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Resumen

Fruto de la necesidad de transcribir al ordenamiento espafiol la Directiva (UE)
2015/2436, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados en materia de
marcas, a través del Real Decreto-Ley 23/2018, entraron en vigor el pasado 14 de enero
de 2019 una serie de preceptos que modifican la Ley 17/2001, de Marcas. Esta
modificaciéon de la Ley de Marcas tiene un gran impacto en los procedimientos
administrativos de marcas. El presente trabajo pretende analizar las implicaciones de la
reforma desde el punto de vista de procedimientos administrativos, considerando que
estas novedades administrativas como los procedimientos de nulidad, caducidad, prueba
de uso o los recursos contra las resoluciones de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas

son lo realmente novedoso y merecedor de un andlisis separado.

Palabras clave: Marca, procedimiento, nulidad, caducidad, administrativo, Directiva,

reforma, competencia

Abstract

As a result of the need to transcribe to the Spanish regulation the Directive (EU)
2015/2436, regarding the approximation of the laws of the States regarding trademarks,
through Royal Decree-Law 23/2018, entered into force in the past 14 of January 2019 a
series of precepts that modify Spanish Law 17/2001, of Trademarks. This modification
of the Trademark Law has a great impact on trademark administrative procedures. The
present work aims to analyze the implications of the reform from the administrative
procedures” point of view, considering that these administrative developments such as
invalidity procedures, expiration, proof of use or judicial review against the resolutions
of the Spanish Patent and Trademark Office are the really novel and deserve a separate

analysis.

Key words: Trademark, procedure, invalidity, expiration, administrative, Directive,

reform, competency
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Capitulo 1: Introduccion
1.1. Proposito general de la investigacion

El pasado 14 de enero de 2019, entr6 en vigor la reforma de la Ley 17/2001, de 7
de diciembre, de Marcas, a través del Real Decreto-ley 23/2018, un Real Decreto-ley
omnibus, en el que se regulaban diferentes materias entre las que se encontraba esta
reforma de la Ley de Marcas, fruto de la necesidad de transposicion de la Directiva (UE)
2015/2436. Por tanto, el proposito general del siguiente trabajo sera realizar un analisis y
un estudio del impacto de la reforma de la ley de Marcas desde la perspectiva de los
aspectos y de los procedimientos administrativos del Derecho de marcas fruto de la

Directiva 2015/2436.

1.2. Contextualizacion del tema y justificacion del tema en cuestion

La transposicion de la Directiva 2015/2436 mediante el Real Decreto-ley 23/2018,
tramitado de manera urgente, provoca una situacion de incertidumbre y conlleva la
procedencia de explicar los cambios fundamentales que se introducido a raiz de dicha
reforma. Espafia, con mas de 50 mil solicitudes de registro de marcas cada afio, y un total
de mas de 800 mil marcas nacionales en vigor!, es uno de los paises mas activos de la
Unidn Europea en proteccion de derechos de marcas. Para todos estos titulares de marcas
en vigor, la reforma a la que se refiere este trabajo resulta del mayor interés, tal y como
lo demuestra, por ejemplo, la numerosa cantidad de seminarios organizados por la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas” en los que se han explicado las principales novedades

introducidas.

Ademas, el modo en el que se ha producido la reforma también hace muy relevante
el estudio y la explicacion acerca de cudles son las principales novedades que se
introducen. Esto se debe a que el plan de transposicion de la Directiva 2015/2436 no ha
sido llevado a cabo como inicialmente se habia previsto, puesto que el instrumento

juridico que originariamente abordaba la reforma era un anteproyecto de ley destinado a

' OEPM, “La OEPM en cifras: 2017, OEPM en cifras informe anual. (Disponible en:
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/LLa_OEP
M_en_Cifras _2017.pdf tltima consulta: 15/03/2019)

2 REDONDO, I. & BARBERO, J.L., “Jornada sobre la reforma de la Ley de Marcas” OEPM. 26 de
febrero de 2019, Madrid.




ser tramitado por el procedimiento legislativo ordinario. La agilizacion de los plazos
debido a la urgencia de transposicion ha podido danar la seguridad juridica de la reforma.
Para iniciar la transposicion de la Directiva 2015/2436, se puso en marcha un primer
borrador en 2016. Més adelante, en julio 2018, se realiza la solicitud u informe tanto a la
Comision Economico y Social, como al Consejo General del Poder Judicial, y, en
noviembre de 2018, se solicit6é informe al Consejo de Estado. Una vez incorporado lo
contenido en todos los informes solicitados, el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo decidi6 la transposicion de la Directiva mediante Real Decreto-ley, ante la
posibilidad de sancién pecuniaria por sobrepasar la fecha limite de entrada en vigor de
las disposiciones contenidas en la Directiva. El Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de
diciembre, fue convalidado por el Congreso de los Diputados y tramitado como proyecto

de ley.

La intencion inicial era la de establecer una vacatio legis, de manera que la
reforma legislativa y el desarrollo reglamentario entrasen en vigor al mismo tiempo. Sin
embargo, finalmente el desarrollo reglamentario - todavia en proyecto- no fue sometido

a informacion publica hasta que no entrd en vigor la reforma legal’.

1.3. Objetivos del trabajo
Los objetivos principales del trabajo seran los siguientes:

e Analisis de las novedades introducidas por la reforma de la Ley de marcas,
fundamentalmente en materia administrativa y procedimental.

e Comprension de la posible problematica por la diferencia temporal entre la
entrada en vigor de la reforma legislativa y la concurrencia con el proyecto de
ley y desarrollo reglamentario.

e Reflexion y estudio acerca de la conveniencia o no de la competencia directa
de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas para conocer de los

procedimientos de nulidad y caducidad.

3 OEPM, “El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de
transposicion de la directiva en materia de marcas” Nota informativa, OEPM, 3 de enero de 2019.
(Disponible en:

http://www.oepm.es/es/sobre _oepm/noticias/2019/2019 01 03 Consejo_Ministros RDL23 2018marcas
.html?accesolnterno=true ultima consulta: 10/03/2019)




e Reflexion y estudio sobre que jurisdiccion debe conocer las resoluciones de la

OEPM.

1.4. Metodologia y estructura del trabajo

La busqueda y obtencidon de informacion acerca del tema en cuestion, inicialmente
consistira en un estudio y analisis profundo acerca de las fuentes legislativas en cuestion,
la Directiva 2015/2436, el Real Decreto-ley 23/2018 y la ley 17/2001 de Marcas. Dichas
fuentes se obtendran de la base de datos del BOE. En cuanto a la ley 17/2001 de Marcas,

va a ser preciso el analisis entre el texto original y el texto actual fruto de la reforma.

Por otro lado, en cuanto a contenido doctrinal, el Manual de Propiedad Intelectual
de Carlos Fernandez-Novoa, Jos¢ Manuel Otero Lastres y Manuel Botana, sera
fundamental para poder entender de manera adecuada la legislacion anterior y conceptos
necesarios para poder analizar mas profundamente la reforma. De la misma manera, se
utilizaran documentos realizados por profesionales del sector de la propiedad industrial,
como el departamento de Propiedad Intelectual de Uria Menéndez, que han realizado
estos documentos de investigacion en los que se expanden acerca de las principales

novedades introducidas por la reforma.

Ademas, para la busqueda de jurisprudencia y articulos de interés se utilizara la
base de datos juridica Aranzadi, y para la bisqueda de marcas registradas que aportan
pruebas graficas al contenido teorico, la base de datos de la Oficina Europa de la

Propiedad Intelectual (EUIPO).

Por ultimo, se ha acudido a un seminario de actualidad organizado por la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas, consistente en unas jornadas acerca de la reforma de la
Ley de marcas, realizadas por Inmaculada Redondo y Jos¢ Luis Barbero, ambos de la

OEPM.

En cuanto a la estructura del trabajo de investigacion, en primer lugar, se realizara
un analisis pormenorizado e introductorio acerca del concepto de marca y la tipologia de
marcas y sobre los posibles cambios que se hayan producido en estos. En segundo lugar,
como la parte fundamental del trabajo de investigacion, se realizard un estudio detallado
acerca de las novedades introducidas en materia procedimental administrativa por parte

de la reforma de la ley de marcas. Por ultimo, se realizard una reflexion acerca de la



conveniencia o no del otorgamiento de competencia en materia procedimental a la OEPM
y sobre que jurisdiccion debe conocer acerca de los recursos sobre las resoluciones de la

OEPM.



2. Breve introduccion sobre las marcas en Espaiia

2.1. Legislacion actual de marcas en Espaiia

Actualmente, existe una convivencia entre la legislacion espafiola y la europea en
materia de marcas. Esta convivencia ha ido siendo cada vez mas fuerte debido a la
europeizacion del Derecho de marcas. La europeizacion ha tenido lugar a lo largo de las
ultimas décadas mediante el proceso de armonizacidén y acercamiento de las leyes
nacionales de marcas y de la jurisprudencia dictada en esta materia por los tribunales de

justicia de la Union Europea®.

El derecho de marcas en la legislacion espafiola estd regulado en la ley 17/2001,
de Marcas, vigente desde el 2001 y reformada con el Real Decreto-ley 23/2018 fruto de
la transposicion de la Directiva (UE) 2015/2436, derogando la anterior Ley de Marcas de
1988, el cual habia sido precedido por el Estatuto sobre Propiedad Industrial de 1929.
Esta Ley de Marcas del 2001, esta sustentado por su reglamento de ejecucion, aprobado

por el Real Decreto-ley 687/2002, del 12 de julio’.

Por parte de la legislacion europea, la europeizacion tuvo como principal motor la
aprobacion de la Directiva 84/104/CEE la que trataba sobre la aproximacion de la
legislacion de los Estados miembros en lo relativo a las marcas, que provoco tal efecto
con la promulgacion de distintas Leyes nacionales con el fin de transponer lo establecido
en la Directiva, como la Ley britanica de 1994, la Ley alemana de 1995 y la Ley espafiola
de Marcas de 2001. Cabe mencionar la incorporacion del texto refundido de dicha
Directiva a través de la Directiva 2008/95/CE. Ademas, también tiene un papel
fundamental en esta europeizacion la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas®. Por tltimo, como ya se ha mencionado, es importante en
la europeizacion la reciente Directiva (UE) 2015/2436, sobre la aproximacion de los

Estados y la armonizacion de las legislaciones en materia de marcas.

4 FERNANDEZ-NOVOA, C., Manual de la Propiedad industrial, Marcial Pons, Madrid, 2015, p.p 510.
Doénde habla de la europeizacion del Derecho de marcas.

5 f{dem.

6 {dem. p.p 513



2.2. Aspectos fundamentales de la nueva reforma de la Ley de Marcas

Tras la Directiva (UE) 2015/2436, nace la necesidad de reformar la Ley de Marcas
17/2001 vigente hasta el momento. No se trata de una nueva ley, sino de una reforma de
la Ley 17/2001 de Marcas, tratindose de un tramite parlamentario de convalidacion por
Real Decreto-ley ante la urgente necesidad de transponer la directiva, entrando en vigor
el 14 de enero de 2019, estando aun sujeta a un tramite parlamentario, tras la solicitud del

Congreso de los Diputados de tramitacion como proyecto de ley de urgencia’.

Por tanto, esta transposicion mediante Real Decreto-ley requiere de un desarrollo
reglamentario, puesto que, como se verd posteriormente, muchas de las reformas
introducidas modifican el reglamento de ejecucion de la Ley de marcas. Ademas, esta
urgencia por transponer la Directiva a la ley espafiola provocd que finalmente se
transpusiese mediante un Real Decreto-ley 6mnibus, en el que ademas se trataban otras

materias en el mismo®.

Esta Directiva (UE) 2015/2436 surge por la necesidad de adaptacion a las nuevas
tecnologias, con el objetivo de realizacion de un registro mas agil y eficaz, adaptado a
éstas, y la armonizacion y acercamiento en la regulacion de los distintos Estados respecto

de la regulacion europea de registro de marcas’.

Como se analizard, se ensancha el concepto y la tipologia de marcas que se pueden
solicitar y registrar ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. Se mantienen los
nombres comerciales, con la justificacion desde el punto de vista empresarial de dicho
mantenimiento, al incrementar afo a afio la solicitud de procedimientos de registro de los
nombres comerciales, con un incremento aproximado del 28% en 2017 respecto al afio

anterior'?,

Ademas, la reforma de la Ley de marcas otorga un mayor protagonismo a la

OEPM, tanto en la actualidad como en el futuro, con la aprobacion del reglamento de

7 Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposicion de directivas en materia de marcas,
transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. BOE num. 312, de 27 de
diciembre de 2018. Disposiciones generales Apartado IIL.

$ {dem.

° Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Consideraciones
iniciales.

19 OEPM, “La OEPM en cifras: 2017, OEPM en cifras informe anual. (Disponible en:
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/La_OEP
M_en_Cifras _2017.pdf tiltima consulta: 15/03/2019)
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desarrollo de los procedimientos de oposicién, como con la entrada en vigor del
procedimiento administrativo de nulidad y caducidad ante la OEPM a partir del 14 de

enero de 2023.

Por otro lado, en cuanto a la convergencia en Europa de las diferentes
legislaciones, la Directiva 2015/2436 busca establecer practicas comunes de regulacion
en los paises de la UE, con colaboracion entre las diferentes oficinas locales y la Oficina
de Propiedad Industrial de la Union Europea de Alicante, pero el mantenimiento de
localismos en ciertos paises, provocan una dificil convivencia entre el sistema

comunitario y el sistema nacional, y una gran inseguridad juridica.

2.2.1. Régimen transitorio de la modificacion de la ley de marcas

Laley 17/2001 de Marcas se modifica a través del Real Decreto-ley 23/2018, en
el cual se incluyen también otras materias no relacionadas con la modificacién del
derecho de marcas. La modificacion de la ley de Marcas entra en vigor el 14 de enero de
2019, pero existen determinadas cuestiones que no entrardn en vigor hasta que se den

determinadas circunstancias o se les aplaza la entrada en vigor a una fecha posterior!'.

Por tanto, en cuanto al régimen transitorio de la modificacion de la ley de marcas,
la mayoria de reformas entraron en vigor el 14 de enero de 2019 salvo algunas reformas,

como son las siguientes:

e En primer lugar, se establece que los procedimientos de marcas y nombres
comerciales que se hubiesen iniciado con anterioridad a la entrada en vigor
de la reforma se regiran por el procedimiento establecido en el momento
de iniciacion, hasta el momento de su concesion!?.

e En segundo lugar, como se desarrollara mas profundamente, la

competencia de la Oficina Espafola de Patentes y Marcas para conocer de

1 Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposicion de directivas en materia de marcas,
transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. BOE num. 312, de 27 de
diciembre de 2018.
12 Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposicion de directivas en materia de marcas,
transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. BOE num. 312, de 27 de
diciembre de 2018.

11



las solicitudes de nulidad y caducidad, en detrimento de los tribunales de
justicia, no entrara en vigor hasta el 14 de enero de 2023'3.

e En tercer lugar, como también se explicard mas adelante, las reformas
introducidas en los apartados 3, 4, 5y 6 del art. 21 de la Ley de Marcas,
no entraran en vigor hasta que se produzca el desarrollo reglamentario de

los mismos, el cual es necesario en términos procesales'*.

2.3. Concepto de marca

Anteriormente, el art. 4 de la ley 17/2001 de Marcas (en adelante, ley de marcas
o LM) definia la marca como todo signo susceptible de representacion grafica que sirva
para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras'>.
El Real-Decreto Ley modifica la redaccion anterior eliminando el requisito de
susceptibilidad de representacion grafica, estableciendo que inicamente serd necesario
que sea susceptible de representacion en el Registro de Marcas, de tal manera que sea
capaz de establecer con seguridad el objeto de proteccion registrada y que pertenece al
titular mediante la marca. Se establece en el mismo que, por tanto, la representacion de la
marca sea clara, precisa, autosuficiente, facilmente accesible, inteligible, duradera y

objetiva'®.

Actualmente, el art. 4 LM, sobre el concepto de marca, establece que “podran
constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de
las personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su

embalaje, o los sonidos, a condicion de que tales signos sean apropiados para:

a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas

13 OEPM, “Aplicacién de la Directiva de la Unién Europea a la Legislacion Espafiola”

14 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. BOE nim. 294, de 8 de diciembre de 2001. Art. 21. Menciona
en un parrafo separado.

IS FERNANDEZ-NOVOA, C., Manual de la Propiedad industrial. Op. Cit. p.p 502. Donde el autor explica
el concepto juridico de la marca

16 URIA MENENDEZ, “Transposicion de la Directiva (UE) 2015/2436 relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas” Uria Menéndez. Circular de Propiedad
Industrial y tecnologia. Madrid, 2019. Dénde establece que cambios se introducen tras la nueva directiva.

12



b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las
autoridades competentes y al publico en general determinar el objeto claro y preciso de

la proteccion otorgada a su titular.”’

Por tanto, existen tres requisitos fundamentales para poder registrar una marca,
que se pueda considerar un signo, que tal signo tenga capacidad distintiva, y que tenga
capacidad representativa. En cuanto al signo, analizando la definicion y prohibiciones que
establece la ley de Marcas en los arts. 4 y ss, se puede afirmar que se trata del medio en
donde se incorpora el bien inmaterial que constituya la marca y se hace perceptible por
cualquiera de los sentidos, bien a través de medios mecanicos (tacto, vista y oido) o

quimicos (gusto o color)'®,

En cuanto a la capacidad distintiva, el signo tiene que estar configurado de tal
forma que sea apto para distinguir productos y servicios, y tiene que tener capacidad
distintiva intrinseca, con independencia de los productos y servicios a los que se pretende
aplicar. Ademas, debe poseer capacidad distintiva extrinseca, la cual debe ser valorada
siendo relacionada con los productos y servicios que pretende distinguir!®. Por tltimo, en
cuanto a la capacidad representativa, como establece el art. 4 LM, debe ser posible su
representacion en el Registro de Marcas de manera que permita a las autoridades y al

publico en general determinar el objeto claro y preciso de la proteccion.

2.4. Tipos de marca

2.4.1. Tipologia de marcas

En el art. 4 LM se establece una definicion sobre los signos que pueden llegar a
ser constituidos como marca. Por tanto, existen diversos tipos de marca como son, las
marcas denominativas, las marcas figurativas, las marcas patron, las marcas de color, las
marcas de hologramas, las marcas de posicion, las marcas tridimensionales, las marcas

sonoras, las marcas de movimiento y las marcas multimedia.

17 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. BOE niim. 294, de 8 de diciembre de 2001

'8 fdem. Art. 4

19 FERNANDEZ-NOVOA, C., “Manual de...”, 2015, op.cit. p. 506. Acerca del caracter distintivo
necesario para el registro de una marca

13



Ademas, debido a la capacidad distintiva y la capacidad representativa exigida, no
se admiten ciertos signos debido a su generalidad y su falta de las capacidades exigidas,

como las marcas olfativas, las marcas gustativas o las marcas tactiles?’.

2.4.1.1. Marcas notorias y marcas renombradas

En cuanto al concepto de marca y tipologia, una de las novedades introducidas
por el Real Decreto-ley mas relevantes es la supresion de la distincion entre marcas o
nombres comerciales notorios y renombrados, estableciendo un unico concepto bajo el
paraguas de la marca y nombre comercial renombrados, adaptandose a lo establecido por

la Directiva de la Union Europea?®!.

Por tanto, las marcas renombradas sufren un nuevo cambio de regulacion y de
evolucidn en su reconocimiento legal, tras la vaga proteccion que establecia la antigua
Ley de Marcas de 1988, que se vio reforzada por la aparicion de la vigente Ley de Marcas
de 2001 en su art. 8, y que vuelve a modificarse en favor de la unificaciéon de ambos

términos de las marcas de renombre?2.

Por tanto, como se ha mencionado, fruto del Real Decreto-ley 23/2018, se elimina
esta distincion, solamente considerando para ambas el término de marcas o nombres
comerciales de renombre. Se modifica por tanto el art. 8 LM, y se establecen los requisitos

para poder ser considerado marcas o nombres comerciales con dicho renombre?®.

En cuanto a los requisitos, el art. 8§ LM introduce que bastara con que el publico
pertinente pueda establecer un vinculo entre ambas marcas, no siendo necesaria la
confusién, si no que serd suficiente el hecho de que se pueda establecer un vinculo.
Normalmente, la marca rige por el principio de especialidad, pero con esta definicion, la
marca renombrada se protege por encima de dicho principio de especialidad. Ademas, la

proteccion de la marca de renombre se ird modulando en funcion del grado de

20 FERNANDEZ-NOVOA, C., “Manual de...”, 2015, op.cit. p. p. 569

2l URIA MENENDEZ, “Transposicion de la Directiva (UE) 2015/2436...” Op. Cit. pag. 4

22 FERNANDEZ-NOVOA, C., “Manual de...”, 2015, op.cit. p. 681. Dénde habla de la marca
renombrada en el Derecho espaiiol.

23 Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposicién de directivas en materia de marcas,
transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. BOE num. 312, de 27 de
diciembre de 2018. Art. 1.5
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conocimiento en el publico en general de dicha marca, por lo que, a cuanto mas renombre

de la marca, mayor proteccion tendra®*.

Por otro lado, establece la nueva redaccion del art. 8 LM nuevos requisitos en
relacién con el ambito territorial, por lo que el renombre debe ser probado tanto en
Espafia, como en la Unién Europea. El Real Decreto-ley introduce la distincion entre la
marca renombrada espafola y la marca de renombre en la Unién Europea, por lo que, si
la base del renombre es una marca espanola, se debe probar dicho renombre en relacion
con Espaia, y si el objetivo de renombre es la Union Europea, se debera probar dicho
renombre en base a la Union Europea, demostrando que la marca es conocida por el

publico pertinente también en el 4mbito europeo®’. (Ver Anexo IV)

A pesar de lo comentado, el ambito de proteccion que la Ley de marcas otorga a
los signos o marcas que gozan de estas caracteristicas de conocimiento por el pertinente
publico, en la practica no se ve alterado por la entrada en vigor de la modificacion de la
ley, puesto que los titulares de marcas o de nombres comerciales de renombre van a
conservar el Derecho de impedir el acceso al registro de signos en todos los casos

mencionados anteriormente?®.

2.5. Prohibiciones de registro

2.5.1. Causas de denegacion de registro

Las prohibiciones de registro no han sufrido modificaciones sustanciales?’, si no
que fruto del cambio en la definicioén del concepto de marca, existen ciertas prohibiciones
absolutas que su caracter novedoso ha sido provocado por este cambio de definicion.
Ademas, aunque no se produzcan modificaciones de contenido, se sistematizan las
prohibiciones absolutas sobre denominaciones de origen y de obtenciones vegetales,

términos tradicionales de vinos y especialidades tradicionales garantizadas, con el

2 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. BOE nuim. 294, de 8 de diciembre de 2001. Art. 8.

25 fdem.

26 URIA MENENDEZ, “Transposicion de la Directiva (UE) 2015/2436...” Op. Cit. pag. 4

27 Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposicion de directivas en materia de marcas,
transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. BOE num. 312, de 27 de
diciembre de 2018.
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objetivo de evitar posibles errores interpretativos, acudiendo directamente a los

instrumentos legales europeos o del Derecho nacional?®,

2.5.2. Prohibiciones absolutas

El art. 5.1 LM establece las prohibiciones absolutas de registro. Fruto de la
reforma tras la directiva, se reformaron los dos primeros apartados del art. 5.1 LM,

desarrollando que “no podran registrarse como marca los signos siguientes:

a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes con el art. 4

b) Los que carezcan de cardcter distintivo™?’

Analizando el art. 5.1 LM, se pueden identificar como causas de denegacion de
registro la falta de capacidad representativa y la falta de capacidad distintiva intrinseca o

extrinseca.

En primer lugar, en cuanto a la denegacion de una marca por falta de capacidad
representativa, la marca debera ser representada en cualquier forma que se considere
adecuada usando la tecnologia generalmente disponible, siempre que pueda reproducirse
en el Registro de Marcas de forma clara, precisa, completa en si misma, facilmente

accesible, inteligible, duradera y objetiva®’.

En segundo lugar, la denegacion de una marca por falta de capacidad distintiva.
En cuanto a la falta de capacidad distintiva intrinseca, se trata de signos que por tener una
naturaleza o composicion tan simple o tan compleja o una percepcion visual o auditiva
muy efimera o extensa, no permiten distinguir los productos o servicios en los que se
inserta la marca. El andlisis de la capacidad distintiva intrinseca se debe realizar en

atencion unicamente al signo que pretende constituir la marca?!.

28 Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposicion de directivas en materia de marcas,
transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. BOE num. 312, de 27 de
diciembre de 2018.

2 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. BOE num. 294, de 8 de diciembre de 2001.

30 Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposicion de directivas en materia de marcas,
transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. BOE num. 312, de 27 de
diciembre de 2018. pag. 3

31 FERNANDEZ-NOVOA, C., “Manual de...”, 2015, op.cit. p. 546. Acerca del caracter distintivo como
prohibicion absoluta.
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Por otra parte, en cuanto a la falta de capacidad distintiva extrinseca, como se ha
mencionado, en relacion con el producto o servicio solicitado, y, por otra parte, en
relacion con la percepcion que del mismo tiene el publico pertinente, considerandose este
publico pertinente se tendran en cuenta consumidores medios, informado, atento y
perspicaz*2. Dicha percepcion es susceptible de estar influenciada por la naturaleza del

signo (tipo de marca), cuyo registro se solicita (como cualquier tipo de marca)*.

En cuanto al resto de prohibiciones absolutas, como se ha comentado, se han
sistematizado las prohibiciones absolutas a las denominaciones de origen y de
obtenciones vegetales, términos tradicionales de vinos y especialidades tradicionales
garantizadas, estableciendo que no podran registrarse como marca los signos excluidos
de registro en base a la legislacion europea o nacional, que confieran proteccion a los

citados signos**.

2.5.3. Prohibiciones relativas

En cuanto a las prohibiciones relativas, destacan, como se ha comentado
anteriormente, la supresion de la distincion entre marca notoria y marca renombrada,
estableciendo una tnica categoria de proteccion reforzadas para marcas que han adquirido
esta notoriedad, con las marcas renombradas. Ademas, también se ha introducido como
prohibicidn relativa, junto con la ya comentada prohibicion absoluta, la no compatibilidad
de registro de una marca como signo relativo a las denominaciones de origen e

indicaciones geograficas protegidas®.

32 Lema, S., “Nuevo concepto de marca. Especial referencia a las marcas olfativas” en Revista Aranzadi
Doctrinal num. 9/2017 parte Estudios. Editorial Aranzadi, Cizur Menor, 2017. Pag 2. Dénde habla acerca
del caracter distintivo.

33 FERNANDEZ-NOVOA, C., “Manual de...”, 2015, op.cit. p. 546. Acerca del caracter distintivo como
prohibicion absoluta.

3 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. BOE niim. 294, de 8 de diciembre de 2001. Arts. 5.1.h), 1),
1), k).

35 Gimeno, L., “La reforma del sistema europeo de marcas: el nuevo reglamento y su implementacion” V
Congreso de Propiedad Industrial e Intelectual Fide, Madrid, 30-31 de marzo 2018. (Disponible en:
https://www.fidefundacion.es/La-reforma-del-sistema-europeo-de-marcas-el-nuevo-Reglamento-y-su-
implementacion_a523.html ultima consulta: 07/03/2019)
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3. Principales novedades de la reforma de la Ley de marcas sobre los

procedimientos administrativos

Tras la precedente exposicion sobre el concepto, la tipologia y las prohibiciones
de registro de las marcas a la luz de la nueva normativa en vigor, las paginas siguientes
se dedicaran al nucleo central de esta investigacion: las novedades fundamentales que la
reforma ha introducido en relaciéon con los distintos procedimientos administrativos

regulados en la Ley.

3.1. Procedimiento de concesion

3.1.1. Legitimacion

El art. 3 LM delimita la legitimacion de las personas que desean registrar una
marca, estableciendo que “Podrdn obtener el registro de marcas o nombres comerciales
las personas fisicas o juridicas, incluidas las entidades de derecho puiblico™".
Anteriormente, esta legitimacion estaba limitada a que el solicitante tuviese nacionalidad

espafiola, fuese residente en Espafia o tuviese determinados beneficios?”.

Estos requisitos se eliminan, extendiéndose la legitimacion de manera muy
amplia. Esta reforma no estaba contenida ni impuesta por la directiva’®, si no que entra
en vigor con la reforma de la ley a través del Real Decreto-Ley por la necesidad de

actualizacion.

Esta medida habia sido ya adoptada por los paises del entorno europeo, y tanto la
ley de patentes®®, como el reglamento de la UE sobre la marca europea*’, ya habian

adoptado este mismo principio.

36 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 3

37 Texto original Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. BOE niim. 294, de 8 de diciembre de 2001.
En vigor hasta el 14-01-2019. Art. 3

38 Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Ni en el reglamento se
comentan acerca de cambios en el art. 3

39 Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. «BOE» num. 177, de 25/07/2015. Art. 3, sobre la legitimacion.
40 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la
marca de la Union Europea. Art. 5. Ddonde establece la legitimacion de la titularidad de la marca europea.
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3.1.2. Solicitud

Como se ha explicado, los tipos de marcas han sufrido modificaciones, y, como
establece el director de la OEPM en su resolucion del 9 de enero de 2018, se podra
solicitar un mayor numero de marcas, al igual que explica el procedimiento de
presentacion de la solicitud de registro de dichas marcas en la Resolucion*!.Ademas,
surgen ciertas novedades en la solicitud de registro de marcas, la descripcion se mantiene
siendo facultativa para todo tipo de marcas, al contrario que la marca de la union europea,

que limita la descripcion a unos casos concretos*?,

El Real Decreto-ley menciona por primera vez la posibilidad de registrar las
marcas de color, como nuevo tipo de marca, afiadiéndolo en la reforma del art. 4 LM la
posibilidad de registrar marcas cuyos signos fuesen colores*’. Por tanto, el color se vuelve
obligatorio en la solicitud de dichas marcas, y para el resto solamente serd necesario para
cuando el registro del color aportase prioridad. En estos casos, se tendra que clasificar el
color en funcidén de las clasificaciones o cantones internacionalmente reconocidas,
especificando el cddigo internacional de dicho color, dejando atras la suficiencia

descriptiva por la que se caracterizaba anteriormente.

Ademas, en el procedimiento de registro de marcas, fruto de la reforma de la ley
de marcas por necesidad de transposicion de la Directiva, el director de la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas, José Antonio Gil Celedonio, publico la Resolucion del 9
de enero de 2019, en la que se especifican las condiciones generales, requisitos,
caracteristicas técnicas y formatos para la presentacion electronica de los distintos tipos
de marcas. En dicha resolucion, se determina que tipos de marcas se pueden registrar, y

como deben presentarse**.

41 Resolucion de 9 de enero de 2019 del director de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, por la que
se especifican las condiciones generales, requisitos, caracteristicas técnicas y formatos para la
presentacion electronica de los distintivos tipos de marcas.

42 Reglamento de Ejecucion (UE) 2018/626 de la Comisién, de 5 de marzo de 2018, por el que se
establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Union Europea, y se deroga el Reglamento de
Ejecucion (UE) 2017/1431. Art. 3. Donde establece que la descripcion sera solo necesaria para unos casos
determinados

43 Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposicion de directivas en materia de marcas,
transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. BOE num. 312, de 27 de
diciembre de 2018. pag. 2

4 Resolucion de 9 de enero de 2019 del director de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, por la que
se especifican las condiciones generales, requisitos, caracteristicas técnicas y formatos para la presentacion
electronica de los distintivos tipos de marcas.
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Por esta razon, se realizara un andlisis de aquellos tipos de marcas que realmente

son innovadores o tienen algiin contenido novedoso.

En cuanto a las marcas de posicion, consisten en la manera especifica en que el
signo se coloca o figura en el producto. En este caso, se reivindica cual es la posicion del
signo en el producto, otorgando la importancia al signo, no al producto. En la solicitud de
registro de este tipo de marcas, se presentard mediante una representacion que identifique

la marca y su posicionamiento respecto al producto determinado®’. (Ver Anexo 1)

En segundo lugar, las marcas tridimensionales, que representan un objeto de
forma son aquellas que consisten o incluyen una forma tridimensional en recipiente,
embalaje, el producto mismo o su apariencia. Por otro lado, las marcas tridimensionales
que definen la configuracion de un establecimiento consisten en la apariencia exterior de
un establecimiento o la disposicion de los elementos interiores que configuran el
establecimiento. Por tanto, tiene en cuenta tanto los elementos exteriores como los
exteriores. En la solicitud de registro de marca, se realizara una reproduccion grafica de

la forma®. (Ver anexo 2)

En tercer lugar, las marcas sonoras se caracterizan por estar constituidas por un
sonido o por una combinacion de sonidos. Esta novedosa marca, en su solicitud de registr
se debera representar para su registro en uno de los formatos audio admitidos o en un
pentagrama. En cuarto lugar, las marcas de movimiento, las cuales estan constituidas por
un movimiento o cambio de posicion de los elementos que forman la marca, tratandose
de marcas gestuales. Para iniciar el procedimiento de registro de este tipo de marcas, en
su solicitud, se debera representar a través de un archivo de video o secuencia de imagenes

en el que se muestre dicho movimiento. (Ver Anexo 3)

Por ultimo, las marcas multimedia, son aquellas que estan constituidas por una
combinacion de imagen y sonido, teniendo que ser presentada en la solicitud para el
registro en un archivo audiovisual que permita ver claramente tanto la imagen como el

sonido*’.

45 Resolucion de 9 de enero de 2019 del director de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, por la que
se especifican las condiciones generales, requisitos, caracteristicas técnicas y formatos para la
presentacion electronica de los distintivos tipos de marcas.

46 fdem. Pag. 2

47 fdem.
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Por otra parte, en la solicitud se debe probar el caracter distintivo adquirido por el
uso. Solo para aquellas marcas que, estando formadas por elementos genéricos, que
entrarian dentro de la prohibicién del art. 5.1.b), ¢), y d) LM, si como consecuencia del
uso que le ha dado el titular, si ha conseguido que el publico lo identifique como el origen
empresarial de esos productos y servicios, y que el publico interprete que ese signo es una

marca, podra reivindicar dicho caracter distintivo, siendo necesaria su prueba*®.

3.1.3. Listado de productos y servicios

La lista de productos y servicios esta regulada en el art. 3 del reglamento de la ley
de marcas*’, siendo necesaria la presentacion de dicho listado de acuerdo con la
clasificacion acordada en el art. 1 del arreglo de Niza®’, como establece el art. 39 de la
Directiva 2015/2436. También incide en lo fundamental de la claridad y precision al
identificar los productos y servicios para los que se quiere registrar la marca®'. Se incide
en esta claridad y precision en la solicitud, de manera que permita a las partes la

identificacion de dichos productos y servicios.

Ademas, se permite la utilizacion de los titulos generales de clase para definir los
productos y servicios, pero dichos titulos generales de clase incluyen unicamente los
productos y servicios claramente comprendidos en el tenor literal de la indicacion o del
término considerado, por lo que estos titulos generales de clase deberan ser definidos de

manera clara y precisa’?.

La Directiva hace hincapié también en que, por el hecho de que unos determinados

productos y servicios estén en la misma clase, no se consideraran iguales entre si por la

48 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 5.2

49 Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. BOE num 167, de 12 de julio de 2002. Art. 3. Donde regula el
listado de productos y servicios.

5% Instrumento de Ratificacion del Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de Marcas de 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967
y en Ginebra el 13 de mayo de 1977. BOE num. 65. de 16 de marzo de 1979. Art. 1 donde establece la
clasificacion internacional de productos.

31 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 5.2

31 Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. BOE num 167, de 12 de julio de 2002. Art. 3

32 Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas Art. 39 sobre la
denominacion y clasificacion de los productos y servicios
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mera pertenencia a la misma, al igual que no se consideraran diferentes por el mero hecho

de estar ubicados en diferentes clases de la clasificacion de Niza33.

3.2. Procedimiento de oposicion

3.2.1. Legitimacion

Fruto de la directiva, la primera novedad visible en cuanto al procedimiento de
oposicion es la reforma a través del Real Decreto-ley del art. 19 LM, que establece
quienes estan legitimados para presentar oposicion al registro de la marca, basando la
legitimacion en las prohibiciones absolutas y relativas®*. Este articulo 19 LM amplia la
legitimacion para presentar la oposicion, realizando una descripcion muy pormenorizada

de quienes son las personas que estan capacitadas para su presentacion.

Las reformas mas significativas transpuestas por el Real Decreto-ley, estan en
relacion con las prohibiciones absolutas y relativas. De manera que, establece que podran
solicitar la oposicion aquellas personas que puedan oponerse al registro de la marca
invocando una prohibicion de registro del titulo II, por lo que en base al art. 5.1 LM,

podran presentar una oposicion cualquier persona que se sienta perjudicada.

En base a los arts. 6.1, 7.1 y 8, se introduce que podran presentar oposicion,
ademas de los titulares de los signos anteriores, los licenciatarios facultados por los
titulares de ese derecho. Introduce también como novedad, que podran presentar
oposicion los titulares de derechos anteriores mencionados en los arts. 9.1 y 10.1 LM, e
introduce también la posibilidad de presentar oposicion a las personas que ejercen los
derechos derivados de una determinada denominacion de origen o indicacién geografica

protegida, en los casos previstos en el art. 9.3 LM,

Por su parte, en el apartado 3 del art. 19 LM, se recoge el permiso de realizar
oposicion en base a uno o mas derechos siempre que sean todos del mismo titular, y en
base a parte o todos los productos y servicios para los que esté registrada la marca anterior.

También se permite la oposicion parcial, de manera que el titular no se tenga que oponer

33 Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas Art. 39 sobre la
denominacion y clasificacion de los productos y servicios

>4 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas Art. 19

55 {dem. Arts. 5.1, 6.1, 7.1, 8, 9.1, 9.3, 10.1 LM. Engloba toda la legitimacion para la presentacion de
procedimiento de oposicion.
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a todos los productos y servicios para los que estd registrado la marca, si no solo para

unos determinados>®.

3.2.2. Observaciones de terceros

Las observaciones de terceros estan reguladas en el art. 19.4 LM. Se trata de un
apartado de nueva creacion en base al Real Decreto-ley, estableciendo que los consejos
reguladores, y los 6rganos rectores de las denominaciones de origen y las indicaciones

geograficas protegidas pueden presentar y formular observaciones de terceros’”.

Como se observa en el articulo mencionado, dichas observaciones de terceros
unicamente pueden estar basadas en prohibiciones absolutas del art. 5 LM. Ademas, no
conlleva el pago de la tasa, y no se les considera como parte del procedimiento de

oposicion a los intervinientes en dichas observaciones de terceros®®.

Por ultimo, se mantienen los 6rganos que estaban legitimados anteriormente para
presentar observaciones de terceros, como son los organos de las administraciones

publicas y las asociaciones de consumidores y usuarios”.

3.2.3. Procedimientos de defensa del titular ante violacion del

Derecho de marcas

En cuanto a los derechos que confiere el signo a su titular, estos vienen regulados
en el art. 34 LM, el cual ha sido modificado de manera sustancial. Hay un fortalecimiento

del ius prohibendi del titular de las marcas®.

Se incorporan a la lista que establece el art. 34.3 LM la posibilidad del titular de
impedir que se utilice el signo registrado como un nombre comercial, una denominacion

social o como parte de estos, y de impedir que se utilice el signo en forma de publicidad

3¢ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 19.3

57 {dem. Art. 19.4. Comparativa con Texto original ley 17/2001.

5% {dem. Art. 19.4.

39 Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. BOE num 167, de 12 de julio de 2002. Art. 17. Donde habla de las
observaciones de terceros.

% DOMINGUEZ GARCIA, M., “Directiva (ue) 2015/2436...” Op. Cit. Pag. 311
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comparativa de manera que vulnere lo establecido en la Directiva 2006/114%!, donde se

detalla en qué casos se considera publicidad comparativa o engafiosa®?.

Ademas, se produce una reforma de la redaccion de la normativa actual, no solo
protegiendo al titular respecto a los actos directos de violacién de una marca, sino que
también se otorga al titular de una marca registrada la facultad de prohibir los actos
preparatorios de violacion. Esto significa que también se protege la colocacién de un
signo similar a la marca en embalajes, etiquetas, elementos de seguridad u otros soportes,
y la comercializacion o la utilizacion de los productos o servicios en los que esté colocada

la marca®.

Otra novedad que introduce la Directiva es en el art. 34.5 LM%, que pretende el
fortalecimiento de la lucha contra las falsificaciones procedentes de terceros paises que
se encuentren en transito por nuestro pais, a través de una proteccion mas efectiva®.
Consiste en el Derecho que tiene el titular de una marca a impedir que sean introducidos
productos en Espafia y en el Espacio Econdmico Europeo, sin que sean despachados a
libre practica, cuando se trate de productos que provengan de terceros paises y lleven, sin
autorizacion alguna, una marca idéntica o similar a la marca registrada o que no pueda
distinguirse en sus aspectos esenciales. Sobre este ius prohibendi es importante esclarecer
que el titular de la marca registrada perdera este derecho cuando el titular de las
mercancias infractoras pruebe que el titular de la marca registrada no ostenta ningin
Derecho en el pais de destino que le impida poner en circulacion dicha mercancia en ese

pais®.

Por ultimo, el Real Decreto-ley 23/2018 modifica el art. 35 LM%, el cual regula
la reproduccion de una marca registrada en los diccionarios, enciclopedias u obras
literarias. Se incluye novedosamente en este articulo la posibilidad de que los
diccionarios, enciclopedias u obras literarias puedan estar en formato electronico también.

Dicha modificacion diferencia entre si la reproduccion de la marca no nombrada o que

61 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 34.3

®2Directiva 2006/114 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
sobre publicidad engafiosa y publicidad comparativa

8 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 34.3

64 {dem

65 URIA MENENDEZ, “Transposicion de la Directiva (UE) 2015/2436...” Op. Cit. Pag. 5

6 fdem.

67 Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposicion de directivas en materia de marcas,
transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. BOE num. 312, de 27 de
diciembre de 2018. Art. 1.18
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anteriormente no estaba registrada ha sido realizada en formato electronico o impreso,
teniendo que, en caso de que sea formato impreso, mencionar que se trata de una marca
registrada en la siguiente edicion publicada, y, en caso de que se trata de formato

electronico, se debe rectificar inmediatamente con la oportuna mencion®®,

3.3. Prueba de uso

Dentro del procedimiento de oposicion, una de las grandes novedades que
introduce el Real Decreto-ley en la transposicion de la Directiva 2015/2436, es la
posibilidad de solicitud de la prueba de uso por parte del solicitante de registro al titular
de una marca anterior que se opone®. El Real Decreto-ley regula de forma novedosa e
incluye en su art. 1.10, la modificacion del art. 21 LM, con la inclusion de la prueba de

uso dentro del examen de oposicion’®,

A pesar de esta modificacion de la ley de marcas y la inclusion en la regulacion,
esta prueba de uso no ha entrado en vigor, estando a la espera del desarrollo reglamentario
del mismo. Por tanto, como establece la Disposicion final 7* del Real Decreto-ley
23/2018, los apartados 3, 4, 5 y 6 del art. 21 LM, entraran en vigor cuando se realice el
desarrollo reglamentario, por las necesidades de esclarecer el procedimiento de prueba de

uso’!.

3.3.1. Procedimiento de prueba de uso

El novedoso procedimiento de prueba de uso se encuentra regulado en el art. 21
LM. Aunque no entre en vigor hasta el desarrollo reglamentario, se han incluido en la ley

directrices acerca del procedimiento de prueba de uso’?.

El procedimiento de prueba de uso, como esta regulado en el art. 21 LM, se

iniciard a instancia del solicitante de registro de marcas, cuando alguien se oponga al

% Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 35

6 URIA MENENDEZ, “Transposicion de la Directiva (UE) 2015/2436...” Op. Cit. pag. 6

70 Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposicién de directivas en materia de marcas,
transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. BOE num. 312, de 27 de
diciembre de 2018. Art. 1.10

7! {dem. Disp. Transitoria final 7*.

2 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 21
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registro. El titular de la marca anterior aportara la prueba de que, en el curso de los cinco
afios anteriores a la fecha de presentacion o de prioridad de la marca posterior la marca
ha sido usada’®. Una vez presentado las alegaciones, se determinara si la marca ha sido
objeto de un uso efectivo, o si, por el contrario, han existido causas que pueden justificar
esa falta de uso’®. Ademas, el art. 21.3 LM establece la condicion de que en la fecha de
presentacion o fecha de prioridad de la marca posterior que quiere ser registrada, la marca
anterior lleve registrada al menos cinco afios. Es necesaria esta condicion para poder

probar el uso de dicha marca anterior’>.

Ademas, se esclarecen ciertas cuestiones sobre el procedimiento administrativo
de la prueba de uso. Este procedimiento de prueba de uso ya estaba instaurado en la
legislacion europea en los procedimientos de oposicidon, por lo que se basa en una
disposicion ya conocida en el &mbito europeo que se introduce en la legislacion espafiola.
Para la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Union Europea (en adelante, EUIPO) se

trataba de un procedimiento establecido y conocido’s.

Por tanto, se transponen muchas de estas cuestiones procedimentales europeas, de
manera que la prueba de uso se debera presentar con la contestacion al suspenso o de
manera independiente, pero en el plazo de un mes desde que se publica el suspenso de la
marca en caso de que este se haya producido. Ademas, se debe solicitar en un documento
separado y de modo incondicional, es decir, no estar incluido de manera implicita en otros
documentos del proceso, como son, por ejemplo, las alegaciones, de manera que
establezca explicitamente que se solicita dicha prueba de uso. Existen ciertas indicaciones
respecto al uso que debe contener la solicitud, como el lugar, el tiempo, el alcance y la
naturaleza del uso de la marca en relacion con los productos y servicios para los que se
habia registrado y se base la oposicion. Ademas, en el caso en el que las pruebas no estén
en espafiol, se debe presentar una traduccion de las mismas. Estos requisitos suponen una

transposicion de la normativa existente a nivel europeo’”.

73 Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Art. 46. Donde habla de
la falta de uso.

4 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 21

75 fdem.

76 URIA MENENDEZ, “Transposicion de la Directiva (UE) 2015/2436...” Op. Cit. Pdg. 6

77 EUIPO, Directrices de Oposicion: Prueba de uso, Parte 6. 2004. Pag. 45. Donde habla del procedimiento
de prueba de uso.
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Para poder probar y acreditar que esa marca esta siendo usada, el reglamento
establece que se consideran documentos acreditativos de uso las facturas, catalogos, listas
de precios, anuncios, envases, etiquetas, fotografias y declaraciones escritas. Ademas,
también establece que el director de la OEPM determinard mediante una resolucion las

especificaciones técnicas y los formatos en los que se deberan presentar estas pruebas’®,

Por tanto, el procedimiento de solicitud de prueba de uso consta de varias fases.
En primer lugar, el solicitante de registro de una marca posterior presenta solicitud de
prueba de uso. En caso de cumplir los requisitos formales de presentacion de prueba de
uso, se dara traslado al titular de la marca anterior la solicitud de prueba de uso, el cual
debe presentar prueba de uso en el plazo establecido de un mes. Tras esta presentacion,
la OEPM traslada la prueba al solicitante, el cual podra presentar las alegaciones

oportunas también en el plazo de un mes”.

En definitiva, la prueba de uso no se trata de una novedad absoluta introducida
por la directiva 2015/2436, si no que se trata de una adopcion por parte de la marca
nacional espafola de un procedimiento ya establecido para la marca de la Unién

Europea®®.

3.3.2. Otras novedades del procedimiento de prueba uso

Ademés de las novedades mencionadas en materia de procedimiento, se
introducen ciertas novedades de cardcter administrativo que afectan a la prueba de uso.
Hasta la reforma de la ley de marcas, estaba establecido en el art. 23.3 LM que, en caso
de limitacion o modificacidn de la solicitud de prueba de uso, el solicitante deberia pagar
una tasa. Tras la reforma se matiza dicho articulo, estableciendo que solamente en el caso
en el que dicha limitacién o modificacion sea por propia voluntad del solicitante, sin que
se le haya requerido por la OEPM, sera necesario el pago de la tasa. El art. 23.3 LM

establece que “La limitacion y modificacion de la solicitud, cuando se efectue de modo

78 Resolucion de 9 de enero de 2019 del director de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, por la que
se especifican las condiciones generales, requisitos, caracteristicas técnicas y formatos para la
presentacion electronica de los distintivos tipos de marcas.

7 REDONDO, I. & BARBERO, J.L., “Jornada sobre la reforma de la Ley de Marcas” OEPM. 26 de
febrero de 2019, Madrid. Dénde expusieron el procedimiento administrativo de la prueba de uso.

80 URIA MENENDEZ, “Transposicion de la Directiva (UE) 2015/2436...” Op. Cit. Pdg. 6
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espontaneo por el solicitante y no como consecuencia de un suspenso decretado de oficio,

dard lugar al pago de la tasa correspondiente™®!.

Otra novedad de caracter administrativo consiste en que los titulos se expediran a
través de medios electronicos. De esta manera, en el momento en el que se emite la
resolucion de concesion, aparecera un enlace que dird que a partir del dia siguiente se
puede emitir el titulo concedido. En caso de aquellas marcas que se representen mediante
formatos MP3 o MP4 (marcas de sonido), tanto en el titulo de registro como en la
publicacion del Boletin Oficial de la Propiedad Intelectual, en el titulo habra un enlace a

través del cual se podra acceder al signo distintivo®?.

3.3.3. Requisitos de uso de la marca

El fundamento de la prueba de uso consiste en que el titular de la marca pueda
probar que esa marca ha sido usada. Por tanto, como estaba establecido anteriormente en
el art. 39 LM, cuando exista una falta de uso en un periodo de cinco afios, el titular de la
marca registrada tendrd que hacer frente a una serie de sanciones, a no ser que existan

causas justificativas de esa falta de uso®®.

Anteriormente, el inicio del computo del periodo de cinco afos se producia desde
la fecha de publicacion de su concesion®*. Se modifica el inicio del computo de cinco
afios, de manera que la nueva redaccion del art. 39 LM establece que se iniciard el
computo de cinco afios en el momento en el que el registro de la marca sea firme, fecha
la cual se anotara en el registro de marcas®. El registro de la marca se considera firme

una vez ya no se admita ningln recurso contra la misma.

Por su parte, la directiva hace mencion expresa en su art. 16 de la necesidad de
anotar la fecha de firmeza del registro de la marca en el propio registro, para poder

establecer mas facilmente el inicio del computo®®.

81 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 23.3

82 REDONDO, I. & BARBERO, J.L., “Jornada sobre...” Op. Cit.

8 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 39. Texto original Ley 17/2001.

84 {dem. Art. 39

85 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 39

8 Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas Art. 16. Donde habla del
uso de la marca.
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3.4. Procedimiento de renovacion

También se introducen ciertas novedades en el procedimiento de renovacion de
las marcas. En primer lugar, se establecia anteriormente que se mandaria un aviso a los
titulares en los ocho meses anteriores a la expiracion del registro®’, modificandolo

actualmente por lo que el aviso se producira, al menos, seis meses antes de la expiracion.

En segundo lugar, se modifica el art. 32.8 LM, introduciendo dicho apartado 8§,
recogiendo la novedad de que, en caso de renovacion total de la marca, si se realiza un
pago electrénico en el documento habilitado por la OEPM en los seis meses anteriores a
la expiracion, y sin que sea necesario la modificacion de ningun dato, se podra realizar la
renovacion automatica de la marca sin que fuese necesario realizar la solicitud de
renovacion®®. Por tanto, se considerara el pago de la tasa de renovacion como equivalente

a la presentacion de la solicitud de renovacion.

En definitiva, el Real Decreto-ley establece la posibilidad a la Administracion de
tomar las medidas necesarias a través de la via reglamentaria para la agilizacion y eficacia

de los tramites de renovacion que los interesados tenian que llevar a cabo®.

3.5. Limites procedimentales al Derecho de marcas

En cuanto a las limitaciones del derecho de marcas, regulados en el art. 37 LM, se
mantienen los principios generales, pero se introducen ciertas novedades, que se
fundamentan en los principios expuestos en el art. 34 LM. En primer lugar, se produce la
supresion del uso inmune en el trafico econdmico del nombre comercial o denominacion
social, limitando este uso al nombre de las personas fisicas, y de manera que el uso se

realice lealmente de acuerdo con las practicas leales de la industria y el comercio®.

En segundo lugar, se limita el uso del derecho de marca contra violaciones de
otros derechos de propiedad industrial o intelectual realizadas por el titular, y que se hayan

producido o que tengan una fecha de prioridad anterior. Se limita por tanto lo establecido

87 Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. BOE num 167, de 12 de julio de 2002. Art. 25

88 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 32.8

8 URIA MENENDEZ, “Transposicion de la Directiva (UE) 2015/2436...” Op. Cit. Pag. 6

%0 Anteproyecto de Ley de modificacion parcial de la ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
Disposicion V. Donde habla de las limitaciones al Derecho de marcas
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en el art. 34.1 LM®!, de manera que no solamente sera respecto de las marcas anteriores,

si no de cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual anterior®?.

3.6. Legitimacion procedimental de actuacion del licenciatario

Por otra parte, la regulaciéon sobre la licencia en el derecho de marcas esta
contenida en el art. 48 LM. Este articulo regula la capacidad y legitimacion del
licenciatario para actuar en caso de violacion del derecho de marcas. La regla general en
caso de violacion de marca es que el licenciatario necesitara el consentimiento del titular

de la marca para actuar frente a violaciones de la misma®3.

De forma novedosa, este articulo incluye en sus apartados 7 y 8, la facultad del
licenciatario exclusivo a iniciar un procedimiento contra la violacion del derecho de
marca, cuando, habiendo requerido al titular la iniciacioén de la accion contra tal violacion,
este no la hubiera iniciado. Ademas, se reconoce el derecho del licenciatario exclusivo a
ser parte en los procedimientos contra violaciones del derecho de marcas iniciadas por el
titular de la marca, de manera que pueda obtener indemnizacion por los dafios y perjuicios

que haya podido sufrir por parte del infractor’.

Para poder llevar a cabo la iniciacion de la accion, se establece que el licenciatario
exclusivo debera realizarlo conforme a los procedimientos que establece el art. 117.3 y 4

de la Ley de Patentes®.

3.7. Procedimiento de nulidad y caducidad

En cuanto a los procedimientos de nulidad y caducidad, hay una novedad
administrativa, ya que la directiva atribuye competencia directa a la OEPM para conocer
las solicitudes de nulidad y caducidad de las marcas, modificandose lo establecido en la

Ley Organica del Poder Judicial, que atribuia dicha competencia en exclusiva a los

ol Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 34.1 LM. Que establece que “El registro de una
marca conferira a su titular un derecho exclusivo sobre la misma.”

92 Anteproyecto de Ley de modificacion parcial de la ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
Disposicion V.

% Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 48

% DOMINGUEZ GARCIA, M., “Directiva (ue) 2015/2436...” Op. Cit. Pag. 314

% Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. «BOE» niim. 177, de 25/07/2015. Art. 1173 y 4
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tribunales de justicia, y atribuye competencia indirecta a los Tribunales de Justicia para
que se pueda solicitar la nulidad y la caducidad a través de la demanda reconvencional en
el seno de una accion de infraccion de la marca®®. En cualquier caso, estas modificaciones

no entraran en vigor hasta el 14 de enero de 2023%7.

3.7.1. Legitimacion

También se introducen novedades en cuanto a la legitimacion para iniciar el
procedimiento de nulidad o caducidad. Se modifica el art. 58 LM, que establece la
legitimacion para solicitar nulidad absoluta o la caducidad a instancia del interesado,
podran realizar la solicitud cualquier persona fisica y juridica, y las agrupaciones o
formaciones profesionales que representen a comerciantes, consumidores, prestadores de
servicios o fabricantes que actlien en interés de estos colectivos, siempre que se

consideren perjudicados y tengan capacidad procesal®®.

En cuanto a la nulidad relativa, podran solicitar nulidad o caducidad aquellos
legitimados en base a las causas de nulidad relativa, como estd dispuesto en las
prohibiciones relativas de registro de la marca. Estaran legitimados los titulares marcas
anteriores y licenciatarios autorizados (arts. 6.1, 7.1 y 8 LM), los titulares de los derechos
o personas facultadas (Art. 9.1 LM), las personas autorizadas en virtud su legislacion
aplicable (Art. 9.3 LM) y los agentes o representantes del titular de una marca (Art. 10.1
LM)®.

3.7.2. Nulidad absoluta y relativa

No existen modificaciones sustanciales en cuanto a las causas por las que se puede
iniciar el procedimiento de nulidad absoluta. Unicamente, como se puede ver, es
novedosa la desaparicion de las causas de nulidad basadas en la legitimacion,

estableciendo una formula maés abierta, al reconocer que estdn legitimadas todas las

% Anteproyecto de Ley de modificacion parcial de la ley 17/2001. Op. Cit. Disposicién VIL.
97 URIA MENENDEZ, “Transposicion de la Directiva (UE) 2015/2436...” Op. Cit. Pag. 6
%8 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas Art. 58

% fdem. Arts. 6-10.
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personas fisicas y juridicas, incluidas las entidades publicas!®’. Ademas, se introduce
sobre la nulidad absoluta la ya mencionada nulidad parcial, estableciendo que, si la causa
de nulidad se extendiese uUnicamente para parte de los productos y servicios, la
declaracion de nulidad solo afectard a estos productos y servicios, debiendo hacer
mencion al inicio del procedimiento administrativo de nulidad, a que productos y

servicios se extiende la nulidad!'?’.

En cuanto a la nulidad relativa, se establece en el art. 52 LM de manera novedosa
que no se podrd declarar la nulidad por prescripcion por tolerancia si existio
consentimiento expreso en el procedimiento administrativo de registro, y, finalmente, en
el caso de que el titular anterior hubiera iniciado un procedimiento anterior mediante una
demanda reconvencional por violaciéon de marca o solicitado la nulidad de la marca
anterior, no podrd presentar una nueva demanda o solicitud en el que se incluyan

alegaciones que podria haber realizado en la primera demanda o solicitud!®2.

3.7.3. Caducidad

Al igual que en la nulidad, desaparecen las causas de caducidad en relacion con la
legitimacion para iniciar un procedimiento de caducidad, estableciendo también una
formula mas abierta, eliminando el hecho de que la pérdida de determinados requisitos
de legitimacion que establecia la ley podia dar lugar a la caducidad de la marca!®. Se
modifica el art. 54 LM, estableciendo una clasificacion mas clara, precisa y enumerativa,
diferenciando entre causas que pueden ser a instancia de parte y causas que pueden ser

alegadas de oficio!'.

Por una parte, se podra solicitar la caducidad a instancia de parte por falta de uso
de la marca en los supuestos ya mencionados, por vulgarizacion de la marca en el caso de
que se haya convertido en la denominacion usual del producto, y en caso de que el signo
se haya convertido en engafioso. Por otro lado, se podra actuar de oficio en materia de

caducidad, en caso de se haya producido una falta de renovacion del derecho de la marca

100 Texto original Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Op. Cit. Art. 51. Se eliminan las causas de
nulidad relativas a la legitimacion.

101 T ey 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 51

192 fdem. Art. 52

103 Anteproyecto de Ley de modificacion parcial de la ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas..
Disposicion VII.

104 ey 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 54
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por parte del titular y en los casos en los que la marca hubiese sido objeto de renuncia por
parte de su titular. Ademas, como ya ocurre en la nulidad, se tipifica que se podra declarar
la caducidad parcial, solamente declarando la caducidad de los productos y servicios que

estén afectados!®’.

3.74. Efectos de la nulidad y caducidad

En cuanto a las novedades en los efectos de la nulidad y la caducidad, hay
modificaciones en cuanto al efecto de la caducidad, permaneciendo igual los efectos
establecidos en la ley anterior respecto de la nulidad, los cuales entienden que la marca

registrada no ha surtido efectos en ningin momento!%®,

Por tanto, en cuanto al efecto de la caducidad, se considerard que no ha surtido
ningun efecto desde la fecha de presentacion de la solicitud de caducidad o de la demanda
de reconvencién en el seno de una accion de violacion de una marca. Sin embargo, se
permite la fijacion de una fecha anterior en la cual se hubiesen producido alguna de las
causas de caducidad, solicitandolo a instancia de parte en la resolucidon sobre la solicitud

o en la sentencia de caducidad!?’.

Ademas, en cuanto a la competencia en materia de nulidad y caducidad, como ya
se ha mencionado, se establece que, aun cuando la OEPM tiene competencia directa sobre
materias de nulidad y caducidad de las marcas, comparte esta competencia con los
tribunales de justicia en el caso de presentacion por la via reconvencional en el seno de
acciones por violacion de las marcas. Por esta razon, se ha visto necesario regular los
efectos de cosa juzgada de una manera més detallada en torno a este proceso de nulidad
y caducidad de las marcas. Se establece que se inadmitirdn todas las demandas
reconvencionales presentadas ante los tribunales, siempre que la OEPM haya dictado
resolucion firme sobre ese mismo objeto, y produciendo la misma inadmisibilidad en el
caso inverso. También se afiade la prohibicion de presentar solicitudes de nulidad o

caducidad ante la OEPM y demandas reconvencionales ante los tribunales civiles, una

105 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 54

106 Anteproyecto de Ley de modificacion parcial de la ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
Disposicion VII.

107 fdem.
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vez que ya se haya presentado un recurso ante la jurisdiccion contenciosa-

administrativa'%®,

3.7.5. Procedimiento administrativo de nulidad y caducidad

Por otro lado, fruto de la novedosa competencia de la OEPM para conocer de las
solicitudes de nulidad y caducidad, se regula el procedimiento a seguir. Para poder iniciar
el procedimiento de solicitud de nulidad y caducidad, se debe presentar ante la OEPM un
escrito motivado y documentado, con el correspondiente pago de la tasa correspondiente
de 200 euros, mediante el establecimiento de a qué productos y servicios de los que esta
registrada la marca se busca la nulidad o caducidad. Ademas, se podra solicitar la nulidad
sobre la base de uno o mas derechos de marcas anteriores en el caso de que sean del

mismo titular!%®,

También hay modificaciones que hacen que el procedimiento administrativo de
nulidad sea novedoso en algunos aspectos, tratandose de un procedimiento parecido al
mencionado de la prueba de uso. En primer lugar, el solicitante debe presentar la solicitud
de nulidad o caducidad ante la OEPM. Por su parte, una vez solicitada, la OEPM
comunica a las partes la apertura del procedimiento contradictorio y da traslado al titular
de la marca impugnada de la solicitud para que pueda presentar las alegaciones que
considere oportunas. El titular de esta marca impugnada puede solicitar la prueba de uso
de la marca o contestar a la solicitud de nulidad. Una vez solicitada la prueba de uso, la
OEPM trasladara la solicitud de prueba de uso al solicitante de la nulidad, por lo que este
debera presentar las pruebas en el plazo establecido. Finalmente, se dara traslado al titular
de la marca impugnada de las pruebas presentadas por el solicitante, para que este pueda
presentar las alegaciones pertinentes a dicha prueba de uso y a la presentacion de la
solicitud de nulidad. Finalmente, tras todos estos pasos la OEPM dictard una

resolucion'!9.

108 Anteproyecto de Ley de modificacion parcial de la ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
Disposicion VII.

109 OEPM, “Aplicacién de la Directiva de la Unién Europea...” Op. Cit.

110 [ ey 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 59
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3.7.6. Firmeza de las resoluciones

Teniendo en cuenta que se establece una competencia compartida entre un 6rgano
administrativo, como es la OEPM, y los organos judiciales, se regula de una manera
pormenorizada lo relativo a la firmeza de las resoluciones, la litispendencia y el efecto de

la cosa juzgada'!'.

Como ya se ha mencionado, en relacion con el efecto de la cosa juzgada, el Real
Decreto-ley modifica en su art. 1.27 el art. 61 LM, de manera que los Tribunales de
Justicia desestimaran las demandas de reconvencion de caducidad y nulidad, ni la OEPM
admitird tal solicitud de nulidad o caducidad, en caso de que los Tribunales de Justicia o
la OEPM se hubiesen pronunciado mediante una resolucion con caracter firme sobre una

solicitud con el mismo objeto y entre las mismas partes''2.

Ademas, acerca de la dualidad de competencia judicial existente entre la
jurisdiccidn civil y la jurisdiccion contencioso-administrativa para conocer los recursos
de nulidad o caducidad, aquel que hubiese sido parte de un recurso ante la jurisdiccion
contencioso-administrativa, en caso de que dicho recurso hubiese finalizado con el
pronunciamiento de la desestimacion de la causa de nulidad, dicha causa no podré ser

alegada para la presentacion de un recurso ni ante la jurisdiccion civil ni ante la OEPM!'!3,

3.8. Procedimiento de registro de marcas colectivas y de garantia

Existen pequefias novedades en cuanto a las marcas colectivas y de garantia,
desapareciendo algunas causas de nulidad y caducidad, como la negativa por parte del
titular de la marca del ingreso en la asociacion o del uso de la misma a una persona
capacitada para ello o el incumplimiento de cualquier disposicion esencial del
Reglamento de Uso. Al igual que con el resto de marcas, también se elimina la necesidad

de representacion grafica para las mismas en la solicitud de registro!!.

M Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 61

112 Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposicién de directivas en materia de marcas,
transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. BOE num. 312, de 27 de
diciembre de 2018. Art. 1.27

113 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 61.3

114 [dem. Art. 68
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Por otro lado, en cuanto a las tasas administrativas de la Unién Europea,
desaparecen al no tener competencia ya para recibir solicitudes de marcas de la Union

Europea, eliminando toda la terminologia de la OAMI y de las marcas comunitarias y de

la EUIPO!S.

3.9. Procedimientos de infraccion

Por otra parte, la reforma introduce un cambio novedoso respecto a las acciones
de infraccion, reguladas en el art. 41 LM. Por un lado, destaca la posibilidad de que el
titular de un registro anterior pueda proceder contra las denominaciones sociales, y, por
otro lado, la proteccion otorgada al titular de una marca posterior cuando el titular de una
marca prioritaria ejercita contra €l una accion de violacion de marca. Por tltimo, también
destaca, como ya se ha mencionado, la facultad de los titulares de marcas registradas para
impedir que se introduzcan en Espafia mercancias procedentes de terceros paises que
contengan una marca idéntica o que tengan riesgo de confusiéon a la marca anterior
registrada para esos determinados productos o servicios, aunque se traten de mercancias

en transito!'°.

3.9.1. Cuantificacion de indemnizacion de dafios y perjuicios

Por otra parte, en materia de indemnizacioén de dafos y perjuicios, se modifica el
art. 43 LM, introduciendo una novedad relevante, confirmandose la imposibilidad de
acumular para el célculo de la indemnizacién el beneficio dejado de obtener y el beneficio
obtenido por el demandado. Asimismo, se amplia el criterio de la regalia hipotética, de
tal forma que el calculo del importe no tiene que referirse unicamente a la cantidad que
el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesion de la licencia, sino

que puede ser superior'!”.

115 BUIPO, “Cambios que entraran en vigor a partir del 1 de octubre de 2017, Apartado de preguntas
frecuentes. (disponible en: https://euipo.curopa.eu/ohimportal/es/eu-trade-mark-regulation-faqs-2017
ultima consulta: 19/03/2019)

116 T ey 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 41. Donde habla del célculo del procedimiento de
infraccion.

17 fdem. Art. 43. Dénde habla del calculo de las indemnizaciones de dafios y perjuicios.
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4. Resoluciones ante la OEPM

Como ha sido mencionado, con la introduccion de la reforma de la Ley de marcas
con la Directiva 2015/2436, se ofrece la posibilidad de presentar la solicitud de nulidad o
caducidad ante la OEPM o ante los tribunales de justicia mediante una demanda de
reconvencion en el seno de una accion por violacion de la marca. Hay que mencionar que
la Directiva no impone a los Estados que la inica manera de presentar una solicitud de
nulidad sea mediante el oportuno procedimiento administrativo (ante un organo
administrativo como es la OEPM), sino que establece que los Estados deben adoptar un
procedimiento administrativo de solicitud, pero no su exclusividad, sin perjuicio de que

18 De esta manera, en el

las decisiones de la administraciéon puedan ser recurridas
Derecho comparado, el texto francés también ofrece este procedimiento administrativo a
raiz de la Directiva 2015/2436 y Alemania ha modificado su posicion estableciéndolo

como facultativo, al igual que Reino Unido'"®

, que regula el procedimiento administrativo
ante la Oficina de la Propiedad Intelectual del Reino Unido, establecido a raiz de la

directiva'?,

Habiendo analizado la Directiva y los cambios introducidos por esta, parece una
solucion mas coherente, puesto que la propia Directiva establece como objetivo la
aproximacion del sistema nacional al sistema europeo de marca, y en la Unidon Europea
la solicitud de caducidad o nulidad es obligatoriamente mediante un procedimiento
administrativo, y, como una via de reconvencion y excepcional, ante los tribunales de
justicia'?!, Por tanto, se podria concluir que la solucion establecida en la ley espafiola con
la reforma es mas homogénea con la ley europea, debido a que los titulares de las marcas
registradas tienen la facultad de eleccion sobre ante quién presentar dicha solicitud
relativa a una marca espafiola, pero si se decide ir en contra una marca europea, no va a
tener dicha facultad. Por otra parte, se puede definir el nuevo método de reclamacion

como un método mdas imparcial, puesto que no estard sesgado judicialmente, y en el

'8 Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas Consideracion 38.
Doénde se establece 1a necesidad de un procedimiento administrativo.

119 REDONDO, I. & BARBERO, J.L., “Jornada sobre...” Op. Cit.

120 Oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido, Trademarks: invalidation. 14/01/2019. Disponible
en: https://www.gov.uk/government/publications/trade-marks-invalidation/trade-marks-invalidation
ultima consulta: 20/03/2019)

121 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la
marca de la Union Europea. Art. 63.
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procedimiento administrativo se garantizara la defensa imparcial de demandante y

demandado.

4.1. Analisis de conveniencia del nuevo procedimiento administrativo

Por otra parte, sobre las acciones que pueden ejercer los interesados, aunque,
como se ha comentado, la tramitaciéon en la OEPM mejora la economia juridica y
garantiza un acorte de plazos que ayuda a la agilizacion de los procesos, también es
necesario aportar una triple perspectiva mas global. Esta triple perspectiva no es tanto
sobre la posicion del demandante o demandado, sino sobre el tipo de acciones que cada

parte en el proceso debe presentar.

No existen dudas sobre que, si se trata de una accion puramente de nulidad de una
marca, la manera mas eficiente de tramitacion es, sin ningun lugar a dudas, la tramitacién
ante la OEPM. De la misma manera, si se trata de una accioén de caducidad por falta de
uso, si la OEPM resuelve también cuestiones de uso relacionadas con los procedimientos
de oposicion, también debe ser tramitada ante la OEPM al tener la capacidad para resolver
la cuestion de una manera mas econémica y unos plazos mas reducidos de tiempo que la

opcion judicial, por lo que también debe conocer de estas cuestiones.

Sin embargo, desde una tercera perspectiva, trasladandose a la posicion de los
consumidores o titulares de marcas registradas, se puede ver como no todas las cuestiones
de nulidad o caducidad son pretensiones Unicas, si no que existe una acumulacion de
cuestiones. En esta acumulacion, el demandante puede tener que ejercer cuestiones de
nulidad, caducidad, una declaracion de infraccidon, una solicitud de dafios y perjuicios,
defensa de derechos de autor o de disefio, entre muchas otras acciones posibles. Por tanto,
cuando el demandante se enfrenta a una accion judicial que cubre muchos campos, sin
limitarse Uinicamente a la nulidad o caducidad, individualmente habria que actuar por

muchas vias diferentes, cuando realmente todo se fundamentaria en una tnica accion.

Desde esta perspectiva, esa dualidad entre acciones administrativas ante la OEPM
o la posibilidad de otra accidn ante los tribunales judiciales que permita la acumulacion
de acciones, parece preferible, en términos de economia y seguridad juridica, que, en
determinadas situaciones, como esta de acumulacion de acciones, se pueda ejercitar una

accion ante los tribunales ordinarios, intentando evitar que, de manera sistematica y
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obligatoria, se tenga que acudir en primer lugar ante la OEPM en paralelo al
procedimiento judicial con el resto de acciones. Por tanto, para el establecimiento de la
competencia al inicio de una accion, es necesario establecer unas ciertas directrices acerca
de cuando es interesante seguir el planteamiento de presentacion de acciones por via
administrativa, y cuando es necesario y aconsejable un planteamiento mucho mas global
que obligue a dirigir las acciones a los tribunales judiciales. De esta manera, se
garantizaria una mayor seguridad juridica y un ahorro procesal significativo facilitando a

ambas partes la defensa de sus intereses.

4.2. Legitimacion para conocer las impugnaciones contra las resoluciones

Por otra parte, en el Dictamen del Consejo de Estado 956/2018, se reflexiona
acerca de la conveniencia de atribuir la legitimacion para conocer de las impugnaciones
contra las resoluciones de la OEPM a la jurisdiccion civil, en detrimento de la jurisdiccion
contencioso - administrativa. La OEPM, el Consejo Econdémico y Social y la Asociacion
para la Defensa de la Marca suscitaron que era necesaria la reflexion acerca de esta
cuestion. Siguiendo esta linea de pensamiento, el Consejo General del Poder Judicial
sefiala que deben ser la jurisdiccion civil, ya que eran los competentes para conocer en
segunda instancia las acciones de caducidad y nulidad realizadas por via reconvencional.
Ademas, comparte también el Consejo de Estado lo establecido por el CGPJ, por dos
principales razones; en primer lugar, que no conviene establecer una dualidad de
jurisdicciones ya que puede dar pie a la inseguridad juridica, siendo indeseable esta
fragmentacion donde dos ordenes jurisdiccionales son competentes para conocer de
procedimientos de nulidad y caducidad, pudiendo dar pie a la aplicacion de criterios
jurisprudenciales no siempre coincidentes; y, en segundo lugar, debido al alto grado de
especializacion de los 6rganos del orden jurisdiccional civil en cuestiones de nulidad y
caducidad de marcas. Por ultimo, esta atribucion de jurisdiccion al orden civil ya es
conocida en el Derecho comparado, con, por ejemplo, la competencia de la jurisdiccion

civil para conocer estas cuestiones en el Derecho francés!?2.

122 Dictamen 956/2018, de anteproyecto de Ley de modificacion de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de
Marcas. Aprobado 29 de noviembre de 2018.
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Por tanto, en cuanto al control jurisdiccional de las resoluciones y acuerdos de la
OEPM, es necesario establecer una medida coherente en torno a si debe ser la jurisdiccion
contencioso-administrativa o la civil la que debe conocer de dichos procesos, puesto que
la dualidad existente provoca en muchos casos ineficiencia en términos de economia
juridica y resolucion del recurso. Una vez adoptado el sistema procedimental
administrativo, careceria de sentido que el control jurisdiccional de las acciones de
nulidad y caducidad las ejecutara el tribunal contencioso-administrativo, puesto que
compartiria con la jurisdiccion civil dicha competencia, encontrandose con sentencias
sobre la misma materia civil en el tribunal contencioso-administrativo, que consistan en
la revision de las actuaciones de la OEPM vy lo dictado por el tribunal civil sobre esa

misma materia'23,

Desde el punto de vista de la OEPM, es fundamental que el control judicial de sus
decisiones conste no solo sobre las solicitudes y procedimientos de nulidad y caducidad,
sino también la inclusion en la revision de las decisiones de concesion y denegacion de
registro de una marca, ya que, en definitiva, la problematica que se presenta es muy
similar, al tratarse de un Derecho de marca afectado por una prohibicion absoluta o
relativa, simplemente en tiempo y forma diferentes. Ademas, es muy necesario que se
establezca una nica jurisdiccion que conozca de todos los procedimientos y resoluciones
sobre las decisiones de la OEPM acerca de nulidad o caducidad, y concesion o
denegacion, no siendo las resoluciones sobre nulidad y caducidad controladas
jurisdiccionalmente por los tribunales civiles, y las concesiones y denegaciones lo ejerza
la jurisdiccion contenciosa-administrativa. Por tanto, la unificacion de estos
procedimientos en torno a una sola jurisdiccion mejoraria esta economia juridica, y mayor

coherencia al conocer de todas esas resoluciones.

123 Dictamen 956/2018, de anteproyecto de Ley de modificacion de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de
Marcas. Aprobado 29 de noviembre de 2018.
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5. Conclusion

El objetivo de este trabajo de investigacion es el andlisis de las novedades
introducidas por la reforma de la ley de marcas, desde una perspectiva administrativa y
procedimental. Para ello, se han analizado todas las reformas introducidas por la Directiva
2015/2436, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de marcas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Como se ha reflejado
a lo largo del trabajo de investigacion, aunque existen ciertas modificaciones en sentido
de concepto y tipologia de marcas, los grandes cambios que introduce la Directiva estan

relacionados con materia de procedimientos administrativos.

La Directiva busca la renovacion del procedimiento de registro, a través de un
procedimiento mucho mas 4gil y eficaz, adecuado a las nuevas tecnologias, con la
eliminacion del requisito de representacion grafica, y la posibilidad de registro en
formatos novedosos como MP3 o MP4. También se introduce la prueba de uso como
procedimiento de oposicion, regulandose de manera novedosa en la legislacion espafiola,
adecuandose a la ya existente Derecho de marcas europeo. Por tlltimo, uno de los cambios
mas relevantes es en torno al procedimiento de nulidad y caducidad. Se regula,
adecuandolo a lo establecido en cuanto a marcas de la Unidon Europea, la necesidad de
establecer un procedimiento administrativo de solicitud de nulidad y caducidad,

estableciendo como competente a la OEPM para conocer estos procedimientos.

La reforma de la ley de marcas genera algunas ha sido tramitada en un contexto
de urgencia que no ha favorecido la reflexion pausada en relacion con algunos extremos
que suscita la reforma. La tramitacion para la transposicion de la Directiva 2015/2436,
comienza con su primer borrador en 2016. En el plan inicial de tramitacion, se pensaba
en poner una vacatio legis de manera que entrasen en vigor tanto la reforma de la ley
17/2001, como su desarrollo reglamentario al mismo tiempo. Dicha transposicion se
pretendia realizar a través del procedimiento legislativo ordinario. Fruto de Ia
inestabilidad politica, como se ha comentado, el poder legislativo decidid realizar la
transposicion mediante un Real-Decreto Ley omnibus, en el que también se regulaban
diferentes materias, ante la prevision de posible multa por incumplimiento del plazo de
transposicion de la Directiva. Esta reforma por Real Decreto-ley, ya convalidado, iba a

ser objeto de tramitacién como proyecto de ley por la via de urgencia, lo que no ha sido
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posible como consecuencia de la disolucion de las Camaras el pasado mes de marzo de

2019.

Por tanto, se puede observar como fruto de esta inestabilidad politica, se ha
realizado una reforma de la ley de marcas, en la que algunos aspectos que suscita la
reforma no han podido abordarse, mientras que otros se han dejado a un desarrollo

reglamentario posterior (actualmente en tramitacion).

Uno de los puntos de mayor conflicto de esta reforma de la ley de marcas surge
de la competencia de la jurisdiccion contenciosa-administrativa para conocer de los
recursos contra las resoluciones de la OEPM. Como se ha comentado en el capitulo 4,
esta decision no parece estar acorde con los principios de economia y seguridad juridica.
Analizando los informes del Consejo de Estado y del Consejo Econdmico y Social, resulta
llamativa esta decision al ir en contra de lo establecido como recomendacion en sendos
dictdmenes sobre la necesidad de que sea la jurisdiccion civil la competente para conocer
de estos recursos contra las resoluciones, en base a la seguridad y economia juridica, y en
materia de conocimiento de la materia por parte de los tribunales civiles. Esta decision
generaria una dualidad de jurisdicciones en diferentes fases del proceso sobre la misma

cuestion.
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Anexo
Anexo I. Marcas de posicion

Por ejemplo, la empresa de zapatos altos de mujer Christian Louboutin, registrd
el color rojo en la suela de sus zapatos altos'?*. En esta marca de posicion. Se reivindica

la posicion del color rojo en la suela de los zapatos altos de mujer.

Fuente: Base de datos EUIPO
Anexo II. Marcas tridimensionales

Aunque haya sido regulado de manera novedosa, el registro de estas marcas
tridimensionales de configuracion de un establecimiento realmente ya habia sido
registrado anteriormente, como se puede ver en el registro de la marca de la Unién
Europea Neste Oil, registrada el 4 de diciembre de 2008, en el cual se registraba la

configuracion del establecimiento de venta de combustible!%.

124 CHRISTIAN LOUBOUTIN, “Marca Registrada de la Unién Europea N° 008845539, EUIPO e-
search plus database. Registrada 10/05/2016. (Disponible en:
https://euipo.europa.cu/eSearch/#details/trademarks/008845539 ultima consulta: 20/03/2019)

125 NESTE OIL, “Marca Registrada de la Unién Europea N° 006822118, EUIPO e-search plus database.
Registrada 04/12/2008. (Disponible en: https://euipo.curopa.cu/eSearch/#details/trademarks/006822118
ultima consulta: 20/03/2019)
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Fuente: Base de datos EUIPO

Anexo III. Marcas de movimiento

Por ejemplo, Metro Goldwyn Mayer registro el rugido del ledn caracteristico de

la introduccion en todas sus peliculas'?®,

MARK

' % W

7

Fuente: Base de datos EUIPO

126 METRO GOLDWYN MAYER, “Marca Registrada de la Unién Europea N° 0051701137, EUIPO e-
search plus database. Registrada 04/03/2008. (Disponible en:
https://euipo.europa.cu/eSearch/#details/trademarks/005170113 ultima consulta: 20/03/2019)
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Anexo V. Marcas renombradas y notorias

En cuanto a las marcas renombradas y notorias, se ratifica lo dictaminado en la
Sentencia del Tribunal de Justicia Europea en el caso lron & Smith kft/Unilever,
estableciendo que, aunque la marca no sea objeto de uso en un pais concreto de la Unidon
Europea, si es suficientemente conocida en dicho pais, se podréa probar dicho renombre y

otorgar la proteccion reforzada en ese pais'?’.

Por otro lado, se exige que el uso de la marca posterior deba ser realizado sin justa
causa con el objetivo de querer obtener una ventaja desleal mediante el aprovechamiento
de la fama ajena o si dicho uso pudiera ser perjudicial para el caracter distintivo de la
marca. Es decir, si se diluye el cardcter distintivo de la marca, o si existe una degradacion
del renombre de dicha marca con el uso de la nueva marca posterior. El Tribunal General
de la Unién Europea sent6 jurisprudencia en el asunto T-629/16, por el aprovechamiento

de Shoe Branding del renombre y la fama de la marca Adidas’?®.

Marca solicitante Marca anterior

Fuente: Base de datos Curia

127 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea de 3 de septiembre de 2015, en el asunto C-
125/14, obtenido de InfoCuria- Jurisprudencia del TJUE.

128 Sentencia del Tribunal General de la Unidén Europea de 1 de marzo de 2018, en el asunto T-629/16,
obtenido de InfoCuria- Jurisprudencia del TJUE.
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