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Resumen.

En el sistema econdmico actual, la marca es un elemento imprescindible para las empresas, puesto
que gracias a ella le permite competir en el mercado con oferentes que comercializan productos o
servicios similares, y, gracias a la marca, una empresa se puede distinguir por su calidad, por su
servicio técnico, por su disefio, por su historia, etc., en definitiva, permite a los consumidores
distinguir a los distintos oferentes en el mercado de productos similares o idénticos. Tal y como
exigen ambas normativas, es preciso un uso efectivo de la misma, y, en el caso de la marca mixta,
esto no siempre es asi, puesto que el empresario puede ofrecer un producto solo con el logotipo o
solo con la tipografia, pero puede no hacerlo de manera conjunta. Esta situacion, ¢provoca la
caducidad de la marca?

En este trabajo analizaré tanto la normativa espafiola, a través de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre de Marcas, y la normativa europea, a través de la Directiva UE 2015/2436 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y las Directrices de la EUIPO, y el
Reglamento de Ejecucion UE 2018/626 de la Comision, de 5 de marzo de 2018, por el que se
establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento UE 2017/1001del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unién Europea, y que deroga el
Reglamento de Ejecucion UE 2017/1431.

Palabras clave. Marcas, Registro, Oposicion, Uso efectivo, Falta de uso, Caducidad

Summary.

In the current financial system, the trademark is an essential element for companies, because with it
you can compete in the market with competitors, commercializing similar products or services. By
the brand, the company can be distinguished by its quality, technical service, design or history; in
short, the trademark allows consumers to distinguish different companies in the market for identical
or similar products or services. As required in the regulations that we are going to examine, effective
use of the trademark is necessary, but, in the case of the combinate trademark, it is not always the
case, because the entrepreneur can offer a product only with the logotype or with the typography,
but not necessarily jointly. This situation, does it cause the expiration of the trademark?

In this work, | will analyze the Spanish regulation, through Law 17/1001, of December 8, on
trademarks, and the European regulation, through Directive (EU) 2015/2436 of the European
Parliament and of the Council, of 16 December 2015, to approximate the laws of the member states
relating to trademarks, the EUIPO's guidelines, and the Commission Implementing Regulation (EU)
2018/626 of 5 March 2018, laying down detailed rules for implementing certain provisions of
Regulation (EU) 2017/1001, of the European Parliament and of the Council on the European Union
trademark, and repealing Implementing Regulation (EU) 2017/1431.

Keywords. Trademark, Registry, Opposition, Effective use, Lack of use, Expiration.
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1. INTRODUCCION.

En el sistema economico actual, la marca es un elemento imprescindible para las
empresas, puesto que gracias a ella les permite competir en el mercado con
oferentes que comercializan productos o servicios similares. Gracias a la marca, una
empresa se puede distinguir por su calidad, por su servicio técnico, por su disefio,
por su historia, etc.,

En definitiva, permite a los consumidores distinguir a los distintos oferentes en el
mercado de productos similares o idénticos.

Una empresa puede tener tres tipos de signos distintivos: la marca, el nombre
comercial y el rotulo del establecimiento.

La marca sirve para identificar los bienes o servicios que son ofrecidos por el

empresario, mientras que el nombre comercial distingue al empresario, y, por

ultimo, por rotulo del establecimiento se entiende como el local que estéa abierto al
AR TION |

publico™.

La marca, por ende, nos permite apreciar las caracteristicas de un producto o
servicio ofrecidos por un empresario de otros similares o idénticos.

Las marcas evocan una serie de valores (tales como exclusividad, calidad,
eficacia...), que asociamos con esa marca, Yy, por lo tanto, con los productos y
servicios que adquirimos. Estos factores hacen que ciertos usuarios se sientan mas
atraidos por la empresa y sus servicios.

Esas ideas generadas por las marcas no suelen ser debidas Gnicamente a la marca en
si, sino también al apoyo de las grandes campafias publicitarias difundidas por las
grandes empresas en todos los medios de comunicacion, ya sea en television,
grandes carteles publicitarios en un lugar principal de las grandes ciudades, y sobre
todo, en la actualidad, a través de internet, las redes sociales se han convertido en
una de las formulas méas efectivas para transmitir esos valores de la marca a los
posibles usuarios.

Sin embargo, a veces a los empresarios se les pueden plantear problemas acerca del
uso de su marca.

El objeto de estudio de este trabajo es analizar qué ocurre cuando se registra una
marca “mixta”, es decir, un logotipo y un elemento denominativo, y no se usan de
manera simultanea a la hora de ofrecer los productos al mercado; y si esta
circunstancia supone la caducidad de la marca.

! BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. “Marcas y otros signos distintivos en el trafico econémico”,
Manuales Universitarios. Apuntes de Derecho Mercantil, 2018



Este analisis se realizara haciendo referencia tanto a la normativa espafiola, a través
de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, y a la normativa europea, a través
de la Directiva UE 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2015, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas, y las Directrices de la EUIPO, y el Reglamento de
Ejecucion UE 2018/626 de la Comision, de 5 de marzo de 2018, por el que se
establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento UE
2017/1001del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Union
Europea, y que deroga el Reglamento de Ejecucion UE 2017/1431.

A fin de analizar con profundidad el objeto de estudio, considero necesario realizar
unas consideraciones generales sobre el concepto de marca, analizando su funcién y
los diferentes tipos de marca existentes.

En segundo lugar, se analizara el uso efectivo de la marca anterior como causa de
oposicion al registro de una marca posterior.

En tercer lugar, se realizara un anélisis del uso efectivo de la marca en el mercado,
analizando los requisitos exigidos por los Tribunales para entender cuando una
marca es objeto de un uso efectivo de la marca, y cuando su falta de uso da lugar a
la caducidad de la marca.

2. CONCEPTO Y TIPOS DE MARCAS.

2.1. Concepto.

La marca comercial es definida como un nombre, término, signo, simbolo,
disefio 0 una combinacién de éstos, utilizado en un producto, servicio o empresa con
el fin de identificarlo y distinguirlo en el mercado y de productos, servicios,
establecimientos industriales y comerciales®.

La principal caracteristica de la marca es el caracter distintivo, es decir, la capacidad
de distinguirse de otras que existen en el mercado, con el fin de que el consumidor
diferencie un producto y/o servicio de otro de la misma especie o idénticos que
existan en el mercado. Por tanto, a diferencia de las invenciones y los modelos de
utilidad, protege el signo distintivo, no la invencion en si misma.

Las marcas comerciales pueden ser representadas por diferentes elementos, como
palabras, letras, numeros, fotos, formas, colores, asi como toda combinacién de los
anteriores.

Ademas, la marca puede cumplir con otras funciones®, como, por ejemplo:

2 Definicién obtenida de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEMP).
¥ ARTURO.R. La marca comercial 29/08/2012 https://www.crecenegocios.com/la-marca-comercial/.
(UIt. Consulta) el 11-09-19.
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- ldentidad: La marca sirve como medio para trasmitir los valores, estilo,
personalidad o esencia de la empresa, producto o servicio.

- Elemento publicitario: La marca sirve como medio publicitario, ademas de
facilitar el posicionamiento del producto o servicio en la percepcion del consumidor
objetivo.

- Fidelizacién: A través de un determinado producto o servicio se puede lograr que
un cliente repita la adquisicion del mismo producto, e, incluso, adquirir otros
productos de la misma marca.

Unido a esta funcién, también esta la capacidad de crear experiencias, percepciones
y sentimientos positivos en el consumidor, logrando una conexion y lealtad en la
marca, siendo capaz éste de pagar mas dinero por el producto o servicio de la marca
que lo que pagaria por productos o servicios de marcas rivales.

La proteccion que se concede a la marca, al igual que en resto de titulos de
propiedad industrial, es a nivel territorial (es decir, nivel nacional), y temporal (10
afios), contados desde su registro, pero a diferencia de los otros titulos de
proteccidn, estas son renovables indefinidamente por periodos iguales, previo pago
de la tasa correspondiente.

2.2. Tipos de marca.

2.2.1. Preliminar.

Siguiendo lo establecido en el articulo 4 RMUE?, por marca se entiende

cualquier elemento que sea idoneo para distinguir productos o servicios en el
mercado.
Este articulo suprime la exigencia de que la marca sea “susceptible de
representacion grafica”, exigiendo Unicamente que los signos puedan ser
representados en el Registro de tal manera que permita a las autoridades
competentes y al publico general determinar el objeto claro y preciso de la
proteccion otorgada a su titular. Quedan por ello también reconocidas las marcas
sonoras o a las marcas olfativas, que se expondran mas adelante.

En la normativa estatal, la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de marcas, en el articulo
4.2, se establece que se pueden constituir como marca:

- Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para
identificar a las personas.

- Las iméagenes, figuras, simbolos y dibujos.

- Las letras, las cifras y sus combinaciones.

* Reglamento sobre Marca de la Unién Europea de 17 de junio de 2017.



- Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios,
envases, la forma del producto o su presentacion.

- Los sonoros.
- Cualquier combinacion de signos que, con cardcter enunciativo, se

mencionan en los apartados anteriores.

Las marcas mixtas constituyen un tipo especifico de marca, al combinar un
elemento denominativo y otro figurativo. Por ello, es importante destacar los
diferentes tipos de marca atendiendo a distintos criterios de clasificacion.

2.2.2. Tipos de marca segun distintos criterios de clasificacion.

A) En primer lugar, atendiendo al signo que va a ser registrado como marca, es
posible distinguir las siguientes:

Marcas denominativas.

Son las que estan constituidas por una o varias palabras que pueden ser vistas,
leidas u oidas. Estdn formadas por una o varias palabras, letras, digitos u otros
caracteres tipograficos estandar o en una combinacion de estos elementos que sirven
para designar el bien o servicio que pretenden identificar.

Dicha denominacion puede estar formada por un nombre propio o conceptual, con
un significado concreto o inventado®.

Como unico limite existe la prohibicion de registro de aquellas marcas que
describan Unicamente lo que se vende o se ofrece, ya que se exige un caracter
distintivo o singular, que permita distinguir los productos o servicios de una
empresa entre las demas.

Marcas graficas.

Son aquellas que estdn basadas en un conjunto de expresiones graficas que
constituyen el aspecto visual de una marca. Se puede distinguir entre cuatro tipos de
marcas graficas®:

- Logotipo. Se define como el disefio tipografico, es decir, el disefio del nombre de la
marca en si. El logotipo en este sentido tiene dimensiones, colores, formas y
disposiciones especificas, ordenados segun la voluntad del empresario.

® BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. “Marcas y otros signos...” op, cit.
® Definicion de logotipo extraida de la web https://www.significados.com/logotipo/. (Ult. Consulta) el 13-
09-19.
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facebook

- lsotipo. Representa la imagen simbolica de la marca, es decir, identifica marcas,
productos o servicios que constan tan solo de un icono, y, por lo tanto, prescinden
de cualquier elemento textual’.

- Imagotipo. Combina en la iconografia tanto la palabra como imagen, formando una
unidad visual. Se combinan ambas en una Unica composicion, en la que ambos
elementos constituyen un todo debidamente armonizado e interdependiente, sin
estar fusionados®,

Se caracteriza porque tanto la imagen como la palabra pueden funcionar por

‘ ®
ad%as

- Isologos. Se define como aquel elemento de comunicacion visual para representar
marcas, empresas, instituciones, productos o servicios a través de entrelazar de
manera indivisible el logo (texto) y un simbolo grafico. Por lo tanto, como en el
imagotipo, aparece tanto la imagen como la palabra, pero estan fusionadas,
representando una especie de “escudo de la marca”.

En este caso, ambos elementos son interdependientes y no puede concebirse uno sin
el otro, formando una Gnica identidad visual®.

” Definicién extraida de la web https://www.significados.com/isotipo/. (Ult. Consulta) el 13-09-19.
® Definicion extraida de la web https://www.significados.com/imagotipo/. (Ult. Consulta) el 13-09-19.
% Definicion extraida de la web https://www.significados.com/isologo/. (Ult.Consulta) el 13-09-19.
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- Siglas, anagramas, monogramas, pictogramas o firmas. Estan dentro de la categoria
de isotipos, pero su naturaleza es mas flexible, pues to que enfatizan la palabra, pero
no necesariamente el nombre completo, y, ademas, puede ir acompafiado de un
disefio de fondo o no.

Marcas sonoras.

Las marcas sonoras y olfativas son el tipo de marca mas reciente y las mas
complejas de evocar, ya que, normalmente, el consumidor esta habituado a que los
productos y servicios que se ofrecen en el mercado sean distinguidos a través de uno
de los signos anteriormente mencionados.

No obstante, aungque para las empresas pueda resultar complejo que un sonido
evogue un determinado origen empresarial, a través del marketing, la publicidad y
su asentamiento en el mercado, el usuario identificara el sonido con un determinado
producto o servicio.

Por lo tanto, el rasgo principal de este tipo de marca es que por si mismo, no es

distintivo, ya que es necesario un periodo de tiempo en el uso del trafico econdémico
para adquirir esa distintividad, y asi, poder ser registrada.

Marcas olfativas.

Con la publicacion del Reglamento de Marca de la Union Europea, suprimiendo
el requisito de la representacion grafica, abre la puerta a poder registrar como marca
las marcas sonoras, anteriormente explicadas, y las olfativas.

La complejidad en este caso se circunscribe a como podemos evocar una marca con
el uso de un determinado olor.

12



El articulo 4 RMUE establece que se podra constituir como marca de la unién
cualquier signo, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los
dibujos, las letra s), las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje,
0 los sonidos, con la condicion de que tales signos sean apropiados para: a)
distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas; b)
ser representados en el Registro de Marcas de la Union Europea (el "Registro™) de
manera que permita a las autoridades competentes y al publico en general
determinar el objeto claro y preciso de la proteccion otorgada a su titular™.

Por lo tanto, se podra registrar un signo por medio de cualquier forma que se
considere adecuada usando la tecnologia generalmente disponible, y no
necesariamente por medios graficos, pero siempre y cuando la representacion sea
clara, precisa, autosuficiente, facilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva™.

B) En segundo lugar, es posible distinguir entre marcas principales y derivadas,
atendiendo al caracter principal o subsidiario del registro del signo como marca.

Una vez que se tiene una marca principal, es posible conseguir marcas derivadas,
que reproducen el distintivo principal de la marca anterior, pero afiaden otros
elementos distintivos secundarios, de tal manera que se va creando una “familia de
marcas” en torno al elemento distintivo principal de la marca originaria. Desde la
Ley de Marcas de 2001 esta figura juridica ha dejado estar expresamente regulada*.

C) En tercer lugar, con relacion a la titularidad de la marca, es posible distinguir
entre marcas individuales y colectivas.

Se diferencian segin quién sea el titular de la marca. Puede ser una Unica persona
que tiene el derecho exclusivo o el derecho exclusivo que se otorgue en favor de un
conjunto de personas. Dentro de las marcas colectivas, tienen especial importancia
aquellas “marcas de garantia”, porque, en este caso, la utilidad de la marca consiste
en que, en el uso de la marca, implica que detras de ese producto o servicio ofrecido
por un empresario, hay una garantia sobre la composicion o la forma de proteccion
del producto™.

D) En cuarto lugar, dependiendo de los productos o servicios que van a ser
distinguidos por la marca, es posible diferenciar entre_marcas de fabrica,
comercio 0 servicio.

Las mas antiguas son las de fabrica, surgidas en la revolucion industrial del siglo
XIX. En este caso, lo mas destacable es que en un mismo producto puede aparecer
una pluralidad de marcas que indican las sucesivas etapas que ha ido pasando el
producto en su elaboracion, como, por ejemplo, llevar la marca de quien ha

19 Considerando 9 del Reglamento UE 2015/2424 de 16 de diciembre de 2015.
1 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. “Marcas y otros signos...” op, cit.
12 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. “Marcas y otros signos...” op, cit.
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produlgido el producto, de quien lo distribuye y del establecimiento que realiza la
venta .

E) En quinto lugar, en funcion del grado de conocimiento de la marca, se distingue
entre marcas renombradas, marcas notorias (suprimidas tras la reforma de 2018)
y marcas ordinarias.

Las marcas renombradas son aquellas cuya difusion se extiende al mercado en
general. Tradicionalmente, se ha definido a la marca renombrada aquella que, por su
volumen de ventas, duracion, intensidad o alcance geografico de su uso, valoracién
0 prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente
conocidos por el sector pertinente del publico al que se destinan los productos,
servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial®*.

Con la ultima reforma de la Ley de Marcas, a través del RDL 23/2018, que
transpone la Directiva UE 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16
de diciembre de 2015, se suprime la diferenciacion entre marca notoria y
renombrada, dejando Unicamente el concepto de marca o nombre comercial
renombrado.

2.2.3. Marcas mixtas o combinadas.

Por Gltimo, las marcas mixtas o combinadas constituyen un tipo de marca
atendiendo al signo que es registrado como marca, pero, a su vez, es posible que
sean principales o derivadas, renombradas u ordinarias, marcas de fabrica, comercio

o servicio, individuales o colectivas.

Las marcas mixtas permiten la proteccién del conjunto de logotipo junto a una
denominacion. Un ejemplo de marca mixta seria el siguiente:

o
DRI-FIT

COTTON
TEE

3.  EL USO EFECTIVO DE LA MARCA EN LA FASE DE
REGISTRO.

3 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. “Marcas y otros signos...” op, cit.

% |LP ABOGADOS. https://www.ilpabogados.com/las-marcas-notorias/ (Ult. Consulta) el 25-11-19.
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3.1. Nacimiento registral de la marca y exigencia de la prueba de uso.

Las marcas constituyen una de las instituciones mas relevantes de la Propiedad
Industrial, junto con las patentes, los modelos de utilidad y el disefio industrial.

Estos derechos de exclusiva son los derechos de propiedad industrial, que comprende el
derecho de patente, modelo de utilidad y marcas.

El disefio industrial trata de proteger las creaciones tri o bidimensionales que dotan de
un valor estético al producto. Por su parte, la marca trata de proteger el signo a traves
del cual el empresario va a ofrecer sus productos o servicios en el mercado, con la
intencion de diferenciarlos de otros similares o idénticos.

Estos tres derechos de exclusiva suponen una restriccion al libre mercado, otorgando a
su titular un derecho de exclusiva, pero también reinen una serie de cargas para su
titular.

El derecho de exclusiva viene regulado en el articulo 34.1 y 34.2 LM. La finalidad
primordial de este derecho es el uso en exclusiva de ese derecho por parte del titular,
impidiendo a terceros que puedan utilizarlo sin su consentimiento™.

El derecho de marca es adquirido por el registro y, a través de la ley se le otorgan plenos
efectos a su titular. Asi pues, se le otorga el derecho a la indemnizacidn, previsto en el
articulo 38 LM.

Respecto a la solicitud de la marca, la prioridad de la marca se determinara por la fecha
de presentacion de la solicitud, ya sea ante la EUIPO o ante la OEPM.

También es posible realizar negocios juridicos con la marca, como la licencia de marca,
regulada en el articulo 48 LM; o la transmision de la marca, regulada en el articulo 47
LM.

El ejercicio de tales derechos debe basarse siempre en el principio de buena fe. Por ello,
sera castigado el ejercicio de los derechos de manera aparente.

El articulo 34.1 LM, antes de la reforma operada con el Real Decreto Ley 23/2018
reconocia que el “el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a
utilizarla en el trafico economico”.

La ley por su parte reconocia el derecho positivo de uso de la marca por parte de su
titular, tal y como se puede apreciar en el articulo 39 LM. Esta facultad de goce, uso y
disfrute e65 similar al ofrecido respecto los derechos reales, consistente en el ius utendi et
fruendi *°.

Sin embargo, esta dimensidn positiva y negativa que configuraban el articulo 34 LM ha
sido derogada de manera expresa con la reforma de la Ley 17/2001 a través del RDL

> LOBATO GARCIA-MIJAN, M.L. “El derecho positivo de uso de marcas y disefios”. La Ley
mercantil, N°2, Seccion Propiedad Intelectual e Industrial. Wolters Kluwer, 2014.
*| OBATO GARCIA-MIJAN, M.L. “El derecho positivo de uso de marcas y disefios” ... op, cit.
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23/2018, motivadas todas ellas por las nuevas disposiciones de la Directiva 2015/2436,
algunas de las cuales han supuesto importantes cambios en el ordenamiento de la UE",
al establecer que “el registro de una marca conferira a su titular un derecho exclusivo
sobre la misma”.

A nivel europeo, la EUIPO, en virtud del articulo 41 RMUE, realizara el examen
de los requisitos de la presentacion de la solicitud, que se basaria en examinar si la
solicitud cumple con los requisitos para que se le otorgue una fecha de presentacion con
arreglo al articulo 32; si cumple con las condiciones y requisitos exigidos en el articulo
31.3 del Reglamento; y si se han abonado las pasas en el plazo establecido.

Por su parte, el articulo 42 RMUE habla del examen relativo a los motivos de
denegacion absolutos, estableciendo que, si en virtud del articulo 7, el registro de la
marca no fuera procedente para la totalidad o parte de los productos o servicios para los
cuales se solicita la marca de la UE, la solicitud se desestimara para los productos o
servicios afectados, siguiendo en el apartado segundo que no se podrd desestimar la
solicitud sin que previamente al solicitante se le haya dado posibilidad de retirar o
modificar la solicitud o presentar sus observaciones.

Por ello, la Oficina notificard al solicitante los motivos por los cuales se deniega el
registro, y establecerd un plazo para retirar o modificar la solicitud y/o presentar
observaciones; en caso contrario, la Oficina denegara el registro en su totalidad o en
parte.

A nivel nacional, la OEPM, en virtud del articulo 16 LM regula el examen
formal de la solicitud de registro. Este examen se realiza de oficio por la Administracion
competente, sin participacion de terceros interesados, a diferencia de lo que ocurre con
el examen de fondo, o en el examen de prohibiciones absolutas y relativas del registro,
que abordaremos més adelante.

La finalidad de este examen es comprobar si la solicitud presentada cumple con todos
los requisitos formales establecidos en la Ley y en el Reglamento de ejecucion y, en
caso de no ser asi, permitir al solicitante que en los plazos establecidos pueda subsanar
los defectos que se hayan advertido.

El érgano competente para realizar dicho examen es cualquiera de los mencionados en
el articulo 11 LM, que hemos analizado anteriormente.

La oficina realizara un examen de admisibilidad, de formalidades y de legitimacion.

Si del examen, el 6rgano competente advirtiera de alguna irregularidad o defecto, se
notificara al solicitante para concederle un plazo, para la subsanacion o la formulacién

Y ESTEVE SANZ, M. “Principales aspectos de la reforma del sistema marcario espafiol como
consecuencia de la transposicion de la Directiva UE 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximacion de los Estados miembros en materia de marcas”, La
Ley Mercantil, n°55, Seccién competencia y distribucidn/doctrina, Wolters Kluwer, 2019.
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de las alegaciones que estime pertinentes, en base a lo establecido en el articulo 16.2
LM.

3.2. Alegacion de la falta de uso de la marca anterior para enervar la
oposicion.

3.2.1. Oposicion en el ambito europeo.

En el articulo 46 del Reglamento UE 2017/1001 establece que por el motivo de
que procede denegar el registro con arreglo al articulo 8, se podra presentar oposicion al
registro de la marca, en un plazo de tres meses desde la publicacion de la solicitud de la
marca de la Union:

- En los casos del articulo 8, apartados 1 y 5, los titulares de las marcas
anteriores contempladas en el articulo 8, apartado2, asi como los
licenciatarios facultados por los titulares de esas marcas;

- En los casos del articulo8, apartado 3, los titulares de las marcas
contempladas en dicho apartado;

- En los casos del articulo 8, apartado 4, los titulares de las marcas o de los
signos anteriores contemplados en dicho apartado, asi como las personas
autorizadas, en virtud del derecho nacional aplicable, a ejercer tales
derechos.

- En los casos del articulo 8, apartado 6, las personas autorizadas en virtud de
la legislacion de la Union o del Derecho nacional aplicable a ejercer tales
derechos.

3.2.2. Oposicién en el ambito nacional.

En este sentido, una de las novedades mas relevantes de la reforma de la Ley
17/2001, en virtud del RDL 23/2018, es la posibilidad por parte del solicitante de una
marca objeto de oposicion, de exigir que el oponente presente prueba acreditando el uso
de la marca anterior, en el caso de que lleve registrada mas de 5 afios, a falta de lo cual
la oposicion se desestimara®®.

Para poder realizar una oposicion, es necesario reunir una serie de requisitos™®:

Requisitos subjetivos.

8 ESTEVE SANZ, M. “Principales aspectos de la reforma del sistema marcario espafiol como
consecuencia de la transposicion de la Directiva UE 2015/2436...” op, cit.

¥ BARBERO CHECA, J.L. “Oposiciones y observaciones de terceros”. Comentarios a la Ley de
Marcas. Thomson Reuters, 2004.
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Organo competente. Debe ser la OEPM, en cuanto que le corresponde a la
misma ordenar la publicacion de la solicitud en el BOPI. Este tramite de
oposicion no es facultativo, puesto que la OEPM siempre debera publicar la
solicitud de la marca, constituyendo esta publicacion un tramite esencial del
procedimiento de registro de marcas.

Personas legitimadas. Antes de la reforma de 2018, el articulo 19.1 LM
prevé que podra oponerse al registro de una marca, una vez publicada,
cualquier persona que se considere perjudicada. Por lo tanto, por legitimada
se entiende aquella persona titular de alguno de los derechos contemplados
en los articulos 6, 7, 8, 9 y 10 LM, en cuanto alguno de esos derechos de que
sean titulares pueda resultar afectado por el registro de la marca.

También, podran oponerse aquellos quienes vean afectados sus intereses
legitimos, como, por ejemplo, los solicitantes prioritarios de alguno de los
derechos contemplados en el parrafo anterior.

Tras la reforma operada con el RDL 23/2018, se establece una regulacion
detallada de la legitimacion para formular oposiciones a las solicitudes de
registro de marcas basadas en derechos anteriores. Mientras que la Ley
anterior establecia que estaba legitimada ‘“cualquier persona que se
considerara perjudicada”, con la nueva regulacion, las personas legitimadas
son las siguientes®:

o En caso de una oposicion basada en motivos absolutos de registro,
cualquier persona fisica o juridica que se considere perjudicada.

o En caso de oposicion basada en marcas o nombres comerciales
anteriores, los titulares de éstos, asi como los licenciatarios facultados
por el titular de las marcas anteriores.

o En caso de oposicion basada en otros derechos anteriores (articulo
9.1 LM), estaran legitimados los titulares de derechos o personas
facultadas para ejercerlos.

o En caso de oposicién contra la solicitud de una marca presentada por
el agente o representante del titular de dicha marca (articulo 10.1
LM), el titular de ésta.

Requisitos objetivos.

El articulo 19.1 LM fija claramente cuéles son los motivos o causas en los que se

puede basar la oposicion a una solicitud de marca. Conforme a este apartado, el
oponente legitimado podréa invocar cualquiera de las prohibiciones previstas en el Titulo
I1 LM, es decir, la oposicion podra basarse en cualquiera de las prohibiciones absolutas
o relativas de los articulos 5 a 10 LM.

Los efectos que produce la formulacion de la oposicion son, en primer lugar, la apertura
de un procedimiento contradictorio entre las partes, con suspension de la tramitacion y

20 ESTEVE SANZ, M. “Principales aspectos de la reforma del sistema marcario espafiol como
consecuencia de la transposicion de la Directiva UE 2015/2436...” op, cit.
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audiencia del solicitante y, finalmente, con la obligacién de pronunciamiento sobre la
cuestion por la OEPM.

En segundo lugar, es que en el momento en el que la OEPM recibe una oposicion,
cuando ésta se basa en una prohibicion relativa, la OEPM tiene la facultad de
examinarla y, en su caso, denegar la solicitud de la marca por esa prohibicién relativa.

En caso de una oposicion lo mas importante que debe realizar el Tribunal es realizar una

serie de anéalisis comparativo entre las marcas enfrentadas, esto es entre la marca
anterior y la marca solicitada.

3.2.3. Exigencia de la prueba de uso efectivo de la marca anterior para enervar la
oposicion al registro de la marca posterior.

A) Novedades en la reforma de 2018.

Otra de las novedades introducidas con la reforma de 2018 es la posibilidad de
solicitar prueba de uso de la marca anterior en los procedimientos de oposicion ante la
Oficina.

Antes de la reforma, y a diferencia de los procedimientos realizados ante la EUIPO, el
solicitante de la marca no se encontraba legitimado para solciitar que el oponente
aportara prueba de que la marca anterior habia sido usada de un modo efectivo en el
mercado durante los cinco afios anteriores a la fecha de solicitud o prioridad de la marca
solicitada.

De este modo, el solicitante interesado en discutir la marca de la marca anterior se veia
en la obligacion de ejercitar una accion independiente de caducidad (ante la EUIPO, si
era una marca de la UE; o ante el Juzgado Mercantil, cuando era una marca o nombre
comercial espariol).

Sin embargo, tal y como se establece en la Disposicion Final Séptima, se establece la
entrada en vigor del articulo 21.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, en la
redaccion dada por el Real Decreto-Ley, lo haran el dia en que, conforme lo previsto en
el apartado 7 de dicho articulo, entre en vigor el desarrollo parlamentario de los
mismos, y el apartado 2 de las Disposicion Adicional Primera de la LM, en la redaccion
dada por el presente Real Decreto-Ley, lo hara el dia 14 de enero de 2023.

B) Criterios de valoracién en la oposicion.

El concepto de semejanza es clave en este caso, y hay que analizar tanto los signos
comparados como los productos o servicios distinguidos. La semejanza de los signos
puede ser fonética, grafica o conceptual.
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CURTO POLO, M.?! entiende que para valorar la semejanza entre signos hay que
atender a una impresion de conjunto y, por otro lado, hay que poner de manifiesto la
importancia del grado de conocimiento de la marca y de su consecuente capacidad
distintiva como criterio para tener en cuenta en la valoracion de la semejanza entre los
signos.

Para ello, habra que determinar el grado de semejanza a través de los criterios graficos,
fonéticos y conceptuales.

El segundo requisito exigido por la ley es analizar la similitud entre los productos y
servicios ofrecidos por ambas marcas.

En el caso de las marcas ordinarias, a diferencia de lo que ocurre con las marcas
notorias y renombradas, debe quedar reducida a los limites establecidos por el principio
de la especialidad. ElI fundamento de esta proteccion es la de garantizar la funcion
distintiva de la marca respecto al origen empresarial de los productos o servicios
distinguidos por ella.

En este caso es imprescindible tener en cuenta el principio de especialidad. Este criterio
tiene en cuenta, por un lado, la evaluacion del consumidor medio, y, en segundo lugar,
el riesgo de confusion.

- En relacion con el criterio del consumidor, este es vital porque la evitacion
de un riesgo de confusion entre dos marcas se considera dirigida
principalmente a la defensa del consumidor. Teniendo esto en cuenta, ha de
juzgarse en relacion con un tipo determinado de consumidor. La jurisprudencia
ha terminado por determinar que se tiene en cuenta a un consumidor medio y
no especializado.

- En _relacién _con el riesgo de confusion, este es un criterio clasico que se
maneja para afrontar el juicio de semejanza entre marcas, basado en la
compatibilidad in abstracto de los signos enfrentados, prescindiendo de las
circunstancias de que para el publico consumidor las parcas enfrentadas sean
confundibles, y el juicio realizado se basa en un examen puramente registral y
abstracto de anterioridades registradles.

En este sentido, CURTO POLO, M?# entiende que el riesgo de confusion
constituye un concepto esencial en el derecho de marca, ya que en torno a él
gira el ambito de proteccion conferido al titular de la marca, tanto en el plano
de las prohibiciones relativas de registro, como del contenido del derecho sobre
la marca.

Ateniéndonos a la jurisprudencia de nuestros Tribunales, hay que destacar que
durante los Ultimos afios se ha ido imponiendo una tendencia a limitar el
ambito de proteccion de las marcas, y paralelamente, su operatividad en
materia de prohibiciones relativas de registro, a la existencia de una posibilidad
de confusion respecto del origen empresarial determinada por la semejanza

2l CURTO POLO, M. “Comentarios a la Ley de Marcas”. Thomson Aranzadi.
2 CURTO POLO, M. “Comentarios a la Ley de Marcas... op, cit.
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entre los signos y la similitud entre los productos o servicios con ellos
distinguidos.

Comparacion fonética.

La doctrina y jurisprudencia han intentado perfilar este criterio. Se compara el nimero
de vocales, su posicién en la palabra, consonantes. De todo ello se pueden extraer
algunas directrices que conforman este criterio:

- Ordenacion de vocales.
- Identidad de la silaba tonica.
- Pronunciacion en términos extranjeros.

En segundo lugar, hay que excluir los elementos genéricos de la comparacion. Respecto
a qué se entiende por término genérico, la STS de 18 de abril de 2007 en relacion al
registro de la marca “Tu mueble”, el Tribunal considera que el término mueble, tras ser
genérico por cuanto que se trata del producto que pretende amparar la marca, tratdndose
de una palabra inapropiable, y por tanto, se trata de un signo habitual para designar el
producto e, incluso, una indicacion que sirve en el comercio para designar la especie.

En el caso de marcas gréaficas o mixtas, el criterio de comparacion debe abarcar una
vision de conjunto de elementos denominativos y graficos de las marcas.

Aunque la regla general prevalece los elementos denominativos frente a los graficos,
ésta decae cuando el elemento gréfico es muy caracteristico, como por ejemplo como
podemos ver en la SAP de Vizcaya de 1 de julio de 1999, en la que no se admite una
marca que utilizaba las barras de manera similar a la marca ADIDAS, con una
denominacion muy distinta.

En la STS de 15 de abril de 1996, el Tribunal establece que “el elemento denominativo
de una marca mixta no puede separarse del grafico cuando el distintivo gréfico incluye
como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominacion, constituyendo la
marca mixta (...) ‘‘Un_conjunto que se proyecta a la distincién de un producto en el
mercado respecto de los similares”, por mas que se deba dar prevalencia al elemento
denominativo”.

- El criterio_del consumidor_medio para determinar_la _compatibilidad de
marcas. El consumidor medio de productos o servicios que distinguen las
marcas comparables debe ser el punto de referencia para enjuiciar el riesgo
de confusion.

- Criterios de comparacién fonética de marcas. Para que exista una similitud
en este sentido, es necesaria la transposicion de elementos integrantes de las
marcas comparadas, la identidad de la silaba tdnica, el factor topico,
ordenacion de las vocales, pronunciacion, significado de términos
extranjeros...

- Parecido conceptual de las marcas enfrentadas. Todo titular de un derecho
inscrito cuando su marca evoque un concepto denominativo o grafico y no
sea puramente arbitrario o de fantasia tendra que estar mas en guardia
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respecto las posibles solicitudes de marcas que entren en conflicto con la
suya, copiandole la idea o concepto evocado.

- Afadir un elemento a una marca prioritaria ajena no evita la confusion. A
través de la jurisprudencia se viene admitiendo que el mero hecho de afiadir
un elemento a la marca ajena no evita la confusion, y, por lo tanto, la marca
posterior no sera admisible?®.

Comparacion conceptual.

Dos signos idénticos o conceptualmente son similares cuando se percibe que
representan la misma idea o una analoga. El contenido semantico de una marca es lo
que significa, lo que evoca, o cuando se trata de una imagen o forma, lo que representa.
En este contexto, las expresiones contenido semantico y concepto se usan
indistintamente.

Si la marca esta formada por varios elementos, es necesario definir el concepto de cada
uno de ellos. No obstante, si la marca es una expresion significativa, lo que importa es
el significado de la expresion en su conjunto y no el de cada una de las palabras por
separado.

No es necesario definir todos los conceptos, solo importan aquellos que puede conocer
el publico destinatario definido por el territorio de referencia. Por regla general, los
productos o servicios de los que se trate, la comparacion conceptual puede concentrase
en este significado, pero, en todo caso, lo importante es la forma en que el publico
destinatario percibe el término. No debe imponerse o construirse artificialmente un
vinculo entre los productos y servicios, por una parte, y lo que el signo significa, evoca
0 representa, por otra parte.

En primer lugar, hay que determinar si los signos presentan un concepto de acuerdo con
los principios.

Si ambos signos tienen un concepto, puede dar lugar a cuatro resultados posibles:

- Si se refieren a un mismo concepto, son conceptualmente idénticos.

- Si los signos se refieren a un concepto similar, son conceptualmente
similares.

- Si ambos signos tienen un significado y se refieren a conceptos diferentes, no
son similares desde el punto de vista conceptual.

- Los signos diferentes, no son similares desde el punto de vista conceptual.

C) Prueba de uso efectivo de la marca anterior exigida por el solicitante de la marca
posterior para enervar la oposicion.

2 STS del 8-07-1996 (NEO LADY con LADY), STS del 24-07-1997 (PIER TRES con PIHER)
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Como analizaré en profundidad més adelante, el articulo 39 LM establece una
obligacion de uso de la marca, quedando sometida, en caso contrario, a los limites y las
sanciones previstas en la Ley 17/2001, de Marcas.

Por su parte, el articulo 57 LM, a la hora de alegar la caducidad por falta de uso de la
marca, se establece que “en la solicitud o demanda reconvencional de caducidad por falta de
uso de la marca corresponderd al titular de esta demostrar que ha sido usada con arreglo al
articulo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso.

No podré declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiracion del
periodo de cinco afios a que se refiere el articulo 39 y la presentacion de la solicitud o
demanda reconvencional de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la
marca; no obstante, el comienzo o la reanudacion del uso en un plazo de tres meses anterior a
la presentacion de la solicitud o demanda reconvencional de caducidad, plazo que empezard a
correr en fecha no anterior a la de expiracion del periodo ininterrumpido de cinco arios de no
utilizacion, no se tomard en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudacion del uso se
hubieran producido después de haber conocido el titular que la solicitud o demanda
reconvencional de caducidad podria ser presentada”.

En el articulo 58 LM, relativo a la solicitud de nulidad o caducidad de la marca,
establece se “podrdn presentar ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas una solicitud
de nulidad o caducidad del registro de la marca:

a) En los casos previstos en los articulo 51 y 54.1. a), b), y c), cualquier persona fisica
o juridica, asi como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes,
productores, prestadores de servicios o comerciantes y las asociaciones de
consumidores y usuarios, legalmente constituidas e inscritas conforme a la legislacion
estatal o autonomica que les resulte de aplicacion, que se consideren perjudicados y
tengan capacidad procesal.

b) En los casos previstos en el articulo 52, las personas contempladas en las letras b) a
e) del articulo 19, apartado 1.

2. La solicitud debera formularse mediante escrito motivado y debidamente documentado, y
solo se tendra por presentada una vez que se haya pagado la tasa correspondiente.

3. Podra dirigirse una solicitud de caducidad o de nulidad contra la totalidad o una parte de
los productos o servicios para los que esté registrada la marca impugnada.

4. Podra presentarse una solicitud de nulidad sobre la base de uno o mas derechos anteriores
siempre que pertenezcan todos al mismo titular .

El articulo 59, relativo al examen de la solicitud de nulidad y caducidad, una vez
“recibida la solicitud de nulidad o caducidad, la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas dara
traslado de esta al titular de la marca impugnada para que, en el plazo que reglamentariamente
se determine, presente sus alegaciones y pruebas. En el curso del examen de la solicitud de
nulidad o caducidad, la Oficina podra requerir a las partes, cuantas veces considere necesario,
para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, contesten a las alegaciones o
pruebas presentadas por la otra parte.

A instancia del titular de la marca impugnada, el titular de la marca anterior que sea parte en

el procedimiento de nulidad, aportara prueba de que, en el curso de los cinco afios anteriores a
la solicitud de nulidad, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, tal como establece
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el articulo 39, para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y en los que se
basa la solicitud de nulidad, o de que han existido causas justificativas para la falta de uso, a
condicion de que el procedimiento de registro de la marca anterior haya finalizado al menos
cinco anos antes de la fecha de presentacion de la solicitud de nulidad.

Si en la fecha de presentacion de la solicitud o en la fecha de prioridad de la marca impugnada,
hubiera expirado el plazo de cinco anios durante el cual la marca anterior debia haber sido
objeto de un uso efectivo conforme a lo previsto en el articulo 39, el titular de la marca
anterior, ademads de la prueba exigida en virtud del apartado 2 del presente articulo, aportara
la prueba de que, en el curso de los cinco arios anteriores a la fecha de presentacion de la
solicitud o a la fecha de prioridad de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de
un uso efectivo, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso .

En caso de que de que durante los 5 afios hubiera existido un uso efectivo de la marca
anterior, o hubiera una causa justificativa de falta de uso de la marca, la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas dara traslado de la peticion al titular de la marca anterior
para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente la correspondiente
prueba de uso conforme a lo previsto en los apartados 2 y 3.

La Oficina asi mismo dara traslado al titular de la marca impugnada de la prueba
presentada para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, presente sus
alegaciones.

A falta de prueba, la solicitud de nulidad basada en una marca anterior se desestimara;
no obstante, en caso de que la marca anterior se hubiera utilizado conforme a lo
dispuesto en el articulo 39 LM, solamente para una parte de los productos o servicios
para los que fue registrada, se considerara registrada unicamente para dicha clase de
productos o servicios para los que efectivamente la marca fue usada.

4. EL USO EFECTIVO DE LA MARCA: CARGA DEL TITULAR
Y CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE USO.
4.1. Obligacidon de uso efectivo de la marca.

Una vez la marca es registrada, tanto la normativa europea, como la nacional,
exigen una obligacion de uso de la marca.

El articulo 18 RMUE establece que “si, en un plazo de cinco aiios a partir del registro, la
marca de la Union no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Union por el titular para los
productos o los servicios para los cuales esté registrada, 0 si tal uso hubiere sido suspendido
durante un plazo ininterrumpido de cinco arios, la marca de la Union quedara sometida a las
sanciones sefialadas en el presente Reglamento salvo que existan causas justificativas para su
falta de uso ™.

Por su parte, el articulo 39 LM establece la obligacion de uso de la marca, que establece
que:

1. Si en el plazo de cinco afios 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 afos, la marca
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quedara sometida a los limites y las sanciones previstos en el articulo 21,
apartados 3y 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.

2. La fecha de cinco afios a que se refiere el apartado anterior, se iniciara a
partir del dia que el registro de la marca sea firme. Esta fecha se anotaréa en el
Registro de Marcas.

3. Seran igualmente considerados como uso a efectos de lo dispuesto en el
apartado 1:

a) el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que
no alteren el caracter distintivo de la marca en la forma bajo la
cual esta haya sido registrada, con independencia de si la marca
esta o no registrada asimismo a nombre del titular en la forma en
que se use.

b) poner la marca en los productos o en su presentacion con fines
exclusivamente de exportacion.

4. El uso de la marca con consentimiento del titular se considerara hecho por el
titular.

5. Se reconoceréan 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.

4.2. Caracteristicas del uso efectivo de la marca y prueba del uso en el

ambito europeo.

La Directiva UE 2015/2436 de 16 de diciembre de 2015, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas, en el
Considerando 32, establece que una marca registrada debe protegerse solo si realmente
se utiliza, de modo que una marca registrada anterior no debe conceder a su titular el
derecho a oponerse a una marca posterior, o a obtener su nulidad, si aquel no ha hecho
uso efectivo de su marca. Asimismo, los Estados miembros deben establecer que una
marca no pueda invocarse validamente en procedimientos de violacién de marca
cuando, a consecuencia de una excepcion, dicha marca pueda ser objeto de una
declaracion de caducidad, o, si la invocacion es frente a un derecho posterior, cuando,
en el momento de adquisicion de este, la marca podria haber sido objeto de una
declaracion de caducidad.

Por su parte, el articulo 16, establece que si en un plazo de cinco afios contados a partir
de la fecha en que haya concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido
objeto de un uso efectivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, para
los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido
suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco afios, la marca quedara sometida a
los limites y las sanciones previstos en el articulo 17, el articulo 19, apartado 1, el
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articulo 44, apartados 1 y 2, y el articulo 46, apartados 3 y 4, salvo que existan causas
justificativas para su falta de uso.

El articulo 19, en su apartado primero establece que podra ser declarada la caducidad de
una marca si, dentro de un periodo ininterrumpido de cinco afios, no ha sido objeto, en
el Estado miembro de que se trate, de un uso efectivo para los productos o servicios
para los que este registrada, y si no existen causas que justifiquen la falta de uso.

Por su parte, el apartado segundo del articulo 19 establece que nadie podra invocar la
caducidad de una marca si, en el intervalo entre la expiracion del periodo sefialado y la
presentacion de la solicitud de caducidad, se ha iniciado o reanudado un uso efectivo de
la marca.

La Oficina, a través del articulo 42 RMUE, exige una prueba del uso efectivo de la
marca anterior. El uso efectivo de una marca no puede probarse mediante
probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y
objetivos que acrediten una utilizacién efectiva y suficiente de la marca en el mercado
de que se trate.

La Oficina no puede determinar de oficio el uso efectivo de las marcas anteriores,
incluso en el caso de marcas notoriamente conocidas, aungue, no obstante, la Oficina no
exige necesariamente un umbral elevado para la prueba del uso efectivo. No es posible
indicar de una manera abstracta qué umbral cuantitativo ha de considerarse para
determinar si el uso tiene o0 no un caracter efectivo, y, por ende, no puede existir el
objetivo de la norma de “minimo” para establecer a priori el nivel de uso necesario para
que sea efectivo. La norma general es que, cuando responde a una verdadera
justificacion comercial, un uso, incluso minimo, de la marca puede bastar para
determinar la existencia del caracter efectivo, dependiendo de los productos y servicios,
y el mercado de referencia.

Basta con que la prueba de uso demuestre que el titular de la marca ha intentado
seriamente adquirir o mantener una posicion comercial en el mercado de que se trate y
que no haya usado la marca Unicamente con la intencion de conservar los derechos
inherentes a la misma. En caso de productos de elevado precio, unas ventas escasas ya
son suficiente para determinar un uso “no simbdlico de la misma”; sin embargo, incluso
una cantidad muy modesta puede bastar en determinadas ocasiones, pero es necesario
alegar una prueba de uso exhaustiva.

En virtud del articulo 22.3 RMUE, las indicaciones y pruebas consistiran en
indicaciones sobre la naturaleza, lugar, tiempo, alcance del uso de la marca del
oponente respecto a productos y servicios para los que esté registrada.

Estos requisitos son acumulativos, lo cual significa que el oponente esta obligado no
solo a indicar, sino a probar cada uno de ellos. No obstante, la suficiencia de las
indicaciones y de la prueba sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso han de
apreciarse a la luz de la totalidad de las pruebas presentadas.

La Oficina lo valorara en el marco de una apreciacion global. Deben tenerse en cuenta

todas las circunstancias del asunto especifico y todas las pruebas presentadas han de
apreciarse conjuntamente con las otras. En definitiva, aunque determinados elementos

26



de prueba puedan ser insuficientes por si solos para acreditar el uso de la marca anterior,
pueden contribuir a acreditar el uso conjuntamente con otra documentacion e
informacion.

Las pruebas de uso también pueden ser de naturaleza indirecta o circunstancial, como la
prueba relativa a la cuota poseida por la marca en el mercado de referencia, la
importacion de los productos en cuestion, el suministro de materias primas necesarias 0
de los envases del titular de la marca.

Es necesario tomar en consideracion la clase especifica de productos y servicios al
apreciar el valor probatorio de las pruebas presentadas. Por ejemplo, puede ser habitual
en el sector del mercado de que se trata que las muestras de los productos y servicios no
vayan provistas de indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza de uso. En
este caso, no es oportuno ignorar tales pruebas del uso si las indicaciones a este respecto
pueden hallarse en las otras pruebas presentadas.

Las pruebas presentadas sin indicacion de la fecha de uso podran, en el contexto de una
apreciacion global, ser pertinentes, y tenerse en cuenta conjuntamente con otras pruebas
que tienen una fecha indicada. En este caso si resulta habitual en un determinado sector
del mercado de que se trata que las muestras de los productos y servicios no lleven
indicaciones relativas al tiempo.

La EUIPO tendra en cuenta:

A) La naturaleza de uso.

Tal y como establecen los articulos 15 y 42.2 RMUE, se exige la prueba de uso
efectivo para los productos y servicios en relacion con los cuales esté registrada la
marca y en los que se base la oposicion. Asi pues, el oponente tendra que demostrar que
la marca ha sido utilizada como marca en el mercado.

Las directrices de la EUIPO, en lo relativo al uso de la marca®*, establece los siguientes
requisitos para entender que existe un uso efectivo de ésta:

- No debe efectuarse con caracter simbolico.

- Debe tratarse de un uso acorde con la funcion esencial de la marca, que
consiste en garantizar al consumidor o usuario final de la identidad del
origen del producto o servicio, permitiéndole distinguir sin confusion posible
el mismo de otros que tienen otra procedencia.

- El uso efectivo de la marca supone el uso de esta en el mercado de los
productos o servicios protegidos por la marca y no solo en la empresa de que
se trate.

24 EUIPO. Directrices sobre marcas. Uso de la marca.
https://quidelines.euipo.europa.eu/1004924/915146/directrices-sobre-marcas/seccion-6-prueba-del-uso
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- El uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se
comercialicen o cuya comercializacion, preparada por la empresa para captar
clientela, en particular, mediante camparias publicitarias, sea inminente.

- En la apreciacion del carécter efectivo del uso de la marca, se debe tomar en
consideracién todos los hechos y circunstancias apropiados para determinar
la realidad de su explotacion comercial, en particular, los usos que se
consideran justificados en el sector econdmico de que se trate para mantener
0 crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o servicios
amparados por la marca.

- Laapreciacion de circunstancias del caso de autos puede, por tanto, justificar
que se tenga en cuenta la naturaleza del producto o servicio en cuestion, las
caracteristicas del mercado; y la magnitud o frecuencia del uso de la marca.

- Por lo tanto, no es necesario que el uso de la marca sea siempre importante
desde el punto de vista cuantitativo, para calificarse de efectivo, ya que tal
calificacion depende de las caracteristicas del producto o servicio afectado en
el mercado correspondiente.

La Oficina, en el articulo 42 RMUE, exige una prueba del uso efectivo de la marca
anterior. El uso efectivo de una marca no puede probarse mediante probabilidades o
presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten
una utilizacion efectiva y suficiente de la marca en el mercado de que se trate.

La Oficina no puede determinar de oficio el uso efectivo de las marcas anteriores,
incluso en el caso de marcas notoriamente conocidas, pero, no obstante, la Oficina no
exige necesariamente un umbral elevado para la prueba del uso efectivo. No es posible
indicar de una manera abstracta qué umbral cuantitativo ha de considerarse para
determinar si el uso tiene o0 no un caracter efectivo, y, por ende, no puede existir el
objetivo de la norma de “minimo” para establecer a priori el nivel de uso necesario para
que sea efectivo. La norma general es que, cuando responde a una verdadera
justificacion comercial, un uso, incluso minimo, de la marca puede bastar para
determinar la existencia del caracter efectivo, dependiendo de los productos y servicios,
y el mercado de referencia.

Por lo tanto, basta con que la prueba de uso demuestre que el titular de la marca ha
intentado seriamente adquirir o mantener una posicién comercial en el mercado de que
se trate y que no haya usado la marca Unicamente con la intencion de conservar los
derechos inherentes a la misma. En caso de productos caros, unas ventas escasas ya son
suficiente para determinar un uso “no simbdlico de la misma”; sin embargo, incluso una
cantidad muy modesta puede bastar en determinadas ocasiones, pero es necesario alegar
una prueba de uso exhaustiva.

La STGUE de 16 de junio de 2015, considerara que una marca es objeto de un uso
efectivo cuando, "en consonancia con su funcién esencial, que consiste en garantizar la
identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza
con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose los
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usos de caracter simbolico cuyo Unico objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos

por esa marca®". Esto exige que la marca sea utilizada publicamente y hacia el exterior.

La apreciacion del caracter efectivo del uso de la marca “debe basarse en la totalidad de
los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotacion
comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector econémico
de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los
servicios protegidos por lamarca, la naturaleza de esos productos o servicios, las
caracteristicas del mercado y la magnitud y frecuencia del uso de la marca®”.

La prueba de uso debe acreditar un vinculo claro entre el uso de la marca y los
productos y servicios pertinentes, pero no es necesario fijar la marca sobre los propios
productos, ya que una representacion de la marca en el embalaje, catalogos, material
publicitario o las facturas relacionadas con los productos y servicios en cuestion
constituye una prueba directa de que la marca ha sido objeto de un uso efectivo.

El uso efectivo como marca exige que no sea a efectos puramente ilustrativos o
meramente proporcionales de los productos o servicios, y, en consonancia con su
funcién esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos y
servicios para los que haya sido registrada.

No son adecuadas para apoyar el uso efectivo de marca:

o Marca de certificacion. El titular de una marca de certificacion es el
certificador, que ejerce el control legitimo sobre el uso de la marca de
certificacion, y no el usuario, productor o proveedor autorizado de los
productos o servicios certificados. Las marcas de certificacion
pueden usarse conjuntamente con la marca del fabricante de los
productos certificados o del proveedor de los servicios certificados.
La funcion fundamental de una marca de certificacion es distinta de
la funcion fundamental de una marca individual: mientras que esta
ultima sirve ante todo para identificar el origen de los productos y
servicios, la primera se utiliza para certificar que los productos o
servicios cumplen determinadas normas establecidas y poseen
caracteristicas particulares. Por ello, el uso como marca de
certificacion no constituye un uso como marca individual.

o Indicaciones geograficas protegidas 0 denominaciones de origen
protegidas. La funcion esencial de las IGP y DOP es indicar que los
productos proceden de una region o localidad determinadas, a
diferencia de la funcion principal de las marcas, que es indicar el
origen comercial. Cuando una IGP o DOP ha sido registrada como
una marca individual (y no, por ejemplo, como una marca colectiva),
el oponente tiene que presentar prueba de uso como marca individual.
La prueba de uso como IGP o DOP (por ejemplo, declaraciones
generales de Consejos Reguladores) no pueden servir para demostrar
el uso como marca individual.

% Apartado 45.
2 Apartado 46.
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Sin embargo, pueden ser adecuadas para apoyar el uso efectivo de la marca registrada,
puesto que el uso de un signo puede servir para méas de una finalidad al mismo tiempo.

Por ende, los siguientes usos pueden constituir el uso del signo como marca, aunque es
necesario evaluar de forma individual para qué finalidades se usa el signo:

La denominacion social, siempre que los propios productos o servicios
pertinentes sean identificados y ofrecidos en el mercado con este signo.

Nombre comercial o de empresa. La finalidad de una denominacién social
es identificar una sociedad, mientras que la finalidad de un nombre comercial
o de un rétulo de establecimiento es identificar una sociedad o designar un
establecimiento. Por tanto, donde el uso de una denominacion social, de un
nombre comercial o de un rétulo de establecimiento esta limitado a
identificar a una sociedad o a designar a un establecimiento mercantil, tal uso
no puede considerarse que existe «para productos o servicios»

Se puede considerar el uso del nombre comercial como uso para productos
cuando una parte coloca el signo constitutivo de su denominacion social, su
nombre comercial o rotulo de establecimiento en los productos o, incluso a
falta de colocacion del signo, dicha parte utiliza el citado signo de manera
que establezca un vinculo entre la denominacion social, el nombre comercial
y los productos o servicios.

Por lo tanto, cuando cumpla con estos requisitos si es posible el hecho de que
una denominacion social de una empresa se use como marca para designar
productos o servicios.

Sin embargo, no basta con el mero uso del nombre de la empresa en el
membrete de las facturas sin una referencia clara a productos o servicios
especificos.

El uso de un signo como nombre de dominio o parte de un nombre de
demonio, en primer lugar, identifica al sitio web como tal. Pero, dependiendo
de las circunstancias, dicho uso puede constituir también un uso como marca
registrada.

Uso publico en el trafico econdmico. El uso debe ser externo y manifiesto
para los consumidores reales o potenciales de los productos o servicios. El
uso en el &mbito privado o limitado al interior de una empresa o grupo de
empresas no constituye un uso efectivo.

La marca debe ser utilizada publicamente y con relevancia exterior, en el
contexto de una actividad comercial para abrir en el mercado un hueco a los
productos y servicios que representa. El término relevancia exterior no
implica necesariamente un uso destinado a los consumidores finales, ya que
la prueba correspondiente puede proceder de un intermediario, cuya
actividad consiste en identificar compradores profesionales, como empresas
de distribucion.
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El uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se
comercializan o cuya comercializacion es inminente. La mera preparacion
para el uso de la marca, como la impresion de etiquetas o elaboracién de
recipientes, es un uso interior, y, por lo tanto, no es un uso en el trafico
economico a estos efectos.

- Uso en relacién con los productos. Las marcas se han utilizado
tradicionalmente sobre los productos o sus embalajes. No obstante,
demostrar el uso sobre los productos o sus envases no es el Unico modo de
demostrar el uso relativo a los productos.

Por ejemplo, en el caso de que el oponente venda los productos
exclusivamente por catadlogo o a través de Internet, puede darse el caso de
que la marca no siempre figure también sobre el embalaje o sobre los propios
productos. En general, en tales casos, el uso en las paginas webs en las que
se presentan los productos se considerara suficiente, siempre que sea de otro
modo efectivo en términos de tiempo, lugar, alcance y naturaleza. Asunto T-
30/09 Peerstorm.

Entre las pruebas aportadas para demostrar el uso efectivo de la marca en
cuestion pueden incluirse catdlogos [...] cabe sefialar que, ademas de las
prendas de ropa designadas por las distintas marcas, se ofrecen a la venta en
dicho catdlogo mas de ochenta prendas distintas con la marca Peerstorm. Se
trata de chaquetas para hombres y mujeres, jerséis, pantalones, camisetas,
zapatos, calcetines, sombreros 'y guantes cuyas caracteristicas
correspondientes se describen brevemente. La marca anterior figura, con
caracteres estilizados, junto a cada articulo. En ese catdlogo se indican los
precios de los articulos en GBP y la referencia de cada articulo (apartados 38
y 39).

Sin embargo, la situacion es distinta cuando la marca se utiliza en un
catdlogo, anuncios, bolsas o facturas para designar al minorista de los
productos y no de los propios servicios. Asunto T-183/08 Schuhpark. E1 TG
considero6 que el uso del signo «Schuhpark» para calzado en anuncios, bolsos
y facturas no identificaba el origen de los zapatos (que llevaban su propia
marca o0 no llevaban ninguna marca) sino la denominacion social o el nombre
comercial del comerciante minorista de zapatos. Esto fue considerado
insuficiente para establecer un vinculo entre el signo «Schuhpark» y los
zapatos. Dicho de otro modo, «Schuhpark» bien puede ser una marca para la
venta al 2por menor de zapatos, pero no se utilizo6 como marca para
productos®’.

- Uso en relacion con los servicios. Las marcas no podran utilizarse
directamente sobre los servicios. En consecuencia, el uso de las marcas
registradas de servicios se llevard a cabo en documentos mercantiles,

27 Apartados 31y 32 del Asunto T-183/08 Schuhpark.
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publicidad o cualquier otro modo directo o indirecto relacionado con los
servicios.

- Uso en publicidad. Las marcas cumplen su funcion de indicador de origen
comercial de los productos y servicios y de simbolos de buena fe de su titular
no solo cuando se usan efectivamente sobre los productos y servicios o en
relacion con ellos, sino también cuando se utilizan en publicidad. De hecho,
la funcion publicitaria o de comunicacion al mercado de las marcas es una de
las mas importantes.

En consecuencia, el uso de la marca en publicidad sera considerado un uso efectivo
cuando el volumen de la publicidad sea suficiente para constituir un uso efectivo de la
marca, y que pueda establecerse una relacion entre la marca y los productos o servicios
para los cuales ha sido registrada.

En los casos en los que la publicidad se realiza de forma simultanea a la
comercializacion de los productos y servicios, y existen pruebas tanto de ambas
actividades, la primera abogara a favor del caracter efectivo de uso.

La publicidad previa a la comercializacion real de los productos y servicios, siempre

que tenga por objeto crear un mercado para los mismos, se considerara generalmente un
uso efectivo.

B) El lugar de uso.

Dentro del territorio nacional, las marcas han de utilizarse en el territorio en el
que gozan proteccion. Como el Tribunal estim6 en el Asunto C-149/11 del 19 de
diciembre de 2012, Leno Merken que “la extension territorial del uso es solo uno de los
factores, entre otros, que deben ser tenidos en cuenta para determinar si el uso es
efectivo o no”, haciendo hincapié que el uso de la marca en los territorios de fuera de la
UE no puede tenerse en cuenta.

En vista de la globalizacion del comercio, una indicacion del domicilio social del titular
de la marca puede considerase una indicacion insuficiente de que el uso ha tenido lugar
en ese pais en particular. Si bien el articulo 15.1 b) RMUE establece que la fijacién de
la marca sobre los productos o sobre su presentacién en la UE solo con fines de
exportacion tiene la consideracion de uso de la marca, la merca indicacion de la sede del
oponente por si sola no constituye una prueba de tales actos. Por otro lado, el hecho de
que los clientes que tienen su sede fuera del territorio de referencia estan incluidos en
las listas de los documentos que demuestran el uso de la marca anterior, no es, en si
mismo, suficiente para concluir que dichos servicios puedan prestarse, de hecho, en el
territorio de referencia en beneficio de las empresas ubicadas en dichos territorios.

- Enel caso de las marcas de la Unidn Europea, estas han de utilizarse en la
“Union”, seglin lo establecido en el articulo 15.1 y 42.2 RMUE.

Como el Tribunal indicé en la sentencia Lenko Merken, es imposible

determinar “a priori” de un modo abstracto qué ambito territorial debe
aplicarse para dilucidar si el uso de dicha marca tiene o no el caracter
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efectivo”®. Debe tenerse en cuenta el conjunto de hechos y circunstancias
pertinentes, tales como, entre otros, las caracteristicas del mercado de
referencia, la naturaleza de los productos o de los servicios amparados por la
marca, el &mbito territorial del uso y su extension cuantitativa, asi como su
frecuencia y regularidad®.

La Oficina debe determinar caso a caso si pueden combinarse las diversas
indicaciones y pruebas a efectos de evaluar el caracter efectivo del uso, cuya
dimension geogréfica es solo uno de los aspectos que deben considerarse.

En cualquier caso, es necesario subrayar que se deben aplicar los criterios o
normas europeas relativas al uso efectivo, es decir, el articulo 15 RMUE, y
no normas o practicas nacionales aplicadas a las marcas de la Union
Europea.

Desde la sentencia Leno Merken, el articulo 15.1 debe interpretarse en el
sentido que las fronteras territoriales de los Estados miembros no deben ser
tenidas en cuenta al evaluar si una marca de la Unién Europea ha tenido un

“uso efectivo” en la Union™’.

En este caso, en vista del carécter unitario de la marca de la Union Europea,
el enfoque adecuado no es el que toma en consideracion las fronteras
politicas, sino las de los mercados. Uno de los fines perseguidos por el
sistema de marcas de la Unién Europea es el hecho de estar abierto a todo
tipo de empresas. Por tanto, el tamafio de la empresa no es un factor
relevante a la hora de establecer un uso especifico.

- En el caso de una marca nacional, en el caso de que la marca anterior sea
una marca nacional con efecto en uno de los Estados miembros de la UE, la
marca debe haber sido objeto de un uso efectivo en el Estado miembro en el
que esté protegida, segun lo establecido en el articulo 42.3 RMUE. El uso en
una parte del estado miembro se considerard suficiente, siempre que sea
efectivo.

En el Asunto C-416/04 P, Vitafruit, el Tribunal entendi6 que El uso se
considerd suficiente, aun cuando la marca espafiola anterior no estaba
presente en una parte sustancial del territorio espafiol, dado que las pruebas
hacian referencia a la venta de productos de consumo corrientes (zumos
concentrados de frutas) a un solo cliente en Espafia (apartados 60, 66 y 76).

Si la marca anterior es una marca internacional o una marca del Benelux, la
marca debe haber sido objeto de un uso efectivo en el territorio de los paises
correspondientes del registro internacional o del Benelux.

- En el caso del uso de la marca con fines de importacién y de
exportacion, tenor del articulo 15.1 RMUE, la fijacion de la marca de la UE

%8 Apartado 55 Asunto C-149/11
2 Apartado 58 Asunto C-149/11
%0 Apartado 44 Asunto C-149/11
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sobre los productos o sobre su presentacion en la UE solo con fines de
exportacion también tiene la consideracion de uso a efectos del articulo 15.1
RMUE.

La marca debe utilizarse y figurar en los productos o embalaje, en el
mercado de referencia, es decir, la zona geografica en la que esta registrada.
Las pruebas que solo hacen referencia a la importacién® de las mercancias
en la zona de referencia podran ser suficiente, en funcion de las
circunstancias del caso, como prueba en este &mbito.

El Tribunal ha considerado que un transito, consistente en transportar
mercancias legalmente fabricadas en un Estado miembro, no implica en
modo alguno la comercializacion de las mercancias de que se trata, y por lo
tanto, no hay posibilidad de que atente contra el objeto especifico del
derecho de marca®. Por lo tanto, el mero transito a través de un Estado
miembro no constituye un uso de marca®.

C) El periodo de uso.

Si son oposiciones presentadas el 23 de marzo de 2016 o posteriores, el periodo
real en el que se debe demostrar el uso se calcula de manera retroactiva a partir de la
fecha de presentacion, o, si la solicitud de la marca de la UE impugnada tiene fecha de
prioridad, desde la fecha de prioridad de la marca impugnada. Por ejemplo, si la
solicitud de la marca se hubiera presentado el 15 de junio de 2016 o si esta fecha fuera
la fecha de prioridad de la solicitud de la marca impugnada, la parte oponente tendra
que acreditar el uso efectivo de su marca en el periodo comprendido entre el 15 de junio
de 2011 y 14 de junio de 2016.

Si la marca impugnada es un registro internacional que designa a la UE, el periodo
efectivo durante el que se debera demostrar el uso podréa calcularse simplemente
contando hacia atras desde la fecha de registro (INID 891), desde la fecha de prioridad
(INID 300), o, segun el caso, desde la fecha de la designacion posterior de la Union
(INID 891).

Las pruebas que se refieren al uso realizado fuera del periodo no son relevantes, salvo
que demuestren indirectamente de forma concluyente el uso efectivo de la marca
también durante el periodo de referencia. El Tribunal afirm6 en este contexto que las
circunstancias posteriores a la fecha relevante pueden permitir confirmar o apreciar
mejor el alcance de uso de la marca durante el periodo relevante y las intenciones reales
del titular de este®.

En el caso de que la marca no haya sido objeto de un uso efectivo durante mas de 5 afios
antes de la fecha de presentacion o de prioridad de la solicitud de la marca impugnada,

31 En este sentido, a destacar la Sentencia de 09/07/2010 T-430/08, Grain Millers.
%2 \/gase la Sentencia de 09/11/2006 C-281/05, Diesel.

%3 \/gase la Sentencia de 09/12/2015 T-354/14, ZUMEX/JUMEX.

3 v/éase el Auto de 27/01/2004 C-259/02, Laboratoire de la mer.
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el hecho de que pueda mantenerse la buena fe o el conocimiento de la marca en el
mercado o entre los clientes no la “salva”.

El uso no debe haberse producido necesariamente durante todo el periodo de 5 afios,
sino mas bien dentro de él. Las disposiciones relativas al requisito del uso no obligan a
un uso continuado, segun entiende el Tribunal en la Sentencia de 16 de diciembre de
2008 T-86/07, Deitech.

Si la oposicion se presenta antes del 23 de marzo de 2016, el periodo de 5 afios
se calculaba de forma retroactiva desde la fecha de publicacion de la solicitud de la
marca impugnada. En este caso, la fecha equivalente era la del inicio de la fecha de
oposicion, que, en virtud del articulo 152.1 RMUE, son seis meses después de la fecha
de publicacion del registro internacional o designacidn posterior.

Si el registro internacional impugnado o la designacion posterior de la Union se publico
el 15 de junio de 2009, la parte oponente deberd demostrar el uso efectivo de la marca
entre el 15 de diciembre de 2004 y el 14 de diciembre de 2009.

Las marcas denominativas se consideran utilizadas tal como han sido registradas con
independencia de los caracteres tipogréficos, el uso de mayudscula/minasculas, o el
color. No seria correcto analizar este tipo de uso desde la perspectiva de si el caracter
distintivo se ha visto alterado. Sin embargo, caracteres tipograficos muy especiales,
podrian dar lugar a una conclusion distinta.

Cambiar el tamafio de letras, o la combinacion entre mayusculas y minusculas es
habitual en el caso de marcas denominativas. Asi pues, tal uso se considera un uso de la
marca registrada.

Las marcas denominativas se registran en blanco y negro, pero es habitual usarlas en
color, y tal uso no constituye una variacién, sino un uso de la marca registrada.

4.3. Caracteristicas del uso efectivo de la marca y prueba del uso en el
ambito nacional.

4.3.1. Preliminar.

En el articulo 34.5 LM se reconoce “al titular de esa marca registrada también
tendra derecho a impedir que, en el trafico econdmico, terceros introduzcan productos
en Espafia, sin que sean despachados a libre practica, cuando se trate de productos,
incluido su embalaje, que provengan de terceros paises y que lleven sin autorizacion
una marca idéntica a la marca registrada para esos productos, o que no pueda
distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca”.
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Esta modificacion, en opinién de ESTEVE SANZ®, supone un cambio importante
respecto de lo que hasta ahora el TJUE habia declarado en lo relativo a la posibilidad de
invocar un derecho de marca frente a la introduccién en la UE de mercancias
falsificadas provenientes de Estados terceros, ya que, en la Sentencia Philips/Nokia de 1
de diciembre de 2011, el Tribunal resolvié entendiendo que:

- Las mercancias provenientes de un tercer Estado y que son una imitacion de
un producto amparado por un derecho de marca en la UE no vulnera dicho
derecho por el mero hecho de que se hayan introducido en el territorio
aduanero de la UE bajo un régimen suspensivo.

- No obstante, si se pudiera vulnerar estas mercancias estos derechos si se
acredita que las mercancias estan destinadas a una comercializacién dentro
de la UE.

Sin embargo, la actual Directiva 2015/2436 y, por consiguiente, el articulo 34.5 LM,
permite el derecho a oponerse respecto a la mera introduccién en la UE o Espafia de
mercancias provenientes de cualquier régimen aduanero, aunque las mismas no sean
comercializadas en la UE, sin necesidad de probar su destino final en dicho territorio; v,
en segundo lugar, solo cedera este derecho en el caso de que el declarante o titular de
los productos acredite que el destino final es un pais en el que el titular de la marca
registrada no tiene derecho a prohibir la comercializacion de los productos®®.

La importancia de la obligacion del uso de la marca es proporcional al principio que se
adopte respecto al nacimiento del derecho sobre la marca. En el registro se consagra de
manera inequivoca el principio de la inscripcién del signo en el Registro, estableciendo
la obligacion legal de usar la marca, constituyendo ello un mecanismo esencial para
aproximar el contenido del registro al mercado®’.

Esta exigencia, tanto a nivel nacional como europeo, deriva del hecho que solo a través
del uso efectivo y real de la marca sobre los productos y servicios registrados permite
que ésta cumpla su funcién y la marca se consolide en el mercado. Tal y como dice
CASADO CERVINO®, si la marca se usa en el mercado, ésta se consolidara y, por
ende, conservara su titular el derecho de exclusiva sobre la misma; sin embargo, si la
marca no es usada durante un tiempo de manera real y efectiva, o ese uso se realiza de
manera interrumpida en el tiempo, el signo no se consolidard en el mercado, dejando
abierta la puerta a una posible ineficacia del derecho de exclusiva.

El articulo 59.2 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de
transposicion de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes
combinados y servicios de viaje vinculados, modificando el articulo 21.3 de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre de marcas, estableciendo que, “a instancia del solicitante, el

% ESTEVE SANZ, M. “Principales aspectos de la reforma del sistema marcario espafiol como
consecuencia de la transposicion de la Directiva UE 2015/2436...” op, cit.

% ESTEVE SANZ, M. “Principales aspectos de la reforma del sistema marcario espafiol como
consecuencia de la transposicion de la Directiva UE 2015/2436...” op, cit.

8" CASADO CERVINO, A. “El uso obligatorio de la marca”. Actualidad Civil, N°37, Seccién Doctrina,
La Ley, 2003.

% CASADO CERVINO, A. “El uso obligatorio de la marca” ... op, cit.

36



titular de la marca anterior que hubiera formulado oposicion aportara 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 afios, conforme a lo previsto en el articulo 39. A falta de dicha
prueba, se desestimara la oposicién™.

El articulo 39 LM, tras la reforma operada en 2018, establece que “Si en el plazo de cinco
afios 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 afios,
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”.

4.3.2. Requisitos del uso.

En opinién de CASADO CERVINO®, los requisitos que exigidos por parte de
ley son:

A) Requisitos subjetivos.

La marca puede ser usada de manera directa por su titular o a través de un
tercero bajo su consentimiento. El TS en la Sentencia de 15 de diciembre de 1986 exige
que el uso sea relevante.

Lo habitual es que la marca sea usada por su titular, sin embargo, es posible que la
marca sea colectiva o de garantia, y sea usada por varios titulares conjuntamente; o
puede darse el caso que la use un tercero bajo autorizacion del titular.

En relacion con las marcas colectivas o de garantia, la exigencia de uso de éstas “se
entendera cumplida por el uso que cualquier persona facultada haga conforme el
articulo 39 LM,

En relacion con uso de la marca por un tercero autorizado, el contrato de licencia
supone una limitacion del derecho de exclusiva otorgado al titular con el registro de la
marca, ya que una vez otorgada la licencia, habra que tener en cuenta si el uso por el
tercero autorizado es suficiente como para satisfacer la carga de uso de la marca. Para
ello se entiende que, si satisface las cargas legales y satisface el requisito del control, el
licenciante conservara la titularidad del signo. Si esto es asi, supondra para el titular de
la marca un beneficio por el uso realizado por el licenciatario, puesto que todo lo
realizado durante el contrato de licencia por parte del licenciatario repercutird
favorablemente al licenciante una vez finalice el contrato®’.

% CASADO CERVINO, A. “El uso obligatorio de la marca” ... op, cit.
““LALEY 1635/2001.
* CASADO CERVINO, A. “El uso obligatorio de la marca” ... op, cit.
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B) Requisitos temporales.

La marca quedara incursa en un riesgo de caducidad por falta de uso si la marca
no se usa durante un periodo de 5 afios, a computar a partir de la fecha de la publicacién
de su concesion o a partir del momento en que la marca deje de usarse de manera
permanente. La caducidad puede, producirse, por ende, tanto en el caso en que la marca
no se haya usado nunca, como también en el caso que, iniciado el uso, el mismo se
suspende durante al menos 5 afos, exigiéndose para ello un periodo de tiempo
ininterrumpido, ya que el inicio de uso efectivo de la marca pondra fin al computo del
plazo.

C) Requisito de uso real.

El uso del signo debe ser efectivo y real. Con este requisito, el legislador expresa
Su negativa a un uso meramente aparente como motivo suficiente para cumplir con la
obligacion legal impuesta, puesto que se exige que el uso sea efectivo, relevante y no
una mera apariencia*.

Uno de los problemas que se plantearan es determinar cuando una marca esta siendo
usada de manera real y efectiva y cuando su uso se debera considerar irrelevante.

Para ello, los Tribunales tendrén en cuenta que la finalidad de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas, trata con mayor preocupacion la coincidencia entre la realidad
del mercado y la realidad registral, ademéas de tener en cuenta las sentencias a nivel
europeo al respecto de este tema.

D) Requisito territorial.

La marca deberé ser usada en el territorio espafiol. Sin embargo, en el caso del
uso de la marca con fines de exportacion, tendra la consideracién de uso relevante,
evitando, por ende, la caducidad de la marca.

La STS de 23 de junio de 2006, respecto al uso efectivo de la marca, entiende
que "...Para que exista un uso efectivo y real, relevante, de la marca, ésta ha de manifestarse
publicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida, y cumplir asi la funcion
para la cual se reconoci6 al titular del derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir la
exigencia legal una utilizacion aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su
derecho formal mediante un uso esporadico del signo distintivo, debiendo tenerse en cuenta,
para determinar si existe 0 no ese uso efectivo y real, la clase de productos o servicios
amparados por la marca y las circunstancias concurrentes en el caso concreto, y
explicitamente excluye "las actuaciones aisladas que no entrafian, por tanto, un uso continuado
de la marca" (' S. 22 de enero de 2.000 ); y, por Gltimo la S. de 3 de noviembre de 2.000 alude a
la presencia en el mercado de los productos que ampara la marca.

*2 CASADO CERVINO, A. “El uso obligatorio de la marca” ... op, cit.
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Dentro de la Jurisprudencia del TICE debe resaltarse la Sentencia de 11 de marzo de 2.003 en
la que se declara que el art. 12.1 de la Directiva "debe interpretarse en el sentido de que una
marca es objeto de un "uso efectivo” cuando, en consonancia con su funcién esencial, que
consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya
sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y
servicios, excluyéndose usos de caracter simbdlico cuyo Unico objeto sea el mantenimiento de
los derechos conferidos por la marca.

La apreciacién del caracter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los
hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotacion comercial de
ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector econdémico de que se
trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios
protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las caracteristicas del
mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca...**".

En definitiva, para que exista un uso efectivo, real y relevante de la marca, ésta ha de
manifestarse publicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedido el
registro de la marca; a este efecto, la STS de 24 de junio de 2002, establece la
procedencia de la caducidad parcial de la marca cuando no ha sido usada para los
servicios para los que fue registrada, admitiendo el actual articulo 60 de la Ley de
Marcas la caducidad parcial®.

Cuando se invoca la caducidad, el titular de la marca afectada por tal situacion es quien
soporta la carga de la prueba del uso real o efectivo, durante los Gltimos cinco afios,
conforme a lo dispuesto en el articulo 58 LM. Asi, debe demostrar que ha sido usada
con arreglo al articulo 39 de la citada ley; también es posible alegar causas justificativas
de la falta de uso™.

El uso obligatorio de la marca registrada, en la que se basa la caducidad, tiene como una
de sus finalidades erradicar el registro de las marcas que no estan siendo usadas y que
suponen un serio obstaculo para el acceso registral de nuevas marcas que los
empresarios necesitan para su actuacién en el mercado.

En virtud del articulo 39 LM, el titular de la marca debe justificar el uso realizado de la
marca registrada a su favor, publica y externamente, excluyendo los usos meramente
internos, econdmicamente irrelevantes y sin repercusion en el mercado, tal y como
podemos extraer de la STS de 23 de junio de 2006.

Dentro de la jurisprudencia del TJCE, la Sentencia de 11 de marzo de 2003, entiende
que “la apreciacion del caracter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de
los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de explotacion comercial
de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector econémico del que se
trate, para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o servicios
protegidos por la marca, la naturaleza de éstos, las caracteristicas del mercado, la magnitud y
la frecuencia de uso de la marca.

** Fundamento Juridico Tercero.

* PINAZO TOBES, E. “Nulidad y caducidad de la marca por falta de uso. Incidencia en su
exteriorizacion publicitaria”. Marca y publicidad comercial. Un enfoque interdisciplinar, La Ley, 2009
** PINAZO TOBES, E. “Nulidad y caducidad de la marca por falta de uso...” op, cit.
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La circunstancia de que el uso de la marca no tenga relacion con los productos recientemente
ofertados en el mercado, sino con productos ya comercializados, no priva a dicho uso de su
caracter efectivo, si su titular utiliza efectivamente la misma marca para piezas de recambio
que forman parte de la composicion o la estructura de esos productos o para productos o
servicios que tengan una relacion directa con los productos ya comercializados y cuyo objeto
consista en satisfacer las necesidades de la clientela de éstos”.

Uno de los problemas que se plantea entre la normativa europea y la espafiola es que la
primera utiliza un solo adjetivo para calificar el uso (normal; serio genuino; efectivo),
mientras que el articulo 39 LM utiliza dos adjetivos (real y efectivo), dando lugar a dos
interpretaciones doctrinales, ya que para un sector de la doctrina se trata de dos
conceptos distintos, de modo que el término “efectivo” es una exigencia mayor al uso
de la marca, mientras que para otra parte de la doctrina es una mera diferencia formal; y
respecto al término “real” no se puede afiadir una cualidad al uso que no estuviera ya
comprendida en “efectivo”™.

La STS de 23 de junio de 2006 sigue la primera orientacién con una consecuencia
transcendente, ya que considera que “dicha conducta encarna el uso real de la marca, pero no
conlleva la necesaria efectividad, sino que, al ser aislada, carece de la persistencia precisa para
disfrutar de este otro requisito, lo que concluyen en la ausencia de uno de los requisitos
necesarios para enervar la accion de caducidad intentada, que debe, por ello, prosperar”.

La apreciacion del caracter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de
los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotacion
comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector
economico del que se trate, para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los
productos o servicios protegidos por la marca, teniendo en cuenta la naturaleza de éstos,
las caracteristicas del mercado, su magnitud o frecuencia de uso de la marca®’.

4.4. Apreciacion del uso de la marca en forma distinta a la registrada.

4.4.1. Apreciacion por los Tribunales Europeos.

El articulo 18.1 a) RMUE establece que el uso de la marca de la Unién Europea
en una forma distinta de la forma bajo la cual se halle registrada tendra la consideracion
de uso de la marca siempre que los elementos que difieran no alteren el carécter
distintivo de la marca, y con independencia de si la marca en la forma que utiliza
también esta registrada a nombre del titular.

El Tribunal General menciond asimismo que no es necesaria una conformidad estricta
entre la forma del signo tal y como se utiliza y la forma tal y como fue registrado. No
obstante, la diferencia debe darse en elementos insignificantes y los signos tal y como se
utilizan y tal y como fueron registrados deben ser globalmente equivalentes®.

* PINAZO TOBES, E. “Nulidad y caducidad de la marca por falta de uso...” op, cit.
* PINAZO TOBES, E. “Nulidad y caducidad de la marca por falta de uso...” op, cit.
“8 \/éase la Sentencia de 23/02/2005 T-194/03, Bainbridge, Apartado 50.

40



Para decidir si el signo se utiliza tal y el signo tal y como fue registrado son globalmente
equivalentes, lo primero es establecer cuéles son los elementos insignificantes. El
Tribunal General ha desarrollado los criterios necesarios para realizar esta
diferenciacion en varias sentencias.

- Primero hay que determinar cuéles son los elementos distintivos y dominantes del
signo registrado, y luego verificar si también estan presentes en el signo tal y como
se utiliza.

El Tribunal General entendi6 que “la apreciacion del cardcter distintivo y
dominante de uno o varios componentes de una marca compuesta debe basarse en
las caracteristicas intrinsecas de cada uno de esos componentes y en la posicion
relativa de los diferentes componentes en la configuracion de dicha marca™”.

Por lo que, respecto a las adiciones, el tribunal establece que pueden utilizarse
simultdneamente varios signos sin alterar el cardcter distintivo del signo
registrado™, y si el elemento afiadido no es distintivo, es débil o no dominante, no
altera el caracter distintivo de la marca registrada®'.

Respecto a las omisiones, si ese elemento omitido ocupa una posicién secundaria y
no distintiva, su omision no altera el caracter distintivo de la marca®.

En la préactica de la Oficina, se apreciara si el uso de la marca constituye una variacién
admisible o inadmisible de su forma registrada.

Por lo que, en primer lugar, debe aclarase lo que ha de considerarse el caracter distintivo
de la marca en la forma en que esta se halla registrada; y, en segundo lugar, debe
examinarse si la marca tal y como se utiliza altera ese caracter distintivo. Todas estas
cuestiones se responderan de forma individualizada.

Existe una interdependencia entre la fuerza del caracter distintivo de la marca y el
efecto de las alteraciones. Los cambios afectan en menor medida a las marcas dotadas
de un caracter distintivo fuerte que a las que poseen un caracter distintivo débil, por lo
que la alteracion de elementos de la marca que afecten al caracter distintivo afecte mas a
las marcas que poseen un caracter distintivo débil.

Cuando una marca esté compuesta por diversos elementos de los que solo uno o algunos
son distintivos y han tomado apta para el registro a la marca en su conjunto, una
modificacion de dicho elemento o su omision o sustitucion por otro elemento implicara
por regla general una alteracion del caracter distintivo.

Para determinar si deberia admitirse el uso de una variacion de la marca o si se altera el
caracter distintivo procede tener en cuenta las practicas al uso en el ramo empresarial o
comercial de que se trate, asi como el pabico de referencia.

“® Apartado 50 de la Sentencia de 24/11/2005 T-135/04, Online Bus.

%0 \/éase la Sentencia de 08/12/2005 T-29/04, Cristal Castellblanch, Apartado 34.
5! Apartado 36 y ss. de la Sentencia de 10/06/2010 T-482/08, Atlas Transport.

%2 \/éase Apartado 37 de la Sentencia T-135/04, op, cit.
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Siguiendo

las Directrices de la EUIPO podemos esclarecer los limites de la

admisibilidad o no de una modificacion de la marca registrada.

Respecto a las adiciones®®, pueden utilizarse simultdneamente varios signos sin

alterar el caracter distintivo del signo registrado, y, si el elemento afiadido no es

distintivo,
registrada.

es débil o no dominante, no altera el caracter distintivo de la marca

Uso simultdneo de varios signos o marcas. Es bastante comun en algunos
sectores que los productos o servicios ofrecidos no lleven solo su marca
individual, sino también la marca de la empresa o del grupo de productos. En
tales supuestos, la marca registrada no es utilizada en una forma distinta, sino
que las dos marcas independientes son utilizadas validamente de forma
simultanea.

No existe ningun precepto legal en el sistema de marca de la UE que obligue
a la parte oponente a aportar pruebas solo de la marca anterior cuando se
exige el uso efectivo en el sentido del articulo 42 RMUE.

Es posible el uso de dos 0 mas marcas juntas de forma autbnoma, con o sin
la denominacion social, sin alterar el caracter distintivo de la marca
registrada anterior>*.

Es una préactica cada vez mas habitual representar las marcas independientes
con distintos tamafios y tipografias, asi que estas claras diferencias, que
enfatizan la marca de la casa, indican que las dos marcas diferentes se usan
conjunta pero no auténomamente”.

El Tribunal ha confirmado que el requisito de uso efectivo de una marca
registrada puede cumplirse cuando la marca se utiliza como parte de otra
marca compuesta, o cuando se utiliza conjuntamente con otra marca y la
propia combinacién de ambas marcas esta ademas registrada como marca™.
De forma similar, el Tribunal ha aclarado que el uso puede ser efectivo
cuando una marca figurativa se utiliza conjuntamente con una marca de la
UE denominativa superpuesta en ella, y la propia combinaciéon de las dos
marcas esta ademds registrada como marca de la UE, siempre que las
diferencias entre la forma en que la marca se utiliza y aquella con la cual ha
sido registrada no alteren el caracter distintivo de la marca tal como fue
registrada””’.

53 EUIPO. Directrices sobre marcas. Uso de la marca en formas distintas de la registrada. Adiciones.
https://quidelines.euipo.europa.eu/1004924/918197/directrices-sobre-marcas/2-7-3-1-adiciones.

> Apartado 43 de la Sentencia T-463/12.
% En este sentido, véase la resolucién de 07/08/2014 R-1880/2013, HEATHPRESSO/PRESSO, Apartado

42.

% Sentencia de 18/04/2015 C-12/12, SM JEANS/LEVI'S.
> Apartado 31 de la Sentencia de 18/07/2013 C-252/12, Spescsavers.
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Adiciones con un significado genérico o descriptivo. El uso de una marca
denominativa registrada realizado junto con una indicacion genérica del
producto o con un término descriptivo se considerard como uso de la marca
registrada. Las adiciones que son solo indicaciones o caracteristicas de los
productos y servicios, como la especie, calidad, cantidad, destino, valor,
origen geografica o época de produccion, por regla general no constituyen el
uso de una variante sino un uso de la propia marca.

Otras adiciones admisibles. La adicion de elementos insignificantes, como
signos de puntuacion, no altera el caracter distintivo de la marca; el uso de
las formas en singular o en plural o viceversa de palabras significativas, no
altera el caracter distintivo; la adicion del “tipo de empresa” también es
admisible.

No obstante, no serian inadmisibles aquellos casos en los que el elemento figurativo
tiene solo un papel menor, siendo puramente decorativo, no resulta afectado por el
caracter distintivo del signo tal y como fue registrado.

En relacion con las omisiones de elementos de una marca en la forma en que se

utiliza, debe tenerse cuidad para comprobar que el caracter distintivo de la marca no ha
sido alterado. Si este elemento omitido ocupa una posicién secundaria y no distintiva,
su omision no altera el caracter distintivo de la marca®.

Omisiones de elementos no dominantes. El TG consider6 que tanto la
forma registrada de la marca anterior como la forma utilizada incluian la
palabra «BUS» y el elemento figurativo de «tres triangulos entrelazadosy». La
presentacion de los elementos no es especialmente original ni poco habitual.
La variacion de estos elementos no afecta al caracter distintivo de la marca.
Por lo que a la omisiéon de «Betreuungsverbund fiir Unternehmer und
Selbstindige e.V.», este es «un elemento denominativo largo, escrito en
letras pequenas, que ocupa una posicion secundaria debajo del signo. Su
significado (asociacion de asistencia a empresarios y autbnomos, asociacion
declarada) se refiere a los servicios de que se trata. Por consiguiente, habida
cuenta del contenido descriptivo de este elemento y de su posicion accesoria
en la presentacion del signo, procede considerar que no tiene caracter
distintivo [...] De las anteriores consideraciones se desprende que la forma
utilizada de la marca anterior no reviste diferencias que puedan alterar el
caracter distintivo de esta» (apartados 34 y ss.) *°.

Omisiones de elementos genéricos o descriptivos. Cuando una marca
registrada incluye una indicacién genérica del producto o un término
descriptivo y dicho término se omite en la forma en que el signo se utiliza,
dicho uso se considerard como uso de la marca registrada.

%8 EUIPO. Directrices sobre marcas. Uso de la marca en formas distintas de la registrada. Omisiones.
https://quidelines.euipo.europa.eu/1004924/918199/directrices-sobre-marcas/2-7-3-2-omisiones.

> Sentencia T-135/04, op, cit.
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Las omisiones que son solo indicaciones o caracteristicas de los productos y
servicios, como la especie, calidad, cantidad, destino, valor, origen
geogréfico o la época de produccion, por regla general constituye el uso de
una variante admisible.

- Otras omisiones admisibles. La omision de preposiciones insignificantes no
altera el caracter distintivo de la marca. Hay casos en que el signo anterior
estd compuesto por uno o varios elementos denominativos distintivos, y por
uno o varios elementos figurativos, cuya percepcion por parte del pablico
pertinente es banal. En este caso, estos ultimos no se consideran distintivos y
su omision no cambia el caracter distintivo del signo. Por lo tanto, es
importante establecer qué elementos influyen en el caracter distintivo de la
marca y como seran percibidos por los consumidores.

La omision de la transliteracion de una palabra, por lo general, también se
considera una alteracion admisible.

No obstante, seran inadmisibles, una diferencia en palabras o incluso letras, puesto que
constituye una alteracion del caracter distintivo de la marca; en los casos en los que el
elemento figurativo es el elemento dominante y no simplemente decorativo o banal, la
omisién de este puede alterar el caracter distintivo.

Respecto a otras alteraciones, segun las Directrices de la EUIPO, cabe
distinguir®.

- Marcas denominativas. Se consideran utilizadas tal como han sido
registradas con independencia de los caracteres tipograficos, el uso de
mayuscula/mindsculas, o el color. No seria correcto analizar este tipo de uso
desde la perspectiva de si el caracter distintivo se ha visto alterado. Sin
embargo, caracteres tipograficos muy especiales, podrian dar lugar a una
conclusién distinta.

Cambiar el tamafio de letras, o la combinacién entre mayusculas y
minusculas es habitual en el caso de marcas denominativas. Asi pues, tal uso
se considera un uso de la marca registrada.

Las marcas denominativas se registran en blanco y negro, pero es habitual
usarlas en color, y tal uso no constituye una variacion, sino un uso de la
marca registrada.

- Marcas figurativas. La utilizacion de una marca meramente figurativa, sin
elementos denominativos, en una forma distinta a la que fue registrada si
constituye, por normal general, una alteracion inadmisible.

En el caso de marcas compuestas, los cambios de determinados elementos
figurativos normalmente no alteran el caracter distintivo de las marcas.

% EUIPO. Directrices sobre marcas. Uso de la marca en formas distintas de la registrada. Otras
alteraciones. https://quidelines.euipo.europa.eu/1004924/918201/directrices-sobre-marcas/2-7-3-3-otras-
alteraciones.
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También ocurre cuando los elementos dominantes permanecen inalterados.

Respecto al cambio de color, la cuestion primordial es si la marca tal y como
se usa altera el caracter distintivo de la marca registrada, es decir, si el uso de
colores en una marca registrada en blanco y negro o en escala de grises,
constituye una modificacion de la forma registrada. La oficina y varias
oficinas de marcas de la UE han acordado una practica comun en el marco de
la Red Europea de Marcas, Dibujos y Modelos, segun la cual un cambio
unicamente de color no altera el caracter distintivo de la marca, salvo que:

o Los elementos denominativos y figurativos coincidan y sean los
principales elementos distintivos.

o Se respete el contraste de tonalidades.

o El color o combinacion de colores no tenga caracter distintivo en si
mismo.

o El color no sea uno de los principales factores que contribuye al
caracter distintivo del signo.

Marcas tridimensionales. El uso de la marca en distintos tamafios suele
constituir un uso de la marca registrada. La adiciébn de un elemento
denominativo o figurativo a dicha marca por lo general tampoco altera el
caracter distintivo del signo.

Marcas de color. Cuando la marca esta formada por una combinacion de
colores, el registro debe indicar la proporcién de cada color y especificar
cdmo apareceran.

Las marcas de color han de utilizarse tal y como fueron registradas. Las
variaciones insignificantes en el tono y la intensidad del color no alteran el
caracter distintivo.

En el caso de que se haya registrado sin especificar las correspondientes
proporciones, el uso en proporciones diversas no afectard al caracter
distintivo, excepto cuando se reivindiquen unas proporciones especiales y
estas resulten sustancialmente alteradas en la variacion utilizada.

En caso de que se haya registrado un color o combinacion de colores, el uso
con una palabra distintiva o descriptiva no afectara al caracter distintivo.

Seran inadmisibles los casos en que la marca esté compuesta por diversos elementos de
los que uno o algunos son distintivos, y han tornado apta para el registro a la marca en
su conjunto, una modificacion de dicho elemento o su omision o sustitucion, implicara
por regla general una alteracién del caracter distintivo.

En la Sentencia del “Caso Equivalenza”, el TGUE entendid, respecto a la marca “Black
Label by Equivalenza” que se “a de observar que el signo solicitado estd constituido por
cuatro palabras, «black», «label», «by» y «equivalenza», mientras que el signo anterior sélo
consta de una, «labell». Asi pues, los signos en conflicto tienen en comin cinco de las veintitrés
letras que componen el signo solicitado. La primera palabra del signo solicitado que leera el
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publico es la palabra «black», que estd escrita en caracteres mas gruesos que la palabra
«label», sobre la que esté situada.

Si bien el elemento «black label» atraerd de modo particular la atencién del publico pertinente,
como sefial6 fundadamente la Sala de Recurso, el elemento «by equivalenza» no esta escrito en
caracteres de un tamafio tan reducido en comparacion con los del elemento «black label» que
haga que sea ignorado por el publico.

Por tanto, no se puede considerar que contribuya de forma marginal a conformar la impresion
de conjunto producida por los signos en conflicto y debe ser debidamente tenido en cuenta al
comparar los signos en el plano visual® ”.

Por otro lado, en la misma Sentencia, se dice que el término “by Equivalenza” es un
indicador del origen empresarial del producto y que asi lo entenderia el publico
pertinente®, por lo que es un elemento que se debe tener en cuenta a la hora de realizar
la comparacion conceptual de la marca.

En conclusion, lo que se puede extraer de esta sentencia es que ambos elementos son
igualmente significativos, puesto que la diferencia de tamafio entre el logotipo y el
elemento denominativo no es lo suficientemente grande como para que uno de los dos
sea considerado irrelevante y, en segundo lugar, el elemento denominativo es un
indicador del origen empresarial, por lo que debera ser tenido en cuenta a la hora de
realizar una comparacion en caso de un conflicto entre dos marcas.

Entendiéndolo asi, la omision de alguno de los elementos supondria una falta de uso
efectivo de la marca, dando lugar a la caducidad.

4.4.2. Apreciacion por los Tribunales espafioles.

El articulo 39.3 a) LM, contempla la posibilidad de la utilizacion de la marca en
una forma diferente a la que aparece registrada, a efectos de satisfacer la carga de uso de
la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de forma significativa el
caracter distintivo de la marca en la forma bajo la que se halla registrada.

Tal y como afirma AREAN LALIN, M.%, en el trafico se aprecia, con relativa
frecuencia, que las marcas experimentan cambios en su estructura o configuracion, bien
simplificando o haciendo méas complejo el signo distintivo, siendo lo habitual lo
primero, en especial en el caso de las marcas graficas y mixtas.

Las causas del cambio de forma de la marca son, en primer lugar, la evolucion social y
la alteracion de los métodos comerciales; en segundo lugar, los cambios operados en la
empresa titular y en los productos o servicios diferenciados por la marca; en tercer
lugar, la necesidad de ajustar la forma de la marca al as condiciones sociales y
econdmicas del mercado exterior; en cuarto lugar, un problema de configuracién inicial

61 Apartado 30 de la STGUE de 07/03/2018, Asunto T-6/17, Caso Equivalenza.

62 Apartado 44 de la STGUE de 07/03/2018, Asunto T-6/17, Caso Equivalenza.

% AREAN LALIN, M. “El cambio de forma de marca (con especial referencia al derecho
norteamericano”, Universidad de Santiago de Compostela, 1982.
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del signo y; en Gltimo lugar, el debilitamiento de la fuerza distintiva y atractiva de la
marca.

El cambio de marca contribuye a poner de manifiesto la funcion publicitaria que la
marca desempefia, no solo en el plano econémico, en especial, en el caso de marcas
sujetas a grandes camparias de marketing; sino también en la esfera juridica, a traves de
las cesiones de marca, marcas renombradas que gozan con una proteccion reforzada,
etc.

La publicidad de la marca supone, en primer lugar, un indicador de la procedencia
empresarial y la funcion indicadora de calidad y; en segundo lugar, la proteccion del
“goodwill” de la marca.

Si bien en el momento de escribir estas lineas, no existia un tratamiento adecuado sobre
este tema, ni a nivel legal ni jurisprudencial, AREAN LALIN® dio una serie de
pinceladas basadas en la jurisprudencia norteamericana, que resumiré sucintamente.

Siguiendo la jurisprudencia norteamericana, se puede ver que solo el titular de la marca
puede modificar su forma, pero no de manera absoluta e ilimitada. Por otro lado, se
impone la carga de uso obligatorio de la marca ya que, en caso contrario, produce su
caducidad. Por lo tanto, seran los Tribunales los encargados de determinar si el cambio
de forma ha alterado sustancialmente la naturaleza de la marca, determinando si tal
modificacion supone o no un cumplimiento de la carga de uso de la marca registrada. Si
el cambio de forma no altera sustancialmente la naturaleza de la marca, la moderna
version de ésta se beneficiara de los mismos derechos prioritarios adquiridos por virtud
del uso o registro de la version antigua de la marca.

En todo caso, se pone de relieve gque, en el cambio de forma de la marca, la cuestién
decisiva es determinar si el cambio de la marca altera o no sustancialmente la naturaleza
de la marca, cosa que se resolvera caso por caso, pero, no obstante, existen una serie de
pautas como punto de partida.

En primer lugar, para no alterar la naturaleza de la marca, ha de mantenerse la
continuidad de la “commercial impression” entre la version antigua y moderna, pero
esto no depende de la voluntad del titular, sino de la reaccion de los consumidores
interesados en los productos ofrecidos por la marca en cuestion.

El analisis de la marca se efectuara desde la triple Optica usada para el riesgo de
confusidn; aspecto fonético, grafico y conceptual.

En el caso de las marcas denominativas, hay que tener en cuenta, en primer lugar, el
significado o evocacién conceptual; en segundo lugar, la identidad fonética entre la
version antigua y moderna; en tercer lugar, la escasa trascendencia de la representacion
gréfica y; en altimo lugar, la escasa capacidad distintiva de las denominaciones
accesorias.

# AREAN LALIN, M. “El cambio de forma de marca...” op, cit.
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En el caso de las marcas gréficas, en caso de ser una marca grafica que representa un
objeto real, como una persona o animal, sus cambios en la forma no suelen alterar
sustancialmente la naturaleza de estas; sin embargo, en el caso de las marcas gréficas
simbolicas, su modificacion suele dar lugar a la destruccion de la “commercial
impression”.

Para determinar el cambio de forma de las marcas mixtas, se han de tomar en
consideracién, ademas de las pautas generales de la “commercial impression”, las
pautas especificas de las marcas denominativas o graficas, segun que la modificacion
haya afectado a la parte denominativa o grafica de la correspondiente marca mixta.

Tras la reforma del afio 2001 hubo una mayor precision a la hora de valorar las
consecuencias de las posibles alteraciones de la marca para la carga de uso de la misma,
determinando, en primer lugar, cuél o cuales son los elementos distintivos o
predominantes de la marca y, en segundo lugar, hay que decidir si dichos elementos
predominantes han sido alterados al adoptar la nueva forma de la marca registrada, para
que, en definitiva, se determine si la alteracion puede afectar al caracter distintivo de la
misma en el trafico.

Cuando en la utilizacion de la marca se suprime un vocablo o uno de los elementos que
conforman la marca registrada, no usandose de forma idéntica a como aparece
registrada, se plantea la duda de si con ello se cumple de forma suficiente con la
obligacion de uso, aunque se supriman o se cambien elementos que aparecen en el signo
registrado®.

La mayor parte de la doctrina estima que en estos casos debe entenderse que la marca
registrada esta siendo realmente usada a los efectos de evitar su caducidad o el éxito en
la excepcién de no uso, concluyendo el Tribunal Supremo en la sentencia de 7 de junio
de 1999, que “aunque se supriman vocablos de la marca, cuando se mantenga el vocablo
fundamental utilizado en el trafico, asi cuando el elemento fundamental de la marca, en la
relacién que el titular tiene con sus clientes, des el principio, no ha sido alterado, manteniéndose
el signo distintivo y fundamental utilizado en el trafico, para mantener la vinculacion entre el
empresario titular de la marca con su clientela, debiéndose rechazar la caducidad”.

La doctrina®, realizando un andlisis de la STS de 7 de junio de 1999, entiende que “Es
ahora el momento de determinar cuando una marca registrada esta siendo usada en una forma
distinta, pero nunca de manera incorrecta y por lo tanto, fuera de la ley y, en ese contexto
habra que recurrir a la doctrina norteamericana de la “impresion comercial”, reconocida
asimismo en la doctrina alemana, a través de la figura de la “Unterscheidungskraff”, que
estiman que no se considerara significativo un cambio de forma de la marca que altera la
impresion comercial de aquella que consta registrada”.

Respecto a la sentencia de 7 de junio de 1999, la doctrina entiende que “exigir la
utilizacion completa de tales signos para que se considere usada la marca es algo no razonable
y fuera de lo que usualmente ocurre en el mercado’™’.

% PINAZO TOBES, E. “Nulidad y caducidad de la marca por falta de uso...” op, cit.
% PINAZO TOBES, E. “Nulidad y caducidad de la marca por falta de uso...” op, cit.
" PINAZO TOBES, E. “Nulidad y caducidad de la marca por falta de uso...” op, cit.
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La SAP de Madrid de 8 de mayo de 2008 sefiala que “el uso de manera diferente a la
registrada es posible, siempre que no se altere de manera significativa su caracter distintivo,
supondria un uso efectivo de la marca si se hiciese con una modificacion fruto de, por ejemplo,
una modernizacion, siempre que conservarse frente al publico el caracter distintivo propio de
la registrada, lo que supondria mantener sus elementos diferenciadores esenciales, aunque se
introdujeran en ellos, variaciones no sustanciales o cambios en sus elementos accesorios”.

En opinién de CHAPARRO MATAMOROS®, no existira una alteracién significativa
del signo distintivo cuando entre las marcas se de una identidad sustancial, de tal
manera que ambas marcas sean percibidas como una misma en el trafico econémico. En
este sentido, la SAP de Barcelona de 28 de abril de 2008 entiende que “lo decisivo es que
la version de la marca efectivamente usada provoque en los consumidores la misma impresion
comercial que generaba la forma bajo la cual la marca aparece registrada”.

En resumen, con reforma operada en el afio 2001, el articulo 39 LM trata de
aproximar la realidad registral con la realidad de las marcas en el trafico econémico. Sin
embargo, en la actualidad, el trafico econdmico es mucho mas rapido y cambiante, y los
operadores econémicos deben adaptarse a un publico cada vez méas exigente, ademas de
tener en cuenta otros factores, como las tendencias de mercado, los cambios
econdmicos y sociales, etc.

Uno de los principales problemas asociados al uso obligatorio de la marca es el de su
uso en el trafico economico en una forma diferente a la que aparece recogida en la
OEPM, para determinados productos o servicios.

Lo habitual es el uso de la marca bajo la forma que aparece registrada en la OEPM, sea
del tipo que sea®.

En este caso, hay que tener en cuenta el “principio de inmutabilidad” de la marca,
establecido en el articulo 33 LM, segun el cual establece que “la marca no se
modificara en el Registro durante el periodo de vigencia, ni tampoco cuando se
renueve», admitiendo Unicamente la modificacion o supresion del nombre y direccion
del titular, cuando aparezcan incluidos en la marca y cuando no afecten
sustancialmente a la identidad de la marca tal y como fue registrada originariamente”.

Como sefiala la mejor doctrina, esta rigidez supone un contrasentido desde el punto de
vista marcario y competitivo, al impedir cualquier tipo de cambio o alteracion de la
marca, pues no puede desconocerse que la trascendencia econdémico-competitiva
adquirida por la marca en el mercado actual como mecanismo esencial de identificacion
de prestaciones y captacion de clientes, lo que obliga a su titular a modificarla o
reestructurarla en base a los cambios sociales y econdmicos; para representar
idoneamente su mision de elemento de comunicacion entre el empresario y
consumidores, lo que implica necesariamente que la marca se modernice con el paso del
tiempo®.

%8 CHAPARRO MATAMOROS, P. “La obligacion de uso de la marca espafiola. Un analisis
jurisprudencial”. Revista de Derecho Patrimonial n® 27/2011, Aranzadi, 2011.

® GALAN CORONA, E. “Comentarios al articulo 39...”, op., Cit.

" AREAN LALIN, M. El cambio de forma de la marca. “Contribucién al estudio de la marca derivada”,
Santiago de Compostela, 1985.
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Debido a ello, hay ciertos tipos de marca que, cumpliendo en la realidad su funcién,
puesto que son asociadas perfectamente por los consumidores con su origen
empresarial, en el registro podrian estar sometidas a una causa de caducidad en virtud
del articulo 39 LM, tal y como ocurre en nuestro caso.

Sin embargo, si volvemos a acudir a la jurisprudencia espafiola, encontramos una
aplicacion estricta de la obligacion de uso real y efectivo a todos los productos o
servicios para los que efectivamente se usa la marca registrada’, pudiendo llegar a
provocar un excesivo volumen de demandas de caducidad por falta de uso. Por ello,
FERNANDEZ-NOVOA propone una solucion a la que se podrian acoger los Tribunales
espanoles a través de la cual el uso parcial de la marca debe extenderse no solo a los
productos y servicios efectivamente usados, sino también a aquellos productos y
servicios subsumidos en una misma categoria, aunque no hayan sido objeto de una
utilizacion efectiva y real.

En la STS de 8 de junio de 2006, que parece recoger esta solucion, entiende que “el uso
efectivo y real de una marca para un producto o servicio determinado extiende sus efectos a las
marcas registradas para clases ulteriores siempre que se demuestre que existe similitud entre
los productos o servicios pertenecientes a esas clases y los productos o servicios para los que
se llevé a cabo el uso real y efectivo de la marca, o a productos respecto de los cuales la
utilizacion de la misma marca por un tercero podria dar lugar a riesgo de asociacién por los

consumidores respecto del origen de unos y otros’”.

La clave reside en que la nueva forma de la marca conserve frente al publico el caracter
distintivo que le es propio. Es decir, que la marca modernizada o actualizada conserve
la “commercial impression” de la marca antigua’; lo cual no es sino conservar y
continuar con sus elementos distintivos esenciales, sin perjuicio de variaciones no
sustanciales en los mismos y de variaciones relativas en los elementos accesorios,
logrando, en definitiva, que el cambio de forma de la marca no altere la impresion
comercial de los productos o servicios de referencia y de otros idénticos o similares’.

El uso de la marca bajo una forma distinta a la que fue registrada supondra el
cumplimiento de la exigencia de uso de ésta cuando entre la marca registrada y la usada
exista una identidad sustancial, de tal modo que, en el trafico econémico, ambos signos
sean percibidos como una unica marca, debiendo ser sometido el signo efectivamente
utilizado a una prueba de continuidad, de forma que satisfard la carga de uso de la
marca si el signo utilizado no crea una nueva marca ni supone un cambio en la
impresion comercial que generaba la marca registrada’.

Una de las limitaciones que se establecen es el uso de la marca en una forma distinta a
la que aparece registrada con la intencion de usarla de forma abusiva en el trafico, ya
sea para evitar la caducidad de marcas defensivas 0 marcas de reserva sustancialmente
idénticas al signo empleado en el trafico como variacion o alteracion de otra marca

" GALAN CORONA, E. “Comentarios al articulo 39...”, op., Cit.

"2 Fundamento Juridico Sexto.

® GALAN CORONA, E. “Comentarios al articulo 39...”, op., Cit.

" AREAN LALIN. El cambio de forma de la marca. “Contribucicn...”, op. cit.
® GALAN CORONA, E. “Comentarios al articulo 39...”, op. Cit.
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registrada, o sea para generar un riesgo de confusion que comprenda el de asociacion
entre el publico o para aprovecharse de la reputacion de un tercero™.

Jurisprudencialmente, a pesar de que haya alguna sentencia a favor de una cierta
“flexibilidad” a la hora de determinar el uso de la marca de una forma diferente a la
registrada, lo cierto es que, los Tribunales a la hora de aplicar el articulo 39 y 55 LM, lo
hagan con la misma rigidez que establecen las normas nacionales y comunitarias,
existiendo una rigidez a la hora de valorar el uso, ya que el propio TS entiende al
respecto que no es suficiente para cumplir dicha exigencia una utilizacion aparente de la
marca , debiendo tener en cuenta a la hora de valorar si existe 0 no uso efectivo y real,
la clase de productos o servicios amparados por la marca y las circunstancias
concurrente en el caso concreto’”.

4.5. Consecuencia de la falta de uso: Caducidad de la marca.

4.5.1. Caducidad de la marca. Consideraciones generales.

El articulo 54 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, establece que se
declarard la caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la OEPM, o
mediante una demanda reconvencional en una accion por violacion de marca, siempre y
cuando concurran los siguientes motivos:

- Cuando no hubiera sido usada conforme el articulo 39 de la misma Ley, que
analizamos en el apartado anterior.

- Cuando en el comercio se hubiera convertido, por actividad o inactividad de
su titular, en la designacién habitual de un producto o servicio para el que
esté registrada.

- Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la
marca, 0 que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o
servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al publico a
error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o procedencia
geogréfica de estos.

Por su parte, el articulo 57 LM recoge la caducidad por falta de uso, que establece que
“En la solicitud o demanda reconvencional de caducidad por falta de uso de la marca
correspondera al titular de esta demostrar que ha sido usada con arreglo al articulo 39 o que
existen causas justificativas de la falta de uso.

No podra declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiracion del
periodo de cinco afios a que se refiere el articulo 39 y la presentacion de la solicitud o
demanda reconvencional de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la
marca; no obstante, el comienzo o la reanudacién del uso en un plazo de tres meses anterior a

® GALAN CORONA, E. entiende que esto ultimo sucedié en el caso Nike, a través del uso de cobertura
de la marca mixta Nike con el grafico de la Victoria de Samotracia, de la que era licenciataria la entidad
“Cidesport S.A.”, en una forma distinta a la registrada, potenciando la denominacion NIKE mediante su
exposicién aislada con un disefio renovado y postergando el grafico de la estatua a los ojos del
consumidor, generando confusion y aprovechandose de la reputacion la marca mixta NIKE y su grafico
en forma de ala, propiedad de “American Nike”.

" STS de 23 de junio de 2006.
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la presentacion de la solicitud o demanda reconvencional de caducidad, plazo que empezara a
correr en fecha no anterior a la de expiracién del periodo ininterrumpido de cinco afios de no
utilizacion, no se tomaré en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudacion del uso
se hubieran producido después de haber conocido el titular que la solicitud o demanda
reconvencional de caducidad podria ser presentada”.

A pesar de estar expresamente mencionado en la ley, estas disposiciones no son ain de
aplicacion por parte de la OEPM, puesto que, tal y como aparece en el Real Decreto-
Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposicion de directivas en materia de marcas,
transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, en la
Disposicion Final Séptima, se establece la entrada en vigor del articulo 21.3 de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, en la redaccion dada por el Real Decreto-Ley, lo
harén el dia en que, conforme lo previsto en el apartado 7 de dicho articulo, entre en
vigor el desarrollo parlamentario de los mismos, y el apartado 2 de las Disposicién
Adicional Primera de la LM, en la redaccién dada por el presente Real Decreto-Ley, lo
haré el dia 14 de enero de 2023.

En opinién de ESTEVE SANZ’®, la atribucién a la OEPM de competencia para conocer
de las solicitudes de nulidad y caducidad de las marcas espariolas supone una de las
novedades mas importantes de la reforma, evitando asi acudir a la via judicial para
resolver este tipo de conflictos, si bien, se sigue permitiendo el planteamiento de
acciones de nulidad y caducidad por via reconvencional ante la jurisdiccion mercantil
en el marco de un procedimiento de violacion de marca.

El articulo 39 LM contiene una serie de requisitos y condiciones que, Si no concurren en
el caso concreto, dara lugar a la posibilidad de que la marca incurra en la caducidad por
falta de uso prevista en el articulo 55 LM.

No podra declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiracion del
periodo de cinco afios a que se refiere el articulo 39 y la presentacién de la solicitud o
demanda reconvencional de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo
de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudacion del uso en un plazo de tres
meses anterior a la presentacion de la solicitud o demanda reconvencional de caducidad,
plazo que empezard a correr en fecha no anterior a la de expiracion del periodo
ininterrumpido de cinco afios de no utilizacion, no se tomard en cuenta si los
preparativos para el inicio o la reanudacion del uso se hubieran producido después de
haber conocido el titular que la solicitud o demanda reconvencional de caducidad podria
ser presentada.

La legitimacion para solicitar la caducidad de una marca no usada es mucho mas amplia
que en el registro, ya que se permite tanto a la OEPM, como a cualquier persona fisica o
juridica o por cualquier agrupacién constituida legalmente para la representacion de los
intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o
consumidores que resulten afectados u ostenten un derecho subjetivo o interés
legitimo™®.

8 ESTEVE SANZ, M. “Principales aspectos de la reforma del sistema marcario espafiol como
consecuencia de la transposicion de la Directiva UE 2015/2436...” op, cit.
® CASADO CERVINO, A. “El uso obligatorio de la marca” ... op, Cit.
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GARCIA-CRUCES GONZALEZ®, entiende que la caducidad de la marca “no es mds
que el instrumento para hacer valer las exigencias que ha de respetar el titular de una
marca a fin de asegurar que el signo sobre el que se extiende su monopolio respeta las
exigencias estructurales que lo configuran, tal y como viene usado en el trafico
conforme a los mas elementales requisitos que son sancionados para que su UsO sea
conforme las previsiones que justificaron el registro y el nacimiento del signo
distintivo .

En la SAP de Barcelona, Seccién 152 namero 721/2018, de 6 de noviembre, relativo a
una accion de caducidad por falta de uso de la marca “PROBIKE”, el Tribunal entiende
que el titular de una marca registrada tiene la obligacién de usarla de forma real y
efectiva®.

Asi, el art. 39 LM dispone que [s]i en el plazo de cinco afios contados desde la fecha de
publicacion de su concesién, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo y real en
Espafia para los productos para los cuales esté registrada, 0 Si tal uso hubiera sido suspendido
durante un plazo interrumpido de cinco afios, la marca quedard sometida a las sanciones
previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso ",
trasponiendo la normativa contenida en el apartado 1 del art. 10 de la Directiva
89/104/CEE , aunque ésta ultima se refiere exclusivamente al "uso efectivo” (en el
mismo sentido que en el articulo 10.1 de la Directiva 2008/95/CE , que deroga la
anterior Directiva 98/104/CEE, y en el vigente art. 16.1 de la vigente Directiva (UE)
2015/2436 , de 16 de diciembre de 2015, que deroga la Directiva2008/95/CE).

La obligacion de uso de la marca esté justificada porque las marcas cumplen su funcién
de distinguir productos o servicios en el mercado cuando se utilizan de manera efectiva.
Es esencial que las marcas registradas se utilicen efectivamente con relacion a los
productos y servicios para los que estan registradas, y, en caso de no ser utilizadas,
puedan ser objeto de una declaracion de caducidad.

Por otro lado, el articulo 55.1 LM regula entre las causas de caducidad de la marca
“cuando no hubiera sido usada conforme el articulo 39 de esta ley”. Pero cuando se
ejercita esta accion, el articulo 58 LM atribuye al titular de la marca registrada la carga
de demostrar que ha sido usada con arreglo al articulo 39, esto es, de si la marca ha sido
objeto de un uso efectivo. El articulo 60 LM, prevé la caducidad parcial de la marca si
la causa de caducidad solamente existiese por una parte de los productos o los servicios
para los cuales han sido registrados las marcas, su declaracion solo se extendera a los
productos o servicios afectados.

El Tribunal, tras examinar las pruebas aportadas a este caso, no aprecia ningn uso de
las marcas “Probike” para aparatos de locomocion aérea o maritima, ni para servicios de
venta al detalle en comercios de patines y motocicletas.

Tampoco cabe concluir que ha sido usada para vehiculos y aparatos de locomocion
terrestre” porque, aunque la misma se haya utilizado con relacion a bicicletas y, sin
necesidad de entrar en el examen de si la marca ha sido objeto de un uso efectivo para
“bicicletas”, rechaza que el uso de la marca para ese tipo de vehiculo sea efectivo para

8% GARCIA-CRUCES GONZALEZ, J.A. “Comentarios a la ley de marcas...”, op. Cit.
8 parrafo 13; Fundamento Juridico CUARTO.
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todos los productos de la indicacion general “vehiculos y aparatos de locomocion
terrestre”.

En este sentido, tiene gran importancia el “Caso Hispano-Suiza”. En este caso, “La
Hispano-Suiza Fabrica de Automoviles S.A.” demanda a “Delmar 04 S.A.” por el uso
de la marca Hispano Suiza, que fue registrada como nombre comercial n® 111.027 para
la distincion de la fabricacion, reparacion y venta de automoéviles de todas las clases y
sistemas, en 1988. Hispano Suiza se constituyo en Barcelona el 14 de junio de 1904,
dedicandose a la fabricacion y venta de vehiculos, alcanzando ésta una difusién mundial
y alta reputacion que, segun alega la demandada, sigue en la actualidad.

Alega la demandada que Diia. Mariola y D. Juan Ramoén (demandados) tratan de
apropiarse de la marca Hispano Suiza para la distincion de automoviles, y a tal efecto
solicitaron la inscripcion en el afio 2008 de una marca comunitaria y espafiola,
consistentes ambas en la denominacion Hispano Suiza y, por otro lado, solicitaron a la
entidad Delmar 04 S.A. la inscripcion en el afio 2010 en el Salon Internacional de
Ginebra celebrado el mes de marzo de 2010.

La actividad efectuada por los demandados, consistente en la fabricacion y
comercializacion de automdviles distinguidos con la marca Hispano Suiza supone una
infraccion de derechos de exclusiva que corresponden a la actora sobre ese signo,
derivados de la inscripcion en el registro del nombre comercial “Hispano Suiza” n°
111.027, entendiendo que los demandados incurren en actos de competencia desleal, a
través de un acto de confusion, a través de la presentacion de un modelo en el afio 2010
(el Hispano-Suiza HS V10X), en el Sal6n Internacional de Ginebra celebrado ese
mismo afio, utilizando la marca renombrada de la actora y las marcas graficas asociadas
a ésta y; en segundo lugar, actos de engafio y practicas engafiosas por confusion; actos
de omisiones engafiosas; actos de explotacion de la reputacion ajena; y actos de
publicidad desleal.

Por su parte los demandados alegan que la marca Hispano Suiza es una marca en
desuso, puesto que Unicamente se mantiene en el recuerdo como marca prestigiosa y de
gran reputacion, no acreditando la actora un uso real y efectivo del nombre comercial
para la fabricacion, reparacion y compraventa de automoviles y de la marca Hispano
Suiza para automoviles. Se rechaza que los demandados hayan intentado apropiarse de
la marca, sefialando que, en el afio 2009, se procedié a anotar ante la OEPM la
caducidad y nulidad de todas las marcas de la actora, declarandose que las marcas
Hispano Suiza no pertenecen desde hace lustros a ningun titular; y que el nombre
comercial n° 111.027 “La Hispano Suiza Fabrica de Automoviles S.A.” no es notorio ni
renombrado, habiendo caducado el mismo por falta de uso.

En la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, n® 125/2012, de 15 de mayo,
el Tribunal entiende que la controversia recae sobre la legitimidad del uso de la marca
“Hispano Suiza” numero 2.901.221, de la que es cotitular Mariola, cuya titularidad
pretende la demandante, que atribuye a aquella al efectuar la inscripcién de dicha marca
una actuacion realizada en fraude de los derechos de la actora, 0 en su caso con mala fe,
justificando las acciones de reivindicacion, o subsidiariamente, la nulidad de la misma,
por los motivos invocados.
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Mariola y Juan Ramon, tras fracasar en las negociaciones establecidas con la actora con
el objeto de compartir el proyecto de fabricacion del modelo Hispano Suiza X10V,
solicitaron la inscripcion de la marca 2.901.221 Hispano Suiza, y de la marca
comunitaria n® 7.415.011 Hispano Suiza, para identificar productos de las clases 12, 14
y 25 en fecha de 22 de noviembre de 2008, frente a lo cual se interpuso oposicion ante
la Oficina de Armonizacion del Mercado interior por parte de la demandante, en base a
la titularidad de sus marcas, declarandose nulas en dichas resoluciones®.

Con relacion a la caducidad del nombre comercial n® 111.027 “La Hispano Suiza,
Fabrica de Automdviles S.A.” ¢l Tribunal entiende que su caducidad debe referirse al
signo que identifica a la empresa en el ambito mercantil y no respecto a los productos y
Servicios.

Adquiere especial relevancia el alcance del nombre comercial referido a los productos o
servicios para los que fue registrada la marca en la OEPM, pues la demandante actla
como titular del nombre comercial 111.027, que fue concedida en 1988 para la clase 12,
35y 37, constituyendo notoriedad el prestigio de los automoviles Hispano Suiza.

En relacion con la caducidad de la marca en el sistema marcario espafiol, el Tribunal
precisa que, la LM impone al titular de la marca una carga, que es el uso efectivo y real
de la misma, bajo pena de caducidad. Por lo tanto, la propiedad de una marca no es
perpetta, dependiendo siempre del requisito de uso real y efectivo®.

La obligacién de uso de la marca, siguiendo lo recogido en el articulo 39.1 LM
establece el requisito de uso de la marca durante un plazo de cinco afios a contar desde
la fecha de publicacién de la concesién y, en caso contrario, quedara supeditada a las
sanciones previstas en la Ley, al menos que existan causas justificativas de la falta de
uso. También hay que considerar que, si en cualquier momento se retoma el uso
efectivo de la marca, se pone fin al computo del plazo, volviendo a contar desde 0 en el
momento en que el titular deje nuevamente de usar el signo.

Tal y como se exige jurisprudencialmente, es necesario que se haga un uso publico y
externo®, esto es, que su uso suponga una repercusion en el mercado que justifique el
mantenimiento del derecho de exclusiva®.

El uso aislado de la marca no constituye un uso efectivo de la misma, asi como el uso de
la marca en actos benéficos o con relacion a productos que no se comercializan, como
exhibiciones en ferias, 0 transacciones efectuadas por terceros en subastas, tampoco
constituye un uso efectivo de la marca®.

La caducidad de la marca supone que ésta dejara de surtir efectos juridicos desde el
momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad,
con independencia de la fecha en que se hubiera realizado su publicacion en el BOPI.
Por ende, una vez extinta la marca, esta pasa a ser de dominio publico, pudiendo ser
registrada por cualquier interesado. En este caso no ha resultado probado el uso efectivo

8 Eundamento Juridico Cuarto.

8 Fundamento Juridico Quinto.

8 STS de 18 de junio de 2010.

8 SAP de Barcelona, Seccion 152, rec. 1248/1996, de 24 de marzo de 1998.
8 SAP de Barcelona, de 18 de junio de 1999.
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y real por parte de la demandada de la marca 111.027, ni ha aludido a ninguna causa
justificativa de no uso, por lo que la carga de la prueba de uso no ha sido
cumplimentada por parte de la demandante, obligada a ello, dando lugar a la caducidad
de la marca comercial aludida.

Por su parte, constituye un hecho pacifico entre los contendientes que la marca Hispano
Suiza es una marca legendaria y renombrada, tal y como es manifestado de forma
exhaustiva por parte de la demandada, a través de numerosos documentos (revistas,
libros, folletos, subastas, exposiciones, etc.). Si bien es cierto que la marca fue usada
entre 1904 y 1936, una vez se produce el estallido de la guerra civil, se interrumpe la
fabricacion de automdviles, no siendo reanudada, limitdndose (nicamente a la
fabricacion y comercializacion de camiones y autocares, sin alcanzar el prestigio de los
automoviles anteriormente fabricados.

Para que el uso de la marca controvertida pueda enervar el instituto de la caducidad,
debe de concretarse en un uso real y efectivo, lo que no concurre en el presente caso, en
modo alguno, pues no puede equipararse al mismo, las diversas actividades a que alude
la demandante reiteradamente, como exhibiciones de automoviles en ferias, edicion de
articulos, la fundacion del CLUB HISPANO SUIZA vy actividades de la misma, la
intervencion en eventos relacionados con clubs de coleccionistas de vehiculos y otros
productos con la Marca HISPANO SUIZA, organizacién de rallys, ni las transacciones
efectuadas por terceros en subastas. Cualquiera que sea la consideracion que alcance
entre los consumidores la marca, el abandono del uso de esta por el titular, es
determinante de la caducidad, no desvirtuando ello la colaboracién entre Hispano Suiza
y la entidad francesa Snecma, fabricante aerondutico, puesto que los productos
ofrecidos son distintos a los productos sobe los cuales estan registrada la marca
111.027; asi como tampoco es admitido como prueba del uso de la marca, el acuerdo
contractual suscrito para la fabricacion de coches antiguos en miniatura, ni el acuerdo
con la empresa Parker, para la realizacion de un anuncio.

En el presente caso, el Tribunal no aprecia ninguno de los requisitos de uso efectivo y
real de la marca, reiterando lo expuesto anteriormente, dicha marca inscrita en el ano
1904 ha sido declarada caducada por falta de uso real y efectivo, con independencia del
prestigio o reputacion que pueda ser atribuido a la misma, como marca histérica y
legendaria de principios del siglo XX, en el sector del automovil, documentos n° 108 y
113 de la demanda, limitandose en la actualidad la demandante bien directamente o a
través de otras sociedades o asociaciones, a la promocion de actividades tendentes a
perpetuar el recuerdo o0 memoria del prestigio de dicha marca, entre otras como sefala
la propia demandante, las de concesion de licencias, edicion de articulos, la fundacion
del CLUB HISPANO SUIZA, la intervencion en eventos relacionados con clubs de
coleccionistas de vehiculos y otros productos con la Marca HISPANO SUIZA,
organizacion de rallys, objeto que difiere sustancialmente de la marca registrada n°
2.901.221 HISPANO SUIZA, cuya cotitularidad corresponde a Mariola®’.

Por lo tanto, el Tribunal declara la caducidad por falta de uso del nombre comercial
111.027 “La Hispano Suiza, Fabrica de Automdviles S.A.”.

8 Fundamento Juridico Quinto.
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La STS, Sala de lo Civil, Seccion 12 n° 70/2017, de 8 de febrero, desestima el recurso
de casacion instado por “La Hispano Suiza, Fabrica de Automoviles S.A.”, estimando lo
dicho tanto por la Audiencia Provincial como por el Juzgado de lo Mercantil de
Barcelona.

Por un lado, la sentencia de apelacion confirma la desestimacion de nulidad porque los
usos invocados, no son significativos de un uso o conocimiento notorio de dichos signos
en el conjunto del territorio nacional®.

La sentencia lo razona en el apartado 76, en el que expresamente advierte que sobre
todo se ha usado el signo «Hispano Suiza» y no el nombre comercial «La Hispano
Suiza, Fabrica de Automoviles, S.A.», y cuando se ha usado este hombre comercial lo
ha sido en contratos. El tribunal de apelacion llega a la conclusion de que este uso no ha
permitido que el signo sea notorio en una parte sustancial del territorio nacional. Y hace
una consideracién que a juicio del Alto Tribunal es muy relevante:

“aunque pueda resultar notorio el conocimiento de la marca «Hispano Suizay en una parte
sustancial del territorio nacional ello no estimamos que sea consecuencia del uso del nombre
comercial "La Hispano Suiza, Fdbrica de Automoéviles, S.A." sino exclusivamente de la
pervivencia del recuerdo de los automoviles legendarios a los que tal marca se aplico”.

El Alto Tribunal concluye entendiendo que la valoracién realizada por la sentencia de
apelacion no es irracional por el hecho de que no haga mencién explicita a los
documentos y a todos los usos concretos a los que se refieren esos documentos, ya que,
en primer lugar, la sentencia de apelacion ratifica la valoracion realizada por el Juzgado
de lo Mercantil, haciendo referencia a los usos concretos, entendiendo que no son
relevantes para entender un uso real y efectivo del signo y; en segundo lugar, porque la
propia sentencia recurrida parte de los hechos invocados por la demandante y que
fueron valorados por la Sentencia de primera instancia, considerados como irrelevantes
como justificacion de la falta de uso de la marca®.

En otro sentido, no cabe la nulidad de la marca 2.901.221 “Hispano Suiza”, ya que, a
pesar de que la demandante alega que el solicitante de la marca pretende aprovecharse
del prestigio del tercero defraudado, y de la posicion ganada por dicho tercero en el
mercado, el Alto Tribunal lo desestima entendiendo que®™:

“En primer lugar, conviene matizar que la apreciacion realizada por la Audiencia de que las
demandadas habian incurrido en actos de aprovechamiento de la reputacion ajena no afecta al
uso del signo consistente en la denominacion «Hispano Suiza», respecto del que tienen
registradas dos marcas, una comunitaria y otra nacional.

Los actos que el tribunal de apelacion considera constitutivos de aprovechamiento de la
reputacion ajena se refieren al empleo, en la presentacion de un vehiculo fabricado por las
demandadas, denominado Hispano Suiza V 10, en el Salon del Automovil de Ginebra, de los
«signos grdficos consistentes en el escudo alado de un radiador y en una cigiiefiay, pero no al
nombre comercial «Hispano Suiza»

8 Fundamento Juridico Segundo, Apartado Séptimo.
8 Fundamento Juridico Segundo, Apartado Octavo.
% Fundamento Juridico Tercero, Apartado Segundo.
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Pero, contrariamente a lo sostenido por el recurrente, este no es nuestro caso. Los invocados
derechos defraudados con el registro del signo de la demandada (la marca espaiiola 2.901.221
«Hispano Suiza») se basaban en lo siguiente:

- El nombre comercial 111.027, «La Hispano Suiza Fabrica de Automoviles, S.A.»,
que habia sido solicitado el ario 1986 para actividades de las clases 12
(«fabricacion de automoviles de todas clases y sistemasy), 35 («venta al por mayor
v al por menor en comercios de automoviles de todas las clases y sistemas») y 37
(«reparacion de automoviles de todas clases y sistemas»), y que ha sido caducado
por falta de uso;

-y la marca internacional 138.574 «Hispano Suiza», para productos de la clase 12,
que no goza de proteccion en Espania, ni consta que haya sido usada o sea
notoriamente conocida en Espaiia, mas alla del recuerdo de aquella legendaria
marca de coches que dejaron de fabricarse el ario 1936.

En estas condiciones, el registro de la marca espaniola 2.901.221 «Hispano Suizay, que en esos
momentos no estaba afectada por la prohibicion de ningun derecho anterior que lo impidiera,
tampoco ha supuesto un aprovechamiento de la reputacion ajena, en este caso de la
demandante. Si bien la memoria asociada al signo «Hispano Suiza» evoca el prestigio que
tenian unos automoviles que dejaron de fabricarse hace mas 80 afios, en atencion al tiempo
transcurrido sin que la demandante haya vuelto a dedicarse a la actividad comercial de
fabricacion, reparacion y venta de vehiculos con el reseniado signo, no solo ha perdido los
registros de marca y nombres comerciales que habia llegado a tener, sino que ademdas carece
en la actualidad de posicion alguna en el mercado de fabricacion y venta de automoviles de la
que pudiera aprovecharse la demandada con su registro. Por eso el registro de la marca
espaiiola 2.901.221 «Hispano Suiza» no ha podido suponer ningun aprovechamiento de
prestigio y reputacion alguna que en la actualidad se pudiera asociar, por medio de aquel
signo, a la actividad empresarial de la demandante”.

Por lo tanto, el TS termina desestimando el recurso de casacién al entender que a pesar
de que el nombre Hispano Suiza fuera notorio, el demandante deberia haber acreditado
el uso o conocimiento notorio en Espafia del nombre comercial no registrado, puesto
que, a pesar de que el calificativo notorio afecta exclusivamente al conocimiento y no al
uso, para conseguir la proteccién por parte de la LM es necesario que concurra tanto la
notoriedad como el uso de la marca, siendo palpable la falta de uso del nombre
comercial.

Si el registro en Espafia de ese mismo nombre ha sido caducado por falta de uso, el Alto
Tribunal entiende que tampoco consta como usado cuando se invoca el nombre
comercial notorio no registrado, al menos para las actividades de fabricacion, venta y
reparacion de los vehiculos de motor.

Tampoco consta que el uso realmente realizado del nombre comercial «La Hispano
Suiza Fabrica de Automdviles, S.A.» sea relevante a estos efectos. El uso que se invoca
por la demandante, resefiado en el apartado 75 de la sentencia recurrida, al margen de
que no haya sido considerado real y efectivo respecto de las actividades para las que
tenia registrado la demandante su nombre comercial caducado por falta de uso, lo es
esencialmente del signo «Hispano Suiza» y no del nombre comercial «La Hispano
Suiza Fabrica de Automoviles, S.A.», puesto que en la sentencia tan solo se ha
considerado probado el uso del nombre comercial en los escasos contratos de licencia
para la fabricacion de coches en miniatura de automoviles Hispano Suiza y de
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publicidad con Parker. Este uso es insuficiente como para que pueda entenderse usado
en Espafia, a los efectos pretendidos del art. 9.1.d) LM,

Por lo que respecta al conocimiento notorio, la sentencia recurrida hace muy bien en
distinguir entre el conocimiento notorio que podria existir de la marca Hispano Suiza,
aunque fuera del recuerdo historico de la misma, y el conocimiento del nombre
comercial «La Hispano Suiza Fabrica de Automdviles, S.A.», en cuanto tal, que no
consta sea notorio. No puede perderse de vista que el conocimiento notorio de un
nombre comercial es un reflejo de su uso, aunque sea en el extranjero, en este caso,
fundamentalmente en aquellas actividades de fabricacion, venta y reparacion de
vehiculos en las que la marca Hispano Suiza llegd a ser conocida. No consta que la
demandante las haya desarrollado ni como puede ser notoriamente conocida por las que
de hecho desarrolla, a tenor del uso invocado y acreditado documentalmente®.

4.5.2. Caducidad parcial de la marca.

Es posible que una empresa Unicamente use la marca respecto una categoria de
productos o servicios determinados, dejando otras categorias registradas con esa marca
sin utilizacion. En estos casos, tal y como entiende POLOU RAMIREZ®, los
Tribunales llegan a optar por una limitacion de la marca, siendo aceptada Unicamente
respecto los productos o servicios que efectivamente han usado la marca.

Esta solucion, proveniente de la jurisprudencia europea, realiza una ponderacion de los
intereses del titular de la marca y de sus competidores, determinando el alcance o
extension del uso de la marca, siguiendo la regla general de la jurisprudencia europea a
través de la cual los efectos sanatorios del uso deben alcanzar Unicamente a aquellos
productos o servicios que segun los estandares habituales del sector al que pertenezcan
y a la percepcidn por parte del consumidor se consideren idénticos o puedan subsumirse
en el mismo concepto de productos en un sentido amplio.

La Ley de Marcas de 1988 partia de una aproximacion muy amplia de los efectos del
uso parcial de la marca, no solo extendiendo los efectos a los productos o servicios
sobre los que efectivamente se ha usado, sino también a aquellos comprendidos dentro
de la misma clase del Nomenclator Internacional®, tal y como se puede apreciar en la
SAP de Madrid, de 18 de abril de 2001, que entiende que ‘(...) el uso de una marca para
un producto o servicio determinado sirve para acreditar tal uso con respecto a productos o
servicios de la misma clase del nomenclator internacional. Esta regla debe aplicarse
automdticamente y al margen de cualquier otra consideracion. Si el titular de la marca
registrada demuestra que la misma ha sido objeto de un uso efectivo y real con respecto a uno
0 varios productos o servicios, debe entenderse cumplida 'ipso iure' la carga legal en relacion
con todos los productos o servicios de la misma clase para los que la marca habia sido
registrada. De donde se sigue que, en la hipotesis de que un signo esté registrado para
productos de una sola clase, no procede plantear la cuestion de la caducidad parcial de la
marca cuando el titular registral acredita el uso efectivo y real para uno de los productos o
Servicios .

% Fundamento Juridico Quinto, Apartado Segundo.

% Fundamento Juridico Quinto, Apartado Segundo.

% POLOU RAMIREZ, F. La obligacién de uso de la marca, Tirant lo Blach, 2005.
% POLOU RAMIREZ, F. La obligacién... op. Cit.
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El articulo 7 de la Directiva UE 2015/2436 establece que “cuando el motivo de
denegacidn del registro o la causa de nulidad de una marca solo exista para una parte
de los productos o servicios para los que la marca haya sido solicitada o registrada, la
denegacion del registro o la nulidad solo se extenderd a los productos o servicios de
gue se trate .

En la actual redaccion de la Ley de Marcas espafiolas, el articulo 51.4 establece que “Si
la causa de nulidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los
cuales esté registrada la marca, su declaracion solo se extendera a los productos o servicios
afectados”.

A este respecto, es de gran interés la reciente Sentencia del TS n° 611/2019, de 14 de
noviembre de 2019, en lo relativo a la Denominacion de Origen Protegida “Torta del
Casar”, el Consejo Regulador de la DOP interpuso una demanda contra “Queseria
Tierra de Barros S.L. en la que solicitaba que se declarara “que la comercializacion de
los quesos identificados bajo el signo “Torta de Barros” supone una infraccion de la
DOP “Torta del Casar”, asi como una conducta desleal; que la utilizacion comercial de
la denominacion “Torta”, “Minitorta”, “Tortita” o “Tortissima” supone también una
infraccion de la DOP “Torta del Casar”, asi como una conducta desleal; que la
utilizacion de los nombres de dominio www.tortadebarros.es y www.tortadebarros.com
llevada a cabo por la demandada para la promocién de sus productos supone una
infraccion de la DOP mencionada, asi como una conducta desleal.

Por otra parte también se pretende declarar que la marca espafiola n® 2.787.903
“Tortissima” no ha sido objeto de uso real y efectivo en el mercado, en relacion con los
productos y servicios protegidos por la marca, declarando la caducidad total de la marca
en base al articulo 55.1 c) LM; tampoco ha sido objeto de uso real y efectivo en el
mercado la marca n° 2.558.336 “Torta de Barros”, en relacion con el producto “leche”,
declarando la caducidad parcial respecto al producto “leche” en base al articulo 55.1 c)
LM; que se declare la nulidad parcial de las marcas espafiolas mencionadas para
productos lacteos y; subsidiariamente, la caducidad parcial de la marca espafiola n°
2.558.366 “Torta de Barros” para productos lacteos, y en caso de no declarar la
caducidad por falta de uso o su nulidad parcial, la caducidad parcial de la marca
espafiola 2.787.903 “Tortissima” para productos lacteos™.

El Tribunal resuelve este caso entendiendo que las marcas cuya caducidad total o
parcial se inst6 en la demanda fueron solicitadas y registradas para la clase 29 “leche y
productos lacteos”, habiendo quedado probado que ambas marcas han sido objeto de un
uso real y efectivo para quesos. A pesar de declarar que las sentencias de instancia son
imprecisas en este extremo, del examen de los documentos a los que se hace referencia
expresa, se desprende con suficiente certeza que el uso real y efectivo al que se refieren
lo es respecto del queso, pues los documentos que se han aportado relativos a la
comercializacion de leche por parte de Queseria Tierra de Barros S.L. prueban que
comercializa leche, pero no que lo haga bajo ninguna de las marcas cuya caducidad por
falta de uso se ha solicitado®.

% Fundamento Juridico Primero.
% Fundamento Juridico Tercero.
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Siguiendo la jurisprudencia del TGUE, en el Asunto T- 269/18, de 8 de mayo de 2019,
declara que “(...) si una marca ha sido registrada para una categoria de productos o servicios
suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorias
susceptibles de ser consideradas de forma autonoma, la prueba del uso efectivo de la marca
para una parte de esos productos o servicios solo implica la proteccion, en un procedimiento de
oposicion, de la subcategoria o subcategorias a las que pertenecen los productos o servicios
para los que la marca ha sido efectivamente utilizada (...). Si bien el concepto de uso parcial
tiene como funcion evitar que queden indisponibles marcas que no se han usado para una
determinada categoria de productos, no debe generar la consecuencia de privar al titular de la
marca anterior de toda proteccion para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a
aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y
pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este respecto,
procede observar que resulta imposible, en la prdctica, que el titular de una marca pueda
probar el uso de esta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el
registro. Por consiguiente, no puede entenderse que el concepto de "parte de los productos o
servicios" pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o servicios analogos,
sino unicamente a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir
categorias o subcategorias coherentes" .

En base a esta sentencia, el Alto Tribunal entiende que la eficacia legitimadora del uso
de la marca se desenvuelve entre dos posiciones:

- Por un lado, el uso real y efectivo de la marca no puede extender los efectos
juridicos de ese uso a todos los productos de la clase (29, en este caso), ni a
otros de distinta clase, pero similares. Unicamente se otorgara proteccion a
aquella subcategoria a la que pertenece el producto para los que la marca de
la UE ha sido efectivamente utilizada.

- Por otro lado, no debe privarse al titular de la marca de toda proteccién para
productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo
probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y
pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma
arbitraria.

Por ello, coinciden con la recurrente en que “leche y productos lacteos” es una categoria
amplia en la que, sin incurrir en distinciones arbitrarias, puede distinguirse la leche,
materia prima para elaborar productos lacteos, de productos lacteos elaborados a partir
de esa materia prima, puesto que unos y otros tienen sustantividad propia como para que
el uso real y efectivo de la marca respecto a un producto lacteo como el queso no pueda
considerarse un uso de la marca respecto al producto “leche” no es obstaculo para tal
declaracion, puesto que “no es incongruente declarar una nulidad parcial por desuso cuando

en la demanda se pretendié que se alcanzara a todos los productos para los que las marcas

habian sido concedidas® .

En lo relativo a la marca “Tortissima” no se ha declarado suficientemente que los
productos lacteos sean una subcategoria tan amplia como para evitar el uso real y
efectivo del queso, implicando que no se protege la subcategoria en su totalidad, puesto
que es notoria la existencia de productos lacteos que no es facil encuadrar en alguna
subcategoria, como por ejemplo, queso, mantequilla o yogurt; por ello, la estimacion del

% STS n° 288/2010, de 10 de mayo.
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recurso es parcial, acordandose la caducidad parcial en lo que respecta al producto
“leche”.

Por lo tanto, el Alto Tribunal concluye otorgando la caducidad parcial tanto de la marca
n® 2.558.336 y 2.787.903 “Torta de Barros” y “Tortissima”, registradas para la clase 29,
respecto del producto “leche”.

4.5.3. Causas justificativas de la falta de uso.

La falta de uso de la marca, sin embargo, no siempre daré lugar a la caducidad
de la marca, ya que en el articulo 39.5 LM se establece que es posible reconocer “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’.

Por lo tanto, se consideraran como causas justificativas de falta de uso de la marca,
aquellas circunstancias que impidieron al titular la marca realizar dicho uso, a pesar de
la voluntad de su titular. Asi pues, se podran considerar como causas justificativas los
supuestos de fuerza mayor, la falta de autorizacién para la exportacion o la retirada de
dicha autorizacion.

Sin embargo, hay una cierta discrepancia acerca de una posible causa justificativa de
falta de uso de la marca como, por ejemplo, el hecho de estar incurso en un
procedimiento registral.

A pesar de que haya Sentencias que opinan lo contrario, la SAP de Vizcaya n°
833/2102, de 22 de noviembre, en la cual el Tribunal entiende que “el articulo 39 de la
Ley de Marcas dispone que si en el plazo de cinco afios contados desde la publicacion de su
concesion, la marca no hubiera sido objeto de uso efectivo y real en Esparia para los productos
o servicios para los cuales esté registrada o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo
ininterrumpido de cinco arnios, la marca quedard sometida a las sanciones previstas en la
presente ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso. En el no 4, que "Se
reconoceran 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".

(...) En efecto, de los considerandos séptimo, octavo y noveno de la Directiva, asi como de los
articulos 10 a 15 de ésta, se desprende que el legislador comunitario quiso someter el
mantenimiento de los derechos asociados a la marca al mismo requisito de uso efectivo en
todos los Estados miembros, de modo que el grado de proteccion que se dispensa a la marca no
varie en funcion de la ley de que se trate (apartados 27 a 29 de dicha sentencia). Pues bien,
dado que el objetivo de las causas justificativas consiste en poder justificar situaciones en las
que no se ha producido el uso efectivo de la marca, para evitar la caducidad de la marca, su
funcion estd estrechamente vinculada a la del uso efectivo, de modo que el concepto de «causas
que justifiquen la falta de uso» responde a la misma exigencia de interpretacion uniforme que
el concepto de «uso efectivo» de la marca.”

Partiendo de estas premisas, el Tribunal de Justicia de la Union Europea declara (apartado 56
de la sentencia) que: "El articulo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en
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el sentido de que constituiran «causas que justifiquen la falta de uso» de una marca los
impedimentos que guarden una relacion directa con dicha marca, que hagan imposible o no
razonable el uso de ésta y que sean independientes de la voluntad de su titular. Corresponde al
organo jurisdiccional remitente apreciar los elementos de hecho del asunto principal a la luz de
estas indicaciones".

Son, pues, tres las notas que han de concurrir para considerar que un determinado hecho
impeditivo puede invocarse como causa justificativa a los efectos de excluir la caducidad de la
marca por falta de uso: que guarde una relacion directa con la marca, que haga imposible el
uso de esta o tan solo lo permita en condiciones que no puedan considerarse razonables y que
sea independiente de la voluntad del titular de la marca. As/, la apreciacion de causa de
justificacion de la falta de uso de la marca las circunstancias obstativas que "sean
independientes de la voluntad de su titular". Sin embargo, (...) no cabe aceptar como
justificadas aquellas causas que dependen del propio control de los interesados...".

Pues bien, en el caso la demandada que, segun afirma la sentencia apelada ceso en el uso de la
marca en el mes de septiembre 2003 (no se ha probado que el cese en el uso se hubiera
producido en fecha anterior) fue declarada en situacion de quiebra por el Juzgado de primera
Instancia e Instruccion no 1 de los de Tolosa mediante Auto de fecha 29 de marzo de 2004 ,
habiendo procedido al nombramiento de liquidadores en Auto de fecha 25 de marzo de 2008,
aclarada por Auto de 20 de junio de 2011. La declaracion de quiebra conlleva la ocupacién de
los bienes y papeles del comercio del quebrado conforme a lo prevenido en los arts 1046, 1047
v 1048 del Cédigo de Comercio de 1829 (art. 1334 LEC 1881), que administraran los sindicos
(1346), quienes necesitaran autorizacion del Comisario para cualquier extraccion de los
efectos de la quiebra asi como para las ventas urgentes de efectos de la quiebra o para los
gastos urgentes que hayan de realizarse para su conservacion (art. 1354 LEC). En los
preceptos resefiados queda de manifiesto que la declaracion impide el uso de la marca y que la
imposibilidad de uso queda fuera del control del titular de la marca pues una vez declarado en
estado legal de quiebra queda privado de las facultades de administracién y disposicién de los
bienes que integran la quiebra no depende de la voluntad del titular de la marca”.

4.6. Especial referencia al “Caso Nike”.

Realizando un anélisis mas exhaustivo al “Caso Nike”, la Sentencia del Juzgado
de Primera Instancia nimero 9 de Barcelona, de 10 de diciembre de 1993, relativa al
“Caso Nike” entiende que la marca que se usé hasta diciembre de 1989, consistente en
el vocablo “NIKE” y apoyado sobre el swoosh® no crea una marca hibrida, obtenida de
la mezcla de las dos marcas americanas y la espafiola; no aceptandose que el elemento
denominativo de esa marca usada hasta diciembre de 1989 fuera el propio de la marca
88.222%, ya que existian diferencias graficas (letras mas estilizadas, grafia distinta, etc),
que impiden llegar a esa conclusion.

La impresion que parece dar es la de que el consumidor no advierta que esta
adquiriendo un producto distinguido por la marca 88.222, cuya manifestacion grafica

% Logotipo de la marca Nike. Seglin su creador, esta basado en el ala de la diosa griega de la victoria
Niké, con la intencidn de transmitir movimiento. Actualmente, se ha convertido en una de las marcas mas
valiosas del mundo.

% Es la marca espafiola registrada por CIDESPORT en febrero de 1932, para la Clase 25 del nomenclator
internacional, teniendo naturaleza grafica y denominativa, al contar con una imagen de la diosa tal y
como estaba representada en la estatua expuesta en el Museo del Louvre de Paris, enmarcada entre dos
columnas y con la expresion “Nike” en la base de la estatua.
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responde mas a una imposicion de las circunstancias que no a un deseo espontaneo y
neutro por parte de los empresarios espafioles. Lo que se resalta en esta sentencia es que
el signo que aparece en la cobertura de la etiqueta viene a coincidir, salvo por la
eliminacién del swoosh, con el usado en todos los afios de vigencia de las licencias y
distribuciones concedidas por los empresarios norteamericanos sobre sus marcas a los
espafioles'®. Por lo tanto, el Tribunal entiende que el uso realizado por la demandada es
un intento de asociar los productos no a la marca “Victoria de Samotracia”, sino a la
marca renombrada Nike que si es apreciada por los consumidores y por ello fue la
auténticamente explotada.

Sin embargo, la sala de lo civil del TS, en la sentencia nimero 779/1999, de 22 de
septiembre, revoca la citada SAP de Barcelona de 14 de febrero de 1995, entendiendo
que no existe una caducidad de la marca 88.222 a la vez que apreci6 la nulidad de las
marcas 1.156.105 y 1.156.106. En este caso, el Tribunal sostuvo que “se puede afirmar
paladinamente gque configurar la antigua imagen de la Victoria de Samotracia con la palabra
nike- exactamente como se registro- como segunda hoja de un cuadernillo, en el que (en) la
primera figura la palabra nike en blanco sobre un fondo rojo, no se puede estimar como un
""cambio sustancial”, y si correcto o normal como dicen las Sentencias del Tribunal Supremo
que afirman que se ha mantenido la figura de la marca derivada desde el mismo instante que la
referida marca del cuadernillo -objeto concreto de la presente litis- conserva el distintivo
principal de la marca ya inscrita'® .

Haciendo especial referencia a esta sentencia, FERNANDEZ DE LA GANDARA'%
estima que el Alto Tribunal realizd una labor coherente y acertada, al entender que la
marca usada por los empresarios espafoles es una version modernizada niumero 88.222,
satisfaciendo plenamente el requisito de uso de conformidad con lo estipulado en el
articulo 4 LM de 1988, satisfaciendo la exigencia de uso de manera valida, tal y como
exige el articulo 30 LM 1988, esto es, dando a su titular un derecho de exclusiva en el
trafico econdmico, ya que no cabe duda de que el uso que Cidesport realiza del signo
Nike se halla amparado por el registro, no siendo desleal; dejando, bajo su opinién, una
doctrina clara de gran relevancia en el derecho de marcas.

A su vez, la sala de lo contencioso-administrativo del TS resolvid posteriormente

diversos litigios frente a las inscripciones o denegaciones de marcas'®.

100 En julio de 1979, la empresa norteamericana NIKE Inc., registré el signo del swoosh para la clase 18 y
25, con nameros de registro 899.850 y 899.851. En 1983, a través de la adquisicion al titular registral, los
empresarios norteamericanos consiguieron el derecho sobre la marca denominativa “NIKE” respecto
zapatos y zapatillas, con exclusion de cualquier otro producto comprendido en la clase 25. En 1985, se
celebraron dos contratos entre el empresario espafiol CIDESPORT y los empresarios norteamericanos,
que finalizaron el 31 de diciembre de 1989. En enero de 1990, los empresarios espafioles registraron una
ampliacién de la clase 25 y en julio del mismo afio, otra ampliacién para calzados y zapato deportivo. A
su vez, en julio de 1990, la empresa norteamericana, ya mundialmente conocida, obtuvieron la inscripcion
de la marca mixta nacional nimero 1.156.105 para clase 18 y 1.156.106 para clase 25, con la
denominacién “NIKE” situado en la base de su caracteristico Swoosh.

101 Fyndamento Juridico 2°.

12 FERNANDEZ DE LA GANDARA, L.F., “Anotaciones a una reciente doctrina jurisprudencial sobre
caducidad del registro de la marca (Razones y sinrazones en el asunto Nike/Cidesport), Diario La Ley,
Seccion Doctrina, 1415/2002, La Ley, 2002.

108 EARRANDO MIGUEL, |. Uso efectivo y real de la marca NIKE... op, cit.
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En la STS de 6 de mayo de 2002, confirmo el registro de la marca 1.549.700 solicitada
por los empresarios espafioles para proteger productos de la clase 25?2, consistente en la
expresion “Nike” y en la letra pequefia “sports wear” con un grafico.

En la STS de 6 de mayo de 2002, anul6 la concesion de las marcas 1.156.105 y
1.156.106 para las clases 18 y 25, respectivamente, cuyo registro habian alcanzado los
empresarios americanos.

En la STS de 14 de junio de 2002, contra la oposicién de los empresarios espafioles, el
registro de la solicitud de marca num. 1.316.615 peticionada por los empresarios
americanos para la clase 25% consistente en la expresion "Nike Air" con el
gréfico "swoosh™ y letras de trazos negros y gruesos, al considerar que tampoco existia
riesgo de confusién con la marca nim. 88.222.

En la STS de 11 de diciembre de 2002, contra la oposicion de los titulares de la marca
88.222, se concedid a la empresa norteamericana la marca 1.520.210 consistente en el
“swoosh” con las expresiones “NIKE” y “AIR” para proteger productos de la clase 18,
puesto que existian diferencias fonéticas y graficas suficientes que les permiten convivir
en el Registro sin riesgo de confusion entre sus productos diferentes e inconfundibles.

En la STS de 3 de abril de 2003, ordend el registro de la solicitud de marca "Baby
Jordan Nike" n°®1.544.185, para la clase 25?% solicitada por los empresarios
norteamericanos.

Y, por ultimo, en la STS de 26 de noviembre de 2003, también ordend por idéntica
razon el registro de las marcas num. 1.615.025 y 1.615.026, "Nike Premier", con grafico
de un hexagono dividido en tres secciones, en cuyo cuerpo interior aparece la
leyenda "premier”, para la clase 182.

La Sentencia de la Sala de lo Civil del TS fue objeto de recurso de amparo y de un
incidente de nulidad de actuaciones, que fue rechazado a través de Auto de 4 de
noviembre de 1999, interponiéndose un nuevo recurso de amparo, que finalmente
fueron acumulados en un Unico proceso, a través del Auto del TC 164/2000 de 24 de
junio de 2000, denegandose la suspension solicitada, acordandose, sin embargo, una
medida cautelar consistente en la anotacion preventiva de las demandas en el registro de
marcas de la OEPM, y su publicidad en el BOPI'%,

El recurso de amparo acumulado fue resuelto a través de la STC 8/2004, Sala Primera,
de 9 de febrero, aceptando parcialmente ambos recursos de amparo y, por ende,
retrotrayendo las actuaciones al momento anterior al de dictarse sentencia, a fin de que
el TS dictase nueva sentencia debidamente motivada y acorde con el derecho de tutela
judicial efectiva®.

104 Auto del TC 193/2000, de 24 de julio de 2000.

195 En los Fundamentos Juridicos 5, 6, 7 y 9, aprecian los siguientes vicios. En el F.J. 5°, aprecia una
incongruencia por omisién de pronunciamiento sobre la alegacion de mala fe y abuso del derecho de los
empresarios espafioles al ejercer su accion; en el F.J. 6 se aprecia una incongruencia omisiva sobre la
alegacion de la “exceptio doli” en relacién con la denominada prescripcion por tolerancia de las acciones
de utilidad y violacion del derecho de marca; en el F.J. 7°, se aprecia una incongruencia mixta en relacion
a alegacion relativa a la prescripcion extintiva de la accion por violacion de la marca 88.222; y, en el F.J.
90, existe una falta de motivacién por no hacer ningun tipo de consideracion al principal argumento
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En marzo de 2005, la Sala de lo Civil del TS, resuelve este caso a través de la Sentencia
de 28 de marzo de 2005, sosteniendo que:

- No existe causa justificativa de uso de la marca niimero 88.222'%.

- Tampoco cabe apreciar caducidad parcial de la marca ya que esta cuestién no se
formulé en la fase de alegaciones™’.

- De la apreciacion comparativa, se deduce que la conclusiéon a la que llegan las
sentencias de instancia es coherente y razonable, y la Sala de lo Civil del TS viene
reiterando que debe prevalecer en casacion el criterio de la resolucion recurrida
cuando no contradice las reglas del buen sentido y se adecua a la racionalidad

juridica'®.

Entrando en el fondo de esta Sentencia, en lo relativo al uso de una etiqueta, con
forma de librillo de dos hojas, cuya cara externa esta constituida por un cuadrado de
color rojo en el que esta escrita la palabra Nike, con letras inclinadas a la derecha y
blancas, y, debajo de ella, con letras mas pequefias, las palabras sports wear -esto es, el
conjunto grafico denominativo integrante de uno de los signos que antes utilizaba- y
cuya cara interna contiene una variante de la estatua de la diosa griega, el Alto Tribunal
entra a valorar si, a través del uso de esa marca en la cara interna de la etiqueta, supone
un uso efectivo de la marca 88.222 con alguna pequefia variacién y si dicho uso supone
un uso efectivo y, por ende, si da lugar o no a la caducidad de la marca espafiola.

El Alto Tribunal tratara de resolver si, a través del uso de la marca de la forma
anteriormente mencionada, supone un uso de la marca modernizada respecto de la
registrada a favor de los empresarios espafioles con el niUmero 88.222, o si bien estamos
ante un uso de dos marcas distintas. El Tribunal acaba decantdndose por la segunda
opcidn, esto es, el empleo de dos marcas diferentes.

En lo relativo al elemento denominativo, su representacion (imitando la colocacion de
las letras), produce no solo una aproximacion visual, sino que, al juntarse las mismas y
poner debajo unas palabras en lengua inglesa, no tiene otra explicacion que el proposito
de asociar la marca a la americana, también se produce una aproximacion fonética
“naik” en vez de “nike” o “niké”).

Respecto al elemento grafico, FARRANDO MIGUEL, 1'% plantea una cuestion relativa
a la marca empleada en la cara externa, preguntandose si estamos ante una version
modernizada de la marca nimero 88.222 o, debido a las diferencias con la registrada, es
una marca nueva y diferenciada. Si se considerase que es una modernizacion de la
marca existente, su empleo en la etiqueta comportaria un uso efectivo y real de la
marca, por lo que no daria lugar a la caducidad de la marca y, por el contrario, en caso

empleado tanto por el JPI como por la AP, para llegar a la conclusidn contraria a la alcanzada finalmente
por aquel.

106 Eyndamento Juridico 6°.

97 Fyndamento Juridico 8°.

198 Fyndamento Juridico 11°.

199 FARRANDO MIGUEL, |. Uso efectivo y real de la marca Nike... op, cit.
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de ser una marca diferenciada de la marca registrada, seria necesario entrar al examen
de otras cuestiones.

Si acudimos al Convenio de la Union de Paris, de 20 de enero de 1883, podemos ver en
el articulo 5C2 que “el empleo de una marca de fébrica o comercio por el propietario en una
forma que difiera por elementos que no alteren el caracter distintivo de la marca en la forma en
que ésta ha sido registrado en uno de los paises de la Union, no ocasionara la invalidacion del
registro ni disminuird la proteccién concedida a la marca”.

En la Directiva 89/104, en su articulo 10.2 a) se indica que el uso de la marca en una
forma que difiera en elementos que no alteren el caracter distinto de la marca en la
forma bajo la cual ésta haya sido registrada” es suficiente para probar su uso.

También en la jurisprudencia podemos ver que se reconoce esta facultad al titular al
admitir que "existe una practica usual y frecuentemente observada en el mercado y que
consiste en la utilizacion de la marca de forma que no se corresponde exactamente con el
registro con el que fue concedida; en este sentido, sigue concretando la doctrina cientifica
actual, apenas controvertida, y que esta Sala hace suya, cuando en la misma se establece que la
modernizacion de la forma de la marca es un fendmeno necesario del trafico mercantil para
que la marca represente idoneamente su papel de vehiculo entre empresarios y consumidores,
por lo que es practica frecuente la figura de la marca derivada, que, por supuesto, coincide con
numerosos y conocidos ejemplos en la realidad marcaria™®”.

Pues bien, la STS de 28 de marzo de 2005 resolvio este interrogante, considerando que
la marca de la cara externa no constituye una modernizacién de la marca registrada por
los empresarios espafioles, por lo que, en definitiva, negd que su empleo supusiera un
uso licito de una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa
la forma bajo la cual se halla registrada, tal y como establecia el articulo 4.2 a) LM de
1988.

El TS entiende que esta version, configurada en la etiqueta en forma de cuadernillo de
doble hoja con las caracteristicas ya mencionadas, no constituye una utilizacién idonea
para enervar la accion de caducidad por falta de uso, puesto que se trata de un empleo
ficticio de la marca, realizado con mala fe, de modo que la segunda hoja del cuadernillo
es un recurso para aparentar la utilizacién del signo registrado y eludir o enervar su
caducidad, mientras que la primera hoja (que es la mas visible), media una singular
similitud en la presentacion se crea la asociacidbn con la marca americana,
distorsionando la verdadera marca, creando un riesgo de confusion en los consumidores.

FARRANDO MIGUEL, I.'*! establece unas consideraciones para entender la
conclusion a la que llegd el Alto Tribunal en dicha sentencia. En primer lugar, esta la
necesidad de ser extremadamente cuidadoso a la hora de escoger la jurisprudencia que
se maneja y; en segundo lugar, determinar qué criterio determinamos para decidir si la
marca registrada y la modernizada guardan, 0 no, esa conexiéon exigida por la normativa
espafiola y europea para sostener la existencia del uso de la marca registrada.

19.9TS de 22 de septiembre de 1999. Fundamento Juridico 2°.
11 EARRANDO MIGUEL, 1. Uso efectivo y real de la marca Nike... op, cit.
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Respecto a la segunda cuestion, para determinar si se ha alterado o no de manera
significativa la forma de la marca registrada o, por el contrario, se aplica el limite de la
“inalterabilidad del cardcter distintivo”, hay que tener en cuenta que nos estamos
refiriendo a la capacidad diferenciadora atendiendo a la “técnica de la impresion
comercial” (la técnica usada por la jurisprudencia norteamericana antes citada) que
causa la marca en los terceros, de forma que el analisis que se debe realizar es exterior a
la marca, es decir, exige comprobar como el consumidor medio nacional percibe la
modernizacion de la marca.

Por otro lado, es también es posible aplicar la técnica contraria, es decir, la “alteracion
de la forma de la marca”. En este caso el analisis se basa en que los elementos que
conformen la marca sean del tipo que sean, han sido, o no, alterados de manera
significativa, examinando la marca para determinar si las modificaciones introducidas
alteran el signo actualizado respecto del registrado de tal forma que no pueda
considerarse una verdadera modernizacion.

En la STS de 28 de marzo de 2005, el Tribunal opta por realizar un analisis mas cercano
a la técnica de la “alteracion de la forma de la marca” que a la “impresion comercial ”,
atendiendo al cambio significativo de la forma de la marca, el Tribunal concluye

entendiendo que®?:

- La version “nike denominativa” incluye las palabras “sport wear” en letras
mayusculas, mas pequefias que las de “nike”, que no constan en la version
registrada.

- Lagrafia de las letras de dicho vocablo estan mas juntas, en sentido inclinado y con
una singularidad similitud en la letra k, que es dominante en la palabra e incluso en
el conjunto, produciendo una aproximacion fonética entre “naik” y “Niké” o “nike”.

- La representacion del elemento denominativo se plasma en letras blancas sobre
fondo rojo, cuando en el registro no existe y;

- Se produce una “semi-ocultacion” a un nivel secundario la segunda hoja del
cuadernillo del elemento grafico y mas significativo, produciendo una prevalencia
al elemento denominativo respecto al gréfico, y se presenta aquél con gran
asimilacidn al ajeno.

Por lo tanto, el Tribunal aprecia en este juicio comparativo una serie de elementos para
entender que la marca finalmente no es una modernizacion de la registrada, puesto que,
en primer lugar, existen unas modificaciones accesorias (tales como, la expresion “Sport
wear”, la grafia y colores); y unas modificaciones principales, la fragmentacion visual
del elemento grafico.

Respecto a las modificaciones accesorias, no son tales como para constituir un
obstaculo insalvable de la marca, ni tampoco la modernizacion del elemento grafico
supone un problema para que un Tribunal acepte la validez de la modernizacién**, pero

12 Fundamento Juridico 11°.
13| a STS de 7 de junio de 1999, entiende que “la modernizacién de la figura de la bafiista en posicion
de salto aparezca mas estilizada, no supone una desnaturalizacion de la registrada”.
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la ausencia del elemento gréfico en el signo “nike denominativo”, es la cuestion mas
importante de este asunto.

En algunas sentencias'*, los Tribunales han aceptado la posibilidad de suprimir, en
mayor o menor medida, el elemento gréfico de una marca mixta, por lo que la mera
separacion de esta en el producto no deberia valer, por si misma para considerar que no
existe un uso efectivo de la marca.

Sin embargo, en el “Caso Nike”, a la hora de concluir si la fragmentacion del elemento
grafico supone una modificacion lo suficientemente importante para determinar que no
existe un uso efectivo de la marca 88.222, el Tribunal en la sentencia de 28 de marzo de
2005 establece que la ausencia del elemento grafico en la version modernizada
constituye un serio obstaculo para aceptar que ello supone una simple modernizacion de
la marca inscrita, no admitiendo que la marca renovada sea una version modernizada de
la inscrita.

En definitiva, el comportamiento de los empresarios espafoles atenta contra la esencia
de la marca como sefial o expresion formal destinada a ser percibida por los sentidos de
los consumidores, a fin de que estos aprehendan la unién entre el signo y el producto,
distinguiendo en el mercado uno de otros idénticos o similares y conozcan la

procedencia empresarial de los mismos, su calidad y buena fama™®.

En lo relativo a las causas justificativas de la falta de uso, los empresarios
espafoles argumentaron como causa justificativa (sin éxito), que los acuerdos
contractuales entre los empresarios espafioles y norteamericanos les impedia
comercializar sus productos bajo su propia marca’®®. Esta causa justificativa no
prosperd debido a que estas causas se han de interpretar de manera muy restrictiva, ya
que a través de varias sentencias se muestra que, por ejemplo, la jubilacion no es una
causa justificativa de no uso de una marca™’; la estacionalidad del producto
comercializado tampoco es una causa justificativa*®; o las dificultades a la hora de
comercializar el producto por parte del titular de la marca™® tampoco es causa para
justificar la falta de uso de la marca.

Es por ello por lo que la STS de 28 de marzo de 2005 rechace de pleno dicha excepcion,
al declarar que no cabe estimar como justificadas las causas alegadas puesto que
dependen del propio control de los interesados, ya que la mercantil CIDESPORT actud
en todo caso bajo el principio de autonomia privada contractual, y en todos los pactos
realizados con la empresa norteamericana no deberian haber impedido que los restantes
interesados no vinculados contractualmente hicieran uso de la marca, evitando, en su
caso, su caducidad.

Pone como ejemplo el Alto Tribunal, como excepcion a la obligacion de uso de la
marca, el hecho de la existencia de multiples reclamaciones civiles y penales por parte

14 9TS de 28 de noviembre de 1989; SAP de Murcia, Seccion Segunda, de 21 de febrero de 2000.
15 Fyndamento Juridico 11°.

118 EARRANDO MIGUEL, I. Uso efectivo y real de la marca NIKE... op, cit.

7'STS de 22 de enero de 2000.

18 SAP de Vizcaya de 22 de marzo de 2000.

19 SAP de Barcelona de 7 de marzo de 1995.
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de Nike Inc, que imponian graves riesgos economicos e, incluso, de indole penal en
cabeza de los titulares espafioles. En definitiva, lo que trata de decir el Tribunal es que
las excepciones deben estar amparadas en circunstancias o hechos independientes de la
voluntad del titular, y ajenos o andmalos a la esfera de actuacion de este, que le impidan
cumplir con la carga legal de uso de la marca.

La prueba realizada en instancia demostrd6 que los empresarios espafioles habian
utilizado desde 1991 "una etiqueta, con forma de librillo de dos hojas, cuya cara externa estd
constituida por un cuadrado de color rojo en el que estd escrita la palabra Nike, con letras
inclinadas a la derecha y blancas, y, debajo de ella, con letras mas pequefias, las palabras
sports wear -esto es, el conjunto grafico denominativo integrante de uno de los signos que antes
utilizaba- y cuya cara interna contiene una variante de la estatua de la diosa griega".

Por su parte, CURTO POLO, M*? opina que el tltimo pronunciamiento al respecto del
“Caso Nike” (la STS de 28 de marzo de 2005), no satisface todas las expectativas que la
sentencia del TC habia generado en la doctrina cientifica. A pesar de que el TS volviera
a realizar importantes aportaciones en relacion con la obligacion del uso de la marca,
dejaron pasar la ocasion para aportar alguna luz a determinados puntos que
determinaban la incongruencia de la sentencia anterior, tal como fue denunciado por el
TC, tales como la alegacion de la mala fe y el abuso del derecho al ejercer las acciones
de nulidad y violacion de la marca por parte de los titulares de la marca espafiola
namero 88.222 o el importante tema de la prescripcion por tolerancia prevista en el
articulo 9 de la Directiva de marcas.

En relacion con el examen de la caducidad por falta de uso de la marca 88.222,
los distintos tribunales competentes realizan un extraordinario andlisis sobre la
obligacion de uso de la marca.

La STS de 22 de septiembre de 1999 afirmé que el uso de la marca 88.222 en una forma
diferente a la registrada, y en las condiciones en la que se realizd, podia entenderse un
uso ‘““correcto o normal” de la misma, a diferencia de la apreciacion de las instancias
inferiores que conocieron anteriormente del caso. No obstante, a juicio del TC, no se
ofrecen argumentos suficientes al respecto para deshacer la opinion de la AP de
Barcelona, lo cual fue uno de los motivos de anulacidn de la citada sentencia.

Esta cuestion es resuelta nuevamente por el TS, de manera acertada'®
aportaciones doctrinales mas significativas al respecto, puesto que:

, siguiendo las

- Se parte de la premisa de que en nuestro sistema de marcas, es necesario un
uso real y efectivo de la marca, por lo que no cualquier uso de la marca
puede enervar la caducidad por falta de uso. La obligacion de uso de la
marca requiere de una interpretacion uniforme en toda la UE de modo que no
cualquier uso pueda ser relevante a efectos de enervar la caducidad por falta
de uso de la marca.

120 CURTO POLO, M. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2005,
“Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil”, Civitas, 2006.
121 CURTO POLO, M. Comentario a la Sentencia. .. op. cit.
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El TS entiende que durante la vigencia de los negocios realizados entre
Cidesport y la empresa norteamericana no fue la marca espafola la que se
utilizo, sino la perteneciente a los recurrentes.

- Las entidades recurridas acuden a dos vias subsidiarias para evitar la
caducidad de la marca por falta de uso: En primer lugar, se alega que existen
causas justificativas de la falta de uso; en segundo lugar, que el computo de
los plazos no se ha realizado de manera correcta.

En relacién con el primer argumento, CURTO POLO, M.*?? recuerda que en
nuestro ordenamiento la sancion por falta de uso puede enervarse mediante
la prueba de la concurrencia de causas que permiten justificar el desuso. A
pesar de que la Ley de marcas de 1988 no estableciera cual eran esas causas,
la jurisprudencia entendia que eran causas justificativas aquellas que fueran
independientes de la voluntad del titular de la marca, por lo que la LM 2001
Unicamente recoge la doctrina jurisprudencial existente. En este caso,
Cidesport alegaba que se habia celebrado un contrato de distribucion y
licencia de marca con la mercantil American Nike a través de la cual se
obligaba a usar la marca norteamericana; siendo esto asi, dificilmente se
puede considerar la celebracion de un contrato como una circunstancia ajena
al titular, por lo tanto, no encaja dentro del concepto “causa justificativa de
falta de uso”.

En relacién con el segundo argumento, relativo a la imprecision de la
determinacion del dies a quo para el computo de la caducidad, el TS reitera
que las instancias previas al considerar que la ampliacion del registro de la
marca no supone uso real y efectivo, por lo que la concesion de esta
ampliacion del registro no constituye dies a quo para el computo del plazo a
efectos de la valoracién de la caducidad por falta de uso.

- Por daltimo, el TS analiza el argumento de que la marca no puede ser
caducada puesto que, con anterioridad a la declaracion de caducidad, se
habia realizado un uso de esta, cumpliendo todos los requisitos para entender
gue tenia efectos rehabilitadores conforme lo dispuesto en la LM.

A pesar de que, como hemos visto, desde los meses de febrero y marzo de
1991, la marca habia sido utilizada en sus dos componentes (grafico y
denominativo), si bien estaba siendo utilizada bajo una forma distinta a la
registrada, por lo que el TS analiza si realmente existe un autentico uso
efectivo y real de la marca, y si el uso se ha hecho conforme a las exigencias
de la buena fe.

Tal y como se ha expuesto, el problema del uso real y efectivo en este
supuesto es si la marca puede tener por objeto un signo que sea distinto al
registrado y en qué medida cabe entender que, a pesar de haber introducido
modificaciones, seguimos estando ante la presencia de la misma marca.
Finalmente, a través del “juicio de contraste” entre la marca 88.222 y la

122 CURTO POLO, M. Comentario a la Sentencia. .. op. cit.

71



usada por Cidesport, el Tribunal concluyé con que no solo se habia alterado
la forma en la que estaba registrada, sino que también habia alterado el
cardcter distintivo de la marca. En relacion con si el uso de la marca se ha
Ilevado a cabo por la buena fe, el TS acaba entendiendo que no, puesto que
su uso es aparente y ficticio, impregnado de mala fe.

En este ltimo apartado, CURTO POLO, M.'® lamenta la confusion entre “version
modernizada” y “marca derivada” que sigue manteniendo el TS, puesto que la marca
derivada requiere de un registro para existir y tiene su razon de ser cuando el titular de
la marca principal pretende usar simultaneamente varias marcas que tienen alguna raiz o
elemento comun, mientras que la version modernizada de una marca existente se
desarrolla al margen de la realidad registral de la marca y supone la forma en que
efectivamente es usada.

Por Gltimo, CURTO POLO, M*? realiza algunas precisiones sobre la prescripcién por
tolerancia, que no fue tenida en cuenta por el TS en 1999 ni en la ulterior sentencia de
2005. Dicha institucién, surgida en la praxis alemana, fue recogida en el articulo 8 de la
Directiva de Marcas, estableciendo que la caducidad por tolerancia se contempla como
una limitacién a los derechos conferidos a los titulares registrales de una marca.

Esta limitacion operard Unicamente cuando quien intente hacer valer la excepcion
derivada del retraso en la actuacion del titular registral tenga asimismo registrada su
marca; esto es, sea titular de un auténtico derecho subjetivo y no una mera situacién de
posesion generada por el uso continuado del signo en el mercado. En este caso, debido a
la inactividad del titular registral de la marca, se producira la coexistencia en el mercado
de ambas marcas.

Para que se de la prescripcion por tolerancia, es precisa la concurrencia de requisitos:
En primer lugar, se precisa la existencia de una marca registrada posteriormente al
nacimiento de la marca anterior, no bastando con el mero registro, sino que esta marca
posterior debera haber sido usada durante un plazo de cinco afios consecutivos de forma
ininterrumpida para distinguir los productos o servicios para los que esta registrada la
marca, habiéndose tolerado dicho uso por el titular de la marca anterior y; en segundo
lugar, el plazo de cinco afios se computara desde que el titular de la marca tenga
conocimiento del uso de la marca posterior en el mercado, salvo que le titular de la
marca posterior haya realizado el registro de mala fe, en cuyo caso no operara el plazo
de cinco afos.

En este caso, y a pesar de que el TS no se pronuncia al respecto, CURTO POLO®
opina que dificilmente se puede sostener en este caso la prescripcidon por tolerancia,
puesto que la figura de la prescripcion no trata de tutelar los intereses del titular de la
marca posterior, sino la seguridad juridica.

Ademas, la continuada utilizacién de la marca NIKE en el mercado espafiol (primero
por Cidesport, posteriormente por la filial de American Nike), no da lugar a considerar
prescritas las acciones de defensa de la marca 88.222, a pesar de que a través de ese uso

128 CURTO POLO, M. Comentario a la Sentencia... op. cit.
124 CURTO POLO, M. Comentario a la Sentencia... op. cit.
125 CURTO POLO, M. Comentario a la Sentencia. .. op. cit.
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continuado, la marca norteamericana habia adquirido una posicion competitiva digna de
tutela.

Por ultimo, el articulo 7 del Codigo Civil deja sin efecto el ejercicio extemporaneo de
acciones a los titulares de la marca 88.222 frente a la marca norteamericana, puesto que
tal y como dice dicho articulo “e/ ordenamiento juridico no protege ni la mala fe ni el
abuso de derecho”, siendo la actuacion de los empresarios espafioles un ejercicio
abusivo del derecho exclusivo otorgado por la marca.

5. OPINION Y CONCLUSIONES.

En base al ejemplo que expondré a continuacion, haré mis consideraciones
respecto al uso efectivo de la marca y cuando considero que existe un uso real y
efectivo de la marca y cuédndo no.

Imaginemos que, en el afio 1999, la mercantil SEAT S.A. registro la siguiente marca
mixta, registrada Unicamente para la clase 12 del Nomenclator internacional
(vehiculos).

SEAT

La marca se deberia usar, para considerar que existe un uso efectivo de esta, tal y como
se vino utilizando por el fabricante de vehiculos durante un largo tiempo, en la que
aparecia el logotipo en el centro de la trasera del vehiculo, el elemento denominativo
“SEAT” a la izquierda y el modelo del que se tratase en la derecha.
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Pero con el cambio de imagen del nuevo siglo, la mercantil decidi6 realizar un cambio
en la distribucion de las nomenclaturas de sus vehiculos, dejando Unicamente el
logotipo en el centro de la trasera como mecanismo de apertura del maletero y el
logotipo del modelo en el centro, eliminando cualquier rastro del elemento
denominativo “SEAT”.

Tras este cambio de nomenclaturas, Unicamente se mantuvo la denominacion “SEAT”
en las ventanillas del vehiculo, hasta el afio 2012, que, con la presentacién de la tercera
generacion de su modelo Leon, se elimind también el elemento denominativo de las
ventanillas, pasando Unicamente a contar con el logotipo v, en la actualidad Unicamente
aparece el nombre del fabricante de las ventanillas.

Por lo tanto, la marca, progresivamente ha ido eliminando el elemento denominativo de
los elementos del vehiculo, ya que, en la actualidad, no aparece en ningin elemento del
vehiculo la palabra “SEAT”, ni siquiera en elementos del motor, ya que la tapa que
cubre el blogue motor Unicamente cuenta con el logotipo y la tecnologia del motor (TSI
o TDI).

No obstante, si vemos el contexto global de la marca, la marca mixta es usada, por
ejemplo, en los concesionarios, en la publicidad, en la pagina web, o en los catalogos.
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S seaT Modelos «  QuerounSEAT ©  SEATContigo «  SEATforBusiness «  Sobee SEAT

Hoy es un dia
especial.

Durante los Specid Days, codo da o3 especial. Hor. Dia dol

SeaT.

Gama SEAT

Si bien no estamos hablando en si mismo de la clase 12 para la que fue registrada la
marca, lo cierto es que son &mbitos relacionados con el vehiculo en si mismo. La marca
es usada para crear una determinada percepcion al publico, la identidad de marca que la
empresa quiere transmitir a su publico objetivo, y esa imagen es trasladada,
inevitablemente, a sus productos, que son los coches.

Si tenemos en cuenta que la marca fue registrada en 1999 y, que desde el afio 2012,
dicha marca no se utiliza tal cual fue registrada, ¢Estamos ante una modificacion de la
marca que entra dentro de las modificaciones que no suponen una alteracion sustancial
que establece la ley y las Directrices de la EUIPO?

Siguiendo las Directrices de la EUIPO ya expuestas, las omisiones permitidas son
aquellas respecto a elementos genéricos o descriptivos o respecto a elementos no
dominantes, y tras analizar el “Caso Equivalenza”, relativo a la marca “Black Label by
Equivalenza”, el TGUE entiende que tanto el término “Black Label” como “by
Equivalenza” son elementos dominantes, puesto que ninguno de ellos tiene un caracter
secundario, por lo que la omision de cualquiera de ambos elementos supondria una
omision relevante, lo que conlleva a una falta de uso de la marca en cuestion.

Si lo entendemos asi, en el caso de la marca mixta “SEAT”, la diferencia de tamafio
entre el logotipo y el elemento denominativo no es lo suficientemente grande como para
que uno de los dos sea considerado irrelevante y; en segundo lugar, el elemento
denominativo es un indicador del origen empresarial, por lo que debera ser tenido en
cuenta a la hora de realizar una comparacion en caso de un conflicto entre dos marcas.
Entendiéndolo asi, en este caso la omision de alguno de los elementos supondria una
falta de uso efectivo de la marca, dando lugar a la caducidad.

Por otro lado, a la hora de analizar un uso distinto de la marca respecto a la
forma en la que aparece registrada, para determinar si se ha alterado o no de manera
significativa la forma de la marca, hay que tener en cuenta que nos estamos refiriendo a
la capacidad diferenciadora atendiendo a la “técnica de la impresion comercial” que
causa la marca en los terceros, de forma que el analisis que se debe realizar es exterior a
la marca, es decir, exige comprobar como el consumidor medio nacional percibe la
modernizacion de la marca.

Por otro lado, es también es posible aplicar la técnica contraria, es decir, la “alteracién
de la forma de la marca”. En este caso el andlisis se basa en que los elementos que
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conformen la marca sean del tipo que sean, han sido, o no, alterados de manera
significativa, examinando la marca para determinar si las modificaciones introducidas
alteran el signo actualizado respecto del registrado de tal forma que no pueda
considerarse una verdadera modernizacion.

En mi opinidn, abogo por la técnica de la impresién comercial, puesto que la técnica de
la alteracion de la forma de la marca en determinadas ocasiones puede producir una
excesiva rigidez.

A pesar de que la mayor parte de la jurisprudencia tienda a usar un criterio mas
restrictivo, lo dicho por la STS de 8 de junio de 2006 parece ofrecer una puerta en los
casos como el que quiero ejemplificar, al entender que el uso efectivo y real de una
marca puede extender sus efectos a las marcas registradas para clases ulteriores siempre
que se demuestre que existe una similitud entre los productos y servicios pertenecientes
a esas clases y los productos o servicios para los que se llevé a cabo el uso real y
efectivo de la marca.

Considero que la marca “S. SEAT” no caducaria, ya que las modificaciones realizadas
por la mercantil no son de suficiente entidad como para producir su caducidad, ya que el
consumidor asociara la marca independientemente de que contenga en el vehiculo el
elemento denominativo “SEAT” o no, puesto que ese elemento denominativo aparece
en productos vinculados con el vehiculo en si, ya sea publicidad, concesionarios o
material comercial (catalogos, presupuestos, etc.).

Tal y como opinan numerosos autores, la rigidez del registro provoca situaciones tan
incongruentes como la que quiero ejemplificar.

En virtud del registro, la marca del ejemplo estaria incursa en una caducidad por falta de
uso, al ser ambos elementos igualmente predominantes y, segin lo extraido por las
Directrices de la EUIPO y la regulacion espafiola, seria una modificacion sustancial.

Jurisprudencialmente, a pesar de que haya alguna sentencia a favor de una cierta
“flexibilidad” a la hora de determinar el uso de la marca de una forma diferente a la
registrada, lo cierto es que, los Tribunales a la hora de aplicar el articulo 39 y 55 LM, lo
hagan con la misma rigidez que establecen las normas nacionales y comunitarias,
existiendo una rigidez a la hora de valorar el uso, ya que el propio TS entiende al
respecto que no es suficiente para cumplir dicha exigencia una utilizacion aparente de la
marca, debiendo tener en cuenta a la hora de valorar si existe 0 no uso efectivo y real, la
clase de productos o servicios amparados por la marca y las circunstancias concurrente
en el caso concreto*?.

Aunque si bien es cierto que la marca no es usada en si misma en la clase de producto
para la que fue registrada, esta si es usada en aspectos completamente relacionados con
dichos productos, por lo que considero que la marca esta siendo usada por la empresa de
manera continuada, al ser usada en los espacios comerciales y material publicitario de la
mercantil, permitiendo un perfecto conocimiento por parte del consumidor que el

126 3TS de 23 de junio de 2006.
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producto es ofrecido por esa empresa y no por otra, con independencia de que en el
vehiculo en si mismo, no aparezca el elemento denominativo.

En ocasiones, aunque una marca no haya sido registrada para otras categorias, como en
este caso, que ha sido registrada Gnicamente para vehiculos, lo que si es cierto es que el
resto de los elementos en los que en la actualidad si aparece la marca tal y como fue
registrada la marca estdn directamente relacionados con el producto en si mismo,
aunque en el producto en si mismo considerado no aparezca la marca registrada.

Por ello, no considero que por ese motivo una marca registrada para la clasificacion 12
de Niza caduque por el mero hecho de que no se plasma la marca expresamente en el
vehiculo, puesto que en el resto de elementos que conforma la imagen de la marca y del
producto si esté incorporada la marca, como es el concesionario, documentos, facturas,
catalogos, manuales de uso del vehiculo, etc.

En definitiva, la reforma de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas, supuso
una restriccion notable sobre el uso de la marca en una forma distinta en la que fue
registrada, derivada de una excesiva flexibilidad al respecto en la Ley de 1988 de
Marcas.

Tanto la ley espafiola, como la europea, establece una, bajo mi opinion, excesiva rigidez
del uso de la marca en el tréfico econémico, una rigidez que se contrapone con la
realidad del trafico econdémico, ya que el mercado es cambiante, y las preferencias del
publico, la situacién econémica y politica, van cambiando rapidamente y, en el caso que
nos ocupa, que es el de una marca de vehiculos, la revolucion tecnolégica y la transicion
al coche eléctrico, hace que las empresas del mundo automotriz tengan que adaptar
tanto sus productos y servicios, como su imagen corporativa a un publico cada vez
menos interesado en este sector.

En este contexto, considero que no es posible el uso de una marca en una forma tan
rigida como la que se exige en el registro, y que la ley no tiene en cuenta la realidad de
los mercados en los que participan las marcas, no solo en el mercado de la automocion,
como es en el caso de nuestro ejemplo, si no también en otros sectores, con infinitos
ejemplos.

El merchandising es otro gran ejemplo de cdmo el uso de las marcas registradas en este
tipo de productos puede suponer un problema para los oferentes. Pensemos en los
productos de equipos de futbol, por ejemplo, como chandales, zapatillas, toallas, o
menaje. Pensemos en el caso del Real Madrid, si el club hubiera registrado el siguiente
signo, por ejemplo, Unicamente para prendas deportivas:
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Realmadrid

En estos casos, muchas veces el escudo aparece en, por ejemplo, la parte superior del
equipaje, mientras que el nombre del equipo aparece en la parte inferior. Técnicamente,
en este caso la marca no estaria siendo usada tal y conforme esta registrada, pero en
conjunto, si estuviese siendo usada tal y como esta registrada, puesto que normalmente
la gente compra la equipacion entera, no solo una parte.

En este contexto, también supondria la caducidad de la marca, puesto que ésta no esta
siendo usada tal cual fue registrada, pero, si lo analizamos en conjunto, no existe ningun
riesgo de asociacion por parte de los consumidores, ya que ambas marcas son
perfectamente reconocibles por parte del consumidor medio, tal y como en el ejemplo
de la marca mixta registrada “S. SEAT”. Pero este problema no afecta Gnicamente a las
marcas mixtas, sino que, como hemos visto, afecta a cualquier tipo de marca, por lo
tanto, estos problemas se dan independientemente de cdmo sea la marca.

Si bien es cierto que hay parte de la doctrina y jurisprudencia que ha
flexibilizado la rigidez de uso de la marca en el registro, la normativa también deberia
ser modificada siendo mas real a lo que sucede en el trafico econdmico, permitiendo
modificaciones de la marca que, sin llegar a suponer un cambio sustancial de la misma,
0 que la modificacion sea tal, que si que pueda llegar a producir un error de confusion
en el publico, si permita un juego mas flexible a la hora de jugar con las marcas
registradas por un determinado operador econémico, permitiendo modificar sus marcas,
sin afectar a su propia identidad, pero si logrando adaptar a las mismas a las nuevas
tendencias de mercado.

Las marcas deben permitir, tal y como son definidas, identificar los productos y
servicios de un oferente respecto a otros idénticos o similares de otros fabricantes, por
lo que, bajo esta premisa, una modificacion que no altere la percepcion del consumidor
respecto la marca, considero que seria perfectamente vélida y se deberia considerar
como un uso efectivo de la misma.

En el caso del ejemplo, considero que ambas marcas tienen la suficiente distintividad
por si misma, que el uso separado de ambas marcas no supone una falta de uso, puesto
que tanto el logotipo como el elemento denominativo tienen la suficiente fuerza por si
mismas para lograr el efecto que se pretende con la marca, esto es, identificar los
productos y servicios ofrecidos por la mercantil de otros similares o idénticos. Siendo
esto asi, el uso del logotipo de manera aislada en la categoria de producto usada seguira
siendo un uso efectivo de la marca, ya que el consumidor medio identificara

78



perfectamente el producto con su origen empresarial, sin necesidad de que cuente con el
elemento denominativo dentro del producto en si cuando, ademas ese elemento si es
usado en el resto de los &mbitos que se relacionan con el producto.

En conclusion, la rigidez que reina en el ambito registral no deberia trasladarse al
ambito econdmico en el que las marcas operan, puesto que la realidad del mercado es
muy distinta a la existente en el registro. Por todo ello, considero que deberia existir una
mayor flexibilidad a la hora de realizar pequefias modificaciones a lo largo del tiempo
por parte del operador econdémico, permitiéndole adaptar su imagen a las nuevas
circunstancias econoémicas y sociales, sin suponer ello una falta de uso de la marca
inicialmente registrada, siempre y cuando la marca modificada o alterada no suponga un
cambio sustancial o que sea de tal entidad que suponga en los consumidores un riesgo
de confusion.
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