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Jornada sobre Nulidad y Caducidad Administrativa de
los signos distintivos

12 de diciembre de 2022

PROGRAMA:

10:00 - 10:10: Inauguracion
Aida Fernandez Gonzalez (Directora de la OEPM)

10:10 - 10:50: Los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad.

Ponente: Patricia Galan (Jefa de Area de Nulidad y Caducidad
Administrativa, OEPM)

10: 50 -11:30: Los registros de mala fe.

Ponente: Alberto Arribas (Magistrado de la Audiencia provincial
de Madrid)

11:30-12:00 Descanso

12:00 - 12:40: La caducidad por falta de uso.

Ponente: Angel Galgo (Magistrado de la Audiencia provincial de
Madrid)

12:40 - 13:20: Casos jurisprudenciales de estudio: vulgarizacion de marcas.
Ponente: Yolanda Rios (Magistrada titular del Juzgado Mercantil
n2 1 de Barcelona)

13:20 - 14:00: Experiencia practica de la EUIPO en el ejercicio de esta
competencia.

Ponente: Sergio Rizzo (Miembro de Sala de Recursos de |a EUIPO)

OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MARCAS Tioo iomada:
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Directiva 2015/2436, de 16 de diciembre

Procedimiento Art. 54 Transposicion

administrativo eficiente y | os Estados miembros
expeditivo que permita pondran en vigor

SO“Citar d |aS OﬁCinaS |a disposiciones |ega|es’
declaracion de caducidad | reglamentarias,

o de nulidad. administrativas:
14 de enero de 2019
14 de enero de 2023




Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre

Disposicion final séptima.
Entrada en vigor del
apartado 2 de la
disposicion adicional
primera LM 17/2001: 14
de enero de 2023

Ley de Marcas 17/2001

Disposicion adicional
primera, apartado
segundo: via directa
OEPM vy via reconvencion
jurisdiccion civil.

Titulo IX: Nulidad y
caducidad de la marca

Reglamento LM RD
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) Oficina Espafiola
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Titulo IX

Solicitud de nulidad y
caducidad
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e mediante solicitud presentada ante la
Art 5 1 Oficina Espafola de Patentes y Marcas

¢ 0 mediante demanda reconvencional

N | . d d en una accioén por violacién de marca

e mediante solicitud presentada ante la
Art 5 5 Oficina Espaiola de Patentes y Marcas

¢ 0 mediante demanda reconvencional

. e iolacidon de marca
Cad UCIdad en una accioén por vio
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El solicitante La OEPM da TRASLADO El titular tiene
PRESENTA la al titular de la marca dos meses para

solicitud de nulidad impugnada. INICIO FASE CONTESTAR a la
o caducidad CONTRADICTORIA. solicitud

\
‘ Flexibilidad: requerimientos contesten 10 dias — 1 mes
\
‘ Falta de presentacion en plazo = cierre fase VS

[
‘ Notificacion facultativa ultimas alegaciones
/
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Art. 51.1.a): infraccion del articulo 5: prohibiciones absolutas de registro.

(Art. 51.1.b):mala fe en la actuacion del solicitante: atempera el
automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el
caracter constitutivo del registro. Concepto autonomo.

Art. 51.2: imprescriptibilidad de la accion.

Art. 51.3: limite al ejercicio de la accion/secondary meaning: en el
momento de presentar la solicitud de nulidad. Art. 5.2.LM

Art. 51.4: nulidad parcial.
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Art. 58.1.LM: Siempre que se consideren perjudicados y
tengan capacidad procesal.

-cualquier persona fisica o juridica.

-agrupaciones u organismos que representen a fabricantes,
productores, prestadores de servicios o comerciantes

-asociaciones de consumidores o usuarios legalmente
constituidas e inscritas conforme a legislacion aplicable.
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Art. 52.1: infraccion de los articulos 6 a 10: prohibiciones
relativas de registro.

Art. 52.2: prescripcion por tolerancia, salvo mala fe, salvo
marcas de agente o representante.

Art. 52.3: salvo consentimiento expreso del titular anterior.

Art. 52.4: preclusion de acciones.

Art. 53: limites al ejercicio de la accién/ defensa
demandado/retroaccion de examen.

Art. 52.5: nulidad parcial
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Art. 59: prueba de uso, previa peticion del titular de la marca
impugnada

Obligacion cuando la marca anterior lleve registrada mas de 5
anos

Tiempo: 5 anos anteriores a la solicitud de nulidad

Tiempo: 5 anos anteriores a la fecha de solicitud o prioridad de
la marca impugnada




. r}'ﬁ de Patentes y Marcas

El solicitante La OEPM da traslado al

presenta |a titular de la marca

solicitud de impugnada. Inicio fase
nulidad contradictoria.

El titular puede pedir
prueba de uso en el
plazo de dos meses

El solicitante presenta

la prueba de uso en el Traslado al titular de la
plazo de un mes marca impugnada conteste

a la prueba de uso
presentada

La OEPM requiere
al solicitante para

gue aporte la
prueba
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Titulares de los derechos anteriores afectados por el
registro de marca

Licenciatarios autorizados

Personas facultadas para ejercitar los derechos del art. 9.1.

Personas autorizadas por la legislacion DOP/ IGP.
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Art 66 LM: Registradas contraviniendo el art 64, salvo
modificacion del reglamento de uso.

Art 72 LM: Registradas contraviniendo el art 70, salvo
modificacion del reglamento de uso.




Art. 54.1.3): por falta de uso

Art. 54.1.b): por vulgarizacion de marca

Art. 54.1.a): por enganoso

Art. 54.2: caducidad parcial




- - DE INDUSTRIA, COMERCIO

Oficina Espafiola
’ Y TURISMO ~ de Patentes y Marcas

Art 67 LM :*prevenir un uso no compatible con el reglamento; *uso que

pueda inducir a error sobre la significacion de la marca; * modificacion del
reglamento contraviniendo el art 65.

Art 73 LM * condiciones del titular; *que el titular no tome medidas para
impedir usos incompatibles con el reglamento; *uso que pueda inducir a

error sobre la significacion de la marca; * modificacion del reglamento
contraviniendo el art 65.




Oficina Espafiola
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Eplrseoshecrﬁinlge La QEPM da traslado al El titular debe

<olicitud de : titular de la fn.arca aportar prueba de

caducidad por falta impugnada. Inicio fase uso en el plazo de
contradictoria. dos meses

de uso

La OEPM recibe la El solicitante presenta su
pruebay da contestacion a la prueba La OEPM resuelve

traslado al de uso en el plazo de un
solicitante mes
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Art. 58.1.LM: Siempre que se consideren perjudicados
y tengan capacidad procesal.

-cualquier persona fisica o juridica.

-agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de
servicios o0 comerciantes

-asociaciones de consumidores o usuarios legalmente constituidas e inscritas conforme a
legislacion aplicable.
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DOCUMENTO SEPARADO

TOTAL: INTERES LEGITIMO

PARCIAL
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INADMISION DE ACCIONES SOBRE LAS QUE EXISTA RESOLUCION
FIRME Y CONCURRA LA TRIPLE IDENTIDAD

PRECLUSION SENTENCIA FIRME DICTADA EN RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO/ JURISDICCION COMPETENTE
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PRIMERA PRESENTACION: SUSPENSIONES DEMANDAS/SOLICITUDES
POSTERIORES

PROCEDIMIENTOS DE INFRACCION/PENDENCIA DE DEMANDAS O
SOLICITUDES: SUSPENSION FACULTATIVA.

ACCION DE INFRANCCION: DEFENSA POR RECONVENCION.

NO ACUMULA CON NEGATORIA: ART. 121.6 LP.
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Anotacion en el Registro de Marcas de interposicion de
solicitudes o demandas y de resoluciones o sentencias.

Comunicacion bidireccional de procedimientos pendientes.

Firmezas: cancelacion del registro




S 7 MINISTERIO Oficina Espaiiola
- "W’ DE INDUSTRIA, COMERCIO
' | ' Y TURISMO de Patentes y Marcas

Recursos de la OEPM

Demanda reconvencionales

Jurisdiccion civil
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MARCAS Y NOMBRES DISENOS TRAMITES AGENTES Y
TaT  INVENCIONES COMERCIALES INDUSTRIALES %% comunes  “ONSULTAS - yanpaTARIOS

Tramitacion electronica para el correcto desarrollo del
procedimiento

Muchas gracias
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