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AR Motivo de la reforma
de la Ley de Marcas

" Y TURISMO

Aprobacion de Ila Directiva (UE)
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.

Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas



L Objetivos perseguidos

" YTURISMO

por la nueva Directiva

Profundizacion de la aproximacion limitada lograda por la
anterior Directiva 2008/95/CE, ampliandola a otros
aspectos del derecho material de marcas.

Homogeneizacion de los sistemas nacionales de registro
de marcas con el sistema de registro de marcas de la

Union Europea (EUIPO).

En consecuencia, se incorporan a la nueva directiva las
disposiciones esenciales de derecho sustantivo de marcas del
Reglamento sobre la marca de la Unidn Europea (RMUE), asi
como los principios generales del procedimiento de registro de
dicho reglamento.

Incorporacion de ciertas mejoras normativas impuestas

tanto por la experiencia practica obtenida como por la
jurisprudencia o doctrina cientifica.

Oficina Espaiola
de Patentes y Marcas




- - i o
§ 0 Procedimiento reforma

de la Ley de Marcas

IMODIFICACION PARCIAL DE LA LEY

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ya incorpord gran parte de
las normas que ahora impone la nueva Directiva:

- Las normas relativas a la marca como objeto de derecho de propiedad

- Las marcas colectivas

- Ciertas normas procedimentales
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S8 Modificaciones mas [
relevantes

1.- Legitimacion para obtener el registro de una marca

N

Se elimina asi la
necesidad de que el
solicitante haya de Esta norma no viene
tener una impuesta por la
Se otorga determinada nueva directiva,

legitimacion a nacionalidad o pero la practica ha
aconsejado su

cualquier persona residencia o que
fisica o juridica. haya de gozar de los adopcion. Mismo
beneficios otorgados principio LP y
por convenios Reglamento MUE.
internacionales al
efecto.




MINISTERIO

Y TURISMO

El concepto de
marca no se
modifica, lo

modificado es

el requisito
formal de la
“representacion
grafica”.

DE INDUSTRIA, COMERCIO

Modificaciones mas

relevantes

2.- Concepto de marca

Nueva Ley solo
exige que el signo
sea susceptible

de
I(4 [ ”
representacion”.

~
Se da cabida asi
a los avances
tecnologicos,
que permitan
una
representacion
no grafica de la
marca (archivos
de sonido o
video, etc.).

&

[
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Esta
representacion
ha de permitir
determinar el
objeto claroy

preciso de la
proteccion
otorgada.
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Nuevos tipos de marca

PREREFORMA POSTREFORMA

MARCAS DENOMINATIVAS
MARCAS GRAFICAS

MARCAS MIXTAS

MARCAS SONORAS

MARCAS TRIDIMENSIONALES
OTROS

MARCAS DENOMINATIVAS
MARCAS FIGURATIVAS
MARCAS TRIDIMENSIONALES
MARCAS DE POSICION
MARCAS PATRON

MARCAS DE COLOR

MARCAS SONORAS

MARCAS DE MOVIMIENTO
MARCAS MULTIMEDIA
MARCAS HOLOGRAMA
OTROS
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Nuevos tipos de marca

Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas

RESOLUCION DE 9 DE ENERO
DE 2019 DEL DIRECTOR DE LA
OFICINA  ESPANOLA  DE
PATENTES Y MARCAS POR LA
QUE SE ESPECIFICAN LAS
CONDICIONES  GENERALES,
REQUISITOS,
CARACTERISTICAS TECNICAS Y
FORMATOS PARA LA
PRESENTACION ELECTRONICA
DE LOS DISTINTIVOS TIPOS DE
MARCAS.

Requisitos técnicos de

presentacion electronica de
solicitudes y tipos de marca

admitidos.
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Y TURISMO

No se
introducen
modificaciones
esenciales en el
listado de
prohibiciones
absolutas y sus
excepciones,
salvo lo indicado
a continuacion.

DE INDUSTRIA, COMERCIO

Modificaciones mas

relevantes

3.- Prohibiciones absolutas |

Se permite a la
marca

realizado
entre la fecha de
presentaciony
la fecha de
concesion en
virtud del nuevo
art. 5.2

Ampliacion del

el alcance de la
prohibicion del
apartado e) a
cualquier tipo

de signo
distintivo al

hacer referencia
expresa a “la
forma

14

del producto.
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Inclusién
expresa de la
prohibicion de
registrar como

marca la
denominacion

de una
obtencidn
vegetal anterior.



£ Modificaciones mas [ o oo i
relevantes

4.- Prohibiciones absolutas Il

Nueva redaccion a las
prohibiciones de registro de
signos que puedan afectar a

e .Remisionalas

Misma metodologia para la
prohibicidn de registro de los
términos tradicionales de
vinos y especialidades
tradicionales garantizadas.

normas legales de la UE o
nacionales que las protegen
para evitar errores
interpretativos.




S R Modificaciones mas [ p—— s
relevantes

5.- Prohibiciones relativas

Se califica también como
prohibicion relativa (ademas
Supresion distincion de absoluta) la

y incompatibilidad de un signo
sustitucion por una unica con una DO o IGP. Se trata
con ello de garantizar que en
todos los Estados miembros

categoria de proteccion

reforzada: marca
renombrada. este motivo de denegacion

pueda alegarse via
oposicion.
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S8 Modificaciones mas [
relevantes

6.- Procedimiento de registro

Imposicion al
Regulacion detallada oponente de la Renovacion total de
dela obligacion de la marca: bastara
para formular dela con el pago de las
oposicion, marca en que se tasas de renovacion
incluyendo la de los basa la oposicion para dar por
licenciatarios. cuando se le renovada la marca.
requiera.




MINISTERIO

Y TURISMO

El uso dela
marca oponente
debe referirse a

los
ala

fecha de
presentacion o
fecha de
prioridad de la
marca posterior.

DE INDUSTRIA, COMERCIO

Prueba de uso

Acreditacion de

conforme al art.
39 de la Ley de
Marcas o de la
concurrencia de

de
la falta de uso

Oficina Espafiola
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A falta de dicha

prueba, se
desestimara la
oposicion o se
resolvera
teniendo en
cuenta
Unicamente
aquellos
productos o
servicios para
los que se haya
probado el uso
efectivo
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4B Modificaciones mas [
relevantes

7.- Refuerzo de los derechos conferidos por la marca |

5 N
Se restringe el uso
inmune en el trafico

.. Eliminacidon expresa Nueva formulacion
economico del

de las de la prohibicion de
frente a los actos

marcas y derechos preparatorios para la

anteriores. violacion de marcas.

al de las

excluyendo el
nombre de las
personas juridicas.

"




e Eliminacion marcas de [ s Pt
cobertura

El articulo 37.3 establece que el derecho de marca no podra invocarse para eximir a su titular de
responder frente a las acciones dirigidas contra él por violacion de otros derechos de propiedad
industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior.

Sin embargo, el articulo 41 bis prevé que en las acciones por violacion, el titular de una marca no
podra prohibir la utilizacion de una marca registrada posterior si esta ultima no pudiera declararse
nula por concurrir alguna de las siguientes circunstancias en su fecha de presentacion o prioridad:

Falta de caracter

, o Falta de uso de la marca
Prescripcion por distintivo o renombre

anterior de
conformidad con el

articulo 59.5

tolerancia del articulo de la marca anterior de
52.2 LM acuerdo con el articulo
53




2% (] ] - Y 4 o N
T Modificaciones mas

relevantes

8.- Refuerzo de los derechos conferidos por la marca Il

Se tipifican expresamente nuevos actos prohibidos

Articulo 34.3.d): Utilizar el signo
como nombre comercial o
denominacion social, o como parte
de un nombre comercial o una
denominacion social.

Articulo 34.3.g): Utilizar el signo en
la publicidad comparativa de
manera que vulnere la Directiva
2006/114/CE.

NECTAR QIMO ZUMO
CON AZUCAR et EXPRIMIDO
.y 100%

1L : : 1L
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9.- Refuerzo de los derechos conferidos por la marca lll

Con ello se supera lo
dispuesto por la
STJUE 9/11/ 2006
(Asunto C-281/05)
“" | 14
AU H.cfldmgs “que Esta medida se enmarca
establecidé que: “el
. o dentro de las
mencionado trdfico .
Y herramientas
externo, al no implicar
e contempladas en el Plan
comercializacion alguna .
; Nacional de Lucha
de las mercancias de er s
Contra la Falsificacion
que se trata, no .
: para combatir con
constituye un uso de la ..
mayor eficacia la
marca que pueda e e
falsificacion de marcas.
vulnerar el derecho del
titular de ésta a
controlar la
comercializacion en la
Comunidad”

Se faculta al titular de la
marca para ejercitar las
acciones de la misma

contra
aunque

estos no hayan sido
despachados a libre
practica en aduanas.
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S8 Modificaciones mas [
relevantes

10.- Legitimacion licenciatario en acciones por violacion |

Sin perjuicio de lo

Acreditacion de acordado en el
haber solicitado Se faculta a los

debidamente la . . . { licenciatarios a
el licenciatario ha de . .
intervenir en el

. contar con el ..
, siempre procedimiento de

qgue dicha violacion para
inscripcion llegue obtener reparacion
a ser concedida del dafio causado.
(art. 117.1LP)

de la marca
para ejercitar las
acciones de violacion
de la misma.




o Modificaciones mas st s
relevantes

11.- Legitimacidn licenciatario en acciones por violacion Il

El licenciatario exclusivo queda legitimado si tras requerir al titular este no ejercita la accion.

N
Si el titular se negara o no ejercitara la oportuna accion dentro de un plazo de tres meses, podra el

licenciatario entablarla en su propio nombre, acompainando el requerimiento efectuado.
S

El licenciatario podra pedir al Juez la adopcidon de medidas cautelares.

El licenciatario debera notificar fehacientemente al titular el ejercicio de la accidn.

El titular podra personarse e intervenir en el procedimiento, ya sea como parte en el mismo o
como coadyuvante.



[l MINISTERIO

Y TURISMO

Se otorga

para
decretar por
via directa la

ya

los Tribunales
por via

reconvencional

. DEINDUSTRIA, COMERCIO

Modificaciones mas

relevantes

12.- Nulidad y caducidad de marcas |

Se suprime la

para ser titular

de marca como
causa de
nulidad o
caducidad.

Se excluye para

las

la prescripcion
por tolerancia.

Oficina Espafiola
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[

Prohibicion de
alegar
sucesivamente
derechos
anteriores que
se podian
haber alegado
en la primera
solicitud o
demanda de
nulidad.
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Modificaciones mas
relevantes

Oficina Espafiola
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[

13.- Nulidad y caducidad de marcas Il

Regulacion detallada
dela
en las solicitudes y

demandas de
nulidad, asi como de
las consecuencias de
la falta de uso.

Los efectos de la
declaracion de
caducidad

de
caducidad, salvo que
la resolucion o
sentencia prevea
otra fecha anterior.

Dada la
competencia
compartida
OEPM/Tribunales,
se regulan de forma
detallada los efectos
de cosa juzgada, asi
como las cuestiones
de litispendencia y
prejucialidad.



MINISTERIO

" YTURISMO

La atribucion de competencias a
la OEPM en materia de nulidad y
caducidad ha exigido la
modificacion de la disposicion

adicional primera de la LM, ya
modificada por la Ley 24/2015 de
Patentes, incorporando un nuevo
apartado (2).

14.- Nulidad y caducidad de marcas lli

o Modificaciones mas [ mean sl
relevantes

Se mantienen las competencias
atribuidas al Juzgado de Marcas
de la Unidn Europea por la Ley
24/2015, de Patentes
(acumulacion de acciones, marcas
UE y nacionales).



" Y TURISMO

de Patentes y Marcas

Modificaciones mas [
relevantes

15.- Marcas colectivas y de garantia |

Se adaptan los conceptos de
marca colectiva y de garantia
al concepto general de

marca, sustituyendo el
requisito de
por el mas amplio de
representacion.

Para adaptarnos a la
Directiva, se suprime como
causa de caducidad de estas
marcas la negativa arbitraria

del titular al ingreso en la
asociacion o al uso de la
marca a una persona
capacitada para ello.



MINISTERIO

” DEINDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

Legitimacion
para ejercitar
acciones por
violacion de
marcas
colectivas:
remision a la

legitimacion de
los
licenciatarios
de marcas
individuales.

Modificaciones mas

relevantes

En el caso de
marcas de
garantia esta
legitimacion
solo se otorga
al titularo ala
persona
autorizada por
él.

16.- Marcas colectivas y de garantia Il

Eliminacion de
la prohibicion
temporal de
registrar (3
afios) marcas
colectivas o de
garantia.

Oficina Espafiola

de Patentes y Marcas

La cesion de
estas marcas
solo puede
efectuarse a
personas que
cumplan los
requisitos para
ser titulares de
las mismas.
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S8 Modificaciones mas [
relevantes

17.- TASAS

Se suprime la

de una
marca comunitaria
(ahora, marca de la
Unidn), en
coherencia con la
supresion de la
posibilidad de
efectuar la
presentacion de
dichas marcas en la
Oficinas nacionales.

N,

Se crea una nueva
tasa por la
presentacion de una

El resto de tasas
permanecen

solicitud de nulidad .
inalteradas.

o caducidad ante la
OEPM (200€).
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s Modificaciones mas

relevantes

18.- Entrada en vigor

Todas las modificaciones entraran en vigor el
, salvo lo indicado en los
cuadros siguientes:

La competencia de la OEPM para
decretar por via directa la nulidad o
caducidad de marcas queda

demorada al dia

La obligacion de probar el uso de las
marcas oponentes a peticion del

solicitante del registro queda
demorada al

de
la misma.
Hasta esta fecha seguira siendo
competente la jurisdiccion civil, pero
aplicando las normas sustantivas
contenidas en el nuevo Titulo VI de
la Ley de Marcas.
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Tramitacion y aprobacion del Proyecto de Real
Decreto que desarrolla la reforma de la Ley de
Marcas (tramite de informacion publica vya

realizado, hasta 14/02).

Aprobacion de la Orden Ministerial por la que
se establecen los plazos maximos de
resolucion en los procedimientos regulados
en la Ley de Marcas (tramite de informacion
publica ya realizado, hasta 14/02).

[

Oficina Espaiola

de Patentes y Marcas
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