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Inventos, obras artisticas, simbolos, marcas,
logos... son las creaciones mentales que
normalmente se han asociado al ambito de la
propiedad intelectual y que, en consecuencia, se
encuentran protegidas legalmente mediante las
patentes, el derecho de autor y las marcas.

Sin embargo, las nuevas tecnologias y la
digitalizaciéon han supuesto nuevos retos en
el campo de la propiedad intelectual por la
necesidad de proteger no solo nuevos tipos de
marcas no tradicionales, como por ejemplo los
hologramas, sino creaciones puramente digitales
como las aplicaciones méviles y otros softwares,
o simplemente cémo conseguir que se respeten
estos derechos en entornos online, como un
marketplace.

La proteccion de intangibles que pueden
representar un enorme valor para la empresa

se torna alin mas necesaria y compleja en un
mundo cada vez mas digital y globalizado. Mas
alla de la constante evolucion de la normativa
legal en este ambito, las disputas por propiedad
intelectual de cualquier tipo entrafian en este
contexto importantes riesgos reputacionales
para las compaiiias.

Las disputas y riesgos en el ambito de la
propiedad intelectual han ampliado con creces
su horizonte en la era de la hiperconectividad. Un
buen ejemplo de este punto tiene que ver con
uno los servicios mas populares de Amazon es
su marketplace, el cual permite a los vendedores
terceros (vendors) publicar ofertas de sus
productos en su pagina web y comerciar con
ellos.

Dado que un vendedor ofrecia en dicho
marketplace productos de la conocida marca
Davidoff, Coty (compafiia con licencia para

la venta de esta marca) sostuvo ante los
tribunales que tanto el vendor como Amazon
realizaban uso de la marcay, por tanto, ambos
eran responsables directos de la infraccién

de comercializar con sus productos sin la
autorizacion del titular.
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Medios econdmicos recogieron el asunto en
abril de 2020, cuando el fallo del Tribunal de
Justicia de la Union Europea (TJUE) establecio
que Amazon, como intermediario, no cometia
ninguna infraccion por el hecho de almacenar en
su plataforma de comercio electrénico productos
que violan los derechos de marca.

Otra importante disputa entre gigantes del
sector tech de los ultimos afios ha tenido como
trasfondo la propiedad intelectual; en concreto
las patentes de softwares. Oracle, propietario del
lenguaje de programacion Java, acusé a Google
de haber utilizado lineas de cddigo de Java SE

en Android, violando asi las leyes de derechos
de autor, por lo que reclam6 a Google 9.000
millones de délares de compensacioén. El Tribunal
Supremo de Estados Unidos ha puesto fin
recientemente a este litigio de 10 afios, alegando
que Google puede hacer uso legalmente de los
fragmentos de codigo Java, y sentando asi una
importante base en el sector tecnolégico sobre
qué se considera como afecta el copyright al
software.

Uno de los riesgos a los que las compaiiias se
enfrentan con mas frecuencia es la copia o
el uso indebido por parte de otra compaiiia
o usuario de algun elemento distintivo de

su marca dentro o fuera del mismo sector de
actividad, aprovechandose generalmente de su
buen nombre y ocasionando confusion en el
consumidor.

En el entorno digital, donde ademas no podemos
comprobar fisicamente las propiedades y
calidades de los productos que adquirimos, se
vuelve un riesgo ante el que las marcas han de
estar especialmente vigilantes para ser capaces
de identificar posibles conflictos marcarios.
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https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2020/04/02/5e85b4fc468aebd6158b457a.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/04/05/companias/1617636775_595705.html
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CONFLICTOS
MARCARIOS:
BATALLAS DE
PROPIEDAD
INTELECTUAL QUE
TERMINAN EN LOS
TRIBUNALES

Una de las disputas por infraccién de marca mas
conocidas comenzé en 2009 cuando dos gigantes

de la moda se enfrentaron por primera vez en los
tribunales de Nueva York. La italiana Gucci demandé
a la estadounidense Guess al considerar que el logo

y el patron de la “G” entrelazada era una copia de su
modelo original. Gucci defendia que el uso que Guess
estaba dando a esta insignia generaba confusion en
el consumidor y causandole importantes pérdidas de
negocio. Al tribunal de Nueva York se sumaron los de
Italia, Australia, China, Francia y el Tribunal General de
la Unién Europea en una batalla legal que durd mas
de diez afios.

Segun la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
(OEPM), el concepto de marca se define como “el
signo que distingue en el mercado los productos
o servicios de una empresa, ya sea esta de caracter
individual o social”. De acuerdo con el significado
gue propone este organismo, “su funcion es la de
diferenciar e individualizar en el mercado unos
productos o servicios de otros productos o servicios
idénticos o similares”. Pero mas alla de esa primaria
funcion distintiva, la marca proyecta los valores

y filosofia que una empresa quiere infundir a su
producto; es un elemento clave de su identidad.

Cuando esta identificacion es imitada parcial o
totalmente por un tercero, normalmente con el
objetivo de aprovecharse de forma indebida de

su notoriedad, se produce una situacién similar

a la suplantacién de identidad; un individuo

genera confusion en el publico al apropiarse de una
identidad determinaday ya reconocida, normalmente
con el objetivo de obtener un beneficio. De la misma
manera que esto ocasiona graves perjuicios en el
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plano personal, las marcas pueden sufrir un daio
irreparable en su reputacion y en su negocio
cuando se enfrentan a estas situaciones, de ahi
que suelan derivar en los tribunales.

La lista de casos sonados es interminable: la pugna
de McDonald's por la denominacién Big Mac, los
numerosos litigios de Adidas por las tres lineas
paralelas en sus zapatillas, la gran controversia por
la comercializacion de Schweppes en Espafia o las
batallas legales de Inditex por la defensa de la marca
Zara son solo algunos ejemplos que dan una idea de
la variada naturaleza de estos conflictos.

“Las marcas
pueden sufrir un
dano irreparable
en su reputacion
Yy en su negocio
cuando se
enfrentan a estas
situaciones”



https://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/mas_informacion/informacion_marcas_nombres/que_es_marca.html
https://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/mas_informacion/informacion_marcas_nombres/que_es_marca.html
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EL RIESGO
REPUTACIONAL
ANADIDO

Las disputas por conflictos marcarios, ademas
de presentar -en algunos casos- una gran
complejidad juridica, son especialmente
interesantes como caso de estudio en materia
de comunicacién. Hay que tener en cuenta que
este tipo de conflictos, en ocasiones, revisten
un interés especial para los medios y la opinion
publica, precisamente por ese caracter de
“batalla” entre dos compafiias, haciendo que el
riesgo reputacional sea mas elevado que en otro
tipo de conflictos.

En este sentido, existen unas caracteristicas que,
en un conflicto de este campo, actian como
factores agravantes del riesgo reputacional:

* Notoriedad de, al menos, una de

las marcas involucradas. El éxito de

una marca reside precisamente en ser
facilmente identificable y reconocida por

el publico general. Dicha notoriedad, como
consecuencia, provocara que un litigio de
estas caracteristicas sea mas interesante de
seguir por los medios y la opinion publica.

* David contra Goliat. En muchas ocasiones,
una de las partes del proceso es una gran
multinacional que en el conflicto se enfrenta a
una pequefia o mediana empresa. El publico
puede identificar este enfrentamiento como
una situacion de abuso de poder, asi como
reconocer a la gran compafifa como un actor
contrario al emprendimiento, el crecimiento
y el fomento de los nuevos negocios. Asi, en
estos casos el componente emocional resulta
clave para desarrollar los mensajes que
vertebren la comunicacion de defensa de la
marca.

* Vencedores y vencidos. Los conflictos
marcarios son procesos en los que, mas
que nunca, los medios de comunicacién
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tienden a narrarlos como una suerte de
lucha o enfrentamiento entre dos fuerzas.
Asi, se incide sobre la dicotomia de una parte
ganadora sobre otra perdedora.

* Interés publico. Los temas relacionados con
la propiedad industrial y todos aquellos que
involucran a compafiias notorias cuya marca
se ve afectada o sus valores se ponen en
entredicho, tienen un gran interés mediatico y
suele generar gran volumen de conversacion
en redes. Gracias a su variada tipologia, el
tema tiene cabida en distintas secciones de
los medios, como pueden ser empresas,
sociedad, legal o incluso en la contraportada.

* Impacto en distintas comunidades. El
impacto reputacional de procesos de este
tipo afecta a distintos grupos de interés de
la compafiia. Es necesaria una estrategia
de comunicacion especifica para cada una
de estas comunidades para poder llegar de
manera directa, coordinada y coherente a
todas ellas.

Todas estas caracteristicas elevan el peso que
tiene la cobertura mediatica del conflicto tanto
en las marcas involucradas como en el propio
proceso judicial. Esta influencia se materializa
en diferentes lineas a tener en cuenta en el
desarrollo del conflicto.

¢COMO INFLUYE
LA COBERTURA
MEDIATICA EN EL
PROCESO?

La informacion publicada puede, en primer
lugar, tener efectos sobre el propio proceso,
creando apriorismos o prejuicios o reforzando
argumentos de una de las partes. Los
mensajes trasladados a través de los medios
de comunicacién construyen un relato en el
imaginario colectivo que estara formado por
aquellos argumentos que mas veces queden
repetidos o se encuentren mejor posicionados.
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La posicion que prevalezca en las noticias
publicadas es mas probable que gane a su vez
mayor atencién en el proceso judicial, no solo
porque pueda ser mas accesible por las personas
que intervengan en el proceso, sino porque
muchas veces las partes aportan como prueba
en estos casos lo publicado por los medios de
comunicacién .

Ademas, el ritmo del proceso puede verse
afectado en funcion de la presién mediatica
que exista, haciendo que los tiempos puedan
acortarse o alargarse en funcién de potenciales
filtraciones o de riesgos derivados de la presion
mediatica. En paralelo, el ruido afecta a la
composicion de los equipos de trabajo. Es
importante que los perfiles juridicos puedan
contar con el apoyo de expertos en comunicacion
que puedan guiarlos para reforzar sus acciones
en el terreno de los medios de comunicaciény
ejerzan de filtro en las peticiones que puedan
llegar de otros stakeholders.

En definitiva, la reputacién de las marcas se ve
afectada, positiva o negativamente, durante el
litigio mas alla de la duracion del propio proceso
y, en ocasiones, con independencia del resultado
final del mismo.

Como toda amenaza suele presentar también
una oportunidad, estos issues pueden suponer
buenas ocasiones para que las marcas salgan

reforzadas del proceso con una actuaciony
estrategia de comunicacién adecuadas.

Buen ejemplo de ello es el caso de Samsung. En
2011, Apple demando6 a la compafiia surcoreana
por copiar sus patentes en smartphones.

Desde entonces, y durante siete afios, ambas
empresas mantuvieron una guerra legal con
varias demandas de por medio. En 2018, un
jurado estadounidense dio la razén a Appley
poco después llegaron a un acuerdo para evitar
que Samsung recurriera la decision. A pesar de la
victoria judicial de Apple, el gigante tecnolégico
no consiguié obtener la ventaja competitiva

que esperaba sobre Samsung. Al contrario,
Samsung gané mayor valor de marca al aparecer
como un igual y competidor directo contra

Apple en el sector del smartphone. Gracias a

la guerra legal contra Apple, Samsung se dio a
conocer en el mercado de los smartphones en
un momento donde la empresa era conocida
principalmente por sus televisores de plasma.
Mas tarde, Samsung aprovech¢ esta oportunidad
competitiva a nivel de comunicacién para lanzar
varias campafias de publicidad masiva que
promocionaran sus smartphones Galaxy Series,
posiciondndose como la marca de smartphone
mas popular del mundo. Desde entonces, la
reputacion de Samsung no ha dejado de crecery
el gigante surcoreano lleva desde 2017 en el top
10 del Ranking de Valor de Marca de Forbes.
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https://www.forbes.com/the-worlds-most-valuable-brands/#3bc6aad1119c
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ALGUNAS CLAVES
A LA HORA DE
GESTIONAR LA
REPUTACION

Entre los servicios con los que debe contar

una compariia que desea proteger su marca
durante un conflicto y tratar, incluso, de reforzar
los valores de la misma, se deben atender los
siguientes:

1. Estrategia de comunicacién. Es
imprescindible disefiar una estrategia de
comunicacién adaptada a cada caso con el fin

de trasladar de manera efectiva los argumentos
de la defensa legal a los diferentes publicos de
interés de la compafiia. El objetivo es hacer valer
la posicién de la compafiia ante sus comunidades
y contribuir al éxito de la estrategia legal.

En este sentido, construir un relato claro,

directo y sencillo, alejado de terminologia
demasiado técnica o juridica, resulta clave para

el entendimiento del asunto. No obstante, sera
imposible separar por completo los mensajes

de comunicacién de los mensajes a trasladar en
la sede judicial. Algunas de las principales lineas
argumentales suelen ser comunes en este tipo de
procesos:

¢ Distintividad de la marca (forma, disefio
y fonética). Defensa de la particularidad
de la marca en funcién de sus elementos
distintivos.

* Presencia de marcas notorias anteriores
con las que exista riesgo de asociacién. En
estos casos la marca notoria anterior debera
demostrar su implantacién en el mercado.

* Aprovechamiento indebido de una
marca de renombre. En la misma linea
que el argumento anterior, requerira
una demostracién contrastable sobre la

La propiedad intelectual ante el desafio digital

prevalencia de una de las marcas.

* Confusién en el origen o calidad del
producto. Es la principal consecuencia en este
tipo de conflictos y para demostrarlo resulta
muy Util recurrir a andlisis de mercado.

Estos puntos argumentales serviran para la
construcciéon de un relato propio que permita
posicionar la vision y argumentos de una
compafiia que se ve inmersa en un conflicto que
involucra directamente a su marca, permitiéndole
seguir un camino que refuerce y visibilice los
valores de la misma.

2. Vigilancia del uso de marca en medios,
redes y plataformas digitales. \Viediante la
aplicacion de las herramientas adecuadas

se puede rastrear el uso que se hace de

la marca en Internet (buscadores, redes
sociales y marketplaces) detectando usos
ilicitos, fraudulentos, o que no se ajustan a las
condiciones acordadas. El objetivo es poder
identificar usos indebidos a tres niveles:

a. Deteccion de los eventos en los

que potencialmente esta habiendo un
incumplimiento en las condiciones de uso de
la marca.

b. Plataforma para la revision, gestiény
seguimiento de los eventos.

c. Gestion de procedimientos administrativos
con plataformas digitales (buscadores, redes
sociales y marketplaces) y legales (para el
cierre de las URLS).

3. Estudio de la notoriedad de marca. A
través del desarrollo de estudios de mercado es
posible analizar la notoriedad y el conocimiento
de los consumidores sobre la marca, dando
lugar a un analisis independiente que servira
como argumento de peso en el proceso y que
puede reforzar la posicion en comunicacioén.
Argumentos que permitan reforzar la posible
confusion por parte de los consumidores

y/o el aprovechamiento indebido suele ser
determinante en este tipo de casos.
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4. Analisis grafico-visual de la marca. Muchas
veces, la disputa se origina por el uso de aspectos
visuales similares; de ahi la utilidad de que
expertos realicen un analisis de las similitudes

o diferencias de los aspectos graficos de una
marca (caracteristicas tipograficas, morfologicas,
cromaticas...) que permitan aportar una vision
imparcial, profesional y objetiva que pueda, si es
el caso, reforzar la posicion de la compafiia en un
conflicto marcario.

En definitiva, conocer en profundidad las
caracteristicas y rasgos propios de los
conflictos marcarios, controlando los puntos
que se pondran en cuestién, permitira a las
compafiias anticiparse a los distintos pasos
del proceso y acompanfar la estrategia legal con
una de comunicacion que proteja y refuerce

la reputacion de la compainiia, directamente
relacionada con la marca de la misma.

La batalla entre Gucciy Guess fue extensay
global y ocasion6 un desgaste reputacional al
que se vieron obligadas a poner fin. Después de
afios recurriendo a tribunales de todo el mundo
y obteniendo sentencias en un sentido y en

otro, en 2018 llegaron a un acuerdo con el que
resolvieron todas sus discrepancias. Los términos
del acuerdo no llegaron a trascender, pero en
cuanto a su comunicacién, ambas zanjaron el
asunto emitiendo un comunicado en el que
anunciaban el fin de las batallas judiciales en
favor de proteger la propiedad intelectual de sus
marcas.

“Conocer en
profundidad las
caracteristicas y
rasgos propios
de los conflictos
marcarios,
controlando

los puntos que
se pondran en
cuestion, permitira
a las companias
anticiparse”



https://investors.guess.com/news-releases/news-release-details/guess-inc-and-gucci-announce-settlement-agreement
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Cerqueira César SP - 01426-001
Tel. +55 11 3060 3390

Rio de Janeiro

Cleber Martins

Socio y Director General
clebermartins@Ilorenteycuenca.com
Ladeira da Gléria, 26

Estudios 244 e 246 - Gléria
Rio de Janeiro - R)

Tel. +55 21 3797 6400

Buenos Aires

Mariano Vila
Socio y Director General

mvila@llorenteycuenca.com
Av. Corrientes 222, piso 8

C1043AAP
Tel. +54 11 5556 0700

Santiago de Chile

M? Soledad Camus
Sociay CEO

scamus@llorenteycuenca.com

Marcos Septlveda
Director General

msepulveda@llorenteycuenca.com
Avda. Pdte. Kennedy 4.700 Piso 5,

Vitacura
Santiago

Tel. +56 22 207 32 00
Tel. +562 2 245 0924

ideas.llorenteycuenca.com




LLYC

EXPLORAR. INSPIRAR.

IDEAS es el Centro de Liderazgo a través del
Conocimiento de LLYC.

Porque asistimos a un nuevo guion
macroeconémico y social. Y la comunicacién no
qgueda atras. Avanza.

IDEAS LLYC es una combinacién global de relacién
e intercambio de conocimiento que identifica,
enfoca y transmite los nuevos paradigmas de la
sociedad y tendencias de comunicacion, desde un
posicionamiento independiente.

Porque la realidad no es blanca o negra, existe
IDEAS LLYC.


https://open.spotify.com/show/3kBk8TvsKnZWZqCgLAg9c7

