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LAS MARCAS COLECTIVAS Y DE
GARANTIA EN ESPANA



¢QUE SON?



MARCA COLECTIVA

Signo que sirve para identificar los productos o
servicios de los miembros de una asociacion del resto
de productos o servicios de otros empresarios.



MARCA DE GARANTIA

Signo que sirve para distinguir los productos o servicios que el
titular de la marca certifica respecto de los materiales, el modo
de fabricacion de los productos o de prestacion de los servicios,
el origen geografico, la calidad, la precision u otras caracteristicas
de los productos y servicios que no posean esa certificacion.



¢QUE SIGNOS PUEDEN SER MARCAS
COLECTIVAS O DE GARANTIA?



TIPO DE SIGNO

— Cualquier signo que permite identificar con claridad y
precision el alcance del objeto de |la proteccion.

Tipos de marcas colectivas y de garantia

m Mixtas
B Denominativas
Graficas

M Figurativas






¢QUIEN PUEDE SOLICITARLAS?



TITULARIDAD DE LA
MARCA COLECTIVA

ASOCIACION:

— grupo u organizacion compuesta de miembros, que pueden ser personas
fisicas o juridicas.
— De:

* Fabricantes,
Con personalidad

* Productores, L :
- juridica y capacidad
* Prestadores de servicios para actuar

e Comerciantes

PERSONAS JURIDICAS DE DERECHO PUBLICO.

o
EUVF:’_I'EGULADOR .

o DENOMINACION ORIGEN

— Corporaciones de derecho publico:

o«
o
=

”
CONSEJO
CALIFIC

e Consejos Reguladores.
e Colegios Profesionales.












# Clases y productos / servicios o actividades concedidos:

30 Clase concedida limitada a:
ALMENDRAS GARMPINADAS; HARINAS, PASTEL DE ALMENDRA; PASTAS DE ALMENDRAS; ALMENDRAS CUBIERTAS CON CHOCOLATE;
PRODUCTOS DE CONFITERIA A BASE DE ALMEMNDRAS; PASTA DE CHOCOLATE CON FRUTOS SECOS PARA UNTAR; MEZCLAS DE
ALIMENTOS QUE CONSISTEN EN COPOS DE CEREALES ¥ FRUTOS SECOS; TODOS ELLOS INCLUYENDO COMO INGREDIENTES
ALMENDRAS AMPARADAS POR INDICACION GEQGRAFICA PROTEGIDA AMETLLA DE MALLORCA

k)l Clase concedida limitada a:
ALMENDRAS (FRUTOS), ALMENDRAS FRECAS; ALMENDRAS SIN PROCESAR QUE CUMPLEN CON EL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA
IGP AMETLLA DE MALLORCA; SEMILLAS, PLANTAS ¥ FLORES NATURALES, TODAS ELLAS DE ALMENDRAS AMPARADAS POR
INDICACION GEOGRAFICA PROTEGIDA DE AMETLLA DE MALLORCA

Clases(s) concedidals). 29



TITULARIDAD DE LA
MARCA DE GARANTIA

e Toda persona fisica o juridica
e |Instituciones, autoridades y organismos de Derecho Publico

e A condicion, de que no desarrollen una actividad empresarial
qgue implique el suministro de productos o la prestacion de
servicios del tipo que se certifica.









» Clases y productos | servicios o actividades concedidos:

289  Clase concedida para:
CARME, PESCADO, CARNE DE AVE Y CARNE DE CAZA; EXTRACTOS DE CARNE; HUEVOS,; LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS;
ACEITES ¥ GRASAS COMESTIBLES.
Clase concedida para:
PLANTAS ¥ FLORES NATURALES; ANIMALES VIVOS; ALIMENTOS PARA ANIMALES; MALTA.
32  Clase concedida para:
CERVEZAS, AGUAS MINERALES Y OTRAS BEBIDAS SIN ALCOHOL; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA ELABORAR BEEIDAS.
Clases(s) concedidais): 30 33







¢COMO PUEDEN REGISTRARSE?



PROCEDIMENTO
DE REGISTRO

Procedimiento de registro igual al de las marcas individuales
pero con algunas excepciones y particularidades.

Examen formal y publicacion.

Tasa.



DOCUMENTACION
MARCAS COLECTIVAS

e REGLAMENTO DE USO: Requisitos minimos:

— Nombre y direccién social del solicitante

— Objeto de la asociacion o entidad solicitante.

— Organos autorizados a representar al solicitante.

— Condiciones de afiliacion a la asociacion.

— Personas autorizadas a utilizar la marca.

— Si procede, condiciones de uso de la marca, e incluso las sanciones.

— Si procede, la indicaciéon de que si la marca consiste en una indicacion de procedencia
geografica, cualquier persona cuyos productos o servicios provenga de esa zona
geografica y cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso, podra
hacerse miembro de la asociacion.

e ESTATUTOS DE LA ASOCIACION O ENTIDAD SOLICITANTE, debidamente
constituidos e inscritos.



DOCUMENTACION
MARCAS DE GARANTIA

e REGLAMENTO DE USO: Contenido minimo:

— Datos del solicitante

— Personas autorizadas para utilizarla

— Las caracteristicas comunes de los productos o servicios a certificar

— Como se verificaran esas caracteristicas

— Controles y vigilancia del uso

— Responsabilidades en que se incurrira por un uso inadecuado de la marca
— Canon, si procede.

— Si la marca consiste en una indicacion de procedencia geografica, prevision de que
cualquier persona cuyos productos o servicios provenga de esa zona geografica y cumpla
las condiciones establecidas en el reglamento de uso, podra utilizar la marca.

e INFORME FAVORABLE ORGANO ADMINISTRATIVO COMPETENTE



PROHIBICIONES
ABSOLUTAS

e Generales:

— Caracter distintivo y resto de prohibiciones:

— DOP/IGP.
— Términos tradicionales protegidos.
— Especialidades tradicionales garantizadas.
— Variedades vegetales
» Limitaciones de productos si vulneran

- Excepcion: Podran registrarse como marcas colectivas los signos o
indicaciones que puedan servir en el comercio para senalar la
procedencia geografica de los productos o de los servicios.

- Limite: su titular no podra prohibir a un tercero el uso en el comercio
de tales signos o indicaciones, siempre que dicho uso se realice con
arreglo a practicas leales en materia industrial o comercial;



OTRAS CAUSAS DE
DENEGACION

Mismas causas de denegacion que para el resto de los signos
distintivos: prohibiciones relativas.

Cuando el solicitante no esté legitimado o no presente la
documentacion en la forma establecida.

Que el Reglamento de uso sea contrario a la ley, al orden
publico o a las buenas costumbres.

Cuando pueda inducir a error al publico sobre el caracter o Ia
significacion de la marca, en particular cuando pueda dar Ia
impresion de ser algo distinto a una marca colectiva o de
garantia.



Y DESPUES DEL REGISTRO ...



REGLAMENTO
DE USO

e Modificacion del Reglamento:

— Debe someterse a la aprobacion de la OEPM.
e Cumplir con las condiciones y requisitos previstos
legalmente.

e En el caso de que sea de una marca de garantia:
deberan presentarse nuevamente informe favorable del

organo administrativo competente.

e Debe publicarse en el BOPI: a partir de este momento
produce efectos.

e Puede ser libremente consultado por cualquier persona sin
sujecion a pago de tasa.



USO DE LA MARCA
y CESION

e E| uso realizado por cualquier persona facultada para utilizar
la marca siempre que cumpla con las demas condiciones a las

gue se somete el uso de la marca:

— Uso efectivo
— En los plazos establecidos.

— Siempre que no difiera en elementos que alteren el caracter distintivo
de la marca en la forma bajo la cual haya sido registrada

e En cuanto a la cesion de estos signos: Sélo podran cederse a
una persona que cumpla los requisitos de legitimacion para
ser titular de una marca colectiva o de garantia.



NULIDAD y CADUCIDAD

e Solicitud ante la OEPM

e Demanda reconvencion en el seno de una accion de nulidad ante los Tribunales de
Justicia.

e (Causas de nulidad:

Las mismas que el resto de los signos distintivos

Que se haya registrado por quien no esté legitimado o en contra de lo establecido en |la
regulacion propia de estos signos.

Cuando el reglamento sea contrario a la ley, orden publico o a las buenas costumbres.
Cuando induzca a error sobre el caracter o significacion de la marca.

e (Causas de caducidad:

Las generales.

No adoptar medidas que impidan el uso de la marca incompatible con el reglamento
Permitir un uso que pueda inducir a error por personas autorizadas.

Modificacion de reglamento inscrita en contra de lo establecido.



¢QUE VENTAJAS
PRODUCE SU REGISTRO?



LAS MARCAS COLECTIVAS
Y DE GARANTIA

Importante herramienta empresarial para las PYMES:

— Acceso a mercado.

— Redes de distribucion.

— Campanas de comercializacion.

— Mayor acceso a los consumidores.
— Frente al aislamiento.

Medio eficaz para mantener los conocimientos tradicionales.
Importante instrumento de desarrollo local.



LAS MARCAS COLECTIVAS
Y DE GARANTIA

Garantia:

— Confianza en el consumidor

— Mejora la imagen de los productos
— Mayor facilidad para comercializar los productos
y prestar los servicios.

*******

°)

Aceitunas
de

Campo Real




informacion@oepm.es
Muchas gracias por su atencion

Oficina Espanola de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM)



Las marcas colectivas y las marcas de
certificacion o garantia en los tratados
administrados por la OMPI

Maria Paola Rizo
Jefa, Seccidn de politicas y asesoramiento legislativo
Departamento de marcas, disefios e indicaciones geograficas

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY



Convenio de Paris
Articulo 7bis

1) “Los paises de la Union se comprometen a admitir el
deposito y a proteger las marcas colectivas
pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea
contraria a la ley del pais de origen, incluso si estas
colectividades no poseen un establecimiento industrial
0 comercial.

2) Cada pais decidira sobre las condiciones particulares
bajo las cuales una marca colectiva ha de ser
protegida...”

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY



Protocolo de Madrid

Regla 9(4)(x) del Reglamento prevé el registro de las marcas
colectivas, de certificacion o de garantia

1304 marcas colectivas, de certificacion o garantia registradas
y en vigor

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY



Las marcas colectivas y de certificacion en
el Sistema de Madrid

29: Carne, pescado, aves de corral; queso de leche; aceites...

35: Publicidad; administracion de Empresas...

42: Servicios e investigacion cientifica y tecnolégica; disefio y desarrollo de hardware y software informético...
09: Aparatos e instrumentos con fines cientificos o de investigacion...

31: Productos agricolas, acuicolas, horticolas y forestales crudos y sin procesar; granos y semillas crudos y sin
procesar; frutas y verduras frescas; animales vivos...

16: Papel y carton; impresos...

41: Educacion; Suministro de formacion; entretenimiento; Actividades deportivas y culturales.

25: Ropa, calzado, sombrereria WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY
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Certified

Gluten-Free

OCEAN FRIENDLY
RESTAURANT
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Documentos del SCT

W WIPO/Strad/INF/6: Aspectos técnicos y de
procedimiento relativos al registro de marcas de
certificacion y de marcas colectivas

https://www.wipo.int/export/sites/www/sct/es/meetings/pdf/
wipo strad inf 6.pdf

W Base de datos sobre los sistemas nacionales y

regionales que pueden conferir algin grado de proteccion
a las indicaciones geograficas

https://www.wipo.int/memberprofilesgeo/#/

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY



Modalidades de proteccion de I1G
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Cuestiones

Funcion

Titularidad

Uso

Alcance del derecho conferido

Vinculo con el origen geografico

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY



Funcion

Marcas de
Sistemas sui generis Marcas colectivas certificacion
Garantia del origen Distinguir Funcion de garantia
geografico productos/servicios (origen, materia,
de asociacion o modo de produccion,
(caracteristicas, colec_tlwdad calidad, etc.)
cualidad o (cualidad comun,
reputacion vinculada origen geografico,
al Origen) otra caract.

determinada por la
asociacion)

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY




Titularidad

Sistemas sui generis

Marcas colectivas

Marcas de
certificacion

NO se reconoce un
titular

Estado

Asociacion de
productores o
distribuidores/Colec-
tividad

Entidad certificadora
que autoriza y
controla el uso de la
marca

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY




Uso

Sistemas sui generis

Marcas colectivas

Marcas de
certificacion

Todo productor
dentro del area
geografica que
cumpla pliego de
condiciones

Miembro de la
asociacion

Quien cumpla las
reglas de uso

Por lo general, el
titular no puede usar

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY




Vinculo con el origen geografico

Sistemas sui generis

Marcas colectivas

Marcas de
certificacion

Necesidad de
documentar el
vinculo

NoO es necesario
documentar el
vinculo

NoO es necesario
documentar el
vinculo

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY




Preguntas?

sct.forum@wipo.int
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TENDENCIAS ACTUALES DE LA JURISPRUDENCIA
MARCAS COLECTIVAS Y DE GARANTIA

MAGISTER

Prof. Dra. Pilar MONTERO GARCIA-NOBLEJAS LSl
PROFESORA TITULAR DE DERECHO MERCANTIL

DIRECTORA DEL MAGISTER LVCENTINVS

MASTER EN PROPIEDAD INTELECTUAL E INNOVACION DIGITAL
UNIVERSIDAD DE ALICANTE (pilar.montero@Qua.es)

PRESENTE Y FUTURO DE LAS MARCAS COLECTIVAS Y DE GARANTIA
OEPM 28 DE MAYO DE 2020

Universidad de Alicante




MARCAS DE CERTIFICACION
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MARCAS COLECTIVAS
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MARCAS COLECTIVAS Y DE GARANTIA







MARCAS COLECTIVAS Y DE GARANTIA




Origen de la leche: Espaiia

semidesnatada, proteinas de
s6lidos ricos en calcio,
estabilizante (E-451), vitaminas
A.D.Ey B9 (acido félico).
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MARCAS COLECTIVAS Y DE GARANTIA

EXCEPCION
GEOGRAFICA




MARCAS COLECTIVAS Y DE GARANTIA
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MARCAS COLECTIVAS Y DE GARANTIA

CLOCHINA VALENCIANA MSM
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GRACIAS POR

VUESTRA ATENCION

HTTP://WWW.ML.UA.ES/
MAGISTER.LVCENTINVS@UA.ES



http://www.ml.ua.es/
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