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LA NULIDADY CADUCIDAD ADMINISTRATIVA

La implementacion de los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad
constituye uno de los mayores retos que ha exigido la incorporacion al derecho espariol
delaDirectiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeoy del Consejo, de 16 de diciembre
de 2015, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de marcas, cuyo instrumento de transposicion fue el Real Decreto Ley 23/20138,
de 21 de diciembre. Esta Directiva, en su articulo 45.1 establece que: “Sin perjuicio del
derecho de las partes a recurrir ante los 6rganos jurisdiccionales, los Estados miembros
estableceran un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo que permita
solicitar a las oficinas la declaracion de caducidad o de nulidad de una marca”.
Actualmente, enlaLey17/2001, de Marcas, y en su Reglamento de Ejecucion, se detallan
estos nuevos procedimientos, que vienen a sustituir a las acciones directas que, en
materia de nulidad y caducidad, se venian interponiendo ante la jurisdiccion civil.

De este modo, a través de un procedimiento de indole administrativa, los interesados
podran solicitar la nulidad y caducidad de marcas, nombres comerciales o marcas
internacionales con efectos en Espafia ante la Oficina Espaiola de Patentes y Marcas,
O.A. (OEPM), quien asume la competencia sobre dichos procedimientos a partir del 14
de enero de 2023.

La OEPM, a través del Departamento de Signos Distintivos, se ha preparado para esta
nueva tarea formando a un personal especializado en la tramitacion de estos
procedimientos, asi como poniendo a disposicion del publico toda una serie de tramites
electronicos facilmente accesibles y de uso intuitivo para los interesados.

Dentro de este objetivo, el Departamento de Signos Distintivos publica este Manual
Informativo sobre Nulidad y Caducidad Administrativa, el cual pretende guiar a cualquier
persona interesada en dichos procedimientos y en sus particularidades, facilitando, asi,
su comprension.



NULIDAD ADMINISTRATIVA

NULIDAD ADMINISTRATIVA

A través de un procedimiento de nulidad, y previa peticion de un interesado, la OEPM
podra declarar la nulidad de un registro de marca, nombre comercial o marca
internacional con efectos en Espana. Es decir, se declarara la invalidez de la concesidn
del registro.

En los procedimientos de nulidad podemos distinguir los que se basan en causas de
nulidad absoluta y en causas de nulidad relativa.

Unavezfinalizado el procedimiento y declarada, en su caso, la nulidad firme del registro,
se procedera a la cancelacion de su inscripcion en el Registro de Marcas.

1. NULIDAD ABSOLUTA

1.1. ¢(En qué casos se puede solicitar la nulidad absoluta de un registro de marca
o nombre comercial*?

El registro de una marca se podra declarar nulo por causas de nulidad absoluta cuando:

a) Estéincurso en una prohibicion absoluta de la Ley de Marcas 17/2001.

b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado
de mala fe.

Se entenderan incursas en las prohibiciones absolutas las marcas compuestas por:

- Signos cuya representacion no permita determinar con claridad y precision
el objeto de la proteccion.

- Signos carentes de caracter distintivo.

- Signos genéricos, en cuanto constituyan la designacion del género o especie
de los productos o servicios a los que se destine la marca, y los signos
compuestos exclusivamente por menciones o indicaciones que en el
comercio o en el lenguaje corriente hayan llegado a constituir la
denominacion necesaria o usual del producto o servicio de que se trate.

- Signos descriptivos, compuestos exclusivamente por signos que sirvan o
puedan servir en el comercio para designar la calidad, la cantidad, el destino,
el valor, el lugar de origen, la época de produccion u otras caracteristicas de
los productos o servicios.

1 Todas las referencias que en adelante se hagan a marcas se entienden también hechas a nombres comercia-
les y a marcas internacionales con efectos en Espaiia.
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- La forma v otra caracteristica que vengan impuestas por la naturaleza del
propio producto o que produzcan un resultado técnico o que den un valor
esencial al producto.

- Signos que sean contrarios a la Ley, al orden publico o a las buenas
costumbres.

- Signos que puedan inducir al publico a error.

- Denominaciones de origen, indicaciones geograficas, términos tradicionales
delosvinos o especialidades tradicionales garantizadas que estén protegidos
por normativa nacional, europea o internacional que impida su registro.

- Signos que consistan o reproduzcan en lo esencial la denominacion de una
obtencidn vegetal anterior registrada, cuando se solicite para obtenciones
vegetales de la misma especie o estrechamente conexas.

- Signos que reproduzcan o imiten los escudos, banderas y emblemas
municipales, provinciales, de las Comunidades Autonomas, del Estado
espanol y de otros Estados a menos que medie la debida autorizacion.

- Signos que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los
relacionados en el apartado anterior y que sean de interés publico, salvo que
exista autorizacion.

La marca sera declarada nula por estas prohibiciones cuando se hubiera registrado
contraviniendo las mismas, lo que exigira un analisis retroactivo a la fecha de solicitud
o prioridad de la marca impugnada.

No obstante, no podra declararse la nulidad de la marca cuando, habiéndose registrado
contraviniendo la prohibicion de signos carentes de caracter distintivo, descriptivos o
usuales, hubiera adquirido, por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con
su consentimiento, antes de la fecha de presentacion de la solicitud de nulidad, un
caracter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada.

De esta manera, la Ley regula la convalidacion de signos que, de manera sobrevenida,
con posterioridad al registro, hubieran adquirido la distintividad requerida para cumplir
la funcion indicadora del origen empresarial, inherente a las marcas. Se trata de causas
vivas que pueden variar a lo largo de la vida de las marcas.

En los casos de solicitudes de nulidad absoluta basadas en la mala fe, este concepto
debe interpretarse sequn las pautas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Unidn
Europea.

Para una interpretacion mas completa de este concepto, se podria consultar la Practica
Comun sobre Mala Fe(PC13).


https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2556742/CP13_Common_Communication_es.pdf/8bb44974-b3ba-4667-ac36-ed0ba2e41743
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1.2. ¢Cuando se puede solicitar?

Una solicitud de nulidad absoluta se podra presentar en cualquier momento ya que no
tiene plazo de prescripcion debido a la naturaleza de los intereses que pretenden
protegerse. Se trata de evitar que se mantengan registrados signos sobre los que, por
distintas circunstancias, no debid otorgarse un derecho de exclusiva o fueron solicitados
de malafe.

1.3. ¢Quién puede solicitarla?

Podran solicitarlanulidad de una marca por causas absolutas, siempre que se consideren
perjudicados, al verse afectado un derecho subjetivo o un interés legitimo:

- Cualquier persona fisica o juridica.

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

- Asociaciones de consumidores o usuarios legalmente constituidas e inscritas
conforme a la legislacion aplicable.

2. NULIDAD RELATIVA

2.1. ¢En qué casos se puede solicitar la nulidad relativa de una marca o de un
nombre comercial?

El registro de una marca se podra declarar nulo por causas de nulidad relativa, salvo
expreso consentimiento del titular de los derechos prioritarios afectados, cuando:

- La marca registrada sea idéntica o similar a una marca o nombre comercial
anteriormente solicitado o registrado y la marca posterior se hubiera
registrado para productos, servicios o actividades idénticos o semejantes a
los protegidos por estos signos anteriores, existiendo entre ellos un riesgo
de confusion en el publico consumidor.

- La marca registrada sea idéntica o semejante a una marca o nombre
comercial anterior renombrado. El acceso al registro del signo también esta
prohibido respecto de productos, servicios o actividades distintos de los
protegidos por dicha marca renombrada, si con el uso de la posterior,
realizado sin justa causa, se pretende obtenerunaventaja desleal del caracter
distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso fuera perjudicial
para el mencionado caracter distintivo o renombre.

- La marca se preste a confusidn con una marca no registrada, pero que sea
notoriamente conocida en Espana.

- La marca consista en el nombre civil o en la imagen que identifique a una
persona distinta del solicitante.
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- Lamarca consista en el nombre, apellido, seudonimo o cualquier otro signo
que para la generalidad del publico identifique a una persona distinta del
solicitante.

- La marca reproduzca, imite o transforme creaciones protegidas por un
derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial (invenciones y
disenos industriales).

- La marca se preste a confusion con el nombre comercial, denominacién o
razon social que identifique en el trafico econdmico a una persona distinta
del solicitante, siempre que exista un uso o conocimiento notorio en el
territorio nacional.

- Exista una solicitud anterior de denominacion de origen o de indicacién
geografica, sometida al Derecho nacional o de la Unidn, siempre que sea
finalmente registrada y la persona autorizada segun tal normativa tenga
derecho a prohibir la utilizacion de una marca posterior.

- Cuando la marca hubiera sido registrada por el agente comercial o
representante en Espana del titular de dicha marca y no cuente con el
consentimiento de éste.

Estas causas, para poder ser alegadas, deberan acreditarse tanto en el momento de
presentacion de la solicitud de nulidad como en el de la fecha de solicitud o prioridad de
lamarcaimpugnada, teniendo en cuenta las particularidades sobre el caracter distintivo
o el renombre sefaladas en el apartado 7 de este manual.

2.2. ;Cuando se puede solicitar?

El plazo para presentar una solicitud de nulidad relativa sera de 5 afios desde que el
titular del signo anterior afectado hubiera conocido y tolerado el uso de la marca
posterior, cuya nulidad se solicita.

Este plazo no aplicara si la solicitud posterior se hubiera presentado de mala fe ni
tampoco en el caso de marcas de agentes o representantes.

2.3. ¢Quién puede solicitarla?
Podran solicitar la nulidad de una marca por causas relativas los:

- Titulares de derechos anteriores afectados por el registro de marca.
- Licenciatarios autorizados.

- Eltitular o persona facultada para ejercer uno de los derechos anteriores en
los que se basa la solicitud de nulidad, mencionados en el apartado 2.1.

- La persona autorizada en caso de que el derecho anterior sea una
denominacion de origen o de indicacion geografica.
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3. ¢éQUE EFECTOS TIENE LA DECLARACION DE NULIDAD?

Cuando se declara la nulidad de un registro de marca, se considera que el mismo no ha
tenido, desde el principio, los efectos sefalados en la Ley.

No obstante, estos efectos retroactivos no afectaran a:

a) Resoluciones sobre violacidon de la marca que hubieran adquirido fuerza
de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaracion de
nulidad.

b) Contratos concluidos antes de la declaracion de nulidad en la medida en
que hubieran sido ejecutados con anterioridad a esa declaracion.

4. éLAS MARCAS COLECTIVASY DE GARANTIATIENEN CAUSAS
ESPECIFICAS DE NULIDAD?

Las marcas colectivas y de garantia presentan ciertas peculiaridades en relacion con las
marcas individuales. Por ello, si bien se pueden declarar nulas por las causas generales
antes expuestas, también tienen reguladas una serie de causas especificas de nulidad
queestandirectamenterelacionadasconsusmotivosdedenegacionenel procedimiento
de registro.

Son causas especificas de nulidad de las marcas colectivas y de garantia las siguientes:

- Que no cumplan con los requisitos reqgulados dentro del concepto de marca
colectiva o de garantia.

- Que sus reglamentos de uso no cumplan con las normas que los regulan, asi
como cuando estos sean contrarios a la Ley, al orden publico o a las buenas
costumbres.

- Que puedan inducir a error al publico sobre su caracter o significacion, al
poder dar la impresion de ser algo distinto de una marca colectiva o de
garantia, respectivamente.

No obstante, no se podra declarar la nulidad si mediante la modificacion del reglamento
de uso se cumpliere con los requisitos que pudieran dar lugar a la nulidad.
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Através de un procedimiento de caducidad, y previa peticion de uninteresado, la OEPM
podra declarar la caducidad de un registro de marca, nombre comercial o marca
internacional con efectosen Espaina que, debido a circunstancias que se hayan producido
de manera sobrevenida, con posterioridad al registro, pueda estar incurso en las causas
de caducidad que recoge la Ley de Marcas.

Se trata de evitar que aquellos signos que ya no cumplen con las condiciones para
permanecer en el Registro continlen inscritos.

1. éEN QUE CASOS SE PUEDE SOLICITAR LA CADUCIDAD DE UNA
MARCA O DE UN NOMBRE COMERCIAL?

Se podra declarar la caducidad de una marca:

» Cuando la marca lleve mas de cinco aios registrada y no haya sido objeto
de un uso efectivo, no existiendo una causa justificativa para la ausencia
de uso.

Las marcas deben ser objeto de uso efectivo en el plazo de cinco
anos desde que el registro de la marca sea firme.

El uso efectivo de la marca impugnada debera ser probado por su
titular, acreditando que cumple con los cuatro factores de lugar,
tiempo, alcance y naturaleza del uso respecto de los productos y
servicios para los que se pide la caducidad y para los cuales se
encuentre registrada la marca. Para mas informacion sobre el uso
efectivo, puede consultar el Manual Informativo sobre Prueba de
Uso.

» Cuando la marca, debido a la actividad o inactividad de su titular, se haya
convertido en el comercio en la designacion usual de un producto o de un
servicio.

En los casos de vulgarizacion, la marca deja de cumplir su funcidén
basica deidentificarel origen empresarial de los productos o servicios
en el mercado.

Su aplicacion requiere:

- Que la marca impugnada se haya convertido en la forma
habitual de designar un producto o un servicio, de tal
forma que ya no se identifica un origen empresarial
concreto sino el producto o el servicio en si mismo.


http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Manual_de_prueba_de_uso_marzo_2021.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Manual_de_prueba_de_uso_marzo_2021.pdf
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- Que tal circunstancia ocurra debido a la actividad o a la
inactividad del titular de la marca.

» Cuando la marca pueda inducir a error al publico consumidor,
especialmente sobre la naturaleza, calidad o procedencia geografica,
debido al uso que se ha realizado de la marca.

En este supuesto nos encontramos ante signos que, debido al uso
realizado por el titular de la marca o por un tercero con su
consentimiento, hayan devenido engafosos.

2. ¢éCUANDO SE PUEDE SOLICITAR?

Una solicitud de caducidad se podra presentar en cualquier momento ya que no tiene
plazo de prescripcion debido a la naturaleza de los intereses que se protegen. Se trata
de evitar que sigan en el Registro marcas no usadas, vulgarizadas o que hayan devenido
enganosas.

No obstante, en el caso de la caducidad por falta de uso, es necesario que haya
transcurrido el plazo de cinco afos desde el registro firme de la marca, puesto que antes
de ese plazo no se le puede exigir al titular de la marca registrada que acredite su uso.

3. ¢QUIEN PUEDE SOLICITARLA?

Podran solicitar la caducidad de una marca, siempre que se consideren perjudicados, al
verse afectado un derecho subjetivo o un interés legitimo:

- Cualquier persona fisica o juridica.

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

- Las asociaciones de consumidores y usuarios legamente constituidas e
inscritas conforme a la legislacion estatal o autonomica.

4. ¢QUE EFECTOS TIENE LA DECLARACION DE CADUCIDAD?

Cuando se declara la caducidad de una marca, se considera que la misma no ha tenido
efectos desde la fecha de la solicitud de caducidad. No obstante, a peticion del
solicitante, se podrafijar enla resolucion una fecha anterior en que se hubiera producido
la causa de caducidad.
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Sin embargo, este posible efecto retroactivo no afectaria a:

a) Las resoluciones sobre violacion de la marca que hubieran adquirido
fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaracion
de caducidad.

b) Los contratos concluidos antes de la declaracion de caducidad en la
medidaenquehubieransidoejecutadosconanterioridadaesadeclaracion.

5. éLAS MARCAS COLECTIVASY DE GARANTIATIENEN CAUSAS
ESPECIFICAS DE CADUCIDAD?

Son causas especificas de caducidad de las marcas colectivasy de garantialas siguientes:

- Quessu titular no haya adoptado medidas razonables para evitar un uso de la
marca incompatible con el reglamento de uso.

- Que el uso realizado por personas autorizadas pueda inducir a error sobre el
caracter o significacion de la marca, al poder dar la impresion de ser algo
distinto de una marca colectiva o de garantia, respectivamente.

- Que se realice una modificacion del reglamento de uso contraviniendo lo
establecido en la Ley de Marcas para cada una de las modalidades de marca
colectiva o de garantia.

Ademas, en el caso de las marcas de garantia se podra declarar su caducidad cuando su
titular desarrolle una actividad empresarial relacionada con los productos o servicios
que se certifican bajo la marca de garantia.
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COMO TRAMITAR UN PROCEDIMIENTO DE NULIDAD

O CADUCIDAD

En la Sede electrdnica de la pagina web de la OEPM se encuentran a disposicion de los
usuarios todos los tramites electronicos necesarios para llevar a cabo estos
procedimientos de nulidad y caducidad administrativa.

Para acceder a los tramites se requiere la identificacion de la persona a través del
sistema Clave, que la Administracion Publica pone a disposicion de los usuarios: Cl@ve
- Cl@ve (clave.gob.es)

1. PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE NULIDAD O CADUCIDAD

Los procedimientos de nulidad y caducidad administrativa se inician con la presentacion
de una solicitud por la persona interesada en que se declare la nulidad o caducidad de
un registro de marca nacional, nombre comercial o marca internacional con efectos en
Espana.

La presentacion delasolicitud exige el pago de una tasa preceptiva (segun tarifa primera
del Anexo a la Ley de Marcas).

1.1 Requisitos formales que debe de cumplir la solicitud.

A la hora de presentar la solicitud de nulidad o caducidad, ademas de los datos
identificativos habituales del solicitante y, en su caso, de su representante, se
deberd hacer referencia a:

- El nUmero de marca cuya nulidad o caducidad se solicita (registro
impugnado) y el nombre de su titular.

- Lacausaen la que se basa la solicitud de nulidad o caducidad.

- La indicacion de los productos o servicios respecto de los que se
solicita la nulidad o caducidad de la marca. En ausencia de esta
indicacion, se entendera formulada contra todos los productos o
servicios amparados por la marca impugnada.

- Enelcasode solicitudes basadas en causas de nulidad relativa, habra
que identificar correctamente el o los derechos anteriores en los que
se basalasolicitud, de conformidad conelarticulo 58.2 del Reglamento
de Ejecucion de la Ley de Marcas.


https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html
https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html
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1.2 Fase de admision a tramite.

Recibida la solicitud, el drgano competente examinara si la misma cumple los
requisitos minimos para poder comenzar la tramitacion del procedimiento.

La solicitud sera inadmitida en caso de no identificar el nUmero de la marca que
se pretende impugnar y el nombre de su titular, la causa de la impugnacion o
cuando no se haya pagado la tasa preceptiva. Asimismo, una solicitud de nulidad
por causas relativas serd inadmitida si no se identifica correctamente la marca o
el derecho anterior en la que basa la pretension.

Si la solicitud no se ajustara a las demas disposiciones exigidas por la Ley de
Marcas o su Reglamento de Ejecucion, por ejemplo, una falta de legitimacion,
de conformidad con el articulo 58 de la LM, dara lugar a una comunicacion de
irregularidades, concediéndose un plazo de diez dias para su subsanacion.

1.3 Requisitos de fondo.

El solicitante debera presentar los hechos, las pruebas y las alegaciones en las
que apoye su solicitud, pudiendo aportarlas hasta el cierre de la fase
contradictoria del procedimiento.

Asimismo, en los casos de nulidad relativa, debera presentar las pruebas que
acrediten la existencia de la marca o del derecho anterior en el que basa su
pretension, de conformidad con lo previsto en el articulo del Reglamento de
Ejecucion de la Ley de Marcas.

Si el solicitante no fundamenta su solicitud, la misma sera desestimada.

1.4 Traslado de la solicitud e inicio de la fase contradictoria.

Si del examen de admision se considera que la solicitud no adolece de defectos
0, en su caso, los mismos han sido correctamente subsanados, la Oficina
trasladara la solicitud de nulidad o caducidad al titular de la marca impugnaday
declarara el inicio de la fase contradictoria.

Durante la tramitacion del procedimiento, la OEPM podra mantener una
comunicacion con las partes, a través de requerimientos.

2. CONTESTACION A LA SOLICITUD DE NULIDAD O CADUCIDAD

Una vez recibida la solicitud de nulidad o caducidad, el titular de la marca impugnada
podra contestar presentando las observaciones que considere oportunas, en el plazo
de dos meses, a partir del dia siguiente al de publicacion del traslado de la solicitud en
el BOPI.
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En el caso de solicitudes de nulidad relativa, basadas en marcas o nombres comerciales
anteriores registrados, el titular de la marca impugnada podra pedir la prueba de uso de
los registros en los que se basa la solicitud de nulidad. Esta peticion se podra realizar
junto con el tramite de contestacion a la solicitud o bien, de forma independiente, a
través del tramite de peticion de prueba de uso, siempre que se realice en el plazo antes
mencionado.

Sobre la importancia de pedir la prueba de uso y en qué consiste puede consultarse el
Manual Informativo sobre Prueba de Uso.

Asimismo, en la contestacion, el titular de la marca impugnada podra renunciar a todos
0 a parte de los productos o servicios para los que se encuentra registrada la marca y
con ello, salvo interés legitimo del solicitante, poder evitar en todo o en parte la nulidad
del signo impugnado.

3. REQUERIMIENTOS A LAS PARTES

En el curso del procedimiento de nulidad o caducidad, la Oficina podra requerir a las
partes, cuantas veces considere necesario, para que contesten a pruebas o alegaciones
presentadas por la otra parte.

Si la parte requerida no presenta observaciones en el plazo otorgado, que no sera
superior a un mes ni inferior a diez dias, la Oficina procedera al cierre de la fase
contradictoria del procedimiento y se pronunciara sobre la nulidad o caducidad
solicitada con arreglo a las pruebas de que disponga.

4. RESOLUCION

Tramitado el procedimiento correspondiente, la Oficina resolvera sobre la solicitud de
nulidad o caducidad presentada. Frente a dicha resolucion se podra interponer recurso
de alzada ante el Director/a de la OEPM en el plazo de un mes, a partir del dia siguiente
al de publicacion de la resolucion en el BOPI.

Una vez firme la resolucion que declare la nulidad o caducidad, la Oficina procedera a
cancelar la inscripcion del registro impugnado y a su publicacion en el BOPI.

( €l solicitante PRESENTA \ ( Lla O€PM da TRASLADO \
la solicitud de = al titular de la marca impugnada.
nulidad o caducidad INICIO FASE CONTRADPICTORIA

\ (GI titular tiene 2 meses\

RESOLUCI ON V- Requerimientos flexibles V- e

clielades s CONTESTAR a la solicitud


https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Manual_de_prueba_de_uso_marzo_2021.pdf
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5. DURACION DE LATRAMITACION

De acuerdo con la Ley de Marcas (Disposicion Adicional Quinta) el plazo maximo de que
dispone la OEPM para resolver los procedimientos son:

- 24 meses para los procedimientos de nulidad.

- 20 meses para los procedimientos de caducidad.

Estos plazos se computaran desde la fecha de recepcion de la solicitud de nulidad o
caducidad por la OEPM. Si se incumplieran estos plazos, la solicitud de nulidad o
caducidad se considerara desestimada por silencio administrativo.

6. RENUNCIAS

El titular de la marca impugnada podra renunciar a todos a algunos de los productos o
servicios contra los que se hubiere formulado la solicitud de nulidad o caducidad.

La peticion de renuncia debe efectuarse en documento separado, ya sea a través del
tramite de contestacion a la solicitud de nulidad o caducidad, o bien, en un momento
posterior, a través del tramite de renuncia especifico.

La resolucidn sobre la inscripcion de la renuncia sera trasladada al solicitante de la
nulidad o caducidad para que ala vista de lamisma pueda, en su caso, alegary demostrar
la existencia de un interés legitimo para continuar el procedimiento, o bien para que
indique, en caso de renuncia parcial, si mantiene su solicitud de nulidad o caducidad y
contra cuales de los productos o servicios restantes.

Asimismo, el solicitante de la nulidad o caducidad, una vez analizada la renuncia,
también podra retirar su solicitud o informar a la Oficina de un acuerdo entre las partes,
en cuyo caso el procedimiento finalizara.

En caso de que el solicitante de la nulidad o caducidad no presente alegaciones contra
una renuncia total, se cerrara el procedimiento. En caso de renuncias parciales, se
sequira la tramitacion con los productos o servicios afectados por la solicitud de nulidad
o caducidad que no hubieran sido renunciados.

2 Losplazos aquisefialados son los contemplados en el Anteproyecto de Ley de modificacion de la Ley 17/2001,
de 7 de diciembre, de Marcas, la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccion Juridica del Disefio Industrial, y la
Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Hasta su aprobacion, los plazos aplicables a ambos procedimientos
son los sefialados en la Disposicion Adicional Quinta, apartado g), de la Ley de Marcas, esto es, 20 meses.
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7. PARTICULARIDADES ENALGUNOS PROCEDIMIENTOS DE
NULIDADY CADUCIDAD

A) NULIDAD RELATIVABASADA EN MARCAS ANTERIORES CON AUSENCIA
DE CARACTER DISTINTIVO O RENOMBRE

Cuando se trate de una solicitud de nulidad relativa basada en la existencia de
una marca anterior, no podra prosperar si esa marca anterior no hubiera podido
impedir el registro de la marca que ahora se pretende anular durante su
procedimiento de registro.

La solicitud de nulidad relativa basada en una marca anterior no prosperarasila
marca anterior no tenia, en la fecha de presentacion o prioridad de la marca
ahora impugnada, fuerza para obstaculizar su registro porque:

- No habia adquirido aun caracter distintivo por el uso y fuese genérica
o usual.

- No habia adquirido aun caracter distintivo suficiente como para que
hubiera podido fundamentar un riesgo de confusion.

- No habia adquirido aun renombre.

La razon de ser de esta particularidad es que se trata de circunstancias que
puedenirvariandoalolargodelavidade unregistromarcarioy, de seradquiridas
con posterioridad a la fecha de solicitud o prioridad del signo impugnado, no
pueden tener fuerza obstaculizadora.

B) NULIDAD RELATIVA BASADA EN MARCA ANTERIOR

Como se ha explicado anteriormente, en los procedimientos de nulidad relativa
basados en marcas o nombres comerciales anteriores registrados, el titular de
la marca impugnada podra solicitar la prueba de uso de los registros que han
servido para fundamentar la solicitud de nulidad, siempre que se les pueda
exigir el uso de conformidad con lo previsto en el articulo 39 de la Ley de Marcas.

En estos casos, una vez realizada la peticion de prueba de uso, la misma sera
remitida al solicitante de la nulidad para que en el plazo de un mes, a partir del
dia siguiente al de la publicacién en BOPI de dicha remision, presente la prueba
de uso de los registros afectados. En este sentido, puede consultarse el Manual
Informativo de la prueba de uso.
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El solicitante de la nulidad debera acreditar el uso de la marca anterior en dos
periodos distintos, siempre que pueda ser exigible, dependiendo de la fecha en
la que haya finalizado el procedimiento de registro de su marca. Estos periodos
serian:

e Enloscinco anos anteriores a la fecha de presentacion de la solicitud
de nulidad, siempre que el procedimiento de registro del titulo
anterior haya finalizado al menos cinco afios antes de esa fecha.

e Enloscinco afos anteriores a la fecha de presentacion de la solicitud
o a la fecha de prioridad del registro impugnado, siempre que el
procedimiento de registro del titulo anterior haya finalizado al menos
cinco anos antes de esa fecha.

Una vez que la OEPM haya recibido la prueba de uso, la misma sera notificada
al titular de la marca impugnada para que pueda presentar las alegaciones y
observaciones que considere oportunas en el plazo de un mes, a partir del dia
siguiente al de la publicacion en BOPI de dicha notificacion. El titular de la marca
impugnada también podra presentar, a través de esta contestacion a la prueba
de uso aportada, las alegaciones de contestacion a la solicitud de nulidad, si no
las hubiera presentado antes, en el momento inicial que le fue concedido para
ello.
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C) CADUCIDAD POR FALTA DE USO

En los procedimientos de caducidad por falta de uso, el titular de la marca
impugnada presentara la prueba de uso requerida al contestar a la solicitud de
caducidad.

Una vez recibida esta contestacion a la solicitud de caducidad con la aportacion
de la prueba de uso, se le dara traslado de la misma al solicitante de la caducidad
para que pueda presentar las alegaciones y observaciones que considere
oportunas en el plazo de un mes, a partir del dia siguiente al de la publicacion en
el BOPI de dicha notificacion.

( €l solicitante presenta w (Lq O€EPM da TRASLADO w
SOUCITUD de caducidad  ====P=== g titular de la marca
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COORDINACION ENTRE LAOEPMY LOS

TRIBUNALES DE JUSTICIA

La nulidad y caducidad administrativa de los registros de marcas, nombres comerciales
0 marcas internacionales con efectos en Espafia se puede instar a partir del 14 de enero
de 2023, a través de dos vias:

De manera directa, mediante las solicitudes presentadas ante la
OEPM.

De manera indirecta, a través de acciones reconvencionales que
puedan interponerse en el seno de procedimientos de infraccion de
los que esté conociendo la jurisdiccion civil.

Por ello, la Ley establece una serie de normas que permiten articular el funcionamiento

de ambas vias.

En caso de resolucion o sentencia previa firme:

Los tribunales desestimaran toda demanda de reconvencion por
nulidad o caducidad si la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas ya se
hubiere pronunciado con anterioridad, mediante resolucion firme,
sobre una solicitud con el mismo objeto y con la misma causa, entre
las mismas partes.

La OEPM inadmitird una solicitud de nulidad o caducidad cuando un
tribunal o la propia Oficina hubieran resuelto entre las mismas partes
una demanda reconvencional o una solicitud con el mismo objetoy la
misma causa y esa sentencia o resolucion hubieran adquirido firmeza.

No se podra solicitar en la OEPM o demandar en la jurisdiccion civil la
nulidad de una marca sobre el mismo objeto, la misma causa y las
mismas partes cuando ya existiese sentencia firme sobre el fondo de
la cuestion dictada por la jurisdiccion competente, en via de revision
del procedimiento de registro.

En caso de solicitud o demanda previa en tramitacion, rige, salvo razones especiales, el
principiode prioridad. Porello, laOEPM suspendera unasolicitud de nulidad o caducidad
si un tribunal ya estuviera conociendo sobre la validez de la marca y viceversa.

Finalmente, la OEPM anotara en el registro de Marcas la interposicion de solicitudes o
demandas de nulidad o caducidad, asi como toda resolucidn o sentencia firme que
recayeran sobre las mismas.
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En la Sede electronica de la OEPM estan disponibles todos los tramites, documentacion
y manuales necesarios para que los interesados en los procedimientos de nulidad o
caducidad puedan desarrollar sus actuaciones.

- Manual Informativo para los Solicitantes de Marcas

- Manual Informativo para los Solicitantes de Nombres Comerciales

- Manual Informativo sobre Prueba de Uso

- Listado de tasas

- Sede Electrdnica para la tramitacidn

Sin perjuicio de los tramites que ya han sido explicados en el presente manual,
destacamos otros mas especificos que pueden ser necesarios para el correcto desarrollo
de los procedimientos.

CONTESTACIONES ATRASLADOS
Y REQUERIMIENTOS EN UN PROCEDIMIENTO
DE NULIDAD O CADUCIDAD

Mediante este tramite se puede contestar a los diferentes traslados y requerimientos
emitidos por la OEPM referidos a:

e La contestacion a irregularidades en fase de admision a tramite. Art. 59.2
RLM.

e La contestacion a otro tipo de irreqgularidades. Art. 60.3 RLM.

e Lacontestacion a requerimientos. Art. 59.1 LM.

e Lacontestacion a un traslado de renuncia. Art. 61.6 y 7 RLM.

e La contestacion a un traslado de causa de suspension. Art. 61.bis.2 LM.

e |acontestacion a un traslado causa de sobreseimiento. Art. 62.2 RLM.

Pueden utilizar este tramite tanto el solicitante como el titular del registro impugnado o
sus respectivos representantes, siempre que hayan sido previamente requeridos o
notificados por la OEPM.


https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Manual_solicitantes_marcas.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Manual_Solicitante_Nombres_Comerciales.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Manual_de_prueba_de_uso_marzo_2021.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Tasas/2022_SIGNOS.pdf
https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html
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ESCRITOS COMPLEMENTARIOS
EN UN PROCEDIMIENTO DE NULIDAD O CADUCIDAD

Através de este tramite pueden presentarse escritos que complementen las alegaciones
y/o pruebas efectuadas en la solicitud de nulidad o caducidad o bien en la contestacion
a la nulidad o a la caducidad.

Los escritos complementarios a la solicitud de nulidad o caducidad se pueden presentar
por el solicitante de la nulidad o caducidad respectivamente o sus representantes, y los
escritos complementarios a la contestacion de una nulidad o caducidad pueden
presentarse por el titular de la marca impugnada o su representante.

SOLICITUD DE SUSPENSION DE LA TRAMITACION DE UN
PROCEDIMIENTO DE NULIDAD O CADUCIDAD

Este tramite debe utilizarse para solicitar la suspension de la tramitacion de un
procedimiento de nulidad o de caducidad en curso.

Tanto el titular de la marca impugnada como el solicitante de la nulidad o caducidad o
sus respectivos representantes pueden presentar esta solicitud de suspension.

DESISTIMIENTOS EN UN PROCEDIMIENTO
DE NULIDAD O CADUCIDAD

Mediante este tramite se puede desistir de una solicitud de nulidad o caducidad
presentada o contestar a algunairregularidad respecto de una solicitud de desistimiento
previa.

Unicamente puede presentar el desistimiento de la nulidad o la caducidad el solicitante
de la misma o su representante.
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