Los efectos del Brexit en los derechos de Propiedad Industrial a partir del 1 de enero
de 2021 (Parte 1)
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Con el fin del periodo transitorio el préximo 31 de diciembre de 2020 que se establecié entre la
Unién Europea (UE) y el Reino Unido en el Acuerdo de Retirada, se producirdn una serie de
consecuencias en los derechos de Propiedad Industrial, a partir del 1 de enero de 2021, que se
exponen a continuacion:

En marcas de la union y en disefios y modelos comunitarios:

- A partir del 1 de enero de 2021, todo derecho registrado o que se pretenda registrar en la
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés) solo
incluira a los 27 Estados miembros de la Union.

- El Acuerdo de Retirada prevé el mantenimiento de la proteccidn en el Reino Unido de las
marcas de la Union y disefios o modelos comunitarios concedidos de manera previa al final
de dicho periodo transitorio. Para ello y de manera automatica, el titular de una marca de
la Unidn registrada se convertira, en titular de una marca comparable registrada en el Reino
Unido con arreglo al Derecho del Reino Unido, consistente en el mismo signo, para los
mismos bienes o servicios. El titular se beneficiara de la fecha de presentacién o la fecha de
prioridad de la marca de la Unién. lgualmente ocurrirda con los disefios o modelos
comunitarios. Este proceso no conllevara ningun coste para los titulares de derechos. A
partir de ese momento, las renovaciones siguientes tendran que realizarse por los titulares
en las dos oficinas por procedimientos separados, y tendran como primera fecha de
renovacion, la fecha de renovacion del correspondiente derecho de propiedad industrial
registrado con arreglo al Derecho de la Unidn.

- Por otro lado, toda solicitud de marca de la Union o de dibujo o modelo comunitario que
esté pendiente en la EUIPO al final del periodo transitorio dejara de incluir al Reino Unido.
Para su proteccidn, dicho titular tendra el derecho a presentar en el Reino Unido, en un plazo
de nueve meses desde el 1 de enero de 2021, una solicitud para la misma marca, dibujo o
modelo respecto de bienes o servicios que sean idénticos a la solicitud en la Unidn, o que
estén subsumidos en estos. Se considerara que dichas solicitudes tienen la misma fecha de
presentacion y la misma fecha de prioridad que la solicitud correspondiente presentada en
la Unidny, en su caso, la misma antigliedad.


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:384I:FULL&from=EN

- En relacién con los dibujos 0 modelos comunitarios no registrados puestos a disposicion
del publico de la forma prevista en el Reglamento (CE) n.2 6/2002 solo seran vaélidos y
surtiran efecto en los Estados miembros de la Unidn. No obstante, se convertira
automaticamente en titular de un derecho de propiedad intelectual exigible en el Reino
Unido, que otorgue el mismo nivel de proteccién que el previsto en el Reglamento (CE) n.2
6/2002. Su plazo de proteccion en el Reino Unido serd, como minimo, igual al periodo de
proteccion restante del correspondiente dibujo o modelo comunitario no registrado en la
Unién.

En registros de marcas Internacionales que hayan designado la UE:

- Apartir del 1 de enero de 2021, los titulares de registros internacionales de marcas y de
dibujos y modelos que hayan designado a la UE antes del final del periodo de transicidn,
deben tener en cuenta que, dichos registros internacionales en la Organizacién Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI), seguiran siendo validos Unicamente en los 27
Estados miembros de la Unidn.

- Eneste sentido, el Acuerdo de Retirada establece que el Reino Unido adoptara medidas
para garantizar que las personas fisicas o juridicas que hayan obtenido proteccién antes
del final del periodo transitorio para marcas o dibujos o modelos internacionalmente
registrados que designen a la Unidn, gocen de la misma proteccién en el Reino Unido
mediante un registro comparable. Es decir, se producira un mantenimiento automatico
de los derechos y tampoco conllevara ningln coste para los titulares de derechos.

- No obstante, una vez finalizado el periodo de transicién, el titular podra recuperar las
ventajas de la gestion centralizada de un registro internacional. Para ello, el titular
debera designar posteriormente al Reino Unido en el registro internacional que dio lugar
a la creacién de una marca comparable en el Reino Unido, de tal modo que ese registro
internacional sustituya a la marca comparable del Reino Unido. Dicha sustitucion deberd
ser anotada por el titular en el registro de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino
Unido (IPO, por sus siglas en inglés). Sin embargo, los titulares deben ser conscientes
de que, si bien se creard automaticamente un derecho comparable en el Reino Unido,
la designacién posterior del Reino Unido estara sujeta a examen por la IPO y se publicara
a efectos de oposicion.

- Por otro lado, los titulares cuyos registros internacionales en que se designa la UE o
designacién posterior, segln sea el caso, no hayan sido objeto de una declaracién de
concesion por la EUIPO antes del periodo de transicidn, podran presentar una solicitud
ante la IPO en un plazo de nueve meses contados a partir del final del periodo de
transicion y conservar la fecha de presentacién de la solicitud internacional y la fecha
del registro internacional, respectivamente.



Sin perjuicio de lo anterior, los titulares de los derechos que surjan en el Reino Unido de manera
automadtica conforme al Acuerdo de Retirada, podrdn renunciar a esos derechos con el
procedimiento establecido a tal efecto en el Derecho del Reino Unido conocido como “Opt Out”
a partir del 1 de enero de 2021

Para mas informacién en este sentido, la Comisién de la UE y la EUIPO han publicado el pasado
18 de junio de 2020, una “Comunicacién a las partes interesadas”, donde se explica
determinadas cuestiones adicionales tales como el uso de la marca, la reivindicacion de
antigliedad, cuestiones sobre la representacién y la competencia judicial, etc.

Asimismo, la OMPI ha publicado el “Aviso informativo 54/2020 para marcas” y el “Aviso
informativo 31/2020 para dibujos y modelos industriales” y la IPO ha creado un portal ad hoc
para informar a solicitantes y usuarios del sistema de Pl sobre las consecuencias de finalizacién
del periodo transitorio en todas las modalidades de propiedad intelectual e industrial.
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En cuanto a las denominaciones de origen (DO), indicaciones geograficas protegidas (IGP),
especialidades tradicionales garantizadas (ETG) y términos tradicionales para el vino (TTV),
gue estén protegidas conforme al Derecho de la Unién a fecha de 31 de diciembre de 2020, el
Acuerdo de Retirada establece que las personas facultadas para utilizar las mismas, tendran
derecho, a partir de esa fecha y sin ninglin reexamen, a la utilizacién en el Reino Unido de los
mismos derechos, que a su vez tendrdn al menos el mismo nivel de protecciéon en virtud del
Derecho del Reino Unido. Es decir, no se tendra que presentar una nueva solicitud ni someterse
a un procedimiento administrativo particular.

De manera muy similar en las obtenciones vegetales, el Acuerdo de Retirada establece que el
titular de una proteccién comunitaria de obtencién vegetal concedida con arreglo al Reglamento
(CE) n.2 2100/94 del Consejo se convertira en titular de una proteccién de obtencion vegetal en
el Reino Unido de la misma obtencién vegetal.

En el caso de los certificados complementarios de proteccion (CCP) para productos
fitosanitarios y medicamentos, el Acuerdo de Retirada finalmente ha establecido que las
solicitudes de CCP, asi como a las solicitudes de prérroga de dichos certificados, que estén
pendientes cuando finalice el periodo de transicién se continuardn examinando conforme a los
Reglamentos europeos en materia de CCP.

Y por ultimo, en materia de patentes destacar, que las patentes europeas no se veran afectadas
por el Acuerdo de Retirada, pues el Convenio de la Patente Europea (CPE) no se encuadra dentro
del derecho de la Unién. De este modo, se podra solicitar una patente europea a través de la


https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/trademarks_and_designs_es_0.pdf
https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2020/madrid_2020_54.pdf
https://www.wipo.int/edocs/hagdocs/es/2020/hague_2020_31.pdf
https://www.wipo.int/edocs/hagdocs/es/2020/hague_2020_31.pdf
https://www.gov.uk/government/news/intellectual-property-after-1-january-2021

IPO o directamente a la Oficina Europea de Patentes (EPO). Igualmente, ocurre con las
solicitudes PCT que hayan extendido sus efectos en Reino Unido, que tampoco se veran
afectadas, pues el Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT por sus siglas en inglés)
tampoco pertenece al derecho de la Unién.

Para mas informacion:

e OEPM:
o Informacion telefénica: 902 157 530 0 910 780 780
o Correo electrénico: informacion@oepm.es
o Portal web: oepm.es

e Portal web de la Oficina Europea de Propiedad Industrial (EUIPO)
o https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/brexit-q-and-a

e Portal web de la Oficina de Propiedad Industrial de Reino Unido (IPO)
o https://www.gov.uk/government/news/intellectual-property-after-1-january-
2021
e Portal web de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
o https://www.wipo.int/madrid/es/news/2020/news 0015.html
o https://www.wipo.int/hague/es/news/2020/news 0029.html
e El Acuerdo de Retirada
o https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=0J:C:2019:384|:FULL&from=EN
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