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MARCO LEGAL DE LA PRUEBA DE USO

LA PRUEBA DE USO EN 
LA LEY DE MARCAS

LEY DE MARCAS

1. Apartados 3 a 7 del artículo 21

2. Artículo 39

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN

1. Artículos 20.2, 21.2, 21 bis y 22

2. Apartados 3 y 4 del artículo 60



LA PRUEBA DE USO EN 
LA LEY DE MARCAS

EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

Suspenso Fondo

Traslado al 
solicitante

Contestación al suspenso
Publicación 

solicitud

1m

RESOLUCIÓN

2m
Presentación 
oposiciones

Examen de oposición

Examen de contestación al suspenso

4m



LA PRUEBA DE USO EN 
LA LEY DE MARCAS

EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO CON PRUEBA DE USO

Suspenso Fondo

Traslado al 
solicitante

Contestación al suspenso

Petición PRUEBA DE USO

Examen de la petición

Traslado al oponente

Oponente aporta 
prueba de uso

Publicación 
solicitud

1m

1m

Traslado de la 
prueba al 
solicitante

RESOLUCIÓN

2m
Presentación 
oposiciones

Examen de prueba de uso y oposición

Examen de contestación y alegaciones 

1m
Alega el 

solicitante

4m

Examen de oposición

Examen de contestación al suspenso



LA PRUEBA DE USO EN 
LA LEY DE MARCAS

DT 1ª Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se 
modifica el Reglamento de ejecución:

• o antes30-04-2019

• en adelante01-05-2019

NO

SI

ENTRADA EN VIGOR PRUEBA DE USO



LA PETICIÓN DE PRUEBA DE USO
CAUSAS DE OPOSICIÓN SUJETAS A PRUEBA DE USO

Art. 21.3 LM: A instancia del solicitante, el titular de la MARCA ANTERIOR que hubiera formulado
oposición aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o
fecha de prioridad de la marca posterior, la MARCA ANTERIOR ha sido objeto de un uso efectivo, conforme
a lo previsto en el artículo 39, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso, siempre que
en dicha fecha de presentación o prioridad de la marca posterior la marca anterior lleve registrada al
menos cinco años, conforme a lo previsto en el artículo 39. A falta de dicha prueba, se desestimará la
oposición.

NOMBRES COMERCIALES REGISTRADOS

REGISTROS INTERNACIONALES CON EFECTOS EN ESPAÑA

MARCAS REGISTRADAS

De la Unión EuropeaEspañolas



LA PETICIÓN DE PRUEBA DE USO
REQUISITOS DE LA PETICIÓN DE PRUEBA DE USO

1. Petición formal y expresa

2. En documento separado

3. De modo incondicional

4. En el plazo de 
• 1 mes desde publicación suspenso BOPI 
• 4 meses desde denegación provisional

Requisitos formales art. 21bis.1 RM



LA PETICIÓN DE PRUEBA DE USO
FORMULARIO OEPM

www.oepm.es

http://www.oepm.es/


LA PETICIÓN DE PRUEBA DE USO
FORMULARIO OEPM



LA PETICIÓN DE PRUEBA DE USO
FORMULARIO OEPM

https://sede.oepm.gob.es/ProtegeOWeb/inicio?tipoTramite=PETUSO

https://sede.oepm.gob.es/ProtegeOWeb/inicio?tipoTramite=PETUSO


LA PETICIÓN DE PRUEBA DE USO
EXAMEN DE LA PETICIÓN

1. Cumplimiento requisitos art. 21bis.1 RM

2. Cinco años desde firmeza concesión registro

Art. 21.3 LM: […] siempre que en dicha fecha de presentación o prioridad de la marca posterior 
la marca anterior lleve registrada al menos cinco años, conforme a lo previsto en el artículo 39.

Art. 39.2 LM: La fecha de cinco años a que se refiere el apartado anterior, se iniciará a partir del 
día en que el registro de la marca sea firme. Esta fecha se anotará en el Registro de Marcas.

Día en que la concesión 
del registro ya no se 

pueda recurrir

Anotación fecha en CEO 
para nuevos registros



LA PETICIÓN DE PRUEBA DE USO

Suspenso Fondo

Traslado al 
solicitante

Contestación al suspenso

Petición PRUEBA DE USO

Examen de la petición

Traslado al oponente

Publicación 
solicitud

1m

RESOLUCIÓN

2m
Presentación 
oposiciones

4m

Examen de oposición

Examen de contestación al suspenso

(en su caso)

Examen de la petición

EXAMEN DE LA PETICIÓN



LA PETICIÓN DE PRUEBA DE USO
TRASLADO A LOS OPONENTES



LA APORTACIÓN DE PRUEBA DE USO

Suspenso Fondo

Traslado al 
solicitante

Contestación al suspenso

Petición PRUEBA DE USO

Examen de la petición

Traslado al oponente

Oponente aporta 
prueba de uso

Publicación 
solicitud

1m

2m
Presentación 
oposiciones

1m

4m



LA APORTACIÓN DE PRUEBA DE USO
FORMULARIO OEPM

https://sede.oepm.gob.es/ProtegeOWeb/inicio?tipoTramite=APORTUSO

5 ficheros en formato PDF, MP3 o MP4 de 50MB

5 ficheros en formato PDF de 5MB

https://sede.oepm.gob.es/ProtegeOWeb/inicio?tipoTramite=APORTUSO


LA APORTACIÓN DE PRUEBA DE USO
REQUISITOS FORMALES (I)

Art. 21bis.4 RM: Las pruebas de uso se limitarán a la presentación de documentos y elementos
acreditativos como facturas, catálogos, listas de precios, anuncios, envases, etiquetas, fotografías y
declaraciones escritas relevantes […].

Art. 21bis.5 RM: En el supuesto de que las pruebas aportadas no estuvieran redactadas en idioma
español, de conformidad con el artículo 11.9 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre el oponente deberá
presentar al mismo tiempo una traducción a dicha lengua de las partes relevantes de esas pruebas.

CÓMO PROBARLO

1. Facturas
2. Catálogos
3. Declaraciones de terceros

4. Publicidad
5. Ferias
6. Traducciones



LA APORTACIÓN DE PRUEBA DE USO
REQUISITOS FORMALES (II)

Art. 21bis.4 RM: […] Será de aplicación a la prueba de uso lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 60
de este Reglamento.

Art. 60.3 RM: Los documentos y demás pruebas se adjuntarán en anexos que se numerarán
consecutivamente. La presentación deberá incluir un índice que contenga, para cada documento o
elemento de prueba presentado como anexo:
a) El número del anexo;
b) Una breve descripción del documento o del elemento y, si procede, el número de páginas;
c) Una indicación de las partes concretas del documento o elemento que invoca en apoyo de sus
alegaciones, si procede;
d) El número de página de las alegaciones en la que se menciona el documento o el elemento.
Si el índice o los anexos no cumplieran con estos requisitos, la Oficina podrá requerir al interesado para
que en el plazo previsto en el artículo 61.5 subsane las irregularidades detectadas. Si en dicho plazo las
irregularidades no fueran subsanadas, el documento o elemento irregular no será tenido en cuenta.

Art. 60.4 RM: El Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá disponer mediante resolución
los modos de presentación, especificaciones técnicas, formatos y soportes en los que los interesados
habrán de presentar sus pruebas.

CÓMO PRESENTAR LA PRUEBA

Art. 60.3 RM: Índice explicativo + Anexos numerados



LA APORTACIÓN DE PRUEBA DE USO
EXAMEN DE LA APORTACIÓN

1. Plazo 1 mes desde publicación BOPI

2. Cumplimiento requisitos art. 60.3 RM

Se adjuntarán en anexos que se numerarán consecutivamente. La presentación deberá incluir
un índice que contenga, para cada documento o elemento de prueba presentado como anexo:
a) El número del anexo;
b) Una breve descripción del documento o del elemento y, si procede, el número de páginas;
c) Una indicación de las partes concretas del documento o elemento que invoca en apoyo de
sus alegaciones, si procede;
d) El número de página de las alegaciones en la que se menciona el documento o el elemento.

1. INCUMPLIMIENTO Requerimiento 10 días – 1 mes para subsanar

2. FALTA DE SUBSANACIÓN EN PLAZO              NO será tenido en cuenta

3. Posibilidad de acelerar el procedimiento



LA APORTACIÓN DE PRUEBA DE USO
REQUISITOS SUSTANTIVOS

QUÉ TIPO DE USO HAY QUE PROBAR

1. Uso efectivo 5 años anteriores a la fecha marca impugnada: 
Territorio + Tiempo + Alcance + Naturaleza*

2. Justificación de la falta de uso

Art. 21bis.3 RM: La prueba de uso de la marca contendrá indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y
naturaleza del uso de la marca oponente en relación con los productos o servicios para los que esté
registrada y se base la oposición.

Art. 39.4 LM: El uso de la marca con consentimiento del titular se considerará hecho por el titular.

Art. 39.5 LM: Se reconocerán como causas justificativas de la falta de uso de la marca las circunstancias
obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u
otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada



LA APORTACIÓN DE PRUEBA DE USO

Suspenso Fondo

Traslado al 
solicitante

Contestación al suspenso

Petición PRUEBA DE USO

Examen de la petición

Traslado al oponente

Oponente aporta 
prueba de uso

Publicación 
solicitud

1m

2m
Presentación 
oposiciones

1m

4m

RESOLUCIÓN

Desestimación de la oposición

Examen de contestación al suspenso

(en su caso)

Oponente NO 
aporta prueba de 

uso

Traslado de la 
prueba al 
solicitante



LA APORTACIÓN DE PRUEBA DE USO
TRASLADO AL SOLICITANTE



LA CONTESTACIÓN A 
LA PRUEBA DE USO

Suspenso Fondo

Traslado al 
solicitante

Petición PRUEBA DE USO

Examen de la petición

Traslado al oponente

Oponente NO 
aporta prueba de 

uso

Publicación 
solicitud

1m
Traslado NO 

APORTACIÓN

2m
Presentación 
oposiciones

1m

4m

RESOLUCIÓN

Desestimación de la oposición

Examen de contestación al suspenso

1m
Contesta
suspenso



LA CONTESTACIÓN A 
LA PRUEBA DE USO

1. Limitada a efectuar alegaciones sobre la prueba de uso aportada

2. Ampliada con la contestación al suspenso de fondo 

3. Posibilidad de dividir la solicitud de registro

https://sede.oepm.gob.es/ProtegeOWeb/inicio?tipoTramite=CONT_PETUSO

https://sede.oepm.gob.es/ProtegeOWeb/inicio?tipoTramite=CONTPETUSO_CON
TSUSP

https://sede.oepm.gob.es/ProtegeOWeb/inicio?tipoTramite=CONT_PETUSO
https://sede.oepm.gob.es/ProtegeOWeb/inicio?tipoTramite=CONTPETUSO_CONTSUSP


LA CONTESTACIÓN A 
LA PRUEBA DE USO

EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO CON PRUEBA DE USO

Suspenso Fondo

Traslado al 
solicitante

Contestación al suspenso

Petición PRUEBA DE USO

Examen de la petición

Traslado al oponente

Oponente aporta 
prueba de uso

Publicación 
solicitud

1m

1m

Traslado de la 
prueba al 
solicitante

RESOLUCIÓN

2m
Presentación 
oposiciones

Examen de oposición y prueba de uso 

(del oponente)

Examen de contestación y alegaciones 

(del solicitante)

1m
Alega el 

solicitante

4m

Examen de prueba de uso y oposición

Examen de contestación y alegaciones



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

¡GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!



CP8 – Práctica Común

USO DE UNA MARCA EN UNA FORMA QUE 
DIFIERA DE LA REGISTRADA

21 Enero 2021
Joana de Moura 

Common Practices, EUIPO



Dic. 2015

Directiva de
marcas de la UE

Abril 2017

Liaison Meeting

Junio 2017 

MBBC

ReconocimientoArt. 43 de la Directiva: Introducción 
de procedimiento administrativo de 
oposición

Art. 45 de la Directiva: Introducción 
de procedimiento administrativo de 
caducidad por falta de uso efectivo

Adopción 

2. Práctica Común CP8

CP8: Uso de una marca en una forma que difiera de la registrada



Adiciones

Omisiones

Modificación de características

Combinación de cambios

Evaluación de los tipos de cambios que pueden producirse en las marcas denominativas,
las marcas puramente figurativas y las marcas compuestas (combinación de elementos
verbales y figurativos) cuando se utilizan en una forma diferente de la registrada, y la
repercusión de esos cambios en su carácter distintivo.

Tipos de cambios:

CP8: Uso de una marca en una forma que difiera de la registrada

2. Práctica Común CP8 – Ámbito de aplicación



Cuando varios signos se utilizan conjuntamente (por ejemplo, para designar una marca derivada o
junto con el nombre de una empresa), pero siguen siendo independientes entre sí y desempeñan su
función diferenciadora como signos separados, ni siquiera cabe plantearse si se ha alterado el carácter
distintivo del signo registrado.

Uso simultáneo de varios signos

Para determinar si los signos se perciben de manera independiente o como parte de un único signo,
debe realizarse una apreciación global que tenga en cuenta diversos factores, como, por ejemplo:

• las características de los propios signos (elementos dominantes y distintivos; su respectiva
posición, etc.)

• el modo en que se presentan los signos teniendo en cuenta las pruebas y el contexto del
uso (sector comercial afectado; naturaleza de los signos, etc.)

• las pruebas concretas que puedan acreditar que los signos son percibidos de un modo
independiente por los consumidores.

CP8: Uso de una marca en una forma que difiera de la registrada

2. Práctica Común CP8



Uso simultáneo de varios signos

Signo en su forma registrada Signo tal como se utiliza

Clase 33: Vino

Clase 5: Productos farmacéuticos

CP8: Uso de una marca en una forma que difiera de la registrada

Uso simultáneo de varios signos

2. Práctica Común CP8



PRINCIPIOS 

CP8: Uso de una marca en una forma que difiera de la registrada

PRÁCTICA COMÚN CP8



Evaluar el signo en su forma registrada, teniendo en cuenta sus elementos
distintivos y visualmente dominantes

Identificar todos los elementos que contribuyen al carácter distintivo del signo registrado.

• En el caso de un signo que conste de un único elemento, el carácter distintivo recae en el propio
signo

• En el caso de un signo que comprenda diversos elementos, esta apreciación requiere un análisis
del carácter distintivo y visualmente dominante de sus elementos en función de las características
intrínsecas de cada uno de estos y de su posición relativa en la configuración del signo, además
de sus interacciones

1

Proceso en dos fases: Evaluar si el signo utilizado constituye una 
variación aceptable de su forma tal como se ha registrado

3.2. Procedimiento de evaluación

CP8: Uso de una marca en una forma que difiera de la registrada

3. Práctica Común CP8 - Principios



Evaluar las diferencias en el signo en la forma utilizada y el efecto de los
cambios

Identificar los elementos añadidos, omitidos o modificados.

• Hay que tener en cuenta la impresión general que producen los signos

• También hay que tomar en consideración el mayor o menor grado de carácter distintivo del
signo registrado

2

CP8: Uso de una marca en una forma que difiera de la registrada

3. Práctica Común CP8 - Principios

3.2. Procedimiento de evaluación

Proceso en dos fases: Evaluar si el signo utilizado constituye una 
variación aceptable de su forma tal como se ha registrado



Adición de elementos distintivos

A
D

IC
IO

N
E

S

En principio, la adición de un elemento distintivo que interactúa con el signo en su forma
registrada, de tal modo que ya no pueda percibirse de manera independiente, altera su
carácter distintivo. Esto es así, tanto cuando el signo registrado presenta un carácter distintivo
medio como cuando su carácter distintivo es débil.

Alteración del carácter distintivo del signo en su 
forma registrada

Signo en su forma registrada Signo tal como se utiliza

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería

Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su 
forma registrada

Signo en su forma registrada Signo tal como se utiliza

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería

CP8: Uso de una marca en una forma que difiera de la registrada

3. Práctica Común CP8 - Principios



Adición de elementos carentes de carácter distintivo o con carácter distintivo débil

En general, si el signo registrado presenta un carácter distintivo medio, la adición de elementos
carentes de carácter distintivo o de elementos con un carácter distintivo débil no altera su
carácter distintivo, con independencia de que estos elementos sean o no dominantes desde
el punto de vista visual.

Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma 
registrada

Signo en su forma registrada Signo tal como se utiliza

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería

Clase 25: Calzado

CP8: Uso de una marca en una forma que difiera de la registrada

3. Práctica Común CP8 - Principios
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Omisión de elementos distintivos

O
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Todos los elementos distintivos del signo registrado contribuyen a su carácter distintivo. Por
tanto, la omisión de uno de estos elementos en la forma utilizada del signo es susceptible de
alterar el carácter distintivo del signo registrado.

Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada

Signo en su forma registrada Signo tal como se utiliza

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería

CP8: Uso de una marca en una forma que difiera de la registrada

3. Práctica Común CP8 - Principios



Omisión de elementos carentes de carácter distintivo y/o de elementos con un carácter 
distintivo débil

Si el signo tal y como se registró presenta un carácter distintivo medio, la omisión de un
elemento carente de carácter distintivo en la forma utilizada del signo probablemente no
altere el carácter distintivo del signo en su forma registrada. En general, esto también puede
ocurrir cuando el elemento omitido presente un carácter distintivo débil.

Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma 
registrada

Signo en su forma registrada Signo tal como se utiliza

Clase 3: Preparaciones para lavar la ropa

Clase 30: Café

CP8: Uso de una marca en una forma que difiera de la registrada

3. Práctica Común CP8 - Principios

O
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Si el signo en su forma registrada se compone, exclusivamente, de elementos con débil
carácter distintivo o elementos sin carácter distintivo cuya combinación permite registrar el
signo en su conjunto, la omisión de uno o varios de estos elementos alterará, en general, el
carácter distintivo del signo registrado.

Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada

Signo en su forma registrada Signo tal como se utiliza

Clase 31: Comida para gatos

CP8: Uso de una marca en una forma que difiera de la registrada

Omisión de elementos carentes de carácter distintivo y/o de elementos con un carácter 
distintivo débil

3. Práctica Común CP8 - Principios
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3.5. Modificación de algunas características

Modificación de 

características 

(p. ej. Tipo de letra, 

tamaño, colores, posición)

CP8: Uso de una marca en una forma que difiera de la registrada

3. Práctica Común CP8 - Principios
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Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su forma 
registrada

Signo en su forma registrada Signo tal como se utiliza

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería

Marcas denominativas

En principio, la representación específica de la marca denominativa —su representación, por
ejemplo, con un tipo de letra, estilización, tamaño, colores o posición concretos—, no altera
el carácter distintivo de la marca denominativa registrada, siempre que la denominación siga
siendo identificable en la forma utilizada.

CP8: Uso de una marca en una forma que difiera de la registrada

3. Práctica Común CP8 - Principios



Si la marca denominativa ya no puede identificarse como tal, por ejemplo, por estilizarse la
palabra de un modo destacado o debido a modificaciones de algunas características que
cambian el sentido del elemento denominativo, se habrá alterado el carácter distintivo del
signo registrado.

Esto mismo ocurre cuando el signo registrado presenta un carácter distintivo débil.

Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada

Signo en su forma registrada Signo tal como se utiliza

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería

CP8: Uso de una marca en una forma que difiera de la registrada

3. Práctica Común CP8 - Principios

Marcas denominativas
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En el caso de las marcas puramente figurativas, el carácter distintivo deriva de los elementos
figurativos de la representación concreta. Por tanto, es probable que, al modificarse la
representación, se altere el carácter distintivo del signo en su forma registrada, a menos que la
modificación afecte a características que no contribuyan esencialmente al carácter
distintivo del signo (p. ej., el color o la forma).

Marcas puramente figurativas

En el caso de las marcas puramente figurativas con carácter distintivo débil, incluso las
pequeñas modificaciones en la marca pueden alterar su carácter distintivo.

CP8: Uso de una marca en una forma que difiera de la registrada
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3. Práctica Común CP8 - Principios



Alteración del carácter distintivo del signo en su forma 
registrada

Signo en su forma registrada Signo tal como se utiliza

Clase 31: Plátanos

Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en su 
forma registrada

Signo en su forma registrada Signo tal como se utiliza

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería

CP8: Uso de una marca en una forma que difiera de la registrada

3. Práctica Común CP8 - Principios
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En principio, en las marcas compuestas por elementos denominativos y figurativos, tanto
unos como otros, contribuyen al carácter distintivo del signo, al menos hasta cierto punto.

En general, cuanto más contribuya un elemento al carácter distintivo, mayor es la probabilidad
de que una modificación de dicho elemento altere el carácter distintivo del signo

Marcas compuestas

CP8: Uso de una marca en una forma que difiera de la registrada

3. Práctica Común CP8 - Principios
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En aquellos casos en los que el carácter distintivo del signo registrado se derive esencialmente
de sus elementos denominativos, el uso de dichos elementos con un tipo de letra, un color o
un tamaño diferentes normalmente no alterará el carácter distintivo, a menos que las
diferencias sean tan significativas que repercutan en la impresión general del signo
registrado.

Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en 
su forma registrada

Signo en su forma registrada Signo tal como se utiliza

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería

Alteración del carácter distintivo del signo en su forma 
registrada

Signo en su forma registrada Signo tal como se utiliza

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería

Elementos denominativos

CP8: Uso de una marca en una forma que difiera de la registrada

3. Práctica Común CP8 - Principios

Marcas compuestas
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En las marcas compuestas por elementos denominativos y figurativos en las que el carácter
distintivo derive esencialmente de sus elementos figurativos, las modificaciones en la
representación de estos elementos serán más susceptibles de alterar el carácter distintivo del
signo registrado, a menos que afecten a características que no contribuyan esencialmente
al carácter distintivo del signo (p. ej., la estilización, la disposición o el color).

Ausencia de alteración del carácter distintivo del signo en 
su forma registrada

Signo en su forma registrada Signo tal como se utiliza

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería

Alteración del carácter distintivo del signo en su forma 
registrada

Signo en su forma registrada Signo tal como se utiliza

Clase 30: Café

Elementos figurativos

CP8: Uso de una marca en una forma que difiera de la registrada

3. Práctica Común CP8 - Principios
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Cuando el carácter distintivo del signo deriva tanto de los elementos denominativos como de
los figurativos (incluidas las características tales como la estilización, la disposición o el color),
estos elementos deben respetarse. Cuando la disposición de estos elementos contribuya al
carácter distintivo, el cambio de dicha disposición puede alterar el carácter distintivo del signo
registrado.

Combinación de elementos denominativos y figurativos

Alteración del carácter distintivo del signo en su forma registrada

Signo en su forma registrada Signo tal como se utiliza

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería

CP8: Uso de una marca en una forma que difiera de la registrada

3. Práctica Común CP8 - Principios
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En general, cuando los cambios supongan la combinación de adiciones, omisiones o
modificaciones de características, resultan aplicables los respectivos principios de la práctica
común.

Cuando se combinen cambios, deberá apreciarse si cualquiera de estos por sí solo (p. ej., la
omisión de un elemento) altera el carácter distintivo del signo registrado, mientras que al resto de los
cambios no se le otorga ningún efecto decisivo.

Si ninguno de los distintos cambios produce dicha alteración del carácter distintivo del signo registrado,
deberá examinarse el efecto de la combinación de todas las modificaciones. Puede darse el caso
de que la acumulación de los cambios dé lugar a una alteración del carácter distintivo.

CP8: Uso de una marca en una forma que difiera de la registrada

3. Práctica Común CP8 - Principios

3.6. Combinación de cambios



¡Muchas gracias!
Joana.DEMOURA@euipo.europa.eu

CommonPractices@euipo.europa.eu
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PRUEBA DE USO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
OPOSICIÓN.

ASPECTOS SUSTANTIVOS: LUGAR, TIEMPO, ALCANCE Y 
NATURALEZA.
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Ratio legis

Con el fin de reducir el número total de marcas registradas y protegidas en la Unión
Europea y, por tanto, el número de conflictos, se exige que las marcas registradas
sean efectivamente utilizadas.

La finalidad de exigir que la marca anterior haya sido objeto de un uso efectivo en
los procedimientos de oposición es limitar los conflictos entre dos marcas, cuando
no exista ningún motivo económico justificado que se derive de una función
efectiva



El Tribunal de Justicia ha establecido los siguientes principios:

 Uso efectivo de la marca.

 El «uso efectivo» ≠ simbólico (con el único fin de mantener los derechos).

 Función esencial: garantizar al consumidor la identidad del origen.

 Uso en el mercado y no solo en la empresa de que se trate.

 Uso en el momento presente o de forma inmediata.

 Debe estar en relación con la realidad de su explotación comercial: naturaleza
del producto o del servicio, las características del mercado, la magnitud y la
frecuencia del uso.

 No es necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto
de vista cuantitativo.

USO EFECTIVO

4
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 Las marcas han de usarse en el territorio en el que gocen de protección

 No debe confundirse con la prueba del renombre de la marca en un territorio
más amplio

 Fijar la marca de la Unión Europea sobre los productos o sobre su presentación
en la Unión solo con fines de exportación también tiene la consideración de uso

Puede deducirse un uso efectivo a partir de la exportación a un único operador
radicado fuera de Europa, que puede ser un intermediario, con fines de venta
al consumidor final de un país no perteneciente a la UE. No se requiere prueba de
comercialización de los productos en dicho país de importación no perteneciente a
la UE (4/06/2015, T-254/13)

LUGAR DEL USO
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 Marca sujeta al requisito del uso (está registrada desde, al menos, cinco años) el período real en
el que se debe demostrar el uso se calcula a partir de la fecha de presentación o de prioridad

 Las pruebas que se refieren al uso realizado fuera del período no se tendrán en cuenta

 La buena fe o el conocimiento de la marca en el mercado o entre los clientes no es suficiente.

Diferencia, de una manera nítida, uso por parte del consumidor y uso de una marca por
parte de su titular

El titular de la marca demostró que algunos profesionales médicos continuaban tratando a
sus pacientes con los productos V.A.C. en un determinado momento pero no que el titular
de la marca usara la marca en cuestión. Lo que estaba obligado a demostrar el oponente
no es el uso del producto al que se aplica la marca, sino el uso de la marca. Sentencia del
Tribunal General de la Unión Europea de 14 de marzo de 2017, en el asunto T-741/14

 El uso no se debe haber producido necesariamente durante todo el período de cinco años,
sino dentro de él.

 No es necesario un uso continuado.

TIEMPO DEL USO



7

 El uso debe ser SUFICIENTE

 Las pruebas aportadas por el oponente han de demostrar que el titular ha hecho uso de ellas
con el fin de mantenerse en el mercado y no con el objetivo de prolongar un derecho registral.

 Tener en cuenta el volumen comercial y la duración del período de tiempo.

 Interdependencia entre los factores que se toman en consideración. Un reducido volumen de
productos protegidos por la marca puede verse compensado por una fuerte intensidad.

ALCANCE DEL USO
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Deben tenerse en cuenta las características de los productos o servicios

-Reducido volumen de negocios y de ventas, de un producto de precio medio o poco elevado = uso
no efectivo de la marca.

 La venta de 15 000 botellas de agua se considera simbólica en vista de la dimensión del mercado
europeo (18/03/2015, T-250/13, SMART WATER)

 En un período de trece meses se vendieron 85 unidades de ropa interior por un importe total de
432 EUR. Son cantidades insuficientes para productos de consumo corriente, vendidos a un precio
muy razonable. (30/04/2008, T-131/06, Sonia Rykiel)

 No se consideraron prueba suficiente del uso efectivo de una marca registrada española de
bebidas alcohólicas, nueve facturas relativas a la venta de vino durante un período de 36 meses
por un valor de 4 286,36 EUR. Para un país con más de 40 millones de habitantes, se consideró que
el importe vendido de un vino relativamente barato era demasiado pequeño (20/05/2011, R
2132/2010-2, SUSURRO (fig.) / SUSURRO)

ALCANCE DEL USO

VOLUMEN
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-Productos caros o un mercado exclusivo combinado con reducidas cifras de facturación = uso
efectivo de la marca

 La venta de 1 000 vehículos de juguete en miniatura se consideró un alcance del uso suficiente en
vista de que los productos se vendían, principalmente, a coleccionistas a un precio elevado en un
mercado concreto (04/09/2007, R 35/2007-2, DINKY)

 La venta de 500 kg de proteínas lácteas por un valor total de 11 000 EUR se consideró suficiente. A
la vista de la naturaleza de los productos, que no son productos de consumo sino ingredientes de
uso de la industria de transformación alimentaria, la cantidad y los valores mostrados demostraron
una presencia en el mercado por encima del umbral necesario (11/10/2010, R 571/2009-1,
VitAmour /VITALARMOR)

 La División de Oposición consideró las pruebas relativas a unas ventas de unos 2 000 animales de
peluche en el sector del mercado de alta gama como prueba suficiente del uso efectivo
(26/01/2001, B 150 039)

ALCANCE DEL USO



• Uso de una marca de acuerdo con su función esencial

• Uso público en el tráfico económico

• Uso en relación con los productos y servicios para los cuales está registrada la 
marca 

10

NATURALEZA DE USO



Uso de una marca de acuerdo con su función esencial :

 Servir de enlace entre los productos y servicios y la persona responsable de su
comercialización.

 No es necesario que la marca aparezca sobre los propios productos (Embalaje,
catálogos, material publicitario o las facturas relacionados con los productos y
servicios en cuestión constituye una prueba directa)

El oponente aportó varios catálogos, con prendas de vestir que llevaban la
marca de referencia. El Tribunal consideró que «…es cierto que esos
catálogos no ofrecen ninguna información sobre la cantidad de productos
efectivamente vendidos. Sin embargo, procede tener en cuenta... el hecho
de que hacen referencia a un gran número de artículos designados por la
marca PETER STORM y que esos artículos estaban disponibles en más de 240
tiendas del Reino Unido (8/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298)

 No es válido un uso meramente promocional. (regalar prendas de vestir -
camisetas o gorras de béisbol- en eventos promocionales, con el fin de
estimular las ventas de un determinado producto como, por ejemplo, una
bebida.

NATURALEZA DE USO
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Uso público en el tráfico económico:

 Públicamente y con relevancia exterior en el contexto de una actividad comercial.

 La prueba puede proceder de un intermediario - empresas de distribución-

Respecto de las facturas «internas», el Tribunal consideró que la cadena productor-
distribuidor-mercado era un método común de organización empresarial que no podía
considerarse un uso puramente interno. El Tribunal aceptó el uso efectivo y destacó que la
apreciación global implicaba que todos los factores pertinentes debían considerarse de
forma conjunta y no aislada (17/02/2011, T-324/09, Friboi)

 Los productos y servicios ofrecidos de forma gratuita pueden constituir un uso efectivo
cuando se ofrezcan de forma comercial, es decir, con el objetivo de crear o mantener
un mercado

NATURALEZA DE USO
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• Uso en relación con los productos y servicios para los cuales está 
registrada la marca :

 Si existe una conexión adecuada entre las marcas y los productos, es válido el
uso «en relación con» los productos y servicios.

folletos, prospectos, pegatinas, carteles en el interior de establecimientos de
venta, etc.

Como prueba del uso el oponente aportó dos facturas por una cantidad total de 122
prendas de vestir y cuatro etiquetas desprovistas de fecha y de cualquier indicación
concerniente a los productos sobre los cuales debían fijarse. La División de Oposición las
consideró insuficientes (30/01/2001, B 193 716, Lynx)

 Examinar detenidamente si se presenta prueba de uso de los productos y servicios
que ampara la marca oponente o de otros distintos.

 Uso en Internet:

 Que la página web tenga información relativa al historial de modificaciones

 Que los motores de búsqueda indiquen fechas de indexación

 Que las capturas de pantalla de la página web lleven una fecha determinada

NATURALEZA DE USO
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El titular de la marca era propietario de una compañía aérea con sede en EE. UU., que
solo opera en los EE. UU. …la página web estaba escrita exclusivamente en inglés, los
precios se anunciaron en dólares estadounidenses, los correspondientes números de
teléfono y de fax eran de EE.UU., por lo que se desestimó el uso efectivo en el territorio
de referencia. (19/09/2007, 1359 C; ratificada por 09/09/2008, R 1764/2007-4, PAN AM II))

NATURALEZA DE USO
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 Causa de Fuerza mayor.

 La falta de uso durante el citado período se limita a suspender el período de cinco años,
con la consecuencia de que el período en el cual la falta de uso está justificada no se
tiene en cuenta a la hora de calcular el período de gracia de cinco años.

JUSTIFICACIÓN DE LA FALTA DE USO
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Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

Artículo 39. Uso de la marca.

1. Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro, la
marca no hubiere sido objeto por parte de su titular de un uso efectivo en
España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal
uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la
marca quedará sometida a los límites y las sanciones previstos en el artículo
21, apartados 3 y 5, el artículo 41, apartado 2, el artículo 54, apartado 1,
letra a) y el artículo 59, apartados 4 y 5, salvo que existan causas que
justifiquen la falta de uso.
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Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

Artículo 21. Suspensión de la solicitud y examen de la oposición.

3. A instancia del solicitante, el titular de la marca anterior que hubiera
formulado oposición aportará la prueba de que, en el curso de los cinco
años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad de la
marca posterior, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, (…).
A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

Artículo 41. Acciones podrá prohibir la utilización de un signo distintivo.

Artículo 54. Caducidad.

Artículo 59. Nulidad y caducidad.



www.ponsip.com © 2020 Todos los derechos reservados 4

Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas

Artículo 21 bis. Prueba de uso.

3. La prueba de uso de la marca contendrá indicaciones sobre el lugar,
tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca oponente en relación con los
productos o servicios para los que esté registrada y se base la oposición.

4. Las pruebas de uso se limitarán a la presentación de documentos y
elementos acreditativos como facturas, catálogos, listas de precios, anuncios,
envases, etiquetas, fotografías y declaraciones escritas relevantes (…).
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➢ DUDAS SOBRE LA FECHA DE LA PRUEBA QUE SE APORTA (LISTAS DE 
PRECIOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, EXTRACTOS DE PÁGINAS WEB) 

➢ DUDAS RELATIVAS A LA INTEGRIDAD DEL CONTENIDO DE LO QUE SE 
APORTA (LISTAS DE PRECIOS, CATÁLOGOS, ETIQUETAS)
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La naturaleza de Internet puede dificultar la determinación de la fecha real en que la 

información fue, en realidad, puesta a disposición del público. Por ejemplo, no todas las 

páginas web incluyen una mención sobre el momento en que fueron publicadas. (…)

En este contexto, la fecha del uso en Internet se considerará fiable, en particular, cuando:

• la página web imponga marcas de tiempo para cada entrada, proporcionando de este 

modo información relativa al historial de modificaciones realizadas sobre un archivo o una 

página web (por ejemplo, tal como está disponible en Wikipedia o se adjunta de forma 

automática al contenido, p. ej. en los mensajes en foros y en blogs); o

• los motores de búsqueda indiquen fechas de indexación en la página web (p. ej., de la 

memoria caché de Google®); o

• las capturas de pantalla de la página web lleven una fecha determinada.
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Incluso las pruebas circunstanciales, como los catálogos que llevan

la marca, aunque no ofrecen información directa sobre la cantidad

de productos efectivamente vendidos, pueden ser suficientes para

demostrar el alcance del uso en una apreciación global

(15/07/2015, T-398/13 TVR ITALIA (fig.) / TVR et al.,

EU:T:2015:503, § 57-58; 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm,

EU:T:2010:298,§ 42 et seq.).
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¿QUÉ PODEMOS HACER PARA ELIMINAR LAS DUDAS SOBRE LA FECHA DE LA 
PRUEBA QUE SE APORTA O SOBRE SU INTEGRIDAD?

Blockchain

Sellos Cualificados de Tiempo Electrónicos 
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BLOCKCHAIN

Blockchain (o cadena de bloques) es un registro digital de transacciones, que se

administra por varios participantes y que actúa como una base de datos

descentralizada. Cada vez que se produce una nueva transacción, esta se duplica y

distribuye, agregándose un registro al libro de cada participante de la red, por lo que

resulta prácticamente imposible llevar a cabo la modificación de la transacción que se

ha realizado: Permite certificar en segundos la existencia y contenido de un archivo

digital incluyendo además un sello de tiempo.

PUEDE GARANTIZARSE LA INMUTABILIDAD E INTEGRIDAD DE LO REGISTRADO 
EN UNA DETERMINADA FECHA

10

MÁXIMA SEGURIDAD DESDE UN PUNTO DE VISTA TÉCNICO
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➢ Enorme potencial de Blockchain para mejorar el proceso de registro 
de marcas y diseños, y proporcionar evidencias de uso.
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BLOCKCHAIN

➢ Prácticamente no existe una regulación del uso que puede
hacerse de Blockchain en sus distintos ámbitos de
aplicación. No la encontramos en la UE ni en España.

➢ En España no contamos con Jurisprudencia sobre el uso de
las transacciones en Blockchain como medio de prueba en
un procedimiento judicial y sobre la validez de la misma.

12
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BLOCKCHAIN
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BLOCKCHAIN

El 15 de enero de 2020, la Comisión Europea publicó su Estrategia para la
implantación de tecnología Blockchain en la Unión Europea:

- Con el objetivo de situar a Europa en una posición de liderazgo en innovación

e implantación de Blockchain, apoyando esta tecnología en los frentes político,

legal y regulatorio, y de financiación.

El Parlamento Europeo en una Resolución de finales de 2018 pedía medidas

para aumentar la adopción de la tecnología Blockchain en el comercio y en la

administración.

14

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blockchain-technologies
https://cointelegraph.com/tags/blockchain
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Cuyos objetivos son (i) modernizar la plataforma

TMview y (ii) crear una Red de Blockchain a la que

volcar todos los registros de marcas y dibujos de las

Oficinas Europeas de PI (y algunas internacionales) en

una misma Plataforma, sincronizada y actualizable

automáticamente.

PROYECTO

IP BLOCKCHAIN
REGISTER 

PROYECTO
BLOCKATHON

Proyecto para la creación de un sistema de

autenticación para combatir las falsificaciones basado

en procesos de trazabilidad logística (track and trace).

15

PROYECTOS DE LA EUIPO EN LOS QUE SE HACE USO DE BLOCKCHAIN

https://www.tmdn.org/tmview/welcome
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SELLOS CUALIFICADOS DE TIEMPO ELECTRÓNICOS

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

16

BLOCKCHAIN INFRAESTRUCTURA DE CLAVE PÚBLICA
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INFRAESTRUCTURA DE CLAVE PÚBLICA

SELLO CUALIFICADO DE TIEMPO ELECTRÓNICOS 

EL SE LLO D E T I EM PO C UAL IF I C ADO ELEC TRÓN I CO ES EL IN STR UMEN TO
TECN OLÓGI CO QUE LA U E H A ADOPTADO PAR A VAL IDAR QUE UN
DOC UM EN TO FU E CR EAD O EN UN A DE T ER MIN ADA FECHA Y QUE N O H A SIDO
MODIF I CAD O D ESDE EN TON C ES , DAN DO A S Í VAL I DEZ LEGAL A M ÚLTI PL ES
TRANSACCIONES .
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REGLAMENTO eIDAS - No 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de
julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las
transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva
1999/93/CE

Artículo 41. Efecto jurídico de los sellos de tiempo electrónicos

1. No se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos
judiciales a un sello de tiempo electrónico por el mero hecho de estar en formato electrónico
o de no cumplir los requisitos de sello cualificado de tiempo electrónico.

2. Los sellos cualificados de tiempo electrónicos disfrutarán de una presunción de exactitud
de la fecha y hora que indican y de la integridad de los datos a los que la fecha y hora estén
vinculadas.
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BLOCKCHAIN

INFRAESTRUCTURA DE CLAVE PÚBLICA
(SELLOS CUALIFICADOS DE TIEMPO ELECTRÓNICOS) 
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PARA CONSTITUIR 
PRUEBAS DE USO DE 

MARCAS

- Constituir prueba para los diseños industriales no registrados;
- Procesos de detección de mercancías falsificadas;
- Control de ventas de productos bajo licencia de marca.



www.ponsip.com © 2020 Todos los derechos reservados

+ 3 4  9 1  7 0 0  7 6  0 0  

¡Gracias por la atención!
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