sociales ofrecen la posibilidad de recuperar informacion histérica o incluso de buscar contenido.
En algunos casos, el contenido puede estar disponible solo durante un breve periodo de tiempo.

En otros casos, es sabido que las propias paginas de las redes sociales crean un volumen importante de
informaciéon que no puede ser controlado o alterado por el propietario de la cuenta o la pagina, por
ejemplo, la fecha de creacién de la cuenta o informacion sobre la modificacién del nombre de la cuenta
o de la pagina. Por lo tanto, puede considerarse que proviene de un tercero.

Por ultimo, cabe sefialar que las recomendaciones que figuran a continuacién podrian ser aplicables no
solo a los tipos de sitios web mencionados anteriormente, sino también a otros sitios web que no se
abordan especificamente en la practica coman.

Recomendaciones:

. Los extractos de las redes sociales pueden tratarse como fuentes independientes @9 en la medida
en que incluyen informacién creada por las propias plataformas, que no puede ser controlada ni
alterada por el propietario de una pagina/cuenta. Esa informacién puede incluir, por ejemplo, la
fecha de creacidn de la cuenta o informacién sobre la modificacién del nombre de la cuenta/pagina.

. Sin embargo, teniendo en cuenta que algunos contenidos de las redes sociales pueden modificarse
0 mejorarse, se recomienda que las pruebas que incluyan «me gusta», seguidores, vistas, etc., se
corroboren con otras pruebas, en particular, cuando proceda, las cifras de ventas pertinentes a la
marca y el territorio en cuestion.

. Las pruebas extraidas del sitio web de una red social deben presentarse creando una copia
impresa o una captura de pantalla de la informacion pertinente que se muestre.
. Las pruebas presentadas deben mostrar una imagen clara del contenido pertinente (marca,

productos y servicios, etc.), la fecha de su publicacion y la direcciéon URL, asi como su pertinencia
para el tema o la parte pertinente. Ademas, como se describe en el subcapitulo sobre analisis de
sitios web, las impresiones o capturas de pantalla de las plataformas de las redes sociales deben
presentarse junto con los informes del andlisis, que también muestran la procedencia
geografica/territorial de los usuarios que proporcionan «me gusta», vistas, seguidores, etc. (véase
también el subcapitulo 3.1.2.5).

. En el caso de la presentacion de pruebas relativas a la comercializacion de influentes, la parte
debe proporcionar la informacién principal relativa a un influente, por ejemplo, la ubicacion
geografica de dicho influente y el gasto publicitario correspondiente, ya que puede ser pertinente
para evaluar las pruebas. También debe mostrar los resultados de una campafia de seguidores,
por ejemplo, presentando el volumen de ventas por pais realizado a través de una direccién o
cédigo URL dedicado a la persona influente.

. La informacion relativa a la finalidad y las principales caracteristicas del sitio web de las redes
sociales en cuestidn podria ser pertinente para evaluar la disponibilidad del contenido.

3.1.2.7 Sitios web para compartir videos y fotografias

El contenido pertinente de los procedimientos de marcas puede divulgarse compartiendo imagenes y
videos en Internet.

En cuanto a la fecha pertinente, sera la fecha en que:
. una imagen o un video ha sido realmente visto; o
. se encuentra disponible para su visualizacién o descarga, por ejemplo, en una plataforma en linea.

Esta informacion puede obtenerse a través de informes analiticos. En los subcapitulos 3.1.2.5y 3.1.2.6

9 24/10/2017, T-202/16, coffeeinn, EU:T:2017:750, § 51.
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se describen mas detalles.

Si bien una imagen se representa nhormalmente en una copia impresa 0 en una captura de pantalla, el
modo de presentar las pruebas contenidas en el video puede variar. Se podria presentar el propio video
como prueba (p. €j., como archivo), o solo capturas de parte(s) pertinente(s) donde se presente el
contenido.

Cabe destacarse que presentar solo un hipervinculo o direccion URL del video no seria suficiente puesto
gue su contenido se puede eliminar o modificar. Debe estar acompafiado por las impresiones o las
capturas pertinentes del contenido en dicho video.

Recomendaciones:
. Cuando se presente el propio video, debe facilitarse informacién sobre cuando y dénde se puso a

disposicion del publico (p. €j., pruebas como copias impresas del momento en que el video se
colgé en las redes sociales o de cuando el video aparecié como anuncio en un sitio web).

. Cuando se presenta el video, se recomienda indicar el instante exacto (minutos, segundos) en el
gue se puede ver la marca, los productos y servicios u otros contenidos relevantes en el video.
. Cuando no exista otra fecha que indique la publicacién de un determinado contenido en Internet,

los comentarios realizados por los usuarios pueden servir como prueba, siempre que estén
fechados y sean creibles.

. Debe facilitarse la informacién sobre la fuente que contiene las imagenes o los videos.

. Es aconsejable presentar informacion adicional o un informe analitico sobre el nimero de vistas
gue realmente recibe el video (por ejemplo, proporcionar pruebas como impresiones de un sitio
web para compartir videos), el intervalo de fechas y la procedencia geogréafica/territorial de los
espectadores. Si procede, también es aconsejable mostrar mas informacién sobre los
espectadores, como el sexo, la edad, etc., si se puede extraer de una determinada plataforma o
de su herramienta de analisis.

3.1.2.8 Hipervinculos y direcciones URL

Con un numero limitado de excepciones, los hipervinculos o las direcciones URL en si no pueden
considerarse pruebas suficientes. Deben complementarse con pruebas adicionales. Esto es debido a que
la informacién accesible a través de un hipervinculo o una direccién URL puede ser modificada o incluso
eliminada posteriormente. Ademas, puede resultar dificil identificar el contenido pertinente (la marca, la
fecha de publicacién, etc.).

Recomendaciones:

. Deberia aceptarse el uso de un hipervinculo o direccién URL directos a la base de datos oficial de
una de las OPI de los Estados miembros, las bases de datos oficiales mantenidas por las
instituciones y organismos de la UE o las organizaciones internacionales (tal como se describe en
el subcapitulo 3.1.2.1 supra). Sin embargo, en caso de que la parte se base en este tipo de pruebas
en linea, debera declararlo explicitamente y la fuente en linea debera estar claramente identificada.

. Con excepcion de los hipervinculos y las direcciones URL de las bases de datos anteriores, cuando
se presente la direccion URL o un hipervinculo, también debera facilitarse una impresiéon o una
captura de pantalla de la informacion pertinente contenida en el mismo.

Cabe destacar que, aun cuando las partes declaren y utilicen oficialmente un hipervinculo o una direccién
URL directos a la base de datos oficial, como se ha descrito anteriormente, deben tener la obligacion de
comprobar que las fuentes en linea reflejen la informacion pertinente mas exacta y actualizada.

Ademas, en caso de que la parte siga presentando pruebas fisicas sin revocar oficialmente su declaracion
anterior de utilizar un hipervinculo o una direccion URL, en caso de que exista una contradiccion entre
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las pruebas en linea y las pruebas fisicas, deberia prevalecer la prueba mas reciente y actualizada.

3.1.2.9 Plataformas de comercio electronico

Numerosos sitios web actuales estan dedicados a varias formas de comercio electrénico, como la venta
al por menor en linea, las subastas en linea y los mercados en linea.

En cuanto a la fecha pertinente, las plataformas de comercio electrénico “9 indican muy a menudo la
fecha en que, por ejemplo, el producto concreto que lleva una marca (o los servicios ofrecidos con esa
marca) estuvo disponible para la venta por primera vez. Esta informacién contenida en los impresos o las
capturas de pantalla puede ser pertinente para establecer, entre otras cosas, la prueba de uso o el
caracter distintivo adquirido por el uso.

Ademas, la referencia especifica del producto o servicio, por ejemplo, un nombre o un cédigo, puede ser
Gtil para vincular la informacion sobre ese producto o servicio con aquella incluida en otras pruebas (por
ejemplo, la fecha de la primera venta).

Las pruebas procedentes de plataformas de comercio electrénico podrian tener valor probatorio incluso
en ausencia de la representacién de la marca o los productos/servicios, siempre que se pueda vincular
un numero de referencia que identifique la marca, el producto o el servicio concretos.

Sin embargo, cabe indicar que algunas plataformas de comercio electronico mantienen la misma fecha
«disponible desde» e incluso el mismo nimero de referencia en las nuevas versiones de un
producto/servicio, que pueden incluir una marca diferente o estar incluida en la misma.

Recomendaciones:

. Es aconsejable que la parte incluya impresiones de las resefias que los usuarios han dejado
después de comprar el producto o de solicitar el servicio en una plataforma de comercio electrénico
determinada, ya que esta informacion podria ser (til para establecer la fecha pertinente de
publicacién del contenido.

. Una referencia especifica que identifique el producto o servicio pertinente puede servir como
vinculo entre la informacién mostrada en la plataforma de comercio electrénico (p. ej., producto
gue lleve la marca, etc.) y la informacién contenida en las otras pruebas (p. €j., fecha de la venta).

3.1.2.10 Aplicaciones

Una parte considerable de la actividad en linea conlleva el uso de aplicaciones “9, por ejemplo, ventas
minoristas en linea, subastas en linea, redes sociales, mensajeria instantanea, etc. Por consiguiente,
este medio también se tiene en cuenta en este subcapitulo.

Cabe sefalar que algunos sitios web también tienen una versién para aplicaciones “2.

Por lo que respecta a la publicacion de contenido pertinente en Internet, las aplicaciones y los sitios web
pueden proporcionar ese mismo contenido pertinente (es decir, fecha, marca, productos y servicios, etc.)
de manera relativamente similar. Asi pues, la principal diferencia entre las aplicaciones y los sitios web
no reside en el contenido propiamente dicho, sino en el modo de presentar la informacion pertinente.

“0) plataformas de comercio electrénico: plataformas de Internet que facilitan las transacciones en linea de productos y servicios
transfiriendo informacion y fondos a través de Internet.

@1 Un programa o grupo de programas disefiado para el usuario final. Pueden ser programas de bases de datos, reproductores
multimedia, procesadores de textos, navegadores web, hojas de calculo y otras aplicaciones. Estan disefiados para realizar
actividades, tareas o funciones coordinadas.

@2 Version (movil) de la aplicacion: Un tipo de software para la aplicacion disefiado para funcionar en un dispositivo movil, como un
teléfono inteligente o una tableta, cuyo objetivo suele ser prestar a los usuarios servicios similares a los ofrecidos en los ordenadores
personales.
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Demostrar la publicacién de contenido pertinente en las aplicaciones que no tienen una versién en un

sitio web puede resultar oneroso, especialmente debido a:

- la dificultad para obtener pruebas de que el contenido pertinente ha sido publicado a través de una
aplicacién cuando la informacion mostrada es temporal y puede no ser recuperable transcurrido
un cierto periodo de tiempo;

- la limitada capacidad de los servicios de archivo web para capturar datos histéricos de las
aplicaciones;

- las limitadas posibilidades de crear una version impresa de la informacién mostrada en las
aplicaciones.

Recomendaciones:

. Si la aplicacion en cuestion dispone de una version web, es recomendable extraer la informacion
pertinente del sitio web;

. Si no se dispone de version web, puede utilizarse una captura de pantalla de un dispositivo movil
con fines probatorios;

. Cuando la informacion pertinente se presenta en una captura de pantalla extraida de una

aplicacién, se considera que la fecha de publicacién del contenido pertinente es la fecha en que se
realizé la captura de pantalla, a no ser que se pueda establecer una fecha pertinente anterior a
partir del contenido de la propia captura de pantalla o de cualquier otro medio de prueba;

. Cuando se evallan las pruebas de publicacion de contenido pertinente de ciertas aplicaciones (por
ejemplo, las utilizadas para realizar compras, los medios sociales, etc.), la informacién relativa a la
finalidad y las principales caracteristicas de la aplicacién en cuestion puede ser pertinente para
evaluar las pruebas.

3.1.2.11 Metadatos

Las pruebas de la publicacion del contenido pertinente en Internet pueden construirse a travées del analisis
de los metadatos 3 [o datos EXIF 44, véase la indicacion «C» en el ejemplo 2 que se muestra mas
adelante] que estan integrados, por ejemplo, en imagenes, videos y sitios web. Por ejemplo, una imagen
puede incluir informacién sobre si misma, como el autor, la fecha en que se cre6 o maodificé o el lugar
donde se tomo (véanse las indicaciones «A», «B» y «C» en los ejemplos 1y 2 que figuran a continuacion).

Hay diferentes formas de obtener metadatos. Dependiendo del dispositivo (como un teléfono inteligente
o una camara digital) y del lugar en que se haya guardado el archivo pertinente, puede ser posible acceder
a los metadatos seleccionando simplemente la opcién de «informacién» en la propia imagen o utilizando
un software mas especializado (es decir, visores de metadatos). El tipo de metadatos que se puede
extraer depende del modo en que el dispositivo haya almacenado el archivo y de sus capacidades.

“3) Los datos utilizados para describir el contenido de un determinado elemento (p. ej., una fotografia, una imagen, un video o un
libro electrénico).

@4 Datos EXIF (formato de archivo de imagen intercambiable): una especificacion para formatos de imagenes, sonido y etiquetas de
metadatos utilizados por las camaras digitales (incluidos los teléfonos inteligentes), escaneres y otros sistemas de tratamiento de
imagen y archivos de sonido grabados por camaras digitales.
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Metadatos extraidos de una fotografia realizada con una camara digital

Basic Image Information

Target file: Alicante_EUIPOB.JPG & 2 # 14 Extracted 640 x 480 74-kilobyle "MakerNotes :Previcutzage”

JPG Displayed here at 70% width ('/;, the area of the original)
Camera: | Olympus VG170 1

Lens: 4.7 mm
(Max aperture 122.8) (shot wide open)

Exposure: | Auto exposure, Creative (Slow speed), /1,000 sec, f/2.8, ISO 80

Flash: | Auto, Did nol fica
e: December 1, 2018 11:41.04AM (timezone not speci
(3 months, 10 days, 20 hours, 14 minutes, 12 seconds ago, assuming
timezone of US Pacific) "
File: 4,288 x 3,216 JPEG (13.8 megapixels)

L 3,192,962 bytes (3.0 megabytes)
Color WARNING: Color space tagged as sRGB, without an embedded
Encoding: | color profile. Windows and Mac browsers and apps treat the

colors randomly.

Images for the web are most widely viewable when in the sRGB color space
and with an embedded color profile. See my Introduction to Digital-image Color
Spaces for more information.

Click image to isolate; click this text 1o show histogram

Ejemplo 1

Metadatos extraidos de la imagen de un teléfono inteligente

Camera
ZTe
Model ZTE BLADE V7
| B
Aperture 22

FocalLength  3.5mm

1SO Spood 18
Flash No Flash Latitude 38.314113 North

GPS

0.517572 West

Alitude 98 m Above Sea Level data

EXIF

DateTimeOriginal 2019:02:19 15:45:02

< CreateDate 2019:02:19 15:45:02

Ejemplo 2
Recomendaciones:
. Cuando se presenten metadatos con fines probatorios, se recomienda facilitar la informacién que

explique el modo en que se ha obtenido, el tipo de informacién que se ha extraido, asi como la
fuente de la que se ha tomado.
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3.1.2.12 Factores que pueden afectar a la accesibilidad a la informacion en Internet

Al presentar pruebas en linea, también deben tenerse en cuenta las siguientes restricciones:
- contrasefias y pagos;

- dominio de nivel superior (“9;

- posibilidad de busqueda “9);

- bloqueo geogréfico “7.

Las cuestiones relativas a las posibilidades de busqueda y el bloqueo geogréafico se presentan en la
Practica comun PC10 - Criterios para evaluar la divulgacion de dibujos y modelos en Internet. A
continuacion, se presentan otras recomendaciones.

Recomendaciones:

. En general, ni la restriccién del acceso a un circulo limitado de personas mediante proteccién con
contrasefa, ni la exigencia de pago por acceso deben impedir que se presenten como prueba
copias impresas o capturas de pantalla de dichos sitios web o aplicaciones protegidos. No
obstante, la disponibilidad de contenido pertinente podria depender de las circunstancias
especificas de un caso concreto.

o Los dominios de nivel superior, en principio, no deberian afectar a la posibilidad de encontrar una
marca u otro contenido pertinente en Internet. Sin embargo, podrian servir como una indicacién de
gué consumidores tenian mas probabilidades de acceder a un determinado sitio web. Por ejemplo,
si un dominio de nivel superior fuera el de un Estado miembro de la UE, seria mas probable que
los consumidores de ese Estado miembro o, en términos mas generales, de la UE hubieran tenido
conocimiento del contenido de esa pagina web, teniendo también en cuenta la lengua utilizada.

3.1.3 Verosimilitud, veracidad y fiabilidad de las pruebas y criterios para su apreciacion

A efectos de la practica comin PC12, la autenticidad y la veracidad de las pruebas deben significar que
estas no se falsifican, no se modifican posteriormente, no se alteran ni se tergiversan.

En general, se otorga a cada elemento de prueba una ponderacion adecuada en funcién de su valor
probatorio. Por consiguiente, cabe subrayar de nuevo que las recomendaciones que siguen no se refieren
a la apreciacion del valor probatorio de las pruebas. Solo presentan un enfoque comudn respecto a los
pasos anteriores, es decir, elementos que pueden analizarse para comprobar inicialmente si las pruebas
en cuestion son auténticas.

Recomendaciones:

. Al apreciar la autenticidad y la veracidad de las pruebas, debe tenerse en cuenta, inter alia:
0] la persona de la que proceden las pruebas y la capacidad de la persona que aporta las
pruebas o su origen (es decir, el origen de las pruebas);
(i) las circunstancias de su elaboracion;
(i)  su destinatario;
(iv)  si, a partir del contenido, parecen razonables y fiables “9).

. Las pruebas que incluyan una fecha u otros elementos afiadidos a posteriori (por ejemplo, fechas

@9 E| dltimo segmento de un nombre de dominio o la parte que sigue al simbolo «punto». Hay un nimero limitado de sufijos
predefinidos que representan un dominio de nivel superior. Ejemplos de dominios de nivel superior: .com — negocios
comerciales;.gov — agencias gubernamentales;.edu — instituciones educativas.

“8) |_a posibilidad de encontrar un sitio web introduciendo términos de bisqueda en un motor de blisqueda o a través de otros medios.
@7 Una forma de seguridad utilizada en servidores de correo electrénico, servidores web y cualquier otro servidor de Internet para
restringir el acceso al contenido por razon de la situacién geogréfica del usuario. La ubicacion del usuario se determina comprobando
su direccion IP (pais) o serie de direcciones que se consideran indeseables u hostiles.

8) 15/12/2005, T-262/04, Three-dimensional trade mark in the shape of a lighter, EU:T:2005:463, § 78; 25/04/2018, T-312/16,
CHATKA, EU:T:2018:221, § 50.
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manuscritas en documentos impresos) pueden dar motivos para dudar de su autenticidad y
veracidad;

. El examen de todos los elementos de prueba debe incluir asimismo la comprobaciéon de la
existencia de incoherencias en los elementos de prueba presentados.

3.2 Determinacion de la fecha pertinente de las pruebas

A la hora de evaluar las pruebas, es importante determinar la fecha del documento o del elemento de
prueba. Asimismo, los érganos de recurso y las OPI de los Estados miembros y las partes en el
procedimiento deben tener en cuenta la fecha y el plazo pertinentes y su importancia en determinados
procedimientos (por ejemplo, en el caso de la demostracién de la prueba del uso, el caracter distintivo
adquirido o la notoriedad). Sin embargo, demostrar la fecha pertinente a veces puede plantear una serie
de problemas, por ejemplo, cuando en las pruebas no se indique ninguna fecha o cuando se trate de
pruebas en linea.

Por tanto, en este capitulo se explica como determinar la fecha pertinente de las pruebas en el caso de:
documentos y muestras, pruebas en linea y estudios de mercado.

3.2.1 Prueba documental: determinaciéon de la fecha de los documentos

Como se explica en el subcapitulo 3.1.1 de la practica comun PC12, una parte puede presentar diferentes
medios de prueba para determinar el mismo hecho. Ademas, un examen global de estos elementos de
prueba implica que deben evaluarse a la luz de los otros.

Como norma general, en el caso de los documentos, los formatos impresos, los informes anuales
auditados, etc. deberan llevar una fecha clara. En caso contrario, la parte deberd presentar pruebas
adicionales. Lo mismo sucede si es habitual en un determinado sector del mercado que las muestras de
los propios productos no lleven indicaciones de tiempo. En la mayoria de los casos, las fotografias de las
muestras fisicas necesitarian pruebas justificativas para la determinacién de una fecha pertinente.

Recomendaciones:

o La fecha de la prueba debe indicarse claramente en la propia prueba.

. El material presentado sin indicacién de fecha puede, en el contexto de una evaluacion general,
conservar su pertinencia y tenerse en cuenta junto con otras pruebas presentadas por la parte que
estén datadas “9).

3.2.2 Pruebas en linea: herramientas para determinar la fecha pertinente

En el capitulo anterior sobre los medios y el origen de las pruebas se explican inter alia los aspectos que
deben tenerse en cuenta al abordar distintas fuentes en linea.

A su vez, en este subcapitulo (3.2.2) se ofrece una lista no exhaustiva de herramientas que pueden
ayudar a determinar la fecha de publicacién de determinados contenidos en Internet.

En este contexto, pueden utilizarse las siguientes herramientas para determinar la fecha pertinente:

. motores de busqueda y servicios de archivo de sitios web;
. sellos de tiempo generados por ordenador;
o herramientas de informética forense.

No obstante, el uso de las herramientas antes mencionadas por las partes en el procedimiento y sus
representantes no es obligatorio. Estos pueden recurrir a otras opciones (por ejemplo, certificado

@9 17/02/2011, T-324/09, FRIBO, EU:T:2011:47, § 33.

Practica Comun 19



. "EUIPN

« e EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK

Pruebas en los procedimientos de recurso relativos a marcas

notarial) o herramientas en linea. La cuestién de su evaluacion queda siempre a discrecién de los érganos
de recurso y de las OPI de los Estados miembros.

Las recomendaciones que siguen se basan en la practica comin PC10 - Criterios para evaluar la
divulgacién de dibujos y modelos en Internet.

3.2.2.1 Fechas facilitadas por motores de blusqueda y servicios de archivo de sitios web

La fecha de divulgacion puede determinarse utilizando los datos pertinentes facilitados por motores de
busqueda ©9 y servicios de archivo de sitios web.

Los motores de blusqueda permiten a los usuarios buscar informacién dentro de un intervalo de tiempo
especifico (véase la indicacion «A» en el ejemplo 3 que figura a continuacioén) ®b. Los resultados
obtenidos pueden constituir una indicacion preliminar de la fecha en la que el contenido correspondiente
se ha hecho publico en linea.

No obstante, para poder probar la publicacion de un contenido concreto, la fecha pertinente debe
corroborarse aportando més informacién, a ser posible, las fechas que figuran en los contenidos de los
sitios web concretos enumerados en los resultados de busqueda

0 programas informaticos que buscan informacion en Internet que contiene determinadas palabras clave.

61 Algunos motores de blsqueda guardan temporalmente en la caché (o almacenan de informacion) el contenido del sitio web. Para
ello, utilizan un programa denominado «arafia web» o «rastreador web», que inspecciona Internet, visita todos los sitios web posibles
y almacena informacion (como la publicacion o la fecha de creacion del sitio o su contenido) sobre esas paginas web en un indice.
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Ejemplo 3

Debido a las limitaciones mencionadas a continuacion, debe confiarse con ciertas reservas en los
motores de blusqueda. En primer lugar, cuando se busca dentro de un intervalo de tiempo (véase la
indicacion «A» en el ejemplo 4), la fecha obtenida puede no ser necesariamente la fecha de publicacion
del contenido pertinente (véase la indicacion «C» en el ejemplo 4), sino la fecha en que la herramienta la
almacené en la caché o capturé el sitio web (véase la indicacion «B» en el ejemplo 4). En segundo lugar,
los contenidos de un sitio web que muestran informacion/contenido pertinente pueden no referirse a la
fecha mostrada, sino a la versiébn mas reciente de dicho sitio web.
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Al entrar en el sitio web que contiene la imagen, descubre que la fecha de divulgacién de la

imagen es el 23 de marzo de 2016.

Ejemplo 4

Asimismo, los servicios de archivo de sitios web (como la «WayBack Machine») pueden convertirse en
una valiosa herramienta para probar la fecha de publicacion de un determinado contenido en Internet.

Estos servicios facilitan acceso a sitios web archivados o a partes de estos tal y como se encontraban en
un momento determinado («capturas») (véase la indicacién «A» en el ejemplo 5 que figura a
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continuacion). Es mas, los archivos de los sitios web también ofrecen la posibilidad de verlos y navegar
por ellos.

Sin embargo, al evaluar las pruebas obtenidas de los servicios de archivo de sitios web cabe tener en

cuenta los siguientes aspectos:

- Acceso limitado al contenido del sitio web. Por ejemplo, puede no ser posible archivar el contenido
gue esta protegido por contrasefia o los propietarios de los sitios web pueden bloquear los sistemas
de archivo para evitar que se acceda a sus contenidos [es decir, exclusion de robots 2],

- Archivado incompleto o parcial del contenido del sitio web.

- Eliminacién de contenido. Los propietarios de los sitios web tienen derecho a solicitar la eliminacion
del contenido archivado.

- Actualizaciones esporadicas. Los sitios web no se archivan cada vez que se actualizan o se
modifican, sino solo cuando los robots rastreadores de un sitio web®3 |os visitan. Esto, a su vez,
depende de la popularidad del sitio web.

-

-
B T

Ford Model T

INTERNET ARCHIVE

P 1 P ———
. Collections - Summary - Site Map

Saved 379 times between July 8, 2004 and

L F -‘.ll.l -l m -J..n.h--.l.

2001 2002 2003 2004 2005 0O 2007 2004 2000 2030

JANUARY 1, 2015

Wiere oA

Ford Model T

Ejemplo 5
Recomendaciones:
. El resultado de las busquedas por medio de los servicios de los motores de blsqueda debe
tomarse con reservas.
o Es importante tener en cuenta que, cuando se navega por el sitio web archivado, las diferentes

®2 Un estandar utilizado por los sitios web para comunicarse con las arafias web y otros robots web. El estandar de exclusion de
robots informa al robot del sitio web de qué &reas de un sitio web no conviene procesar o escanear.

63 Un bot de Internet que inspecciona de forma sistematica la World Wide Web, normalmente con fines de indexacion web.
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partes de dicho sitio pueden referirse a distintas fechas.

. Para probar la publicacién del contenido pertinente en Internet, se recomienda utilizar servicios de
archivo de sitios web en lugar de servicios de motores de bisqueda.
. Para probar la publicacion de un contenido concreto en Internet, la fecha pertinente debe

corroborarse con pruebas adicionales.

3.2.2.2 Informacion sobre el sello de tiempo de tiempo generado por el ordenador

Un sello de tiempo electrénico ¢4 asigna un instante exacto a un archivo, un mensaje, una transaccion,
una imagen, etc., y asi aporta una prueba de que el contenido existié en algln instante concreto.

Existen varios servicios que proporcionan sellos de tiempo 9. Algunos de ellos tienen el reconocimiento
de la Comisién Europea de que cumplen los requisitos previstos en el Reglamento (UE) n.° 910/2014 (56),
Los prestadores de dichos servicios pueden emitir sellos cualificados de tiempo electrénicos 7).

La Comisién Europea ha hecho publica la lista europea de proveedores de servicios de sellado cualificado
de tiempo electrénico 48),

Un sello cualificado de tiempo emitido por un Estado miembro seré reconocido como tal en todos los
Estados miembros. Ademas, disfruta de una presuncién de exactitud de la fecha y hora que indica y de
la integridad de los datos a los que la fecha y hora estén vinculadas ©9,

El sellado de tiempo puede proteger el contenido que aparece en una captura de pantalla o en una copia
impresa (véase las indicaciones «A» en los ejemplos 6 y 7 que se muestran méas adelante) frente a la
posibilidad de que posteriormente se modifique o elimine de su fuente original. Asimismo, este tipo de
pruebas no estan sujetas a ninguna limitacién territorial.

Cuando se solicita un sello de tiempo para un sitio web especifico, el servicio proporcionara un certificado
gue compruebe el contenido que se ha sellado (como la direcciéon URL vy la fecha), todo relacionado con
ese sitio web en el instante en que se emiti6 el sello de tiempo (véase la indicacion «A» en el ejemplo 7
y las indicaciones «A» y «B» en el ejemplo 8 que figura a continuacion).

Tanto los sitios web estaticos como las sesiones de navegacion pueden sellarse para dar fe del tiempo.

Cuando se sellan los sitios web estéticos, en términos generales, el servicio de sellado de tiempo emite
un certificado digital en el que figura el contenido visible en una URL especifica en un momento
determinado, especificando la fecha y hora exactas. Este tipo de sello de tiempo sirve para garantizar
gue la captura de pantalla presentada no se ha modificado, ya que el certificado, que esta firmado y
sellado digitalmente, incluye la informacién visual facilitada por la URL y el c6digo HTML que se adjuntan
al certificado.

4 Datos en formato electrénico que vinculan otros datos en formato electronico con un instante concreto, aportando la prueba de
que estos Ultimos datos existian en ese instante (articulo 3, apartado 33, del Reglamento elDAS). Algunos de los servicios de sellado
de tiempo estan basados en la tecnologia de cadena de bloques.

9 Una secuencia de caracteres o informacion codificada que identifica cuando ha tenido lugar un suceso determinado, con indicacion
de la fecha y la hora del dia.

6 Reglamento (UE) n.° 910/2014 relativo a la identificacion electrénica y los servicios de confianza para las transacciones
electronicas en el mercado interior (Reglamento elDAS).

67 Un sello de tiempo electronico que cumple con los requisitos que se establecen en el articulo 42 del Reglamento elDAS, a saber,
que: a) vincula la fecha y la hora con los datos de forma que se elimina razonablemente la posibilidad de modificar los datos sin que
se detecte; b) se basa en una fuente de informacién temporal vinculada al Tiempo Universal Coordinado (sistema unificado y
gestionado internacionalmente de relojes atémicos que combina la Hora Media de Greenwich).

©8) Lista de confianza: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/# proveedor de servicios de sellado cualificado de tiempo electrénico
(proveedores cualificados de servicios de confianza): Un proveedor de servicios de confianza que emite y mantiene certificados
digitales ademas de crear y validar firmas electrénicas. El proveedor de servicios de confianza dispone de la cualificacion de
supervision y su intervencion es un requisito obligatorio en la UE y en Suiza para regular los procedimientos de firma electrénica.

©9 Articulo 41 del Reglamento elDAS.
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Sellado de tiempo de un sitio web estatico
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Sellado de tiempo de un sitio web estatico: el certificado
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Ejemplo 7
Con sello de tiempo

El sellado de tiempo de las sesiones de navegacion (o «paginas web dinamicas») permite a los usuarios
poner un sello de tiempo a varias capturas de pantalla o grabar un video de una sesién de navegacion
web, que se acredita mediante un certificado firmado y sellado que contiene la informacién del video y
las capturas de pantalla realizadas durante la sesion de navegacion (véanse las indicaciones «A» y «B»

en el ejemplo 8 siguiente).
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Sellado de tiempo de una sesién de navegacion
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Ejemplo 8
Recomendaciones:
. Se recomienda utilizar el sellado de tiempo como medida de precaucién para proteger la prueba
de la publicacién del contenido concreto.

. Cuando se precisen varios pasos para obtener las pruebas pertinentes, se recomienda sellar toda

la sesion de navegacion.
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3.2.2.3 Herramientas de informéatica forense

Las herramientas de informéatica forense 9 se utilizan para adquirir pruebas generadas por medios
digitales e informaticos. Algunas estan dirigidas a usuarios no expertos y estan disponibles gratuitamente
en Internet.

Estas herramientas pueden emplearse, en particular, para extraer informacion relativa a la fecha
pertinente que puede constar en las imagenes, videos o la programacion utilizada para crear un sitio web
(es decir, los metadatos). Estos datos pueden utilizarse para probar la publicacion de contenidos
concretos en Internet.

Las herramientas de informatica forense también pueden emplearse para hacer capturas de entradas e
imégenes de los medios sociales.

Recomendaciones:

. Cuando se empleen herramientas de informatica forense para obtener pruebas, se recomienda
facilitar informacion que explique el funcionamiento de la herramienta, el modo en que se ha
obtenido la informacion y el tipo de informacién que se ha extraido, asi como el contenido del que
se ha tomado, y la fecha y la hora a las que se obtuvo la informacién.

3.2.3 El periodo y los plazos de un estudio de mercado

Por lo que respecta a los estudios de mercado, se plantea la cuestion de cual debe ser el periodo de
tiempo reflejado en el estudio: el periodo anterior a la fecha de presentaciéon, el momento del
procedimiento, después de la fecha de presentacion, etc. Por consiguiente, la parte debera tener en
cuenta las recomendaciones que se indican a continuacion.

Recomendaciones:

. El periodo del estudio debe ser pertinente para el periodo en el que surgié la queja, ya que el
estudio seria entonces util para determinar, por ejemplo, el reconocimiento de una marca concreta.

No obstante, un estudio compilado algin tiempo antes o después de la fecha correspondiente podria
contener indicaciones utiles, aunque su valor probatorio puede variar dependiendo de si el periodo que
abarca es mas o menos préoximo a la fecha correspondiente 1),

3.3 Formas de presentar las pruebas

La responsabilidad de ordenar las pruebas recae en las partes en el procedimiento. Asimismo, la
presentacion de pruebas debe ser suficientemente clara y precisa para que la otra parte pueda ejercer
su derecho de defensa y los érganos de recurso o las OPI de los Estados miembros puedan realizar su
examen. Teniendo en cuenta lo que antecede, la practica comudn incluye recomendaciones sobre la
presentacion y la estructura de las pruebas, sus formatos, tamafio y volumen aceptables, asi como un
indice de anexos.

También, contiene directrices para las asociaciones de usuarios, las partes y sus representantes sobre

9 Herramientas que ayudan a los investigadores a obtener pruebas de ordenadores y a identificar, conservar, recuperar e investigar
la informacién pertinente en linea con normas forenses digitales.

61 Por ejemplo: 12/07/2006, T-277/04, VITACOAT, EU:T:2006:202, § 38: «[...] debe destacarse, para empezar, que para poder
beneficiarse de un caracter distintivo superior debido a la notoriedad de que goza en el mercado, una marca anterior debe, en
cualquier caso, ser conocida entre el publico en la fecha de presentacion de la solicitud de marca o, en su caso, en la fecha de
prioridad invocada en apoyo de dicha solicitud [...]. Sin embargo, no cabe excluir a priori que un estudio elaborado algun tiempo antes
o después de dicha fecha pueda contener indicaciones Uutiles, teniendo en cuenta no obstante que su valor probatorio puede variar
en funcién de que el periodo que cubra sea mas o menos proximo a la fecha de presentacion o la fecha de prioridad de la solicitud
de marca de que se trate».
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cémo concebir y realizar un estudio de mercado que se va a presentar como prueba en los procedimientos
sobre marcas, asi como una lista de comprobacion, que los 6rganos de recurso y las OPI de los Estados
miembros pueden utilizar como herramienta de apoyo en la toma de decisiones al abordar los estudios.

Ademas, el capitulo presenta un estandar minimo para declaraciones juradas y testimonios.

3.3.1 Presentacién de pruebas: formatos, tamafio y volumen aceptables

Teniendo en cuenta determinadas diferencias entre los tipos de presentaciones, a efectos de la presente
practica comun, se han creado cinco grupos de recomendaciones para: (i) todos los tipos de
presentaciones, (ii) presentaciones en papel, incluidas las presentaciones de cualquier elemento fisico,
(ii) presentaciones electrénicas, (iv) presentaciones por fax y (v) soportes de datos.

No obstante, debe subrayarse que la presentacién electronica, cuando sea posible, sigue siendo el medio
preferido para realizar presentaciones y presentar pruebas. Asimismo, la parte o su representante debera
comprobar siempre con antelacién qué tipos de presentaciones admite el drgano de recurso pertinente o
la OPI del Estado miembro. Por ejemplo, es posible que algunos no usen papel o no acepten
presentaciones por fax.

3.3.1.1 Todos los tipos de presentaciones

Solo deben presentarse como anexos los elementos de prueba mencionados en una presentacion y
referidos en un indice de anexos.

La parte que presenta las pruebas debe considerar los siguientes aspectos clave de una presentacion
estructurada de pruebas relativas a todos los tipos de presentaciones.

Recomendaciones:

. Las pruebas deben incluirse en los anexos de una presentacion, que deben enumerarse
correlativamente, por ejemplo: anexo 1, anexo 2, etc.

. Cada anexo debe diferenciarse claramente, por ejemplo, con una pagina de portada especifica o
marcando como anexo 1, anexo 2, etc., en la parte superior de la primera pagina de pruebas.

. Si es posible, cada presentacion de pruebas escritas (es decir, dentro de cada anexo) debera
paginarse.

. Las pruebas deben ir acompafiadas de un indice de anexos (descrito en el subcapitulo 3.3.2.1).

. La parte deberda incluir en sus presentaciones una explicacién de lo que presenta o pretende
demostrar cada uno de los elementos de prueba.

. Cada referencia hecha en la presentacion a las pruebas aportadas debe indicar el nimero de

anexo pertinente tal y como aparece en el indice de anexos (descrito en el subcapitulo 3.3.2.1,
més adelante).

. Ademas, si la parte se refiere a pruebas adjuntas en una presentacién diferente, esto debe
indicarse claramente (por ejemplo, el anexo 3 de la exposicidon de motivos).

. En caso necesario, deberan incluirse la fecha y la firma en cada pagina o presentacion de pruebas,
con arreglo al procedimiento de cada 6rgano de recurso u OPI de los Estados miembros.

. Si en un mismo elemento de prueba se presentan varias marcas, productos y servicios o fechas,
deberd indicarse claramente la informacion pertinente.

. Si los originales contienen elementos de color pertinentes para el expediente (por ejemplo, un

certificado de registro (2 o pruebas de uso efectivo), las pruebas deben presentarse en color.

Las partes en el procedimiento de apelacién deben considerar detenidamente la cantidad de pruebas que
deben presentar para determinar y demostrar los hechos pertinentes. Deben seleccionar cuidadosamente

2 25/10/2018, T-359/17, ALDI, EU:T:2018:720, § 45-57; 27/03/2019, T-265/18, Formata, EU:T:2019:197, § 48-53.
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las pruebas presentadas en el procedimiento en vista de su cantidad y calidad, y evaluar racionalmente
la cantidad de pruebas y su valor probatorio. Por tanto, las partes en el procedimiento deberan tener en
cuenta los puntos que se exponen a continuacion.

Recomendaciones:

. Si, en un caso concreto, solo es pertinente una parte de la prueba (por ejemplo, la portada y
algunas paginas del interior), la parte debe presentar Gnicamente las paginas/partes pertinentes.
. Sin embargo, previa solicitud, debera aportarse una versién integra/completa de las pruebas.

3.3.1.2 Presentaciones en papel, incluidos los elementos fisicos
En el caso de una presentacion en papel, se recomiendan las siguientes indicaciones.

Recomendaciones:

. Si la documentacién (pruebas) se envia en diferentes paquetes, en la primera pagina del indice de
anexos se debe indicar el nimero total de anexos, el nimero de paquetes y la identificacion de los
anexos contenidos en cada paquete.

o Se recomienda usar hojas DIN-A4 blancas con preferencia a otros formatos o dispositivos para
todos los documentos presentados, incluidos los separadores entre anexos o documentos
adjuntos. No obstante, en cada caso debe considerarse la legibilidad de las pruebas. Por lo tanto,
puede haber tipos especificos de pruebas (por ejemplo, carteles) en los que un formato mas grande
(por ejemplo, hoja DIN-A1) sea mas adecuado.

. No deben enviarse documentos originales. En su lugar, debe realizarse una copia (si procede, en
color) y enviarse como anexo.
. Siempre que sea posible se evitara el envio de elementos fisicos, muestras, etc. Es preferible hacer

una fotografia de los mismos, que debe imprimirse (si procede, en color) y enviarse como
documento (un anexo).

. Si una parte en el procedimiento envia imagenes de muestras/elementos fisicos, debe incluir todas
las vistas pertinentes para el caso concreto tomando fotografias de cada lado de la muestra y, a
continuacion, de detalles como la marca, la lengua, las fechas o los nombres de los paises que
pueden aparecer en ella. Siempre que sea posible, las etiquetas que constituyan un elemento de
la muestra en cuestion también deben fotografiarse por separado sobre una superficie plana y
horizontal.

e Siprocede, debera identificarse claramente el segundo ejemplar para remitir a la otra parte.
e Siprocede, se incluira un segundo juego de elementos en color para su envio a la otra parte.

También, existe la posibilidad de presentar pruebas registradas en soportes de datos. Este asunto se
describe a continuacion en el subcapitulo 3.3.1.5

3.3.1.3 Presentaciones electronicas

Si una parte presenta pruebas por via electrénica (mediante presentacion electrénica), debe tener en
cuenta las siguientes recomendaciones.

Recomendaciones:

. No deben enviarse segundas copias por via electronica. No obstante, si asi lo requiere un érgano
de recurso o la OPI del Estado miembro, debera presentarse una copia impresa en un plazo
determinado.

. Las restricciones del tamafio de los archivos dependen de los limites técnicos y de las capacidades
de cada organismo de recurso u OPI del Estado miembro.
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Asimismo, dado que los anexos (pruebas) deben enviarse como archivos, la parte debera tener en cuenta
lo siguiente.

Recomendaciones:

. Los anexos (pruebas) deben incluirse en uno o mas archivos separados del archivo que contiene
la presentacion.
. Un archivo puede contener uno o varios anexos. No sera obligatorio crear un archivo por anexo.

No obstante, se recomienda afiadir los anexos en orden numérico ascendente, y denominarlos con
claridad suficiente (como se describe a continuacion).

. Lo ideal es que los archivos incluyan nombres que permitan identificar su contenido con la mayor
claridad posible (por ejemplo: anexo 1, anexo 2, anexos 1 a 6, anexo 1 a 3, facturas, etc.).

La restriccién de la longitud del nombre de los expedientes anteriores depende de los limites técnicos y
de las capacidades de cada 6rgano de recurso u OPI del Estado miembro.

3.3.1.4 Presentaciones a través de fax
Si una parte presenta pruebas por fax, debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones.

Recomendaciones:

. Si se presenta una gran cantidad de documentacién (pruebas) en diferentes lotes, en la primera
pagina del indice de anexos se debe indicar el nUmero total de anexos, el niumero de lotes y la
identificacion de los anexos contenidos en cada lote.

. No deben enviarse segundas copias por fax. No obstante, si asi lo requiere un érgano de recurso
o la OPI del Estado miembro, debera presentarse una copia impresa en un plazo determinado.

3.3.1.5 Soportes de datos (DVD, CD-ROM, memorias USB, etc.) y otros formatos aceptables

Solo cuando la presentacion electrénica no esté disponible o el tamafio del archivo de las pruebas
presentadas supere las capacidades técnicas de una herramienta de presentacion electrénica
determinada, las pruebas deberan presentarse en soportes de datos.

Si una parte en el procedimiento presenta pruebas utilizando soportes de datos como memorias USB,
etc., debe seqguir las recomendaciones sobre los archivos presentados como anexos que se incluyen en
el apartado 3.3.1.3 anterior.

En casos excepcionales en los que se presente un gran nimero de archivos en soportes de datos, las
pruebas deben organizarse en subcarpetas y debe crearse una subcarpeta distinta para cada anexo
(pruebas), en lugar de archivar todo en una Unica carpeta grande. En estas subcarpetas deben aparecer
nombres (que reflejen el anexo que contienen) que permitan identificar su contenido con la mayor claridad
posible.

El presente documento presenta asimismo Una descripciébn completa de todos los formatos aceptados
para la presentacion de pruebas en procedimientos de recurso en materia de marcas 3, que se basa en
la practica de los 6rganos de recurso internos de las OPI de los Estados miembros y los 6rganos de
recurso externos o los 6rganos jurisdiccionales que actiian en calidad de 6rganos de recurso externos en
procedimientos sobre marcas de los Estados miembros. Los datos recopilados deben resultar Gtiles a las
asociaciones de usuarios, asi como a las partes y sus representantes.

©3) Datos recogidos en octubre de 2019.
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La aceptacion de los formatos que figuran a continuacion por parte de los érganos de recurso no prejuzga
la aceptacién de otros formatos en el futuro, por ejemplo, como consecuencia de los avances
tecnolégicos.

Formato
aceptable NETeiEs Discos Tarietas de Otros MP3 via MP4 via |Muestras/ele
parala Papel CD-ROM DVD USB duros mi:moria discos presentacion | presentacion mentos
presentacion externos opticos electrénica | electrénica fisicos
de pruebas
vy vy 14 v v v v v

T
v v v v v v v

v v v v v v v v v v
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v
v v v v v v v
v v v v v v v
v v v v v
v v v v v
:

v v v v v v
v v v v v v

v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v
| R0 | ¢

v v v v v v v

v v v v v

Cabe destacar que, aunque los soportes de datos son formatos reconocidos para presentar pruebas a
los 6rganos de recurso pertinentes y a las OPI de los Estados miembros, como se ha indicado
anteriormente, no todos los formatos de archivo contenidos en ellos pueden aceptarse. Por tanto, las
pruebas registradas en los soportes de datos son aceptables en los formatos indicados y admitidos por
cada 6rgano de recurso u OPI del Estado miembro individualmente.

Para obtener mas informacién sobre los formatos de archivo, véase la Comunicacién comun sobre la
representacion de nuevos tipos de marcas ©4. En ella se presenta una visién general completa de los
formatos de archivos electronicos aceptados por la OPl de cada Estados miembros para la

©4 https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/quest/document library/contentPdfs/about euipo/who we are/common_communication/common_communicat
ion_8/common_communication8 es.pdf
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representacién de todos los tipos de marcas.
Recomendaciones:

. Como norma minima, los organismos de recurso deben aceptar las presentaciones a través de
CD-ROM, DVD o memoria USB.

3.3.1.6 Copias impresas y capturas de pantalla: requisitos especiales

Este subcapitulo se basa en las conclusiones y recomendaciones de la practica coman PC10 - Criterios
para evaluar la divulgacion de dibujos y modelos en Internet.

Ademas, las siguientes recomendaciones son aplicables a todos los sitios web y aplicaciones desde los
gue se realizan copias impresas 0 se toman capturas de pantalla.

Cabe destacar que, como ocurre con otras pruebas, las copias impresas o0 capturas de pantalla no deben
modificarse manualmente (a excepcién de la paginacién), por ejemplo, afiadiendo la fecha de publicacion
del contenido pertinente o de la fuente.

Recomendaciones:

. Las copias impresas y las capturas de pantalla adjuntas como prueba deben contener informacion

sobre:

o la fuente de la que se ha tomado el contenido (p. €j., la direccion URL);

o la fecha pertinente;

o el contenido pertinente (por ejemplo, la marca, los productos y servicios, etc.).

. Cuando una copia impresa o captura de pantalla no incluye toda la informacion pertinente, se
recomienda a las partes que presenten pruebas adicionales donde puedan verse los elementos
que faltan (p. €j., si falta la fecha en la entrada pertinente que incluye la marca, se pueden presentar
observaciones, comentarios o contenidos compartidos en los medios sociales o catalogos
publicados en paginas comerciales o de venta al por menor que faciliten esa informacion).

. En caso de que la fuente (por ejemplo, una direccion URL) no sea totalmente visible en una copia
impresa o una captura de pantalla, se recomienda aportar pruebas adicionales.
. En relaciéon con las copias impresas, es importante distinguir entre la fecha de impresion del

documento 9 y |a fecha de publicacién del contenido pertinente en Internet. Se supondra que la
fecha de impresién es la fecha de publicacion del contenido, salvo que se pueda determinar una
fecha pertinente anterior a partir de la direccién URL, el contenido del propio documento o cualquier
otra prueba.

. Cuando la informacién pertinente se presenta en una captura de pantalla, se considera que la
fecha de publicacién del contenido pertinente es la fecha en que se realiz6 la captura de pantalla,
a no ser que se pueda establecer una fecha pertinente anterior a partir del contenido de la propia
captura de pantalla o de cualquier otro medio de prueba.

. Una copia impresa o captura de pantalla también puede tener la fecha de su insercion, en funciéon
del tipo de ordenador o dispositivo utilizado. Esta fecha puede ser pertinente para probar la
publicacion de contenidos concretos en Internet.

3.3.2 Estructura de las pruebas

Las recomendaciones enumeradas en este subcapitulo deben aplicarse a todas las pruebas presentadas,
con independencia de que se presenten fisicamente, en soportes de datos, por medios electronicos o por
fax.

®9) Fecha facilitada por el ordenador cuando el contenido de un sitio web se «imprime» (ya sea una copia en papel o en formato
PDF). Esta fecha se muestra en la parte superior o inferior de la pagina correspondiente.
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3.3.2.1 Indice de anexos

Como se ha mencionado anteriormente, para facilitar una presentacién clara y precisa de las pruebas,
estas deben incluirse en los anexos de la presentacion. Ademas, una parte en el procedimiento debe
crear el indice de anexos y presentarselo al rgano de recurso o a la OPI del Estado miembro, junto con
sus pruebas.

El indice de los anexos debe presentarse junto con las presentaciones, y atenerse a las recomendaciones
gue siguen.

Recomendaciones:

. Las presentaciones deberan incluir un indice (es decir, el indice de anexos) en el que se indique,
respecto a cada elemento de prueba adjunto, la siguiente informacion:
o el nimero del anexo;
o una breve descripcion de la prueba y, si procede, el nimero de paginas;
o el numero de pagina de la presentacién en la que se menciona la prueba ©9);
o si procede, debe mantenerse la confidencialidad de un elemento de prueba concreto (lo que

significa que la parte ha presentado una solicitud motivada de confidencialidad en relacion
con dicha prueba, y debe marcarse como confidencial y mantenerse como tal).

. En la parte superior del indice de los anexos se debe incluir la correspondiente indicacion de la
resolucién objeto de recurso o un nimero de expediente (dependiendo de la fase del procedimiento
de recurso);

. Si procede, en el caso de las presentaciones por fax, en la primera pagina del indice de los anexos
se debera indicar claramente si los anexos/pruebas presentados contienen elementos de color
pertinentes para el expediente;

. También, es recomendable, aunque no obligatorio, que la parte que realiza la presentacion indique,
en el indice de los anexos, en qué partes concretas de un documento (prueba) se basa para
fundamentar sus argumentos.

Para facilitar la consulta de las partes, sus representantes y las asociaciones de usuarios, se ha creado
una plantilla de indice de anexos que se adjunta como anexo 1 a esta practica comun.

3.3.2.2 Pruebas no estructuradas: consecuencias

Cuando no se cumplan algunas de las condiciones descritas en este capitulo, el érgano de recurso o la
OPI del Estado miembro podra instar a la parte a que subsane la irregularidad. Los plazos que deben
cumplirse para subsanar la irregularidad dependen del procedimiento de cada 6rgano de recurso u OPI
del Estado miembro, y deben indicarse en la carta en la que se solicita la subsanacion.

Recomendaciones:

Cuando se produzca al menos una de las siguientes situaciones se debe plantear una irregularidad:

. las pruebas no figuran en los anexos de una presentacién (puede ser el caso cuando las
presentaciones o el indice hagan referencia a pruebas que no se adjunten a ellas, salvo en
situaciones en las que los plazos para presentar las pruebas ya hayan vencido);

. los anexos no se han numerado de forma consecutiva,

. las paginas de los anexos no estan numeradas;

. no se ha presentado un indice de anexos junto con las presentaciones;

. el indice no indica, para cada documento o elemento de prueba adjunto:
o el niumero del anexo;
o una breve descripcion de la prueba y, si procede, el nimero de paginas;
o el nimero de pagina de la presentacion en la cual se menciona la prueba.

©8) Articulo 55, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comision.
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En el caso de que solo falte el indice de los anexos, de que este sea irregular o de que un solo anexo
sea irregular, la parte solo debera enviar el nuevo indice o anexo.

Si la irregularidad no se subsana en el plazo establecido, la aceptaciéon quedara a discrecion del 6rgano
de recurso o de la OPI del Estado miembro en cuestion.

3.3.3 Estructura de los estudios de mercado

El presente capitulo contiene un conjunto de recomendaciones sobre como concebir y realizar un estudio
de mercado que puede ser presentado a los 6rganos de recurso o las OPI de los Estados miembros
como prueba en los procedimientos de marcas ©7). Esto podria ayudar a la busqueda de los elementos
comunes para una encuesta.

Segun préacticas bien establecidas en el &mbito de la UE, los estudios de mercado suelen presentarse
como pruebas para demostrar el caracter distintivo adquirido o el renombre de una marca. Sin embargo,
las recomendaciones también pueden aplicarse a otros tipos de estudios de mercado en los
procedimientos de marcas.

3.3.3.1 Requisitos aplicables a los proveedores de encuestas

En principio, las encuestas deben ser realizadas por institutos de investigacién independientes, empresas
u otros expertos independientes. Dada la complejidad de estos tipos de estudios de mercado, los expertos
a los que se encomiende su realizacién deberan contar con los conocimientos o experiencia pertinentes.
Hay consenso entre los expertos en que es mejor consultar a una empresa de encuestas especializadas
gue a una empresa generalista. Una empresa o institucién de encuestas especializadas comprende mejor
la finalidad de la encuesta y, por lo tanto, puede estructurarla, realizarla e interpretar sus resultados de
manera mas fiable. Sin embargo, la eleccion del experto o instituciéon de encuestas queda a discrecion
de las partes.

El informe de la encuesta presentado no debera rechazarse, Gnicamente, por el hecho de que el experto
o institucion que lo realizé no sea una organizacién conocida/internacional/grande, siempre que todos los
elementos clave de dicho informe estén debidamente definidos y explicados, y la metodologia de la
encuesta cumpla las normas comunes. Estos elementos clave pueden incluir: universo relevante,
descripcion de la muestra, método de recogida de respuestas, conjunto de preguntas formuladas y
resultados finales.

Para confirmar, entre otras cosas, la fiabilidad de los resultados de un estudio de mercado, se recomienda
proporcionar informacién pertinente sobre los antecedentes profesionales del experto o
expertos ©8)instituto o empresa de investigacion que haya realizado la encuesta.

3.3.3.2 Muestra de consumidores (método de muestreo, tamafio de la muestra)

La muestra debe ser indicativa de todo el publico destinatario y debe ser seleccionada de forma
aleatoria ©9- Debe estar concebida de tal manera que el nimero y el perfil de las personas encuestadas
(al menos en términos de sexo, edad, regidn/distribucion geogréfica, nivel educativo, ocupacion y
antecedentes) sean representativos de los diferentes tipos de consumidores potenciales de los productos
0 servicios de que se trate.

67 No obstante, determinados 6rganos de recurso u OPI de los Estados miembros pueden contar con normas especificas sobre la
admisibilidad de los estudios de mercado que pueden requerir que las partes puedan pedir permiso para aportar este tipo de pruebas.
Asimismo, en algunas jurisdicciones de la UE las encuestas pueden disefiarse de forma conjunta o aprobada por el 6rgano de recurso
o la OPI del Estado miembro.

©8) puede tratarse de un ejemplo del curriculum vitae del experto o del perfil de la empresa; una lista de sus publicaciones sobre
estudios de mercado; informacién sobre la participacion del experto en conferencias pertinentes en calidad de orador; pertenencia a
asociaciones profesionales, etc.

69 29/01/2013, T-25/11, Cortadora de ceramica, EU:T:2013:40, § 88.
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El tema de cédmo determinar si una encuesta es 0 no representativa es una cuestion importante en la
practica. Por lo tanto, puede ser Util considerar qué significa «representativo» en relaciéon con el muestreo.
Debe extraerse una muestra, dado que es imposible encuestar a toda una poblacién o a cada consumidor
o profesional pertinente en un caso particular. La muestra es un grupo mucho mas pequefio de un tamafio
manejable. Se planifica de tal manera que coincida fielmente con la composiciéon de todo el grupo que se
investigara; lo ideal es que la muestra sea una version exacta en miniatura del «universo» que se
investigara.

La forma de lograr la representatividad es aplicar un procedimiento de muestreo cientifico, es decir, el
método de muestreo (9 «aleatorio» (™ o «por cuotas» (72 u otro método cientifico que también permita
obtener muestras representativas. Estos métodos eligen a las personas encuestadas de manera
sistematica y activa, generan una seleccidon aleatoria y dan como resultado una muestra
apropiada/representativa.

Segun los productos y servicios de que se trate, los consumidores pertinentes pueden definirse no solo
por el territorio sino también por la divisidn en varios grupos: 1) el publico general (los consumidores de
productos y servicios generales de acceso publico que demanda cualquier persona), 2) o un grupo
especifico de consumidores del publico general (por ejemplo, las personas que compran equipos que
sirven para un determinado fin que no es pertinente para todos los consumidores del publico general, por
ejemplo, cascos para motocicletas, equipos de golf, productos para el cuidado de las lentes de contacto,
pafiales para bebés, etc., los cuales son claramente de utilidad solo para un segmento especifico,
tipicamente mas pequefio, del publico general) o 3) los profesionales (los consumidores de productos o
servicios especificos que normalmente no estan destinados al publico general).

Un tamafio de muestra que comprenda, por ejemplo de entre 1 000 a 2 000 consumidores podria
considerarse suficiente para el piblico general y los productos y servicios generales. Sin embargo, el
tamafio de la muestra puede comprender un nimero menor de consumidores en funcién de la poblacién
del Estado miembro (publico destinatario) de que se trate, las especificidades de los paises y el ambito
de los productos y servicios. De ello se desprende que, en el caso de los profesionales y los productos y
servicios mas especializados o especificos, un tamafio de muestra significativamente menor podria ser
representativo y de valor probatorio, siempre que se seleccione estrictamente de forma aleatoria. En
comparaciéon con la poblacién total, los usuarios de productos o servicios especificos y los grupos
profesionales suelen ser mas homogéneos, y sus respuestas muestran una divergencia mucho menor.

Por consiguiente, la representatividad de una muestra no depende de un gran ndmero de personas
encuestadas.

Cuanto menor sea el margen de error ("3, mayor sera el nivel de certeza de que la encuesta es fiable y

() El método aleatorio establece que la muestra se selecciona de forma aleatoria de entre la poblacion sobre la base de criterios
sistematicos. El principio fundamental del método aleatorio es que cada elemento del universo tiene las mismas posibilidades
(previsibles) de ser seleccionado como elemento de la muestra.

(™) El muestreo por cuotas trata de disefiar la muestra como un modelo en miniatura que refleje lo mas fielmente posible la estructura
sociodemografica del universo correspondiente, estableciendo objetivos para la composicion de la muestra, por ejemplo, en términos
de sexo, edad, distribucion regional y ocupacion, sobre la base de estadisticas de otras fuentes. Las personas encuestadas estan
obligadas a encuestar a un determinado nimero de personas con determinadas caracteristicas sociodemogréaficas o combinaciones
de caracteristicas para que la estructura de la muestra se corresponda con la del universo.

(™2 En ambos casos (muestreo aleatorio o por cuotas), los datos deben ponderarse si la estructura de la muestra (es decir, respecto
de la edad o sexo) se desvia de manera significativa de la estructura sociodemogréfica objetivo del correspondiente universo. En el
proceso de ponderacion, las personas infrarrepresentadas en la muestra reciben un coeficiente corrector méas elevado (> «1»), es
decir, se incluyen en mayor medida en la evaluacién, mientras quienes estan sobrerrepresentados reciben un coeficiente corrector
inferior (< «1»). Esto garantiza que la muestra refleje la estructura del correspondiente universo segln corresponda.

(™) El margen de error expresa la diferencia maxima esperada entre el parametro de la poblacion real y una estimacion de muestra
de dicho parametro. Para que sea significativo, el margen de error debe calificarse mediante una declaracion de probabilidad (a
menudo expresada en forma de nivel de confianza). En estadistica, el nivel de confianza indica la probabilidad con la que la
estimacion de la ubicacién de un parametro estadistico (p. €j., una media aritmética) en una encuesta por muestreo es también cierta
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representativa (74).

En resumen, en el informe de la encuesta se debe abordar lo siguiente:

. una indicacion clara del puablico destinatario;

. si el «consumidor» destinatario en un caso particular es el pablico general, un grupo especifico o
los circulos profesionales;

o una explicacion clara de la forma en que se concibid y seleccioné la muestra y del método cientifico
utilizado (por cuotas, aleatorio o de otro tipo);

. se deben proporcionar los datos estadisticos pertinentes (cuadros), incluida la informacién sobre

la distribucién de la poblacién en términos de, por lo menos, regién, edad, sexo, nivel educativo,
ocupacion, etc.;

. una explicacién inequivoca del tamafio de la muestra para un caso particular y una explicacién de
gue es representativa,;
. también se debe explicar cualquier porcentaje mencionado en una encuesta (si corresponde al

total de personas encuestadas o solo a aquellas que respondieron).

3.3.3.3 Método de realizacién de la encuesta (presencial, por teléfono, en linea, etc.)

No existen métodos o canales obligatorios, y se pueden distinguir varias maneras diferentes de realizar
las encuestas, cada una con sus ventajas y desventajas. Los modos de entrevista mas comunes son las
entrevistas presenciales, por teléfono y las interfaces en linea (principalmente en forma de los
denominados paneles de acceso en linea).

El método y las circunstancias en que se entrevista a las personas encuestadas influyen directamente en
la calidad y la fiabilidad de los resultados de la encuesta. Es importante que en el informe de la encuesta
se explique el método elegido para realizarlo, pues de lo contrario se puede poner en duda la fiabilidad
de la misma.

El método de realizacién de la encuesta debe elegirse teniendo en cuenta:

1) el publico destinatario y el nimero de posibles encuestados;

2) la necesidad de demostrar a las personas encuestadas un objeto de prueba (un signo, un envase
de producto);

3) las posibilidades de asegurar la trazabilidad de las respuestas (que una persona responda una
sola vez, y que las respuestas no puedan ser modificadas por el encuestado de forma
retrospectiva);

4) la necesidad de crear condiciones para que los encuestados respondan de manera espontanea
(por ejemplo, tiempo limitado para responder al cuestionario, imposibilidad de consultar Internet u
otras fuentes de informacion).

El método adecuado para llevar a cabo una encuesta deberia ser elegido por un experto en encuestas
caso por caso.

En lo que respecta a los estudios en linea, deberia demostrarse, claramente, en el informe de la encuesta
gue la muestra de consumidores es representativa y que los encuestados proporcionaron sus respuestas
en un entorno controlado. En el caso de los grupos en linea, los encuestados deberian ser seleccionados
al azar entre los miembros del grupo. Los encuestados deben pasar un proceso de seleccion que
garantice que son realmente miembros del piblico destinatario. Un marco de andlisis controlado ayuda
a garantizar posteriormente la pertinencia de los resultados (es decir, si un encuestado interrumpiera la
encuesta por cualquier motivo, sus respuestas serian excluidas).

para la poblacion.

™ Por ejemplo: Si elegimos un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 5 %, estaremos seguros del resultado con una
probabilidad de error del 5 % y una confianza del 95 % de que la muestra elegida es representativa de toda la poblacién. Un nivel
de confianza del 95 % con un margen de error del 5 % es un enfoque de muestreo generalmente aceptado como representativo.
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En resumen, en el informe de la encuesta se debe abordar lo siguiente:

. la informacién sobre el método de recopilacion de respuestas (método de realizacién de una
encuesta) aplicado; y
. una explicacién de por qué se eligi6 como adecuado en un caso particular.

3.3.3.4 Estructura y redaccion del cuestionario de la encuesta

Es importante en cada caso disefiar un enfoque de prueba objetiva desglosado en un conjunto de
preguntas neutras que correspondan al propdsito de la encuesta. Las preguntas que se hagan no pueden
ser las principales (75). Deben evitarse las preguntas compuestas (las preguntas de la encuesta no deben
ser compuestas, sino que deben centrarse en un solo tema), el cuestionario debe ser simple y conciso.

El valor probatorio de las encuestas depende de la forma en que se formulen las preguntas. Una encuesta
puede consistir en una combinacion de preguntas cerradas (/9 y abiertas (7). Debe tenerse en cuenta si
se ha seleccionado el tipo de pregunta adecuado en vista del objetivo de la encuesta (3),

Se recomienda no utilizar la misma prueba o cuestionario uniforme para diferentes tipos de encuestas.
Por el contrario, para cada tipo de encuesta deben utilizarse diferentes cuestionarios y muestras de
prueba.

Dados sus diferentes propdsitos, se recomienda no combinar los protocolos de prueba, por ejemplo,
cuando se trata de encuestas sobre el caracter distintivo adquirido o sobre el renombre, en una sola
prueba o realizar ambos tipos de prueba dentro de la misma entrevista de la encuesta o con el mismo
encuestado.

En cuanto a la redaccion y la estructura de los cuestionarios, se recomienda lo siguiente:

. La encuesta debe utilizar preguntas claramente estructuradas que sigan el mismo orden y formato
para todos los encuestados.

. El lenguaje de estas preguntas debe ser claro y conciso.

. Las preguntas que se formulen no deben inducir ni deben dirigir a la persona que responde a la

pregunta a un campo de especulacién en el que esa persona nunca se habria embarcado si no se
hubiera formulado la pregunta.

. Las preguntas deben formularse de tal manera que se obtengan respuestas espontaneas.

. Las preguntas abiertas y sin ayuda deberian tener mas peso.

. Se deben registrar las respuestas exactas y no una abreviatura, resumen o compendio de la
respuesta.

. Las respuestas como «si», «no» 0 «no sé» son simples y son las mas sencillas de entender y

medir. Para ello se necesitan preguntas cerradas, aunque a veces es pertinente fijar una escala y
saber mas sobre la opinién o las preferencias del consumidor; en esos casos, se necesitan
preguntas abiertas.

. Debe comunicarse la lista completa que recoja las preguntas incluidas en el cuestionario.
. Debe darse a conocer la totalidad de las respuestas facilitadas en la encuesta.
. También deben comunicarse las instrucciones que recibieron los entrevistadores.

Dado que los estudios de mercado se presentan a menudo como prueba para demostrar el caracter
distintivo adquirido o el renombre, esta practica comun proporciona orientaciones generales sobre el

(1) 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 79.

(™ Las preguntas cerradas pueden responderse con un «Si/No/Quiza» o tienen un conjunto limitado de respuestas posibles (como:
«A», «B», «C»).

(™ Las preguntas abiertas son preguntas que permiten dar una respuesta libre.

(™ Algunos ejemplos de preguntas sugerentes pueden encontrarse en: 15/12/2005, T-262/04, Marca tridimensional en forma de un
encendedor de piedra, EU:T:2005:463, § 83-86; 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 79.
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«enfoque de prueba del criterio triple» que puede ser (til especialmente para las partes en el
procedimiento y sus representantes.

Sin embargo, cabe destacar que el niumero y la redaccién particulares de las preguntas los debe definir
siempre caso por caso un experto en encuestas.

Caracter distintivo adquirido

La prueba de criterio triple tiene por objeto esencialmente determinar la capacidad de los encuestados
para reconocer espontadneamente un determinado objeto de prueba ("9, a veces entre varios objetos
distintos ©9, en relaciéon con un determinado tipo de producto o servicio (reconocimiento) como
procedente de una Unica fuente comercial especifica.

Esta estructura de pregunta constituye un mecanismo de filtrado que permite medir el grado del caracter
distintivo que resulta de la proporcién de personas que atribuyen exclusivamente el objeto de prueba a
una sola fuente especifica de origen comercial.

Solo las respuestas positivas llevan a la persona encuestada a la siguiente pregunta. Por consiguiente,
en cada paso se perdera un nimero de encuestados.

El segundo paso de la prueba es el decisivo, ya que determina la proporciéon de personas que, a causa
de la marca, atribuyen el objeto de prueba en el contexto de los productos o servicios especificos como
procedente de una sola empresa.

El tercer paso se construye como un control cruzado adicional; no es necesario que las respuestas sean
correctas o que los encuestados puedan nombrar de forma activa y correcta esa empresa en particular.
Sin embargo, en esta etapa debe considerarse el efecto de las respuestas negativas o incorrectas o
acertadas sobre el caracter distintivo. En esencia, las dos primeras preguntas cerradas determinan el
grado de caracter distintivo adquirido, mientras que la tercera pregunta abierta puede considerarse un
factor adicional que refuerza ese grado distintivo, aunque no es un factor determinante.

(9 Pueden encontrarse algunos ejemplos de preguntas en: Resolucion de la Sala de Recurso, 18/04/2018, en el caso R 972/2017-
2, 8 6, recurrida ante el TG, 10/10/2019, T-428/18, mc dreams hotels Traumen zum kleinen Preis!, EU:T:2019:738, § 71 (recurso
desestimado).

(80 15/12/2005, T-262/04 Three-dimensional trade mark in the shape of a lighter, EU:T:2005:463, § 84.
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» Conocimiento \
*Conocimiento del signo en relacién con el tipo pertinente de productos o
servicios reivindicados

*Preguntas cerradas

» Podrian utilizarse las siguientes preguntas, pero naturalmente podrian
adaptarse al contexto factico, econémico y cultural especifico en cuestion:
«¢,Conoce el signo X*/alguno de estos signos X Y Z etc.**. en relacién con el
producto Z?»/»¢Ha visto este color/alguno de estos colores usados en X
antes?»

*Respuestas posibles: «si», «no», «quizé»

«*Véase la nota a pie de pagina 79

«**\/éase la nota a pie de pagina 80

«Atribucién exclusiva a una sola fuente comercial \

*Solo aquellos que responden «si» 0 «tal vez» en el paso 1

*Establecer el reconocimiento del signo como perteneciente a una empresa
Unica

*Preguntas cerradas

» Las siguientes preguntas podrian utilizarse, pero naturalmente podrian
adaptarse al contexto factico, econdémico y cultural especifico en cuestion:
«¢,Los productos con el signo X proceden solo de una empresa o de empresas
diferentes?» / «¢Los productos que llevan este color 1) proceden de una
empresa determinada; 2) proceden de varias empresas diferentes; 3) no le
dicen nada en absoluto?»

*Respuestas posibles: «de una empresa», «de diferentes empresas», «no me
dice nada»

*Nivel de identificacién de esa fuente (la mayoria de las veces por%
nombre) mediante una pregunta de control

* Solo para aquellas personas que responden «de una empresa en particular» en
el paso 2

*ldentificacion de esa empresa por su nombre u otra descripcion
* Preguntas abiertas

 Podrian utilizarse las siguientes preguntas, pero naturalmente podrian
adaptarse al contexto factico, econémico y cultural especifico en cuestion:
«¢,COomo se llama la empresa? ¢ Puede nombrar a esta empresa en particular?»

_/
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El renombre

Las encuestas que miden el renombre de una marca deben, en esencia, centrarse en establecer el nivel
de recuerdo activo entre los consumidores. Para medir el renombre, son adecuadas las preguntas
abiertas que requieren un conocimiento activo y que los propios encuestados formulen respuestas sin
ayuda.

Desde el punto de vista juridico, se evalla si una marca puede beneficiarse de un mayor ambito de
proteccion debido al grado de «recuerdo» de la persona encuestada, es decir, la asociacion directa e
inmediata o la informacién mas descriptiva proporcionada.

Se recomienda formular las preguntas de manera que los encuestados puedan responder
espontaneamente. Estas respuestas de libre redaccion se analizan luego mediante un sistema de
categorias (clave de codificacién).

La estructura recomendada del cuestionario también comprende tres pasos.

En el primer paso, la pregunta debe estar concebida para medir el conocimiento espontaneo del signo o
signos.

En el segundo paso, se debe pedir a los encuestados que describan lo que saben del signo, lo que
asocian con el mismo. Los encuestados deben formular sus descripciones por si mismos, sin ayuda de
ninguna categoria de respuesta preestablecida. El porcentaje pertinente para aclarar la cuestion juridica
de que se trate se determina en funcién de la proporcién de encuestados que estan familiarizados con la
marca y, al mismo tiempo, son capaces de describir con precision los tipos pertinentes de productos o
servicios proporcionados por el titular de la marca.

La conclusién juridicamente decisiva, el «conocimiento activo», se obtiene mediante la pregunta
formulada en el segundo paso. Presupone el conocimiento, medido por la pregunta del primer paso, a
nivel individual.

En el paso tres, se pueden hacer algunas preguntas opcionales para determinar la opiniéon de los
encuestados en detalle para un analisis ulterior (por ejemplo, en cuanto a las caracteristicas de los
productos y servicios, el interés particular de los consumidores en determinados productos y servicios,
etc.).

La siguiente estructura ilustra este enfoque:
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~

*Conocimiento espontaneo de la marca sin mencionar el tipo de
productos o servicios relacionados

eLas siguientes preguntas podrian utilizarse, pero naturalmente podrian
adaptarse al contexto factico, econémico y cultural especifico en cuestion:
«¢Conoce este signo/cualquiera de estos signos?»/ «De entre estos signos,
¢Jpodria elegir aquellos que haya visto antes, que le parezcan familiares o que

le sean completamente desconocidos?»

*Conocimiento comprobado

*Asociaciones correctas en cuanto a la clase de productos o servicios de que se
trate (conocimiento activo mediante asociaciones sin ayuda por descripcion
activa y sin ayuda de los productos/servicios asociados u otra informacion
correcta que se le ocurra (pregunta abierta).

*Las siguientes preguntas podrian utilizarse, pero naturalmente podrian
adaptarse al contexto factico, econémico y cultural especifico en cuestién:
«¢,Qué puede decirme sobre ello/este?»/ «En cuanto a los signos que ha visto

antes o que le parecen familiares, ¢ qué sabe de cada uno de ellos?; ¢a qué se
refieren?»

*Preguntas adicionales para obtener informacion para un andlisis mas
detallado
*Por ejemplo, sobre las caracteristicas de los propios productos o servicios 0
sobre el renombre del fabricante del producto o servicio, u otras preguntas
indicativas.

*Ademas, se podria determinar el grupo de personas interesadas en adquirir
los productos o servicios pertinentes.

eLas siguientes preguntas podrian utilizarse, pero naturalmente podrian
adaptarse al contexto factico, econémico y cultural especifico en cuestion:
«¢Cree que los productos que se venden bajo este logotipo son de alta
calidad, tienden a ser de calidad media o estan por debajo de la media en
términos de calidad?» / «¢Cuanto le interesa personalmente este tipo
especifico de producto o servicio? ¢Diria que estd muy interesado/a, algo
interesado/a, o nada interesado/a?»

3.3.3.5 Lista de comprobacién: una herramienta de apoyo para evaluar el contenido y la norma de una
encuesta

En principio, la lista de comprobacion que figura a continuacion puede ser utilizada por los érganos de
recurso y las OPI de los Estados miembros como instrumento de apoyo para evaluar el contenido y la
norma a la que deben corresponder los estudios de mercado.
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indice | Pregunta | Respuesta
Medios de prueba proporcionados
1 ¢La encuesta forma parte de un conjunto mayor de pruebas presentadas | Parte de
0 es un elemento Unico? un
conjunto
de pruebas
/ Unica
prueba
Finalidad de la encuesta
2 | ¢Se indica claramente la finalidad de la encuesta? | Si/No
Requisitos para un expertos/institucién de encuestas
3 ¢ Ha realizado la encuesta un experto/institucion independiente? Si/No
4 ¢ Existen pruebas de que el experto/institucién posee las calificaciones o la | Si/No
experiencia pertinentes?

Un «no» a cualquiera de estas preguntas puede llevar a que la encuesta sea descartada, ya que
los resultados pueden ser considerados poco fiables. La cuestién queda a discrecién de los
organos de recurso y de las OPI de los Estados miembros.

Mercado

de referencia y extrapolacion

5 ¢, Se ha definido claramente el publico destinatario que sera encuestado? | Si/No
6 ¢ El publico destinatario que sera encuestado es el mismo que el mercado | Si/No
en el que se utiliza la marca o en el que opera el titular de los derechos?

7 Segln la marca y la naturaleza de los productos y servicios, ¢se ha | Si/No
realizado la encuesta en todo el territorio de la UE o de un Estado miembro
concreto?

8 ¢, Se ha hecho una extrapolacion territorial 81)? En caso afirmativo, ¢,se ha | Si/No
explicado en las comunicaciones la base de la extrapolacién ?

Como recomendacién general, las preguntas 5, 6 y 7 deben responderse de manera afirmativa, y
se debe prestar la debida atencién a la respuesta a la pregunta 8 para evaluar la fiabilidad de la
encuesta como prueba. La cuestién queda a discrecién de los érganos de recurso y de las OPI de

los Estados miembros.

Muestra de consumidores

9 ¢ Se ha explicado clara y completamente el concepto de la poblacién de | Si/No
muestra?

10 .Se ha establecido y alcanzado el tamafio minimo de muestra | Si/No
recomendado?

11 ¢ Se ha dado un nivel de confianza suficientemente fiable de la muestra 'y | Si/No
un margen de error especifico?

12 ¢ Se han facilitado cuadros estadisticos y datos brutos? Si/No

Una respuesta negativa a cualquiera de estas preguntas puede llevar a que la encuesta sea
descartada como poco fiable. La cuestion queda a discrecién de los 6rganos de recurso y de las
OPI de los Estados miembros.

Método de realizaciéon de la encuesta

13 ¢ Existe una descripcion de la forma en que se entrevisto a los encuestados | Si/No
y de como se llevd a cabo la encuesta (presencialmente ®2), por teléfono,
en linea, etc.) y, si procede, por quién?

14 ¢ Existe una descripcion clara de los resultados o una explicacién de cémo | Si/No
se han evaluado los resultados?

15 ¢, Se han proporcionado copias de las instrucciones y preguntas del | Si/No

1) Esto se aplicable si la encuesta pretende abarcar mas de un Estado miembro. Este concepto se presenta, por ejemplo, en:
25/07/2018, en los casos acumulados C-84/17 P, C-85/17 P y C-95/17 P, Three-dimensional mark representing the shape of a four-
fingered chocolate bar, EU:C:2018:596, § 80-83; 24/02/2016, T-411/14, Shape of a contour bottle without fluting, EU:T:2016:94, § 80.
(2 En caso afirmativo, ¢ donde? ¢En casa, en una tienda, etc.?
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entrevistador? Estas pueden incluir los resultados de la validacion, los
libros de cédigos e indicaciones sobre la gama de opciones de respuestas
abiertas a los encuestados.

16 ¢Se hicieron las mismas preguntas en el mismo orden a todos los | Si/No
encuestados?
17 ¢ Existe informacién sobre cémo @3y a través de qué medios se present6d | Si/No

el signo a los encuestados? ¢Se mostr6 el signo a los encuestados de la
misma manera gque aparece en la solicitud o tal como esté registrado ¢9?
Si alguna de estas respuestas es negativa, entonces la encuesta puede ser descartada como poco
fiable. La cuestién queda a discrecion de los 6rganos de recurso y de las OPI de los Estados
miembros. Sin embargo, si la respuesta es negativa a la pregunta «¢Se mostro el signo a los
encuestados de la misma manera que aparece en la solicitud o tal como esta registrado?»,
posteriormente debera aportar mas informacién o realizar otro examen. La cuestién queda a
discrecion de los 6rganos de recurso y de las OPI de los Estados miembros.

Tipos de preguntas

18 ¢ Existe una copia del texto exacto de las preguntas proporcionadas? Si/No

19 ¢ Existen preguntas importantes en el cuestionario? Si/No

20 ¢ Se ha realizado la encuesta de manera que se identifique la marca, el | Si/No
producto o el servicio en cuestion?

Solo se admitira la encuesta si se respeta la estructura de las preguntas (la respuesta 18 es
positiva), si las preguntas no son inductivas (la respuesta 19 es negativa) y si se ha identificado la
marca(s)/producto(s)/servicio(s) (la respuesta 20 es positiva). Sin embargo, el asunto queda a
discrecion de los érganos de recurso y de las OPI de los Estados miembros. Ademas, en relacién
con la pregunta 18, es importante sefialar que deben seguirse diferentes estructuras de
cuestionario segun la finalidad de la encuesta, como se explica en el subcapitulo «Estructura y
redaccion del cuestionario de la encuesta» supra.

Gestion de los sesgos y errores

21 ¢ Existe una descripcion de las medidas adicionales adoptadas para reducir | Si/No

aln mas los errores y el sesgo, como por ejemplo, ensayos de
comprobacion?

22 ¢ Se ha realizado alguna encuesta previa del producto o servicio pertinente | Si/No
en el sector en cuestién en el territorio de que se trate?
La encuesta debe incluir una seccion en la que el investigador demuestre haber evaluado los
posibles sesgos y errores durante todo el proceso de las fases de la concepcion, ejecucion e
informe de la encuesta (la respuesta 21 es afirmativa).

3.3.4 Plantillas

En los procedimientos de marcas se suelen presentar declaraciones escritas. Por lo tanto, la practica
comUn presenta propuestas de declaraciones juradas y declaraciones de testigos con una nhorma minima
de contenido. Pueden ser beneficiosas para las asociaciones de usuarios, las partes en los
procedimientos, asi como para sus representantes, y les ayudan a producir y presentar esas pruebas en
los procedimientos de marcas. Ademas, puede ayudar a los procesos de adopcion de resoluciones de
los érganos de recurso o de las OPI de los Estados miembros, ya que crea una norma minima para las
declaraciones debatidas y acordadas entre las diferentes partes interesadas de la UE. Sin embargo, la
evaluacion de esta prueba siempre queda a discrecion de los érganos de recurso y de las OPI de los
Estados miembros.

®3) Por ejemplo: el entrevistador solo mostré el término/signo a los encuestados sin pronunciarlo (10/10/2012, T-569/10, BIMBO
DOUGHNUTS, EU:T:2012:535, § 72-73).

84 19/06/2019, T-307/17, Figurative mark representing three parallel stripes, EU:T:2019:427, § 133-137; 10/11/2014, T-402/02,
Figurative mark representing the form of a twisted wrapper (shape of a sweet wrapper), EU:T:2004:330, § 88; 10/11/2004, T-396/02,
Forma de un caramelo, EU:T:2004:329, § 66.
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3.3.4.1 Declaraciones juradas

Es aconsejable que se incluyan los siguientes elementos en las declaraciones juradas (©9):

a) lugary fecha;

b) titulo del documento;

c) nombre completo del declarante;

d) ndmero de identificacion u otro nimero de identificacion nacional del declarante;

e) ocupacion del declarante;

f) relacion familiar, profesional o personal del declarante, colaboraciéon o intereses comerciales
comunes del declarante con las partes en la controversia; si procede, si la declaracion se hace en
calidad profesional, comercial o de otro tipo, la direccion en la que trabaja el declarante, el cargo
gue ocupa y el nombre de la empresa o empleador;

9) reconocimiento de la finalidad de la declaracion;

h) declaracion de hechos concretos, sin valoraciones u opiniones juridicas;

i) manifestacion de verdad;
i) si procede, el nimero de hojas que se adjuntan a la declaracion jurada;
k) firma.

Cabe destacar que la lista anterior es solo indicativa y no influye en la importancia o el valor probatorio
de las declaraciones juradas. No es exhaustiva, por lo que se deben afiadir cualquier otro elemento que
resulte pertinente (o incluso exigidos por la legislacién nacional) para los 6rganos de recurso o las OPI
de los Estados miembros.

3.3.4.2 Declaraciones de testigos

Es aconsejable que en las declaraciones de testigos se incluyan los siguientes elementos ©9):

a) lugar y fecha;

b) titulo del documento;

c) nombre completo del testigo;

d) ndmero de identificacion u otro nimero de identificacion nacional del testigo;

e) ocupacion del testigo;

f) relacion familiar, profesional o personal del testigo, colaboracion o intereses comerciales comunes
del declarante con las partes en la controversia; si procede, si la declaracidon se hace en calidad
profesional, comercial o de otro tipo, la direccién en la que trabaja el testigo, el cargo que ocupa y
el nombre de la empresa o empleador;

0)] reconocimiento de la finalidad de la declaracion;

h) declaraciéon de hechos concretos, sin valoraciones u opiniones juridicas;

i) manifestacion de verdad;
)] si procede, el nimero de hojas que se adjuntan a la declaracion;
k) firma.

Cabe destacar que la lista anterior es solo indicativa y no influye en la importancia o el valor probatorio
de las declaraciones de testigos. No es exhaustiva, por lo que se deben afiadir cualquier otro elemento
que resulte pertinente (o incluso exigidos por la legislacion nacional) para los 6rganos de recurso o las
OPI de los Estados miembros.

3.4 Confidencialidad de la prueba

Esta practica comun no se refiere al Reglamento general de proteccién de datos 2016/679 (en lo
sucesivo, el RGPD) u otros actos relativos a este tema, aparte de la cuestion de la anonimizacion de los
datos personales de las personas fisicas y de los datos personales relacionados con la salud &7 en

®) Solo aplicable si el ordenamiento juridico de los Estados miembros incluye el concepto de «declaraciones juradas».
®9) Solo aplicable si el ordenamiento juridico de los Estados miembros incluye el concepto de «declaracion de testigos» escritas.
7 En el sentido descrito en el articulo 4 del RGPD, incluidas las categorias especiales de datos personales (datos sensibles)
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expedientes y resoluciones (véase el subcapitulo 3.4.5 infra).

El término «confidencialidad de las pruebas/datos» en este capitulo hace referencia a los secretos
comerciales y empresariales 8 y a otra informacién confidencial 89 (por ejemplo, informacién sobre los
socios comerciales, proveedores y clientes, informacion econémica sensible como el volumen de
negocios o las cifras de ventas, estudios de mercado o estrategias previstas, asi como planes de
negocio). Ademas, también deben tenerse en cuenta las normas nacionales pertinentes y, si procede, la
jurisprudencia nacional que define los conceptos mencionados.

Los drganos de recursos y las OPI de los Estados miembros deben proteger los datos confidenciales y
personales de las partes y de terceros (por ejemplo, los testigos), que pueden incluirse en las pruebas
presentadas y luego encontrarse en los expedientes o las resoluciones del caso. Ademas, si se presenta
una solicitud expresa o una solicitud de confidencialidad motivada, o si el érgano de recurso o la OPI del
Estado miembro considera de oficio que las pruebas contienen datos personales relacionados con la
salud o datos sensibles (véanse los subcapitulos 3.4.1 a 3.4.5), los datos mencionados deben quedar
exentos de publicacion.

La parte en el procedimiento debe informar siempre al érgano de recurso o a la OPI del Estado miembro
de que esta presentando pruebas confidenciales, que deben marcarse como confidenciales y mantenerse
como tales. En circunstancias especificas, una de las partes también puede solicitar la confidencialidad
de las pruebas presentadas por la otra parte.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente capitulo se presentan algunas recomendaciones sobre la
solicitud de confidencialidad, su justificacion y evaluacion, asi como el tratamiento de los datos
confidenciales por los 6rganos de recurso y las OPI de los Estados miembros en sus expedientes y al
publicar sus resoluciones. Adicionalmente se presentan algunas recomendaciones sobre la
anonimizacion.

3.4.1 El ambito de aplicacion de la solicitud de confidencialidad

A los efectos de este documento, debemos distinguir entre dos situaciones: i) mantener la
confidencialidad de las pruebas/datos frente a terceros ii) mantener la confidencialidad de las
pruebas/datos frente a la otra parte en los procedimientos inter partes.

Cada parte de un procedimiento inter partes debe tener siempre el derecho a defenderse. Por lo tanto,
como norma general, la parte (o0 su representante) deberia tener acceso a todo el material, incluidas las
pruebas, presentado por la otra parte en el procedimiento de recurso.

Si una de las partes solicita que se mantenga la confidencialidad de determinados datos, debe indicar
claramente si ello debe hacerse frente a terceros o también frente a la otra parte en el-procedimiento, a
fin de que los érganos de recurso y las OPI de los Estados miembros puedan adoptar otras medidas
adecuadas al respecto.

Recomendaciones:

. La parte, en su presentacion o solicitud de confidencialidad, deberia indicar claramente si las
pruebas presentadas deben mantenerse confidenciales frente a terceros o también frente a la otra

descritas en el articulo 9 del RGPD.

©8) En el sentido descrito en el articulo 4 de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016,
relativa a la proteccion de los conocimientos técnicos y la informacion empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su
obtencion, utilizacion y revelacion ilicitas; basada en el articulo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC).

®9) Puede entenderse como informacion distinta de los secretos comerciales, en la medida en que su divulgacion perjudicaria
significativamente a una persona o empresa y los intereses que puedan verse perjudicados por su divulgaciéon deben ser dignos de
proteccion. Puede inspirarse en la jurisprudencia de los tribunales de la UE, por ejemplo, 12/10/2007, T-474/04, EU:T:2007:306, § 65.
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parte en el procedimiento;

. Si los érganos de recurso y las OPI de los Estados miembros reciben pruebas con una solicitud de
confidencialidad frente a la otra parte, en los procedimientos inter partes, se deberia informar a la
parte (remitente) que solicita la confidencialidad total (por ejemplo mediante una carta de
irregularidad), que puede elegir entre:

() aceptar la divulgacién de las pruebas a la otra parte 0 a su representante, pero manteniendo
su confidencialidad frente terceros; o

(i)  presentar las pruebas de manera que se evite revelar las partes del documento o los datos
gue se consideren confidenciales (por ejemplo, volviendo a redactar o censurando las partes
pertinentes); o

(i)  retirar el elemento de prueba.

Por Gltimo, cabe destacar que las circunstancias en que los 6rganos de recurso o las OPI de los Estados
miembros pueden permitir que terceros, u otros 6rganos administrativos/tribunales, accedan a
pruebas/datos confidenciales presentados durante las actuaciones, quedan fuera del ambito de la
practica comin PC12.

3.4.2 Formas y momentos aceptables para reivindicar la confidencialidad

En general, se reivindica la confidencialidad en relacion con los secretos comerciales y otra informacion
confidencial 9, Sin embargo, los datos/informacién que ya se conocen fuera de la empresa, asociacion,
grupo, etc., y que se han puesto a disposicion del publico no deben considerarse secretos comerciales
ni de otro modo confidenciales.

Para reivindicar la confidencialidad, las partes del procedimiento deberan presentar una solicitud
motivada junto con las pruebas que contengan datos confidenciales.

Recomendaciones:

. Al presentar las pruebas, la parte debe indicar que son confidenciales o contienen partes
confidenciales.
. La parte también debe justificar su reivindicacion de confidencialidad (tal como se describe en el

subcapitulo 3.4.3 infra) al presentar las pruebas, que deben marcarse y mantenerse como
confidenciales.

. La solicitud de confidencialidad no debe referirse a datos que ya se conocen fuera de la empresa,
asociacion, grupo, etc., y que estan a disposicion del publico.
. Las pruebas confidenciales deben identificarse indicando claramente los nimeros de los anexos

(que contienen datos confidenciales), asi como indicando qué partes de las pruebas V) deben
mantenerse confidenciales y por qué las pruebas adjuntas o una parte de ellas son confidenciales
(como se describe en el subcapitulo 3.4.3. infra).

o También debera indicarse si se ha solicitado la confidencialidad en el indice de anexos, junto a las
pruebas pertinentes (como se describe en el subcapitulo 3.3.2.1. supra).
. La solicitud de confidencialidad propiamente dicha debera limitarse al caracter general de los datos

o informacién confidenciales (®2 y debera ponerse a disposicién de las partes que tengan derecho
de acceso al expediente. Por consiguiente, no debe marcarse como confidencial, y la parte o su
representante no debe incluir datos confidenciales en su solicitud de confidencialidad. Sin
embargo, todo anexo (prueba) a la misma podra ser etiquetado/marcado como confidencial y
excluido del acceso al expediente o de la publicacion.

0 Definido en la introduccion de esta seccion de la practica comun (nota a pie de pagina 88 y 89).

©1 No se aplica si toda la prueba debe mantenerse confidencial.

©2 Un ejemplo de informacion general sobre datos o informacién confidencial: «datos sobre listas de precios para distribuidores o
listas de clientes, que son pertinentes para la estrategia comercial/relaciones comerciales actuales».
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3.4.3 Criterios para evaluar las solicitudes de confidencialidad

La evaluacion de si las pruebas aportadas contienen secretos comerciales u otra informacién/datos
confidenciales debe hacerse caso por caso, teniendo también en cuenta las normas establecidas por la
legislacion nacional ©3). Sin embargo, al evaluar la solicitud de confidencialidad, los 6rganos de recursos
y las OPI de los Estados miembros deben tener en cuenta cualquier interés especial ¢4 gue el solicitante
haya puesto de manifiesto para mantener la confidencialidad de determinados datos, incluida la
repercusién que la concesioén o la denegacion de la solicitud de confidencialidad podria tener en la parte
solicitante.

Recomendaciones:

. La parte debe presentar una justificacion que sustente su solicitud de confidencialidad, en
particular, debe haber reivindicado expresamente, y suficientemente justificado, un interés especial
en mantener la confidencialidad de la informacién/datos. Sin embargo, se reconoce que algunas
informaciones/datos a menudo se consideran confidenciales, por ejemplo, las listas de precios de
los distribuidores o las listas de clientes. Por lo tanto, la indicacién de la sensibilidad y la
confidencialidad de dicha informacion/datos debe considerarse justificacion suficiente.

o Si se invoca un interés especial en mantener la confidencialidad de determinada informacion/datos,
los o6rganos de recurso y las OPI de los Estados miembros deben comprobar si esta
suficientemente justificado.

. Si se reivindica la confidencialidad con una explicacion que justifique el caracter o la condicién
de confidencial de la informacion/datos, debe confirmarse la reivindicacién de confidencialidad.
o Si se reivindica la confidencialidad sin explicacion ni indicacion de ningun interés especial, o sin

ningun intento de justificar la naturaleza o el estado de la informacién/datos, el 6rgano de recurso
o la OPI del Estado miembro puede plantear una irregularidad. Si la irregularidad no se subsana,
el érgano de recurso o la OPI del Estado miembro debe suprimir la confidencialidad si la resolucién
es definitiva sin necesidad de ulterior comunicacién.

. Si se reivindica la confidencialidad con una explicacién que no es suficiente para justificar la
naturaleza o el estado de confidencialidad de la informacién/datos, el érgano de recurso o la OPI
del Estado miembro debe plantear una irregularidad. Si la irregularidad no se subsana, el érgano
de recurso o la OPI del Estado miembro debe suprimir la confidencialidad si la resolucién es firme
sin necesidad de una comunicacién ulterior. Si se subsana la irregularidad, la reivindicacion de
confidencialidad debe confirmarse.

3.4.4 Tratamiento de los datos confidenciales en los expedientes y las resoluciones

Por norma general, es aconsejable que las resoluciones de los drganos de recurso y las OPI de los
Estados miembros se pongan a disposicion (fuera de linea/en linea) para informacién y consulta del
publico destinatario y en aras de la transparencia y la previsibilidad. No obstante, algunas partes de las
resoluciones pueden quedar exentas de publicacidon por motivos de confidencialidad.

Ademas, los datos confidenciales deben marcarse y mantenerse como tales en los expedientes. Por lo
tanto, pueden aplicarse algunos medios especificos para garantizar que esto ocurra.

Los o6rganos de recurso y las OPI de los Estados miembros pueden utilizar varios medios para
salvaguardar la confidencialidad de los datos.

Dado que algunos 6rganos de recursos o las OPI de los Estados miembros no publican sus resoluciones
0 pruebas en linea, las recomendaciones que figuran a continuacion deben utilizarse Gnicamente en los
casos aplicables.

39 véase la definicion del término «confidencialidad de las pruebas/datos» en la introduccion de esta seccion de la practica comdn.
9 El interés especial deberia deberse a la naturaleza confidencial de las pruebas/datos, por ejemplo, su condicién de secretos
comerciales y empresariales, o cualquier otro interés (en mantener la confidencialidad de ciertos datos) reconocido por la legislacion
0 la jurisprudencia nacional o de la UE.
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Recomendaciones:
Es aconsejable que en el caso de:

Secretos comerciales y empresariales y otra informacioén confidencial
a) En expedientes (fuera de linea y en linea)

. Estos deben quedar exentos del acceso al expediente en linea solo cuando la parte lo solicite
expresamente (véase el subcapitulo 3.4.2 — 3.4.3).

. El acceso en linea debe bloquearse a cualquier prueba sefialada como confidencial sin examinar
si realmente contiene algun dato confidencial.

. Si procede, si un tercero solicita acceso a las pruebas no disponibles a través del acceso al

expediente en linea, el 6rgano de recurso o la OPI de los Estados miembros examinard, de forma
individual, que la solicitud sea conforme a su practica o las disposiciones legales pertinentes.

b) En las resoluciones (fuera de linea y en linea)

. En el caso de una solicitud de confidencialidad, los datos deben describirse de manera tan general
gue no contengan ningun secreto comercial 0 empresarial ni ninguna otra informacion confidencial.
. Cuando una resolucién contenga necesariamente secretos comerciales y empresariales u otra

informacion confidencial, esos datos confidenciales deben quedar exentos de publicacion mediante
la redaccion de la(s) parte(s) pertinente(s). Deben mantenerse dos versiones distintas de la
resolucién: una versién completa para la notificacion a las partes (que se mantiene confidencial) y
una version editada para la publicacion.

Resolucién amistosa de litigios

. Todas las pruebas que hagan referencia a una resolucién amistosa durante los procedimientos de
oposicién, anulacién, recurso o mediacion deben considerarse confidenciales y, en principio, no
deben estar abiertas mediante el acceso al expediente en linea o la publicacion.

3.4.5 Tratamiento de datos personales, datos personales relacionados con la salud y datos sensibles
en los expedientes y resoluciones (anonimizacién)

Por ejemplo, la siguiente informacién puede ser anénima, de conformidad con la legislacién aplicable, en
las resoluciones o sentencias del érgano de recurso o de la OPI de los Estados miembros: nombre y
nuamero de identificacién de las personas fisicas.

Recomendaciones:

I. Datos personales:
a) En expedientes (fuera de linea y en linea)

. Estos deben quedar exentos del acceso al expediente en linea solo cuando la parte lo solicite
expresamente.
. Si procede, si un tercero solicita acceso a las pruebas no disponibles a través del acceso al

expediente en linea, el 6rgano de recurso o la OPI de los Estados miembros se examina, de forma
individual, que la solicitud sea conforme a su practica o las disposiciones legales pertinentes.

b) En las resoluciones (fuera de linea y en linea)
. Cualquiera de las partes en el procedimiento puede solicitar la eliminacién de cualquier dato
personal que se incluya en la resolucién. Por lo tanto, puede quedar exenta de publicacion.

Il. Datos personales relacionados con la salud y datos sensibles %
a) En expedientes (fuera de linea y en linea)

9 Tal como se describe en el articulo 9 del RGPD.
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. El érgano de recurso o la OPI del Estado miembro debe examinar de oficio si las pruebas contienen
datos personales relacionados con la salud o datos sensibles y, en caso afirmativo, debe eximirlas
del acceso al expediente en linea. Por lo tanto, esos datos deben quedar exentos del acceso al
expediente en linea incluso sin una solicitud especifica.

b) En las resoluciones (fuera de linea y en linea)

. Los datos personales relacionados con la salud y los datos sensibles deben quedar exentos de
publicacion mediante la redaccion de la(s) parte(s) relevante(s). Deben mantenerse dos versiones
distintas de la resolucidn: una versién completa para la notificacion a las partes (que se mantiene
confidencial) y una version editada para la publicacién.
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4 ANEXO1

PLANTILLA
Resolucioén sujeta a recurso/nimero de expediente:.... (indique)
Los anexos contienen elementos de color: SI/NO (solo en el caso de las presentaciones por fax)

EL INDICE DE ANEXOS

Documentos y elementos de prueba presentados fisica o electrénicamente,
utilizando soporte de datos o por fax
N.° del Una breve descripcion del Numero de NUmero de Solicitud de Opcional
anexo anexo @ paginas @ pagina del confidencialidad En qué partes
escrito de @ especificas de un
presentacion documento
en el cual se (pruebas) se basa
menciona la la parte que lo
prueba presenta para
sustentar sus
argumentos
1. Carta de 10.12.2017 del Sr. 3 p. 2. Si
Green a la Sra. Smith
2. 25 facturas, ene. 2017—jun. 60 p. 7.
2018, NewCo Ltd.
3. 40 facturas, ene. 2016—jun. 50 pp. 15-16
2018, ABC Ltd.
4. Declaracion jurada de 1 pp. 17-18 Si
24/08/2018, Sra. Green,
directora general de NewCo Ltd.
5. Articulo del Dr. Blue publicado el | 23 p. 30. p. 12.
12.12.2017 en la revista GO
4/2017: «Confusion de la marca
X con la marca Y»; se aborda el
caracter distintivo intrinseco de
la marca X
6. Impreso el 01/01/2019 de la 5 p. 41
pagina web
www.webpagel.com
7. Video que muestra (en el N/A p. 45 00:07:42
momento 00:07:42) el uso de la
marca de la UE X
n.° 123 456 789 en la
Exposicion de productos de
consumo 2018 (archivo
«vidlmp4», presentado en
memoria flash USB)

* En caso de discrepancias entre las distintas versiones linguisticas, se considerara correcta la version en inglés.

@ Descripcion sucinta del anexo destinada a facilitar al lector una comprension clara de la naturaleza del documento o elemento de
prueba. Por ejemplo, el titulo o la materia del documento o elemento de prueba, por ejemplo, «carta» / «acuerdo de licencia relativo
a la marca X» / «extracto», su fecha, autor, destinatario, partes, etc.

@ Sj es posible, también debe numerarse cada pagina.

® Sj se ha presentado una solicitud de confidencialidad y dicho elemento de prueba debe marcarse como confidencial y conservarse
como tal, sirvase presentar: Si. En caso contrario: déjese un espacio en blanco. Al presentar los datos confidenciales debe facilitarse
la justificacion de la solicitud de confidencialidad.
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