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LA PRUEBA DE USO EN

LA LEY DE MARCAS
EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
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LA PRUEBA DE USO EN

LA LEY DE MARCAS
EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO CON PRUEBA DE USO
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LA PRUEBA DE USO EN

LA LEY DE MARCAS
ENTRADA EN VIGOR PRUEBA DE USO
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LA PETICION DE PRUEBA DE USO
CAUSAS DE OPOSICION SUJETAS A PRUEBA DE USO

/Art. 21.3 LM: A instancia del solicitante, el titular de la MARCA ANTERIOR que hubiera formulado\
oposicion aportard la prueba de que, en el curso de los cinco afios anteriores a la fecha de presentacion o
fecha de prioridad de la marca posterior, la MARCA ANTERIOR ha sido objeto de un uso efectivo, conforme
a lo previsto en el articulo 39, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso, siempre que
en dicha fecha de presentacion o prioridad de la marca posterior la marca anterior lleve registrada al
menos cinco anos, conforme a lo previsto en el articulo 39. A falta de dicha prueba, se desestimard la

\oposicio’n. j

MARCAS REGISTRADAS

Espanolas De la Union Europea

NOMBRES COMERCIALES REGISTRADOS

REGISTROS INTERNACIONALES CON EFECTOS EN ESPANA



LA PETICION DE PRUEBA DE USO
REQUISITOS DE LA PETICION DE PRUEBA DE USO

Requisitos formales art. 21bis.1 RM

1. Peticion formal y expresa

2. En documento separado

3. De modo incondicional

4. En el plazo de
* 1 mes desde publicacion suspenso BOPI
* 4 meses desde denegacion provisional




LA PETICION DE PRUEBA DE USO

FORMULARIO OEPM

www.oepm.es

4


http://www.oepm.es/

LA PETICION DE PRUEBA DE USO
» FORMULARIO OEPM
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LA PETICION 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 PETICION DE PRUEBA DE USO
EXAMEN DE LA PETICION

1. Cumplimiento requisitos art. 21bis.1 RM

2. Cinco anos desde firmeza concesion registro

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

Art. 39.2 LM: La fecha de cinco afios a que se refiere el apartado anterior, se iniciara a partir del
dia en que el registro de la marca sea firme. Esta fecha se anotard en el Registro de Marcas.




LA PETICION DE PRUEBA DE USO
EXAMEN DE LA PETICION
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LA PETICION DE PRUEBA DE USO
TRASLADO A LOS OPONENTES



LA APORTACION DE PRUEBA DE USO
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LA APORTACION 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 APORTACION DE PRUEBA DE USO

REQUISITOS FORMALES (1)

1. Facturas 4. Publicidad
2. Catalogos 5. Ferias
3. Declaraciones de terceros 6. Traducciones

/ Art. 21bis.4 RM: Las pruebas de uso se limitardn a la presentacion de documentos y e/ementos\
acreditativos como facturas, catdlogos, listas de precios, anuncios, envases, etiquetas, fotografias y
declaraciones escritas relevantes [...].

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




LA APORTACION DE PRUEBA DE USO
REQUISITOS FORMALES (I1)

COMO PRESENTAR LA PRUEBA

Art. 60.3 RM: Indice explicativo + Anexos numerados

Art. 21bis.4 RM: [...] Sera de aplicacion a la prueba de uso lo previsto en los apartados 3 y 4 del articulo 60
de este Reglamento.

Art. 60.3 RM: Los documentos y demds pruebas se adjuntardn en anexos que se numerardn
consecutivamente. La presentacion deberd incluir un indice que contenga, para cada documento o
elemento de prueba presentado como anexo:

a) El numero del anexo;

b) Una breve descripcion del documento o del elemento y, si procede, el numero de pdginas;

c) Una indicacion de las partes concretas del documento o elemento que invoca en apoyo de sus
alegaciones, si procede;

d) El numero de pdgina de las alegaciones en la que se menciona el documento o el elemento.

Si el indice o los anexos no cumplieran con estos requisitos, la Oficina podrad requerir al interesado para
que en el plazo previsto en el articulo 61.5 subsane las irregularidades detectadas. Si en dicho plazo las
irregularidades no fueran subsanadas, el documento o elemento irregular no serd tenido en cuenta.

Art. 60.4 RM: El Director de la Oficina Espafola de Patentes y Marcas podrd disponer mediante resolucion
los modos de presentacion, especificaciones técnicas, formatos y soportes en los que los interesados
habrdn de presentar sus pruebas.




LA APORTACION DE PRUEBA DE USO
EXAMEN DE LA APRTACI()N

1. Plazo 1 mes desde publicacion BOPI

2. Cumplimiento requisitos art. 60.3 RM

Se adjuntaran en anexos que se numeraran consecutivamente. La presentacion debera incluir
un indice que contenga, para cada documento o elemento de prueba presentado como anexo:
a) El nimero del anexo;

b) Una breve descripcion del documento o del elemento vy, si procede, el nimero de paginas;
¢) Una indicacion de las partes concretas del documento o elemento que invoca en apoyo de
sus alegaciones, si procede;

d) El niumero de pagina de las alegaciones en la que se menciona el documento o el elemento.

1. INCUMPLIMIENTO - Requerimiento 10 dias — 1 mes para subsanar
2. FALTA DE SUBSANACION EN PLAZO # NO sers tenido en cuenta

3. Posibilidad de acelerar el procedimiento




LA APORTACION DE PRUEBA DE USO

REQUISITOS SUSTANTIVOS

1. Uso efectivo 5 anos anteriores a la fecha marca impugnada:
Territorio + Tiempo + Alcance + Naturaleza*™
2. Justificacion de la falta de uso

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

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

Art. 39.5 LM: Se reconocerdn 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 importacion u
otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada




LA APORTACION DE PRUEBA DE USO
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LA APORTACION DE PRUEBA DE USO
TRASLADO AL SOLICITANTE



LA CONTESTACION A
LA PRUEBA DE USO
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LA CONTESTACION A
LA PRUEBA DE USO

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

2. Ampliada con la contestacion 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
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LA CONTESTACION A

LA PRUEBA DE USO
EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO CON PRUEBA DE USO
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CP8 — Practica Comun

USO DE UNA MARCA EN UNA FORMA QUE
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CP8: Uso de una marca en una forma que difiera de la registrada

2. Practica Comun CPS8

Dic. 2015

Directiva de
marcas de la UE

Art. 43 de la Directiva: Introduccion
de procedimiento administrativo de
oposicién

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

Abril 2017
Liaison Meeting

Reconocimiento

Adopcion




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

2. Practica Comun CP8 — Ambito de aplicacion

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

Tipos de cambios:

Omisiones

Modificacidon de caracteristicas

Combinacion de cambios



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

2. Practica Comun CPS8

Uso simultaneo de varios signos

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 si y desempefian su
funcion diferenciadora como signos separados, ni siquiera cabe plantearse si se ha alterado el caracter
distintivo del signo registrado.

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

* las caracteristicas de los propios signos (elementos dominantes y distintivos; su respectiva
posicion, 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.



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

Signo en su forma registrada Signo tal como se utiliza

Clase 33: Vino

Clase 5: Productos farmacéuticos



PRINCIPIOS



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

3. Practica Comun CP8 - Principios

3.2. Procedimiento de evaluacion

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

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

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

» En el caso de un signo que conste de un Unico elemento, el caracter distintivo recae en el propio
signo

* En el caso de un signo que comprenda diversos elementos, esta apreciacion requiere un analisis
del caréacter distintivo y visualmente dominante de sus elementos en funcion de las caracteristicas
intrinsecas de cada uno de estos y de su posicion relativa en la configuracion del signo, ademas
de sus interacciones



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

3. Practica Comun CP8 - Principios

3.2. Procedimiento de evaluacion

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

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

Identificar los elementos afiadidos, omitidos o modificados.
» Hay que tener en cuenta la impresion general que producen los signos

» También hay que tomar en consideracion el mayor o menor grado de caracter distintivo del
signo registrado



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

3. Practica Comun CP8 - Principios

Adicion de elementos distintivos

En principio, la adicion de un elemento distintivo que interactia con el signo en su forma
registrada, de tal modo que ya no pueda percibirse de manera independiente, altera su
caracter distintivo. Esto es asi, tanto cuando el signo registrado presenta un caracter distintivo
medio como cuando su caréacter distintivo es deébil.

Alteracién del caracter distintivo del signo en su Ausencia de alteracion del caracter distintivo del signo en su
forma registrada forma registrada

Signo en su forma registrada Signo tal como se utiliza Signo en su forma registrada Signo tal como se utiliza

GERIVAN

ADICIONES

x Clase 25: Prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria Clase 25: Prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria



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

3. Practica Comun CP8 - Principios

ADICIONES

Adicion de elementos carentes de caracter distintivo o con caracter distintivo débil

En general, si el signo registrado presenta un caracter distintivo medio, la adicién de elementos
carentes de caracter distintivo o de elementos con un caracter distintivo débil no altera su

caracter distintivo, con independencia de que estos elementos sean 0 no dominantes desde
el punto de vista visual.

Ausencia de alteracion del caracter distintivo del signo en su forma
registrada

Signo en su forma registrada Signo tal como se utiliza

GERIVAN

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria

GERIVAN

Clase 25: Calzado



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

3. Practica Comun CP8 - Principios

OMISIONES

Omision de elementos distintivos

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

Alteracion del caracter distintivo del signo en su forma registrada

Signo en su forma registrada Signo tal como se utiliza

GERIVAN BUBBLEKAT BUBBLEKAT

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria

%

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria



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

3. Practica Comun CP8 - Principios

OMISIONES

Omision de elementos carentes de caracter distintivo y/o de elementos con un caracter
distintivo débil

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

Ausencia de alteracion del caracter distintivo del signo en su forma

registrada

Signo en su forma registrada Signo tal como se utiliza

B I o GERIVAN

GERIVAN

Clase 3: Preparaciones para lavar la ropa

GERIVAN

Clase 30: Café



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

3. Practica Comun CP8 - Principios

OMISIONES

Omision de elementos carentes de caracter distintivo y/o de elementos con un caracter
distintivo débil

Si el signo en su forma registrada se compone, exclusivamente, de elementos con débil
caracter distintivo o elementos sin caracter distintivo cuya combinacién permite registrar el
signo en su conjunto, la omisién de uno o varios de estos elementos alterara, en general, el
caracter distintivo del signo registrado.

Alteracién del caracter distintivo del signo en su forma registrada

Signo en su forma registrada Signo tal como se utiliza

x Clase 31: Comida para gatos




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

3. Practica Comun CP8 - Principios

3.5. Modificacién de algunas caracteristicas

Modificacion de

caracteristicas

(p. €j. Tipo de letra,

tamano, colores, posicion)




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

3. Practica Comun CP8 - Principios

pe

pe

MODIFICACION DE CARACTERISTICAS

Marcas denominativas

En principio, la representacion especifica de la marca denominativa —su representacion, por
ejemplo, con un tipo de letra, estilizacién, tamafo, colores o posicidon concretos—, no altera
el caracter distintivo de la marca denominativa registrada, siempre que la denominacion siga
siendo identificable en |la forma utilizada.

Ausencia de alteracion del caracter distintivo del signo en su forma
registrada

Signo en su forma registrada Signo tal como se utiliza
GERIVAN

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria

GERIVAN GervaN

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria



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

3. Practica Comun CP8 - Principios

pe

pe

MODIFICACION DE CARACTERISTICAS

Marcas denominativas

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 caracteristicas que
cambian el sentido del elemento denominativo, se habra alterado el caracter distintivo del
signo registrado.

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

Alteracion del caracter distintivo del signo en su forma registrada

GERIVAN

x Clase 25: Prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria




3. Practica Comun CP8 - Principios

%)
<
S)
|_
&
v
LL
|_
$)
<
o
<
O
L
&)
z
O
O
<
O
LL
o
O
=

Marcas puramente figurativas

En el caso de las marcas puramente figurativas, el caracter distintivo deriva de los elementos
figurativos de la representacidn concreta. Por tanto, es probable que, al modificarse la
representacion, se altere el caracter distintivo del signo en su forma registrada, a menos que la
modificacion afecte a caracteristicas que no contribuyan esencialmente al caracter
distintivo del signo (p. €j., el color o la forma).

pe

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

pe



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

3. Practica Comun CP8 - Principios

Marcas puramente figurativas

pe

Ausencia de alteracion del caracter distintivo del signo en su Alteracion del caracter distintivo del signo en su forma
forma registrada registrada

Signo en su forma registrada Signo tal como se utiliza Signo en su forma registrada Signo tal como se utiliza

pe

MODIFICACION DE CARACTERISTICAS

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria Clase 31: Platanos

X



3. Practica Comun CP8 - Principios

pe

MODIFICACION DE CARACTERISTICAS

pe

Marcas compuestas

En principio, en las marcas compuestas por elementos denominativos y figurativos, tanto
unos como otros, contribuyen al caracter distintivo del signo, al menos hasta cierto punto.

En general, cuanto mas contribuya un elemento al caracter distintivo, mayor es la probabilidad
de que una modificacion de dicho elemento altere el caracter distintivo del signo



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

3. Practica Comun CP8 - Principios

Marcas compuestas

Elementos denominativos

En aquellos casos en los que el caracter 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 tamano diferentes normalmente no alterara el caracter distintivo, a menos que las
diferencias sean tan significativas que repercutan en la impresion general del signo
registrado.

pe

Ausencia de alteracidn del caracter distintivo del signo en Alteracién del caracter distintivo del signo en su forma
su forma registrada registrada

pe

MODIFICACION DE CARACTERISTICAS

GERIVAN BUBBLEKAT  GERIVAN BUBBLEKAT GERIVAN

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria Clase 25: Prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria x



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

3. Practica Comun CP8 - Principios

Marcas compuestas

Elementos figurativos

En las marcas compuestas por elementos denominativos y figurativos en las que el caracter
distintivo derive esencialmente de sus elementos figurativos, las modificaciones en la
representacion de estos elementos serdn mas susceptibles de alterar el caracter distintivo del
signo registrado, a menos que afecten a caracteristicas que no contribuyan esencialmente
al caracter distintivo del signo (p. €j., la estilizacion, la disposicion o el color).

pe

MODIFICACION DE CARACTERISTICAS

Ausencia de alteracidn del caracter distintivo del signo en Alteracién del caracter distintivo del signo en su forma
su forma registrada registrada
Signo en su forma registrada Signo tal como se utiliza Signo en su forma registrada| Signo tal como se utiliza
FLAVOUR AND AROMA

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria Clase 30: Café x



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

3. Practica Comun CP8 - Principios

Marcas compuestas

Combinacién de elementos denominativos y figurativos

Cuando el caracter distintivo del signo deriva tanto de los elementos denominativos como de
los figurativos (incluidas las caracteristicas tales como la estilizacion, la disposicion o el color),
estos elementos deben respetarse. Cuando la disposicion de estos elementos contribuya al
caracter distintivo, el cambio de dicha disposicion puede alterar el caracter distintivo del signo
registrado.

pe

Alteracién del caracter distintivo del signo en su forma registrada

BUBBLEKAT

: : Clase 25: Prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria

pe

MODIFICACION DE CARACTERISTICAS



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

3. Practica Comun CP8 - Principios

3.6. Combinacion de cambios

En general, cuando los cambios supongan la combinacibn de adiciones, omisiones o
modificaciones de caracteristicas, resultan aplicables los respectivos principios de la practica
comun.

Cuando se combinen cambios, debera apreciarse si cualquiera de estos por si solo (p. €j., la
omision de un elemento) altera el caracter distintivo del signo registrado, mientras que al resto de los
cambios no se le otorga ningun efecto decisivo.

Si ninguno de los distintos cambios produce dicha alteracion del caracter distintivo del signo registrado,
debera examinarse el efecto de la combinacién de todas las modificaciones. Puede darse el caso
de que la acumulacién de los cambios dé lugar a una alteracion del caracter distintivo.



iMuchas gracias!

Joana.DEMOURA@euipo.europa.eu
CommonPractices@euipo.europa.eu
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PRUEBA DE USO EN EL PROCEDIMIENTO DE
OPOSICION.

ASPECTOS SUSTANTIVOS: LUGAR, TIEMPO, ALCANCE Y
NATURALEZA.




Ratio legis

Con el fin de reducir el nUmero total de marcas registradas y protegidas en la Unidn
Europea vy, por tanto, el nUmero 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 oposicion es limitar los conflictos entre dos marcas, cuando
no exista ningdn motivo econdmico justificado que se derive de una funcién
efectiva



USO EFECTIVO
-/

El Tribunal de Justicia ha establecido los siguientes principios:

v

v

v

Uso efectivo de la marca.

El «uso efectivon # simbdlico (con el unico fin de mantener los derechos).
Funcion esencial: garantizar al consumidor la identidad del origen.

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

Uso en el momento presente o de forma inmediata.

Debe estar en relacion con la realidad de su explotacion comercial: naturaleza
del producto o del servicio, las caracteristicas 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.



LUGAR DEL USO

v' Las marcas han de usarse en el territorio en el que gocen de proteccion

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

v Fijar la marca de la Unién Europea sobre los productos o sobre su presentacion
en la Unién solo con fines de exportacion fambién tiene la consideracidén de uso

Puede deducirse un uso efectivo a partir de la exportacion a un Unico operador
radicado fuera de Europa, que puede ser un intermediario, con fines de venta

al consumidor final de un pais no perteneciente a la UE. No se requiere prueba de
comercializacion de los productos en dicho pais de importacion no perteneciente a
la UE (4/06/2015, T-254/13)



TIEMPO DEL USO
-/

v Marca sujeta al requisito del uso (estd registrada desde, al menos, cinco anos) el periodo real en
el que se debe demostrar el uso se calcula a partir de la fecha de presentacion o de prioridad

v’ Las pruebas que se refieren al uso realizado fuera del periodo no se tendrdn en cuenta

v La buena fe o el conocimiento de la marca en el mercado o entre los clientes no es suficiente.
Diferencia, de una manera nitida, uso por parte del consumidor y uso de una marca por
parte de su fitular
El titular de la marca demostro que algunos profesionales méedicos 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 cuestion. 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 Union Europea de 14 de marzo de 2017, en el asunto T-741/14

v El uso no se debe haber producido necesaricomente durante todo el periodo de cinco anos,
sino dentro de él.

v No es necesario un uso continuado.



ALCANCE DEL USO
-/

v' El uso debe ser SUFICIENTE

v 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.

v Tener en cuenta el volumen comercial y la duraciéon del periodo de tiempo.

v Intferdependencia entre los factores que se foman en consideracion. Un reducido volumen de
productos protegidos por la marca puede verse compensado por una fuerte intensidad.



ALCANCE DEL USO
-/

VOLUMEN

Deben tenerse en cuenta las caracteristicas 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.

» [a venta de 15000 botellas de agua se considera simbdlica en vista de la dimension del mercado
europeo (18/03/2015, T-250/13, SMART WATER)

= En un periodo de frece 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 espanola de
bebidas alcohdlicas, nueve facturas relativas a la venta de vino durante un periodo de 36 meses
por un valor de 4 286,36 EUR. Para un pais con mds de 40 millones de habitantes, se considerd que
el importe vendido de un vino relativamente barato era demasiado pequeno (20/05/2011, R
2132/2010-2, SUSURRO (fig.) / SUSURRO)



ALCANCE DEL USO
-/

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

* La venta de 1 000 vehiculos de juguete en miniatura se considerd un alcance del uso suficiente en
vista de que los productos se vendian, 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 proteinas ldcteas por un valor total de 11 000 EUR se considerd suficiente. A
la vista de la naturaleza de los productos, que no son productos de consumo sino ingredientes de
uso de la industria de transformacion 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 Division de Oposicion considerd 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)



NATURALEZA DE USO
-/

« Uso de una marca de acuerdo con su funcion esencial
« Uso publico en el tfrafico econdmico

« Uso enrelaciéon con los productos y servicios para los cuales estd registrada la
marca

10



NATURALEZA DE USO
-/

Uso de una marca de acuerdo con su funcion esencial :

v' Servir de enlace entre los productos y servicios y la persona responsable de su
comercializacion.

v No es necesario que la marca aparezca sobre los propios productos (Embalagje,
catdlogos, material publicitario o las facturas relacionados con los productos y
servicios en cuestion constituye una prueba directq)

El oponente aportd varios catdlogos, con prendas de vestir que llevaban la
marca de referencia. El Tribunal considerd que «...es cierfo que esos
catdlogos no ofrecen ninguna informacion sobre la cantidad de productos
efectivamente vendidos. Sin embargo, procede fener en cuenta... el hecho
de que hacen referencia a un gran numero de articulos designados por la
marca PETER STORM y que esos articulos estaban disponibles en mas de 240
tiendas del Reino Unido (8/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298)

v No es vdlido 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.

11



NATURALEZA DE USO

Uso publico en el trafico econdmico:
v PuUblicamente y con relevancia exterior en el contexto de una actividad comercial.
v La prueba puede proceder de un intermediario - empresas de distribucion-

Respecto de las facturas «internasy, el Tribunal consideréd que la cadena productor-
distribuidor-mercado era un método comun de organizacion empresarial que no podia
considerarse un uso puramente interno. El Tribunal aceptd el uso efectivo y destaco que la
apreciacion global implicaba que todos los factores pertinentes debian considerarse de
forma conjunta y no aislada (17/02/2011, T-324/09, Friboi)

v' 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

12



NATURALEZA DE USO

« Uso enrelacion con los productos y servicios para los cuales esta
registrada la marca :

v Si existe una conexidn adecuada enfre las marcas y los productos, es vdlido el
uso «en relacion cony los productos y servicios.

folletos, prospectos, pegatinas, carteles en el interior de establecimientos de
ventq, efc.

Como prueba del uso el oponente aportd dos facturas por una cantidad total de 122
prendas de vestir y cuatro etiquetas desprovistas de fecha y de cualquier indicacion
concerniente a los productos sobre los cuales debian fijarse. La Division de Oposicion las
considero insuficientes (30/01/2001, B 193 716, Lynx)

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

v Uso en Internet:
v Que la pagina web tenga informacion relativa al historial de modificaciones
v Que los motores de buUsqueda indiqguen fechas de indexacion

v Que las capturas de pantalla de la pdgina web lleven una fecha determinada

13



NATURALEZA DE USO

El titular de la marca era propietario de una compania aérea con sede en EE. UU., que
solo opera en los EE. UU. ...Ila pagina web estaba escrita exclusivamente en inglés, los
precios se anunciaron en dodlares estadounidenses, los correspondientes numeros de
teléfono y de fax eran de EE.UU., por lo que se desestimd el uso efectivo en el territorio
de referencia. (19/09/2007, 1359 C; ratificada por 09/09/2008, R 1764/2007-4, PAN AM 1))

14



JUSTIFICACION DE LA FALTA DE USO
-/

v Causa de Fuerza mayor.
v La falta de uso durante el citado periodo se limita a suspender el periodo de cinco anos,

con la consecuencia de que el periodo en el cual la falta de uso estd justificada no se
tiene en cuenta a la hora de calcular el periodo de gracia de cinco anos.

15
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Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
Articulo 39. Uso de la marca.

1. Si en el plazo de cinco anos contados desde la fecha de su registro, la
marca no_hubiere sido objeto por parte de su titular de un uso efectivo en
Espafia para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal
uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco anos, la
marca quedara sometida a los limites y las sanciones previstos en el articulo
21, apartados 3 y 5, el articulo 41, apartado 2, el articulo 54, apartado 1,
letra a) y el articulo 59, apartados 4 y 5, salvo que existan causas que
justifiquen la falta de uso.

www.ponsip.com © 2021 Todos los derechos reservados



Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

Articulo 21. Suspension de la solicitud y examen de la oposicion.

3. A instancia del solicitante, el titular de la marca anterior que hubiera
formulado oposicion _aportara la prueba de gque, en el curso de los cinco
afnos anteriores a la fecha de presentacion o fecha de prioridad de la
marca posterior, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, (...).

A falta de dicha prueba, se desestimara la oposicion.

Articulo 41. Acciones podra prohibir la utilizacién de un signo distintivo.
Articulo 54. Caducidad.

Articulo 59. Nulidad y caducidad.

www.ponsip.com © 2021 Todos los derechos reservados



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

Articulo 21 bis. Prueba de uso.

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

4. Las pruebas de uso se limitaran a la presentacion de documentos y
elementos acreditativos como facturas, catdlogos, listas de precios, anuncios,
envases, etiquetas, fotografias y declaraciones escritas relevantes (...).

www.ponsip.com © 2021 Todos los derechos reservados
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> DUDAS SOBRE LA FECHA DE LA PRUEBA QUE SE APORTA (LISTAS DE
PRECIOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, EXTRACTOS DE PAGINAS WEB)

> DUDAS RELATIVAS A LA INTEGRIDAD DEL CONTENIDO DE LO QUE SE
APORTA (LISTAS DE PRECIOS, CATALOGOS, ETIQUETAS)

o ®
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La naturaleza de Internet puede dificultar la determinacion de la fecha real en que la
informacion fue, en realidad, puesta a disposicion del publico. Por ejemplo, no todas las
paginas web incluyen una mencién sobre el momento en que fueron publicadas. (...)

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

® la pagina web imponga marcas de tiempo para cada entrada, proporcionando de este

modo informacion relativa al historial de modificaciones realizadas sobre un archivo o una
pagina web (por ejemplo, tal como esta disponible en Wikipedia o se adjunta de forma
automatica al contenido, p. €j. en los mensajes en foros y en blogs); o

® los motores de busqueda indiquen fechas de indexacién en la pagina web (p. €j., de la
memoria caché de Google®); 0

® |as capturas de pantalla de la pagina web lleven una fecha determinada.

www.ponsip.com © 2021 Todos los derechos reservados
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Incluso las pruebas circunstanciales, como los catalogos gue llevan
la_marca, aungue no ofrecen informacién directa sobre la cantidad
de productos efectivamente vendidos, pueden ser suficientes para
demostrar el alcance del uso en una apreciacion global
(15/07/2015, T-398/13 TVR ITALIA (fig.) / TVR et al,
EU:T:2015:503, 8 57-58; 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm,
EU:T:2010:298,8 42 et seq.).

o\‘
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:QUE PODEMOS HACER PARA ELIMINAR LAS DUDAS SOBRE LA FECHA DE LA
PRUEBA QUE SE APORTA O SOBRE SU INTEGRIDAD?

Blockchain

Sellos Cualificados de Tiempo Electronicos

o———
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BLOCKCHAIN

Blockchain (0o cadena de bloques) es un registro digital de transacciones, que se
administra por varios participantes y que actua como una base de datos
descentralizada. Cada vez que se produce una nueva transaccion, esta se duplica y
distribuye, agregandose un registro al libro de cada participante de la red, por lo que
resulta practicamente imposible llevar a cabo la modificacion de la transaccion que se
ha realizado: » Permite certificar en segundos la existencia y contenido de un archivo
digital incluyendo ademas un sello de tiempo.

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

MAXIMA SEGURIDAD DESDE UN PUNTO DE VISTA TECNICO

www.ponsip.com © 2021 Todos los derechos reservados

10



- ) )
WIPO MAGAZINE

Blockchain: Transforming the registration of IP rights

and strengthening the protection of unregistered IP
rights

July 2020 By Anne Rose, Associate and Co-Lead of the Blockchain Group, Mishcon de Reya, London, England

» Enorme potencial de Blockchain para mejorar el proceso de registro
de marcas y diseios, y proporcionar evidencias de uso.

—
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BLOCKCHAIN

www.ponsip.com © 2021 Todos los derechos reservados

> Practicamente no existe una regulacion del uso que puede
hacerse de Blockchain en sus distintos ambitos de
aplicacion. No la encontramos en la UE ni en Espaia.

» En Espafna 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.
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BLOCKCHAIN

Bruselas, 24.9.2020

COMISION COM(2020) 593 final

EUROPEA

2020/0265 (COD)

Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE)
2019/1937

e e o
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BLOCKCHAIN

El 15 de enero de 2020, la Comision Europea publicé su Estrategia para /a
implantacion de tecnologia Blockchain en la Union Eurobea.

- Con el objetivo de situar a Europa en una posicion de liderazgo en innovacion
e implantacion de Blockchain, apoyando esta tecnologia en los frentes politico,
legal y regulatorio, y de financiacion.

El Parlamento Europeo en una Resolucion de finales de 2018 pedia medidas
para aumentar la adopcién de la tecnologia Blockchain en el comercio y en la
administracion.

www.ponsip.com © 2021 Todos los derechos reservados
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blockchain-technologies
https://cointelegraph.com/tags/blockchain

O,

EVIPO

OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
DE LA UNION EUROPEA

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

PROYECTO
» IP BLOCKCHAIN
REGISTER

PROYECTO
BLOCKATHON

www.ponsip.com © 2021 Todos los derechos reservados

Cuyos objetivos son (i) modernizar la plataforma
TMview vy (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
automaticamente.

Proyecto para la creacion de un sistema de
autenticacion para combatir las falsificaciones basado
en procesos de trazabilidad logistica (track and trace).

15


https://www.tmdn.org/tmview/welcome

m 4.
BLOCKCHAIN INFRAESTRUCTURA DE CLAVE PUBLICA

SELLOS CUALIFICADOS DE TIEMPO ELECTRONICOS

FIRMA ELECTRONICA AVANZADA

Public Key Infrastructure

- =
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INFRAESTRUCTURA DE CLAVE PUBLICA

SELLO CUALIFICADO DE TIEMPO ELECTRONICOS

EL SELLO DE TIEMPO CUALIFICADO ELECTRONICO ES EL INSTRUMENTO
TECNOLOGICO QUE LA UE HA ADOPTADO PARA VALIDAR QUE UN
DOCUMENTO FUE CREADO EN UNA DETERMINADA FECHA'Y QUE NO HA SIDO
MODIFICADO DESDE ENTONCES, DANDO ASIi VALIDEZ LEGAL A MULTIPLES

TRANSACCIONES.

Public Key Infrastructure

www.ponsip.com © 2021 Todos los derechos reservados

17



REGLAMENTO eIlDAS - No 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de
julio de 2014 relativo a la identificacidon electrénica y los servicios de confianza para las

transacciones electrénicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva
1999/93/CE

Articulo 41. Efecto juridico de los sellos de tiempo electronicos
1. No se denegaran efectos juridicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos
judiciales a un sello de tiempo electrénico por el mero hecho de estar en formato electrdnico

o de no cumplir los requisitos de sello cualificado de tiempo electronico.

2. Los sellos cualificados de tiempo electrénicos disfrutaran de una presuncion 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.

www.ponsip.com © 2021 Todos los derechos reservados 18



BLOCKCHAIN
) PARA CONSTITUIR
INFRAESTRUCTURA DE CLAVE PUBLICA - PRUEBAS DE USO DE
(SELLOS CUALIFICADOS DE TIEMPO ELECTRONICOS) MARCAS
Public Key I:;rastructure _J E - m— ﬁ"
e [Tt ‘ Ea
fa < T o~ =

- Constituir prueba para los disenos industriales no registrados;
- Procesos de deteccion de mercancias falsificadas;
- Control de ventas de productos bajo licencia de marca.

www.ponsip.com © 2021 Todos los derechos reservados



‘ | iGracias por la atencion!

AMAYA MALLEA

+34 91 700 76 00

amaya.mallea@ponsip.com
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