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1 Consideraciones generales

1.1 Funcién de la prueba del uso

La legislacion de la Unién Europea en materia de marcas impone al titular de una
marca registrada la «obligacion» de usar la marca de manera efectiva. La obligacion
de uso no es aplicable inmediatamente después del registro de la marca anterior.
Antes bien, el titular de una marca registrada disfruta del llamado «periodo de gracia»
de cinco afios durante el cual no es necesario demostrar el uso de la marca para
basarse en el mismo, incluso en el procedimiento de oposicion ante la Oficina. Tras
este periodo de gracia, podra exigirsele al titular que demuestre el uso de la marca
anterior respecto de los productos y servicios de que se trate. Antes de que transcurra
este periodo, el mero registro formal confiere a la marca toda su proteccion.

El motivo por el que se exige que la marca anterior pueda demostrar que ha sido objeto
de un uso efectivo es limitar los conflictos entre dos marcas registradas y protegidas y, en
consecuencia, el numero de conflictos entre ellas (sentencia de12/03/2003, T-174/01, Silk
Cocoon, EU:T:2003:68, § 38).

Por lo que a la exigencia de demostrar el uso en el procedimiento de oposicién ante la
Oficina se refiere, cabe considerar que el articulo 47, apartados 2 y 3, del RMUE no
pretende evaluar el éxito comercial ni controlar la estrategia econdémica de una
empresa, hi menos aun reservar la proteccion de las marcas Unicamente a las
explotaciones comerciales cuantitativamente importantes (sentencias de 08/07/2004,
T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, §32; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit,
EU:T:2004:225, § 38).

La Oficina no investiga de oficio si la marca anterior ha sido objeto de uso. Dicho
examen solo tiene lugar si el solicitante de la marca de la Unién Europea pide de
forma expresa que se presente la prueba del uso. La peticion del solicitante, siempre
gue se cumplan los requisitos legales, desencadena las consecuencias procesales y
sustantivas establecidas por el RMUE, el REMUE y el RDMUE.

1.2. Marco legal

El marco legal esta constituido por disposiciones contenidas en el RMUE, el REMUE y
el RDMUE vy en la Directiva de marcas de acuerdo con la transposicion llevada a cabo
en la legislacién nacional de los Estados miembros.

1.21 RMUE, REMUE y RDMUE

1.2.1.1 Articulo 18 del RMUE - obligacion de utilizar las marcas registradas

El articulo 18 del RMUE establece el requisito sustantivo basico de la obligacién
de utilizar las marcas registradas, y el articulo 18, apartado 1, del RMUE afirma:

«Si, en un plazo de cinco afios a partir del registro, la marca de la Unién
Europea no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Unidbn Europea por
el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada,
0 si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de
cinco afios, la marca de la Union Europea quedara sometida a las
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sanciones sefaladas en el presente Reglamento, salvo que existan causas
justificativas para su falta de uso».

Segun lo dispuesto en el articulo 18, apartado 1, letras a) y b), del RMUE, el uso de la
marca de la Unién Europea en una forma que difiera en elementos que no alteren el
caracter distintivo de la marca en la forma en que esta se halle registrada, con
independencia de si la marca en la forma en que se utiliza también esta registrada a
nombre del titular, y la fijacién de la marca de la Unién Europea sobre los productos o
sobre su presentacion en la Unién Europea solo con fines de exportacion, constituyen
también un uso a efectos del articulo 18, apartado 1, del RMUE.

A tenor del articulo 18, apartado 2, del RMUE el uso de la marca de la Union Europea
con el consentimiento del titular se considerara hecho por el titular.

1.2.1.2. Articulo 47, del RMUE — consecuencias de la falta de uso

Las consecuencias de la falta de uso en el procedimiento de oposicion estan previstas
en el articulo 47, apartados 2 y 3, del RMUE. Segun lo dispuesto en el articulo 47,
apartado 2, del RMUE:

«A instancia del solicitante, el titular de una marca de la Unién anterior que
haya formulado oposicién presentard pruebas de que, en el curso de los
cinco afios anteriores a la fecha de presentacion o a la fecha de prioridad
de la solicitud de marca de la Unién, la marca de la Union anterior ha sido
objeto de un uso efectivo en la Unién para los productos o los servicios
para los cuales esté registrada y en los que se base la oposicion, o de que
existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa
fecha la marca anterior esté registrada desde al menos cinco afos antes. A
falta de dicha prueba, se desestimara la oposicién. Si la marca de la Unién
anterior se hubiera utilizado solamente para una parte de los productos o
de los servicios para los cuales esté registrada, solo se considerara
registrada, a los fines del examen de la oposicion, para esa parte de los
productos o servicios».

Esta redaccién es resultado del Reglamento (UE) 2015/2424 por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.° 207/2009 («el Reglamento modificador»), que entré en vigor el
23 de marzo de 2016. Anteriormente, el periodo de cinco afios se calculaba de forma
retroactiva desde la fecha de publicacién de la solicitud de MUE impugnada. En el
caso de las oposiciones presentadas antes de la fecha de entrada en vigor del
Reglamento modificador, el periodo relevante seguird contandose a partir de la fecha
de publicacién de la solicitud de MUE impugnada.

Segun lo dispuesto en el articulo 47, apartado 3, del RMUE:

«El apartado2 se aplicard a las marcas nacionales anteriores
contempladas en el articulo 8, apartado 2, letra a), entendiéndose que el
uso en la Unién Europea queda sustituido por el uso en el Estado miembro
en el que esté protegida la marca nacional anteriors.

No existe en el RMUE una disposicién expresa segun la cual las formas de uso
mencionadas en el articulo 18, apartados 1 y 2, del RMUE pueden considerarse
también como uso de marcas nacionales anteriores. No obstante, el concepto de
obligacion de uso de la marca registrada ha sido armonizado como consecuencia del
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articulo 10, apartados 2 y 3, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximacion de las legislaciones de
los Estados miembros en materia de marcas (en lo sucesivo, la «Directiva»). En
consecuencia, resulta procedente aplicar la misma disposicién sustantiva que el
articulo 18, apartados 1y 2, del RMUE al uso de las marcas nacionales anteriores, con
la Unica diferencia de que dicho uso debe hacerse en el Estado miembro en el que
esté registrada la marca nacional.

Asimismo, del texto del articulo 47, apartados 2 y 3, del RMUE se deriva que la prueba
del uso solo puede exigirse si el derecho anterior es una MUE u otra marca que surte
efectos en la UE o en un Estado miembro de la UE, tal como se define en el articulo 8,
apartado 2, letra a), del RMUE. Dado que las oposiciones presentadas con arreglo al
articulo 8, apartado 4, del RMUE no pueden estar basadas ni en marcas de la Union
Europea ni en otras marcas mencionadas en el articulo 8, apartado 2, letra a), del
RMUE, el solicitante de la marca de la Uni6n Europea no tiene derecho a solicitar la
prueba del uso de los derechos anteriores en que se basan las oposiciones
presentadas en virtud de dicha disposiciéon. Sin embargo, el articulo 8, apartado 4, del
RMUE exige que el oponente demuestre la utilizacion en el trafico economico de
alcance no Unicamente local para los derechos anteriores de que se trate.

En cuanto al articulo 8, apartado 3, del RMUE, la practica de la Oficina es que no
pueden realizarse peticiones de prueba del uso de un derecho anterior. El motivo es que
dichos derechos anteriores incluyen tanto a las marcas que surten efectos en la UE/los
Estados miembros de la UE (marcas de la Unidn Europea, marcas nacionales, registros
internacionales) como a las marcas nacionales de paises no miembros de la Unién.
Seria discriminatorio solicitar prueba del uso para las marcas de unos paises y de otros
no. En consecuencia, y a la vista del objeto especifico de proteccion con arreglo al
articulo 8, apartado 3, del RMUE, mientras que el uso o la falta de uso que se haga de
los derechos anteriores puede guardar relacion con las alegaciones relativas a la
justificacion para presentar una solicitud de marca de la Unidn Europea, el oponente no
podra verse obligado a aportar prueba del uso con arreglo a lo dispuesto en el articulo 47,
apartado 3, del RMUE, para cualquier derecho anterior en que esté basada la solicitud.

1.2.1.3. Articulo 10 del RDMUE — normas procesales, pruebas y lengua

Segun el articulo 10, apartado 2, del RDMUE, en el caso de que, con arreglo a lo
dispuesto en los apartados 2 o 3 del articulo 47 del RMUE, la parte que presente
oposicién tuviere que aportar la prueba del uso o demostrar que existen causas
justificativas para la falta de uso, la Oficina le invitara a que presente la prueba requerida
en el plazo que ella determine. Si la parte que presente oposicion no facilitase dicha
prueba antes de que expire el plazo, la Oficina desestimara la oposicion.

Segun el articulo 10, apartado 3, del RDMUE, las indicaciones y la prueba del uso
consistiran en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la
marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en
los que se base la oposicion, y en la prueba de estas indicaciones, con arreglo a lo
dispuesto en el apartado 4.

Segun el articulo 10, apartado4, del RDMUE, la prueba se deberd limitar
preferentemente a la presentacion de documentos y objetos acreditativos, como por
ejemplo, envases, etiquetas, listas de precios, catalogos, facturas, fotografias, anuncios
en periodicos y las declaraciones escritas a que hace referencia la letra f) del apartado 1
del articulo 78 del RMUE.
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Segun el articulo 10, apartado 5, del RDMUE, la peticion de la prueba del uso podré ir
acompafiada o no de las alegaciones sobre los motivos en los que se basa la
oposicion. Dichas alegaciones podran presentarse junto con las alegaciones que se
formulen en respuesta a la prueba del uso.

Segun el articulo 10, apartado 6, del RDMUE, en el caso de que las pruebas
facilitadas de conformidad con los apartados 1,2 y3 no estén en la lengua del
procedimiento de oposicion, la Oficina podra exigir a la parte que presente la oposicién
gue facilite una traduccién de tales pruebas a dicha lengua dentro del plazo que ella
misma determine.

1.2.2. Directiva sobre marcas y derecho nacional de aplicacion de la Directiva

El articulo 10 de la Directiva contiene disposiciones idénticas a las del articulo 18 del
RMUE, sustituyéndose «uso en la Unidn» por «uso en el Estado miembro».

2. Derecho sustantivo

2.1. Uso efectivo: los principios del Tribunal de Justicia

El RMUE, el REMUE y el RDMUE no definen lo que ha de considerarse un «uso
efectivo». No obstante, el Tribunal de Justicia (en adelante, el «Tribunal») ha
establecido diversos principios importantes en relacion con la interpretacion de este
término.

Minimax de 2003 (sentencia de 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145): el
Tribunal establecio los siguientes principios:

o el uso que se requiere es un uso efectivo de la marca (apartado 35);

o el «uso efectivo» es un uso que no debe efectuarse con caracter simbdlico,
con el tnico fin de mantener los derechos conferidos por la marca (apartado 36);

. debe tratarse de un uso acorde con la funciéon esencial de la marca, que
consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de
un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusion posible ese
producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia (apartado 36);

o un «uso efectivo» de la marca supone la utilizacién de esta en el mercado de
los productos o servicios protegidos por la marca y no solo en la empresa de que
se trate (apartado 37);

o el uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen
0 cuya comercializacion, preparada por la empresa para captar clientela, en
particular, mediante campafias publicitarias, sea inminente (apartado 37);

. en la apreciacion del caracter efectivo del uso de la marca, deben tomarse en
consideracion 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 o crear cuotas
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de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la
marca (apartado 38);

o la apreciacién de las circunstancias del caso de autos puede, por lo tanto,
justificar que se tenga en cuenta, en particular, la naturaleza del producto o del
servicio pertinente, las caracteristicas del mercado de que se trate, la magnitud
y la frecuencia del uso de la marca (apartado 39);

o 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 del servicio afectado
en el mercado correspondiente (apartado 39).

La Mer 2004 (auto de 27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50): el
Tribunal desarrollé los criterios recogidos en la sentencia Minimax como se indica a
continuacion:

o la cuestion de si un uso es suficiente desde el punto de vista cuantitativo para
mantener o crear cuotas de mercado para dichos productos o servicios depende
de diversos factores y de una apreciacion que debe realizarse caso por caso.
Las caracteristicas de dichos productos o servicios, la frecuencia o
regularidad del uso de la marca, el hecho de que se utilice la marca para
comercializar todos los productos o servicios idénticos de la empresa titular o
meramente algunos de ellos, o incluso las pruebas relativas al uso de la marca
que el titular puede proporcionar, se encuentran entre los factores que cabe
tomar en consideracién (apartado 22);

o igualmente, el uso de la marca por un Unico cliente, importador de los productos
en relacion con los cuales se registrd la marca, puede bastar para probar que tal
uso es efectivo, si la operacion de importacion tiene una verdadera justificacion
comercial para el titular de la marca (apartado 24);

o por consiguiente, no cabe establecer una norma de minimis (apartado 25).

2.2. Uso efectivo: criterios aplicables a la prueba por parte la
Oficina

El articulo 47 del RMUE exige la 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 (sentencia
de 18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, §22).

Asimismo, la Oficina no puede determinar de oficio el uso efectivo de marcas anteriores.
Incluso los titulares de marcas que supuestamente son notoriamente conocidas deben
presentar pruebas que demuestren el uso efectivo de la marca anterior.

Sin embargo, la Oficina no exige necesariamente un umbral elevado para la prueba
del uso efectivo. El Tribunal ha indicado que no es posible indicar de forma abstracta,
qgué umbral cuantitativo ha de considerarse para determinar si el uso tiene o no un
caracter efectivo y, en consecuencia, no puede existir el objetivo de la norma de
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minimis para establecer a priori el nivel de uso necesario para que sea «efectivo». Por
lo tanto, aunque debe demostrarse un alcance del uso minimo, en qué consiste
exactamente este alcance minimo dependera de las circunstancias de cada caso. 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 (sentencias de 23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 35 y la
citada jurisprudencia; 02/02/2012, T-387/10, Arantax, EU:T:2012:51, § 42).

Dicho de otro modo, bastara con que la prueba del uso demuestre que el titular de la
marca ha intentado seriamente adquirir 0 mantener una posicion comercial en el
mercado de que se trate y que no haya usado la marca Unicamente con la intencién de
conservar los derechos inherentes a la misma (uso simbdlico). Como por ejemplo, en
algunos casos, unas ventas relativamente escasas seran suficientes para concluir que
el uso no tiene caracter simbdlico, en especial en relacion con productos caros
(resolucion de 04/09/2007, R 0035/20072, DINKY, § 22). En cambio, incluso si una
cantidad de uso verdaderamente modesta puede bastar en determinadas
circunstancias, los titulares deben alegar una prueba del uso exhaustiva.

Segun lo dispuesto en el articulo 10, apartado 3, del RDMUE, las indicaciones y las
pruebas consistiran en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del
uso de la marca del oponente respecto a los productos y servicios para los que esté
registrada.

Estos requisitos de la prueba del uso son acumulativos (sentencia de05/10/2010,
T-92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, §43), 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 ha de
apreciarse a la luz de la totalidad de las pruebas presentadas. No es adecuado realizar
una evaluacién por separado de los diversos factores pertinentes, cada uno considerados
de manera aislada (sentencia de17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).

Por consiguiente, la Oficina valora las pruebas presentadas 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. Por lo tanto, aunque determinados elementos de prueba pueden ser
insuficientes por si solos para acreditar el uso de la marca anterior, pueden contribuir a
acreditar el uso conjuntamente con otra documentacién e informacion.

Las pruebas de uso pueden ser de naturaleza indirecta o circunstancial, como la
prueba relativa a la cuota poseida por la marca en el mercado de referencia, la
importacién de los productos en cuestion, el suministro de las materias primas necesarias
o de los envases al titular de la marca, o la fecha de caducidad de los productos. Estas
pruebas indirectas pueden desempefiar un papel decisivo en la apreciacion global de las
pruebas presentadas. Su valor probatorio ha de ser examinado detenidamente. Por
ejemplo, la sentencia de 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, §42 y ss.
considerd que los catalogos en si mismos podrian, en determinadas circunstancias, ser
pruebas concluyentes del suficiente alcance del uso.

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
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naturaleza del uso. En ese caso, no es oportuno ignorar tales pruebas del uso si las
indicaciones a ese respecto pueden hallarse en las otras pruebas presentadas.

Se debe apreciar detenidamente cada uno de los documentos presentados para
comprobar si realmente reflejan el uso durante el plazo de cinco afios anterior a la
fecha de presentacion o de prioridad'de la solicitud de marca de la Unién Europea
(véase al respecto el punto 2.5. infra) o el uso en el territorio de referencia (véase infra
el punto 2.4.). En particular, se deben examinar con cuidado las fechas y el lugar de
uso que figuran en hojas de pedido, facturas y catalogos.

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 (sentencia del7/02/2011, T-324/09, Friboi,
EU:T:2011:47, 8§ 33). Este es el caso, en particular, 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 (resolucion de 05/09/2001, R 0608/2000-4, Palazzo,
8§ 16, observando que las cartas de helados no suelen llevar fecha).

Respecto de la aplicacion practica de los principios generales mencionados, véanse
los ejemplos del punto 3.7.4. infra.

2.3. Naturaleza del uso
La expresién «naturaleza de uso» se refiere a:

o un uso de una marca de acuerdo con su funcion esencial (véase infra el
punto 2.3.1);

o un uso de la marca como marca registrada o de una variacion de la misma de
conformidad con el articulo 18, apartado 1, letra a), del RMUE (véase infra el
punto 2.7), y

o un uso en relacion con los productos y servicios para los cuales esta registrada
la marca (véase infra el punto 2.8.).

2.3.1. Uso de una marca de acuerdo con su funcién
2.3.1.1 Uso de marcas individuales

El articulo 18 y el articulo 47, apartado 2, del RMUE exigen la prueba del 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 debe demostrar que la marca ha
sido utilizada como marca en el mercado.

Habida cuenta de que entre las funciones de una marca se encuentra la de servir de
enlace entre los productos y servicios y la persona responsable de su comercializacion, la
prueba del uso debe acreditar un vinculo claro entre el uso de la marca y los
productos y servicios pertinentes. Tal como se indica claramente en el articulo 10,

'Fecha de publicacion de la solicitud de MUE impugnada en el caso de las solicitudes presentadas antes
del 23 de marzo de 2016, véase el punto 2.5.2.
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apartado 4, del RDMUE, no es necesario fijar la marca sobre los propios productos
(sentencia de 12/12/2014, T-105/13, TrinkFix, EU:T:2014:1070, §28-38). Una
representacion de la marca en el embalaje, los catalogos, el material publicitario o las
facturas relacionados con los productos y servicios en cuestion constituye una prueba
directa de que la marca ha sido objeto de un uso efectivo (véase, asimismo, el
punto 2.3.3.2 infra).

El uso efectivo exige que el uso sea como marca:

o que no sea a efectos puramente ilustrativos o meramente promocionales de los
productos o servicios.

o en consonancia con su funcion esencial, que consiste en garantizar la identidad
del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada
(sentencia de 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

Por lo tanto, a modo de ejemplo, los siguientes elementos no serdn adecuados para
sustentar el uso efectivo de una marca:

) El uso como marca de certificacién. En algunas jurisdicciones se pueden
obtener marcas de certificacién por cumplir determinadas normas. 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 certificaciébn no constituye un uso como marca individual, que es el uso que
exige el articulo 47, apartados 2 y 3, del RMUE (resoluciéon de 16/08/2011,
R 0087/2010-2, DVC-DVB, § 32).

2) El uso como indicacion geografica protegida (IGP) o denominacién de
origen protegida (DOP). La funcién 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
del uso como marca individual. La prueba del uso como IGP o DOP (por
ejemplo, declaraciones generales de Consejos Reguladores) no puede servir
para demostrar el uso como marca individual.

Segun las circunstancias, pueden ser adecuadas las siguientes situaciones para
apoyar el uso efectivo de la marca registrada, puesto que el uso de un signo puede
servir para mas de una finalidad al mismo tiempo. Por consiguiente, los siguientes
usos también pueden constituir uso del signo como marca. No obstante, es necesario
evaluar de forma individual para qué finalidades se utiliza un signo.

(1) El uso de un signo como denominacidn social, nombre de empresa o nombre

comercial puede considerarse un uso como marca, siempre que los propios
productos o servicios pertinentes sean identificados y ofrecidos en el mercado con
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este signo (sentencia de 13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, EU:T:2011:169,
§ 55-56). Este no suele ser el caso cuando el nombre de empresa se utiliza
simplemente como rétulo de establecimiento (excepto cuando se demuestre el uso
para los servicios al por menor), o aparece en la Ultima pagina de un catalogo o
como mencién adicional en la etiqueta posterior (sentencia de 18/01/2011,
T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 47).

En principio, el uso de un signo como nombre de empresa o nombre comercial no
distingue, por si mismo, los productos o servicios. La finalidad de una denominacion
social es identificar una sociedad, mientras que la finalidad de un nombre comercial o
de un rétulo de establecimiento es identficar una sociedad o desighar un
establecimiento. Por tanto, donde el uso de una denominacién social, de un nombre
comercial o de un rotulo 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» (sentencias de 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, 8§ 21;
13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark Il, EU:T:2009:156, § 31-32).

El uso de una sociedad o de un nombre comercial puede considerarse como uso
«para productos» cuando:

(@) una parte coloca el signo constitutivo de su denominacién social, su nombre
comercial o0 su rétulo de establecimiento en los productos o,

(b) incluso a falta de colocacion del signo, dicha parte utiliza el citado signo de
manera que se establezca un vinculo entre la denominacién social, el nombre
comercial y los productos o servicios (sentencia de 11/09/2007, C-17/06, Céline,
EU:C:2007:497, § 21-23).

Siempre que se cumpla cualquiera de estas dos condiciones, el hecho de que la
denominacién social de una empresa utilice un elemento denominativo no excluye su
uso como marca para designar productos o servicios (sentencia de 30/11/2009,
T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 38).

Por ejemplo, la aparicion del nombre de empresa en el membrete de las hojas de
pedido o de las facturas podra, dependiendo de la forma en que el signo figure en
ellas, ser adecuada para sustentar el uso efectivo de la marca registrada (sentencia de
06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 44-45).

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

(2) El uso de un signo como nombre de dominio o como parte de un nombre de
dominio en primer lugar identifica al sitio web como tal. No obstante,
dependiendo de las circunstancias, dicho uso puede constituir también un uso
como marca registrada (lo que presupone que conecta con un sitio en el que
aparecen los productos y servicios protegidos por tal marca).

El mero hecho de que la parte oponente haya registrado un nombre de dominio que
incluya una marca anterior no basta por si mismo para demostrar el uso efectivo de
dicha marca. Es necesario que la parte demuestre que los productos o servicios
pertinentes son ofrecidos con la marca incluida en el nombre de dominio.
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2.3.1.2 Uso de marcas colectivas y marcas de certificacion

Las marcas colectivas y marcas de certificacion nacionales y de la UE también pueden
constituir «<marcas anteriores» en el sentido del articulo 8, apartado 2, del RMUE que
pueden servir de base a una oposicion y, por tanto, estar sujetas al requisito de uso
conforme al articulo 47, apartados 2 y 3, del RMUE.

Se aplican los requisitos del RMUE relativos a las condiciones de uso. Sin embargo,
hay que tener en cuenta la distinta funcibn de estas marcas. El oponente debe
demostrar que las personas autorizadas (véase infra el punto 2.9.3) utilizan la marca
colectiva o marca de certificacion de acuerdo con su funcion esencial.

La funcién esencial de una marca colectiva es distinguir los productos o servicios de
los miembros de la asociacion que sea titular de la marca de los de otras entidades.
La caracteristica especifica de las marcas colectivas es indicar el origen comercial
colectivo de los productos o servicios (y no un origen comercial especifico, como
ocurre con las marcas individuales).

La funcién esencial de una marca de certificacion es distinguir productos y servicios
gue el titular de la marca certifica que cumplen las normas establecidas y que poseen
determinadas caracteristicas, de las que no estan certificadas (y no su origen
comercial, como ocurre con las marcas individuales y colectivas).

2.3.2. Uso publico en el trafico econdmico
2.3.2.1. Uso publico frente a uso interno

El uso ha de ser publico, es decir, debe ser externo y manifiesto para los
consumidores reales o potenciales de los productos y servicios. El uso en el ambito
privado o limitado al interior de una empresa o grupo de empresas no constituye un
uso efectivo (sentencias de 09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 22;
11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 09/09/2015, T-584/14, ZARA,
EU:T:2015:604, § 33).

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 o los servicios
gue representa (sentencias de 12/03/2033, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39;
30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38). 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 consista
en identificar compradores profesionales, como empresas de distribucion, a las que el
intermediario vende productos fabricados por los productores originales (sentencia del
21/11/2013, T-524/12, RECARO, EU:T:2013:604, § 25-26).

Las pruebas pertinentes también pueden proceder validamente de una empresa de
distribucién que forme parte de un grupo. La distribucibn es un método de
organizacion empresarial habitual en el trafico econémico y que implica el uso de una
marca que no puede considerarse un uso puramente interno por un grupo de
empresas, ya que la marca también se utiliza de manera publica y hacia el exterior
(sentencia de 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32).

El uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o
cuya comercializacién, preparada por la empresa para captar clientela sea inminente.
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La mera preparacion para el uso de la marca —como la impresion de etiquetas, la
elaboracion de recipientes, etc.— constituye un uso interior y, por lo tanto, no es un
uso en el tréfico econdbmico a estos efectos (sentencia de 11/03/2003, C-40/01,
Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

2.3.2.2. Actividad comercial frente a actividad de promocién

Cuando la marca esté protegida para los productos y servicios de una empresa sin
animo de lucro y haya sido objeto de uso, el hecho de que el beneficio no constituya
el motivo del uso carece de importancia: «El hecho de que una asociacion caritativa
carezca de animo de lucro no excluye que puede tener el objetivo de crear y, en
consecuencia, conservar un mercado para sus productos o sus servicios» (sentencia
de 09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 17).

Los productos y servicios ofrecidos de forma gratuita pueden constituir un uso efectivo
cuando se ofrecen de forma comercial, es decir, con el objetivo de crear o mantener un
mercado para dichos productos o servicios en la UE, en contraposicion a los productos o
servicios de otras empresas, y por lo tanto, que compiten con ellos (sentencia de
09/09/2011, T-289/09, Omnicare Clinical Research, EU:T:2011:452, § 67-68).

El mero uso de la marca en material destinado a la promocién de otros productos
no puede considerarse una prueba (indirecta) suficiente del uso, de conformidad con la
legislacion sobre marcas, para el tipo de articulos promocionales en los que se usa o
se ha usado la marca. Por ejemplo, regalar prendas de vestir tales como camisetas o
gorras de béisbol en eventos promocionales con el fin de estimular las ventas de un
determinado producto, como, por ejemplo, una bebida, no puede considerarse un uso
efectivo de la marca de ropa en cuestion.

El Tribunal ha confirmado la practica de la Oficina sobre el «uso efectivo» en relacién
con los articulos promocionales:

Signo anterior Asunto
WELLNESS  C-495/07
(caracter prejudicial)

La parte oponente era titular de la marca «\WELLNESS» de las clases 25 y 32. En el contexto de la
comercializacion de prendas de vestir, también utilizé la marca para designar una bebida no alcohdlica
que regalaba a quienes adquirian las prendas de vestir. No se utilizé la marca «\WELLNESS» para
bebidas vendidas de forma separada.

El Tribunal consideré que, cuando los objetos publicitarios se distribuyen para recompensar la compra de
otros productos y para promover la venta de estos, la marca pierde su razén de ser comercial para los
productos promocionales y no pueden considerarse efectivamente utilizados en el mercado de los
productos de esa clase (apartado 22).

2.3.3. Uso en relacién con los productos o servicios
2.3.3.1. Uso en relacién con los productos

Las marcas se han utilizado tradicionalmente sobre los productos (impresos sobre los
productos, en las etiquetas, etc.) o sus embalajes. No obstante, demostrar el uso
sobre los productos o0 sus envases no es el tnico modo de demostrar el uso relativo a
los productos. Es suficiente, si existe una conexion adecuada entre las marcas y los
productos, para que la marca se utilice «en relacion con» los productos y servicios,
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como, por ejemplo, en folletos, prospectos, pegatinas, signos en el interior de
establecimientos de venta, etc.

Por ejemplo, en caso de que el oponente venda los productos exclusivamente por
catalogo (venta por correo) 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 (de Internet) en las que se presentan los
productos se considerard suficiente, siempre que sea de otro modo efectivo en
términos de tiempo, lugar, alcance y naturaleza (véase el punto 2.3.4.4.). El titular de
la marca no tendra que presentar la prueba de que la marca aparecia realmente sobre
los propios productos.

Signo anterior Asunto

Peerstorm T-30/09

Entre las pruebas aportadas para demostrar el uso efectivo de la marca en cuestion pueden incluirse
catalogos [...] cabe sefalar que, ademas de las prendas de ropa designadas por las distintas marcas, se
ofrecen a la venta en dicho catalogo 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 catalogo se indican los precios de los articulos en
GBP y la referencia de cada articulo (apartados 38 y 39).

Sin embargo, la situaciéon es distinta, cuando la marca se utiliza, por ejemplo, en un
catalogo, en anuncios, bolsas o facturas para designar al minorista de los productos y
no de los propios servicios:

Signo anterior Asunto

Schuhpark T-183/08

El TG consideré 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 o 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 por menor de zapatos, pero no se
utilizé como marca para productos (apartados 31y 32).

2.3.3.2. Uso en relacién con los servicios

Las marcas no pueden utilizarse directamente «sobre» los servicios. En consecuencia,
el uso de las marcas registradas de servicios se llevard a cabo en documentos
mercantiles, en la publicidad, o en cualquier otro modo directa o indirectamente
relacionado con los servicios. Cuando el uso en los citados elementos demuestre un
uso efectivo, tal uso se considerara suficiente.
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Signo anterior Asunto

\Y/] é & P T-463/12

Marca registrada anterior de la clase 42 para, entre otros, los servicios de un abogado de patentes. El
uso de la marca anterior en facturas, tarjetas de visita y correspondencia comercial se considerd
suficiente para demostrar el uso efectivo respecto de los servicios de un abogado de patentes.

STRATEGIES T-92/09

Cuando una marca anterior se registra para servicios «de gestion de empresas» y se utiliza como titulo
de revistas de negocios, el TG no excluye que dicho uso pueda ser considerado efectivo para los
servicios de que se trate. Este puede ser el caso si se demuestra que la revista presta apoyo a la
prestacién de servicios de «gestion de empresas», es decir, si dichos servicios se prestan por medio de
una revista. El hecho de que no exista un «vinculo bilateral directo» entre el editor y el beneficiario de los
servicios no impide que se aprecie un uso efectivo, porque la revista no se distribuye de forma gratuita, lo
que puede hacer creible la reivindicacion de que el pago del precio de la revista constituye la
remuneracion del servicio prestado (apartados 31 a 35).

2.3.3.3. Uso en publicidad

Las marcas cumplen su funcién de indicador del origen comercial de los productos y
servicios y de simbolos de la buena fe de su titular no solo cuando se usan
efectivamente sobre los productos y servicios o0 en relacidon con ellos, sino también
cuando se utilizan en publicidad. De hecho, la funcién publicitaria 0 de comunicacion al
mercado de las marcas es una de las mas importantes.

En consecuencia, en general, el uso en la publicidad sera considerado un uso efectivo
siempre que:

o el volumen de la publicidad sea suficiente para constituir un uso publico efectivo
de lamarcay

o pueda establecerse una relacion entre la marca y los productos y servicios para
los cuales ha sido registrada.

El Tribunal confirmé este planteamiento en su sentencia Minimax, en la que estimo
que el uso de la marca debe referirse a productos o servicios que ya se comercialicen
0 cuya comercializacién, preparada por la empresa para captar clientela, en particular,
mediante campafas publicitarias, sea inminente (sentencia de 11/03/2003, C-40/01,
Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

No obstante, el resultado en un asunto en particular dependera en gran medida de las
circunstancias concretas, tal como se demuestra en los siguientes ejemplos:

Signo anterior Asunto

BLUME R 0681/2001-1

Servicios: servicios de una empresa de publicidad de la clase 41.

La Sala de Recurso confirmé que las pruebas (que incluian catalogos, notas de prensa y anuncios) leidas
en su conjunto eran suficientes para demostrar un uso efectivo de la marca.

«Aunque el registro de pedidos y el extracto de la cuenta bancaria no ofrecian informacion sobre cémo y
en qué medida la marca se utilizé en Espafia, el resto de documentos, a saber, los catdlogos, notas de
prensa y anuncios, leidos conjuntamente, demuestran que durante el periodo pertinente, el oponente ha
publicado en Espafia libros y revistas con la marca BLUME. Incluso si el oponente no aporta facturas,
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pedidos o datos de ventas, hay motivos para presumir que publicd, promociond y vendié sus libros y
revistas al amparo de la marca BLUME. Aunque el oponente identificé y feché documentos de publicidad
y notas de prensa, siempre se menciona la nota en cuestion en las notas de prensay en la portada de los
citados libros. Ademas, el texto esta en espafiol y el precio se menciona en pesetas. Cuando se leen
junto con los catalogos, estas notas de prensa demuestran que se refieren a algunos de los libros que se
mencionan en los catalogos.» (apartado 23).

Signo anterior Asunto
Biodanza R 1149/2009-2
(ratificada por la sentencia T-298/10)

Productos y servicios: clases 16 y 41.

La Sala de Recurso desestimé la conclusion de la Divisién de Oposicion de que las pruebas (solo los
anuncios) demostraban un uso efectivo.

Del fallo de la decisién impugnada resulta claramente que las pruebas de uso presentadas por la parte
oponente consisten Unicamente en anuncios, lo que solo demuestra que la parte oponente anuncié un
festival anual «BIODANZA» durante todo el periodo pertinente y talleres organizados de forma periddica
0 no periodica desde 2002.

Sin embargo, en contra de lo que concluye la decision impugnada, dichos anuncios no pueden
proporcionar pruebas de su distribucion entre sus posibles clientes en Alemania, ni demuestran el
alcance de la distribucion o el nimero de ventas o contratos realizados para los servicios protegidos por
la marca. La mera existencia de los anuncios, por si sola, podria, a lo sumo, convertir en probable o
creible el hecho de que se hubieran comercializado o, al menos, ofrecido en el territorio relevante
servicios protegidos por la marca anterior, pero no constituye una prueba de ello, tal como supuso
indebidamente la decisién impugnada.

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

La publicidad previa a la comercializacion real de los productos y servicios, siempre
que tenga por objeto crear un mercado para los productos y servicios, se considerara
generalmente un uso efectivo.

La cuestién de saber si la publicidad desprovista de todo plan presente o futuro de
comercializar realmente los productos y servicios constituye un uso efectivo parece
dudosa. Como en muchas otras situaciones, el resultado dependera de las
circunstancias del caso. Por ejemplo, si los productos o servicios estan disponibles en
el extranjero, como alojamiento para vacaciones o productos especiales, la publicidad
por si sola puede bastar para constituir un uso efectivo.

2.3.3.4 Uso en Internet

La norma que se aplica a la hora de evaluar las pruebas en forma de impresiones de
Internet no es mas estricta que cuando se evallan otros medios de prueba. Por
consiguiente, la presencia de la marca en sitios web puede mostrar, en particular, la
naturaleza de su uso o el hecho de que los productos o servicios que llevan la marca
se han ofrecido al publico. Sin embargo, la mera presencia de una marca en una
pagina web no es, por si misma, suficiente para demostrar el uso efectivo salvo si
dicha pagina muestra también el lugar, tiempo, alcance del uso o excepto si esta
informacion se ofrece de otro modo.
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Signo anterior Asunto

SHARP R 1809/2010-4

El oponente presentd «extractos de las paginas web del oponente en diferentes paises». La Sala de
Recurso consider6é que «las simples impresiones de la propia pagina de Internet de una empresa no
demuestran el uso de una marca para determinados productos sin informacién complementaria relativa al
uso real del sitio de Internet por parte de los consumidores potenciales y pertinentes o de la publicidad
complementaria y cifras de ventas relativas a los distintos productos, fotografias de los productos con la
correspondiente marca, etc.». (apartado 33)

Signo anterior Asunto

Walzer Traum T-355/09 (ratificado por C-141/13 P)

La parte oponente, una reposteria, que es titular de la marca alemana «WALZERTRAUM» para los
productos de la clase 30, a fin de demostrar el alcance de uso de su marca, presenté pruebas relativas a
un folleto publicitario publicado en Internet que proporciona informacion general sobre sus métodos de
trabajo, los ingredientes utilizados en sus productos y la gama de productos, incluido su chocolate
«WALZERTRAUM». No obstante, la pagina web no permitia realizar pedidos en linea de los productos.
Por este motivo, el TG consideré que no podia establecerse un vinculo entre el sitio web y el nimero de
productos vendidos (apartado 47).

En concreto, el valor como pruebas de los extractos de Internet puede reforzarse
presentando pruebas de que un determinado nimero de clientes han visitado la pagina
web especifica y, en particular, de que se han cursado pedidos para los productos y
servicios durante el periodo de referencia. Por ejemplo, una prueba Util en este sentido
pueden ser los registros que normalmente se conservan cuando se explota una pagina
web, por ejemplo, registros relacionados con las respuestas obtenidas en distintos
momentos 0, en algunos casos, los paises desde los que se accede a la pagina web.

Por lo que al periodo de referencia se refiere, la informacién de Internet o de las bases
de datos en linea se considera publicada en la fecha en que se publicé la informacién.
Las paginas web suelen incluir informacion muy relevante. Determinada informacion
incluso Unicamente puede estar disponible en Internet en dichas paginas web. Esto
incluye, por ejemplo, los catélogos en linea que no estéan disponibles en formato impreso.

La naturaleza de Internet puede dificultar la determinacién de la fecha real en que la
informacién fue, en realidad, puesta a disposicion del publico. Por ejemplo, no todas
las paginas web incluyen una mencion sobre el momento en que fueron publicadas.
Ademas, las paginas web se actualizan facilmente, aunque la mayoria no ofrecen
ningun archivo del material que mostraban anteriormente, ni de los registros de datos
gue permitan a los miembros del publico establecer de forma precisa en qué momento
se public6 cada dato.

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

o la pagina web impone marcas de tiempo para cada entrada, proporcionando de
este modo informacion relativa al historial de modificaciones que se realizan
sobre un archivo o una pagina web (por ejemplo, tal como esta disponible en
Wikipedia o se adjunta de forma automatica al contenido, p. €j. en los mensajes
en foros y en blogs); o

. los motores de busqueda indican fechas de indexacion en la pagina web (p. €.,
de la memoria caché de Google®); o

o las capturas de pantallas de la pagina web llevan una fecha determinada.
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Las pruebas presentadas han de acreditar que las transacciones en linea estaban
relacionadas con los productos y servicios designados por la marca.

Signo anterior Asunto

ANTAX T-387/10

La parte oponente ha presentado, entre otros, los extractos de Internet de las paginas de inicio de varias
asesorias fiscales utilizando la marca del oponente. El TG consideré que las indicaciones en las paginas
de Internet permitian al lector establecer un vinculo entre la marca y los servicios prestados
(apartados 39 y 40).

Mientras que la naturaleza de la marca y, hasta cierto punto, el tiempo (tal como se
ha visto antes) y el lugar son los elementos menos complejos de acreditar, el alcance
del uso presenta mas dificultades si solo se cuenta con las pruebas de Internet. Se
debe tener en cuenta que las transacciones en Internet tienden a eliminar la mayor
parte de las pruebas de venta «tradicionales» como las facturas, el volumen de
negocio, los documentos fiscales, etc. Nuevas pruebas «electrénicas» tienden a
reemplazarlas, o lo han hecho ya, como medios de pago certificados, pedidos y sus
confirmaciones, registros de transacciones seguras, etc.

Signo anterior Asunto

Skunk funk (fig.) R 1464/2010-2

«Los extractos de las paginas web de terceros, aunque se imprimieron el 10 de junio de 2008, incluyen
comentarios de los consumidores sobre la ropa y las tiendas “SKUNKFUNK” con fecha del periodo de
referencia. En concreto, por lo que al territorio de referencia se refiere, los documentos muestran varios
comentarios realizados por los consumidores de Espafia y con fecha de diciembre de 2004 y los meses
de febrero, marzo, abril, mayo y julio de 2007. Asimismo, como la Divisiéon de Oposicion ha sefialado, un
comentario en un blog (del 4 de marzo de 2007) en la pagina de Internet www.cybereuskadi.com
menciona que el oponente ("disefiador de Skunkfunk") “exporta ropa para surf en todo el mundo y tiene
un volumen de negocios de casi 7 millones EUR al afio"». (apartado 21).

2.4. Lugar del uso
2.4.1. Uso en el mercado «nacional»

Las marcas han de utilizarse en el territorio en el que gozan de proteccion (la Unién
Europea para las marcas de la Unién Europea, el territorio del Estado miembro en el
caso de las marcas nacionales o el Benelux para las marcas del Benelux y los
territorios de los paises pertinentes para los registros internacionales).

Como el Tribunal estim6 en el asunto Leno Merken, «la extension territorial del uso es
solo uno de los factores, entre otros, que deben ser tenidos en cuenta para determinar
si tal uso es efectivo o no» (sentencia de 19/12/2012, C-149/11, Leno, EU:C:2012:8186,
8 30). El Tribunal indicé asimismo que el uso de la marca en los territorios de fuera de
la UE no puede tenerse en cuenta (apartado 38).

En vista de la globalizacion del comercio, una indicacién del domicilio social del titular
de la marca puede considerarse una indicacion insuficiente de que el uso ha tenido
lugar en ese pais en particular. Si bien el articulo 18, apartado 1, letra b), del RMUE
establece que fijar la marca sobre los productos o sobre su presentacion en la Unién
Europea solo con fines de exportacion tiene la consideracién de uso de la marca, la
mera 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
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de referencia estén 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
(p. €j., los servicios de promocién) puedan prestarse, de hecho, en el territorio de
referencia en beneficio de las empresas ubicadas en dichos territorios (resolucién
de09/06/2010, R 0952/2009-1, Global Tabacos, § 16).

2.4.2. Marcas de la Unidén Europea: uso en la Unién Europea

En caso de que la marca anterior sea una marca de la Unién Europea, esta ha de
utilizarse en la «Unionx» (articulo 18, apartado 1, y articulo 47, apartado 2, del RMUE).
Desde la sentencia Leno Merken, el articulo 18, apartado 1, del RMUE 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 (apartado 44).

En términos territoriales, y en vista del caracter unitario de la marca de la Unién Europea,
el enfoque adecuado no es el que toma en consideracion las fronteras politicas, sino las
de los mercados. Ademas, uno de los fines perseguidos por el sistema de la marca de la
Unién Europea es el estar abierto a todo tipo de empresas. Por tanto, el tamafio de la
empresa no es un factor relevante para establecer un uso especifico.

Como el Tribunal indicé en la sentencia Leno 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 caracter efectivo (apartado 55). 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 ambito territorial del uso y su extension
cuantitativa, asi como su frecuencia y regularidad (apartado 58). El uso de una marca
de la Union Europea en el Reino Unido (véase la sentencia de 15/07/2015, T-398/13,
TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57) o incluso en Londres y en sus
inmediaciones puede ser geograficamente suficiente (véase la sentencia de
30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57). La resolucién de las Salas de Recurso
(resolucion de 07/03/2013, R 0234/2012-2, NOW, confirmada por la sentencia de
30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57) consideré que el uso de una marca de la
Unién Europea para los servicios inalambricos de banda ancha de la clase 42 en el
area geografica que incluye a Londres y al Valle del Tamesis era suficiente para
constituir un uso efectivo en el Reino Unido y también en la Unidn Europea, teniendo
en cuenta: el «ambito territorial» [al ser Londres «la ciudad mas grande del Reino
Unido y la mayor zona urbana de la Unién Europea» con un «area metropolitana con
una poblacién estimada total de entre 12 y 14 millones de personas», «el centro
financiero lider en el mundo junto con Nueva York», «un centro lider de arte, ciencia,
turismo y medios de comunicacion y tecnologia de la informacién», con un perfil en el
contexto comercial europeo «desproporcionadamente elevado respecto de los
servicios de que se trate» (R 0234/2012-2, § 47) y al medir el Valle del TAmesis «200
millas de largo y 30 millas de ancho», en las cuales estan comprendidos «pueblos y
ciudades con una actividad economica significativa» (R 0234/2012-2, § 45-46)], la
«escala, la frecuencia o la regularidad del uso» y las «caracteristicas» del mercado de
gue se trate (R 0234/2012-2, § 52).

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
dimensién geografica es solo uno de los aspectos que deben considerarse.
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En cualquier caso, es necesario subrayar que se deben aplicar los criterios 0 normas
europeos relativos al uso efectivo (es decir, los requisitos del articulo 18, del RMUE) y
Nno normas o practicas nacionales aplicadas a las marcas de la Unién Europea.

2.4.3. Marcas nacionales: uso en el Estado miembro de referencia

En caso de que la marca anterior sea una marca nacional con efecto en uno de los
Estados miembros de la Union Europea, la marca debe haber sido objeto de un uso
efectivo en el Estado miembro en el que esté protegida (articulo 47, apartado 3, del
RMUE). El uso en una parte del Estado miembro se considerara suficiente, siempre
gue sea efectivo.

Asunto Marca anterior Observacion

El uso se consider6 suficiente, aun cuando la marca espafiola anterior
no estaba presente en una parte sustancial del territorio espafiol, dado
C-416/04 P Vitafruit 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 en el Benelux.

2.4.4. Uso con fines de importacion y exportacion

A tenor del articulo 18, apartado 1, letra b), del RMUE, fijar la marca de la Unién
Europea sobre los productos o sobre su presentacién en la Unién solo con fines de
exportacion también tiene la consideracion de uso a efectos del articulo 18,
apartado 1, del RMUE.

Asunto Marca anterior Observacion

T-254/13 STAYER Puede deducirse uso efectivo a partir de la exportacién a un Gnico
operador radicado fuera de Europa, que puede ser un intermediario,
con fines de venta al consumidor final de un pais tercero. No se
requiere prueba de comercializacion de los productos en dicho pais
tercero de importacion (apartados 57-61).

La Sala de Recurso indic6 que las ventas en Austria y Gran Bretafia
R 0602/2009-2| RED BARON |procedentes de los Paises Bajos también constituian un uso efectivo
en dicho pais ... (apartado 42).

Las pruebas que solo hacen referencia a la importacién de las mercancias en la zona
de referencia podran ser suficiente, en funciéon de las circunstancias del caso, como
prueba en este ambito (véase por analogia la sentencia de 09/07/2010, T-430/08,
Grain Millers, EU:T:2010:304, § 33, 40 y siguientes en relacioén con la prueba del uso
en el trafico econémico de un signo basada en las importaciones de Rumania a
Alemania).

El Tribunal ha considerado que un transito, consistente en transportar mercancias
legalmente fabricadas en un Estado miembro a un tercer Estado atravesando el
territorio de uno o de varios Estados miembros, no implica en modo alguno la
comercializacion de las mercancias de que se trata y, por consiguiente, no hay
posibilidad de que atente contra el objeto especifico del derecho de marca (en relacion
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con el transito a través de Francia de mercancias que proceden de Espafia y cuyo
destino es Polonia, véanse las sentencias de 23/10/2003, C-115/02, Rioglass and
Transremar, EU:C:2003:587, § 27; 09/11/2006, C-281/05, Diesel, EU:C:2006:709,
§ 19). Por lo tanto, el mero transito a través de un Estado miembro no constituye un
uso efectivo de la marca anterior en dicho territorio (sentencia de 09/12/2015, T-354/14,
ZUMEX (fig.) / JUMEX, EU:T:2015:947, § 62).

2.5. Tiempo del uso

2.5.1 Oposiciones presentadas el 23 de marzo de 2016 o después

Si la marca anterior se encuentra sujeta al requisito del uso (esta registrada desde, al
menos, cinco afos), el periodo real en el que se debe demostrar el uso se calcula
simplemente de forma retroactiva a partir de la fecha de presentacion o, si la solicitud
de MUE impugnada tiene una fecha de prioridad, a partir de la fecha de prioridad de
la MUE impugnada. Por ejemplo, si la solicitud de la marca de la Unién Europea
impugnada se hubiera presentado el 15 de junio de 2016, o si esta fecha fuera la fecha
de prioridad de la solicitud de MUE impugnada, la parte oponente tendria que acreditar
el uso efectivo de su marca en el periodo comprendido entre el 15 de junio de 2011 y
el 14 de junio de 2016.

Si la marca impugnada es un registro internacional que designa a la Union, el periodo
efectivo durante el que se deberd demostrar el uso podra calcularse simplemente
contando hacia atras desde la fecha de registro (codigo INID 151), desde la fecha de
prioridad (codigo INID 300) o, segun el caso, desde la fecha de la designacion
posterior de la Union (cédigo INID 891). Por ejemplo, si la solicitud del registro
internacional impugnado se hubiera registrado, o si se designé posteriormente a la
Unién, el 15 de junio de 2016, la parte oponente tendria que acreditar el uso efectivo
de su marca en el periodo comprendido entre el 15 de junio de 2011y el 14 de junio
de 2016.

Las pruebas que se refieren al uso realizado fuera del periodo no son relevantes, salvo
gue 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 del uso de la marca durante el periodo relevante y las intenciones
reales del titular durante el mismo (auto de 27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la
mer, EU:C:2004:50, § 31).

En caso de que una marca no haya sido objeto de un uso efectivo durante mas de
cinco afos antes de la fecha de presentacion o de prioridad de la solicitud de MUE
impugnada, el hecho de que pueda mantenerse la buena fe o el conocimiento de la
marca en el mercado o entre los clientes no «salva» a esta.

El uso no se debe haber producido necesariamente durante todo el periodo de cinco
afos, sino mas bien dentro de él. Las disposiciones relativas al requisito del uso no
obligan a hacer un uso continuado (sentencia de 16/12/2008, T-86/07, Deitech,
EU:T:2008:577, § 52).
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2.5.2 Oposiciones presentadas antes del 23 de marzo de 2016

Antes de la entrada en vigor del Reglamento modificador, el periodo de cinco afios se
calculaba de forma retroactiva desde la fecha de publicaciéon de la solicitud de MUE
impugnada. En el caso de los Rl impugnados, la fecha equivalente era la del inicio del
periodo de oposicion (que es, segun el articulo 152, apartado 1, del RMUE, seis
meses después de la fecha de publicacion del registro internacional o designacion
posterior).

Por ejemplo, si el registro internacional impugnado, o la designacion posterior de la
Union, se publico el 15 de junio de 2009, la parte oponente debera demostrar el uso
efectivo de su marca durante el periodo comprendido entre el 15 de diciembre de 2004
y el 14 de diciembre de 2009.

2.6. Magnitud del uso
2.6.1. Criterios

Se ha de valorar si, a la vista de la situacion del mercado en el sector industrial o
comercial considerado, cabe deducir de las pruebas presentadas que el titular ha
intentado seriamente alcanzar una posicion comercial en el mercado de
referencia. La marca debe utilizarse para productos y servicios que ya se
comercialicen o cuya comercializacion, preparada por la empresa para captar
clientela, en particular, mediante campafas publicitarias, sea inminente (sentencia
de 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37). Ello no significa que la parte
oponente haya de revelar el volumen de ventas o las cifras de facturacion.

Por lo que respecta a la importancia del uso de la marca anterior, es preciso tener en
cuenta, en particular, el volumen comercial del conjunto de los actos de uso, por una
parte, y la duracion del periodo durante el cual tienen lugar esos actos, asi como su
frecuencia, por otra (sentencia de08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).

La apreciacion implica una cierta interdependencia entre los factores que se toman en
consideracion. Asi, un reducido volumen de productos protegidos por la marca puede
verse compensado por una fuerte intensidad o una gran constancia en el tiempo del uso
de tal marca y viceversa (sentencia de08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225,
§ 42).

En determinadas circunstancias, incluso las pruebas circunstanciales como los
catalogos que llevan la marca aunque no ofrecen informacion directa sobre la cantidad
de productos efectivamente vendidos, pueden ser suficientes para demostrar la
magnitud del uso en una apreciacion global (sentencias de 15/07/2015, T-398/13 TVR
ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58 y de 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm,
EU:T:2010:298, § 42 y ss.).

No es necesario que el uso se produzca durante un periodo minimo para que sea
calificado de «efectivo». En concreto, el uso no tiene que ser continuado durante el
periodo de cinco afios de referencia. Siempre que sea efectivo, puede haber
comenzado al principio o al final del periodo (sentencia de 16/12/2008, T-86/07,
Deitech, EU:T:2008:577).

El umbral exacto que resulta decisivo para acreditar el uso efectivo no puede
definirse fuera de contexto. El volumen de negocios y de ventas del producto deben

Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte C, Oposicidn Pagina 24

FINAL VERSION 1.0 01/10/2017



Prueba del uso

valorarse en relacién con otros factores pertinentes, como el volumen de operaciones,
la capacidad de producciéon o de comercializacion o el grado de diversificacion de la
empresa que explota la marca, asi como las caracteristicas de los productos o
servicios en el mercado de que se trata. 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 del servicio
afectado en el mercado correspondiente (sentencias del11/03/2003, C-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 39; de 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

Un reducido volumen de negocios y de ventas, expresado en términos absolutos, de
un producto de precio medio o0 poco elevado permite determinar la existencia de un
uso no efectivo de la marca de que se trata. No obstante, por lo que a los productos
caros 0 un mercado exclusivo se refiere, pueden resultar suficientes unas reducidas
cifras de facturacion (resolucion de 04/09/2007, R 0035/2007-2, Dinky, § 22). Por lo
tanto, siempre es necesario tomar en consideracion las caracteristicas del mercado de
referencia (sentencia de08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 51).

No cabe establecer una norma de minimis. Igualmente, el uso de la marca por un
anico cliente, importador de los productos en relacién con los cuales se registré
aguélla, puede bastar para probar que tal uso es efectivo, si la operacién de
importacion tiene una verdadera justificacion comercial para el titular de la marca (auto
de 27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 24 y ss.).

El uso efectivo no queda excluido Unicamente por el hecho de que el uso de la marca
se haya limitado a un solo cliente, siempre que tal uso sea publico y se haya producido
hacia el exterior y no Unicamente dentro de la empresa titular de la marca anterior o
dentro de la red de distribucion poseida o controlada por esta (sentencias de
08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, §50; de 08/10/2014, T-300/12,
Fairglobe, EU:T:2014:864, § 36).

Cuanto mas limitado es el volumen comercial de la explotacion de la marca, mas
necesario resulta que la parte oponente aporte nuevas indicaciones que permitan
descartar las posibles dudas sobre el caracter efectivo del uso de la marca (sentencia
de 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37).

En cuanto a la relacién entre el volumen de negocio obtenido por las ventas de
productos protegidos por la marca anterior y el volumen de negocio anual de la
demandante, debe sefialarse que el grado de diversificacién de las actividades de las
empresas que actdan en un mismo mercado varia. Ademas, la obligacion de aportar la
prueba de un uso efectivo de una marca anterior no pretende controlar la estrategia
comercial de una empresa. No se excluye que esté justificado econdmica y
objetivamente que una empresa comercialice un producto o una gama de productos
aun cuando la parte que estos representan en su volumen de negocio anual sea
minima (sentencia de 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 49).

Algunas circunstancias especiales, como, por ejemplo, un volumen de negocio menos
elevado durante la fase inicial de comercializacion de un producto, pueden ser
relevantes para la apreciacion del caracter efectivo del uso (sentencia de 08/07/2004,
T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 53). La fase inicial de comercializaciéon de un
producto puede durar algunos meses, pero no se puede prolongar por tiempo
indefinido (sentencia de 18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160,
§ 54-5, ratificada por la sentencia C-252/15 P, SMART WATER, EU:C:2016:178).

Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte C, Oposicidn Pagina 25

FINAL VERSION 1.0 01/10/2017



Prueba del uso

2.6.2.

Ejemplos de uso insuficiente

Asunto

Observacion

Sentencia de 18/03/2015,
T-250/13, SMART WATER,
EU:T:2015:160

La venta a modo de prueba de 15000 botellas de agua se considera
simbdlica en vista de la dimensién del mercado europeo (§ 34-35).

Sentencia de 16/07/2014,
T-196/13, NAMMU,
EU:T:2014:1065

El demandante aport6 mediante una declaraciéon jurada firmada por el
Director del Departamento de Importacion y Responsable de Calidad fotos,
incluyendo una de la fachada de la tienda Nanu-Nana y otras sin fechar, de
productos tales como cajas de papel doblado, albumes, calendarios,
pegatinas, libretas, materiales de pintura, tarjetas y de otros productos de
papel, servilletas, libros de recetas, mobiliario y otros articulos de
decoracion del hogar. Todos los productos descritos llevan etiquetas y
pegatinas con la marca anterior en el embalaje.

No se presentaron pruebas que demostraran el volumen de negocios
declarado, y las fotos no estaban fechadas (apartado 33)

Walzer Traum, apartados
32yss.
(ratificado por C-141/13 P)

La parte oponente, una panaderia alemana ubicada en una ciudad de 18 000
habitantes, demostr6 unas ventas mensuales constantes de aproximadamente
de 3,6 kg de exclusivos bombones artesanales, durante un periodo de 22
meses. Aunque se anunciaban en una pagina web accesible en todo el mundo,
solo se podia realizar un pedido y comprar los bombones en la panaderia del
oponente. A la vista de los limites territoriales y cuantitativos, el TG considerd
gue el uso no quedaba suficientemente probado.

Sentencia de 30/04/2008,
T-131/06, Sonia Rykiel,
EU:T:2008:135.

En un periodo de 13 meses se vendieron 54 unidades de combinaciones y
31 unidades de enaguas por un importe total de 432 EUR. El TG consideré
que estas modestas cantidades no eran suficientes en relacion con el
mercado de referencia (productos de consumo corriente, vendidos a un
precio muy razonable).

Resolucion de 27/02/2009,
R 0249/2008-4, AMAZING
ELASTIC PLASTIC I

El regalo de 500 conjuntos de globos de plastico como muestras gratuitas
no puede constituir un uso efectivo.

Resoluciéon de 20/04/2001,
R 0378/2000-1,
Renacimiento

La Sala de Recurso confirmé la resolucién de la Divisién de Oposicion
segun la cual la presentacion de un conocimiento de embarque que
revelaba la entrega de 40 cajas de vino de Jerez era insuficiente para
acreditar el uso efectivo.

Resoluciéon de 09/02/2012,
R 0239/2011-1, GOLF
WORLD (B 1 456 443, Golf
World)

Como Unica prueba del uso como articulo de imprenta, la parte oponente
presento pruebas que demostraban la existencia de 14 suscriptores de una
revista en Suecia. La DO declaré que esto no era suficiente para demostrar
el uso efectivo en Suecia, si se tiene en cuenta, en concreto, el hecho de
gue las revistas no son articulos que tengan un precio elevado.

R 2132/2010-2, SUSURRO
(fig.)

No se consideraron prueba suficiente del uso efectivo de una marca registrada
espafiola de «bebidas alcohdlicas (excepto cervezas)» de la clase 33 nueve
facturas relativas a la venta de vino en 2005, 2006, 2007 y 2008 que
demostraban que durante un periodo de 36 meses se comercializaron
productos al amparo de la marca anterior por un valor de 4 286,36 EUR, asi
como una muestra de la etiqgueta de producto sin fecha. Las pruebas
demostraron que las ventas de vino se habian producido en una parte
pequefia, muy provincial, de Espafia. Para un pais con mas de 40 millones de
habitantes, se consideré que el importe vendido de un vino relativamente
barato era demasiado pequefio para crear o conservar un mercado para los
productos (vino) que el consumidor medio espafiol consume en grandes
cantidades.

Resolucion de 07/04/2011,
R 0908/2010-2, ALFA-REN

El cuadro con cifras de ventas de productos ALFACALCIDOL en Lituania,
en el periodo entre 2005 y 2008, que indica los productos vendidos por
Teva Corp. al amparo de la marca «ALPHA D3» (fuente: base de datos de
salud IMS, Lituania); una copia sin fecha del envase de un producto
«ALPHA D3» (sin fecha); y una copia de un anuncio de los productos
«ALPHA D3» vendidos en Lituania (sin traducir) fueron considerados no
suficientes para demostrar el uso efectivo de la marca en Lituania. De las
pruebas presentadas no pudo extraerse si los productos de la marca se
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distribuyeron efectivamente ni, en su caso, las cantidades que fueron
distribuidas.

Resolucién de 16/03/2011,
R 0820/2010-1, BE YOU

No se considerd prueba suficiente del uso efectivo de la marca del oponente
respecto de los productos de la clase 14 las ventas de productos con
beneficios por debajo de los 200 EUR durante un periodo de 9 meses de uso.

Resolucién de 06/04/2011,
R 0999/2010-1,
TAUTROPFEN
CHARISMA (fig.)

Se consideraron como prueba insuficiente del uso efectivo del signo once
facturas que demostraban que se vendieron 13 unidades de productos de
«perfumeria» en Espafia entre 2003 y 2005, por un total de 84,63 EUR. Se
ha tenido en cuenta el hecho de que los productos se destinan a un uso
corriente y que estan disponibles a un precio asequible.

Resolucién de 27/10/2008,
B 1 118 605, Vifia la Rosa

No se consideraron suficientes para demostrar el uso de los vinos, las
fotocopias de tres guias independientes de vino que mencionaban a la marca
del oponente (sin mayor explicacion respecto del volumen, edicion, editorial,
etc.).

Resolucion de 21/06/1999,
B 70 716, Oregon

La Divisién de Oposicion estimé que una factura de 180 pares de zapatos
Era insuficiente para acreditar el uso efectivo.

Resoluciéon de 30/01/2001,
B 193 716, Lynx

Como prueba del uso el oponente aporté dos facturas por una cantidad total
de 122 prendas de vestir y cuatro etiquetas desprovistas de fecha y de
cualquier indicacion concerniente a los productos sobre los cuales debian
fijarse. La Division de Oposicién las considero insuficientes.

2.6.3. Ejemplos de uso suficiente

Asunto

Observacion

Sentencia de 16/11/2011,
T-308/06, Buffalo Milke,
EU:T:2011:675, § 68

Se consideré que nueve facturas con fechas comprendidas entre abril de
2001 y marzo de 2002, que representaban unas ventas de
aproximadamente 1 600 EUR (con un volumen de negocio ligeramente
superior a 1 000 000 EUR al afio) y que demostraban que los articulos se
entregaron a distintos clientes en pequefias cantidades (12, 24, 36, 48, 60,
72 0 144 piezas), en cuanto a productos ampliamente utilizados como el
betin, en Alemania, el mayor mercado europeo con aproximadamente
80 millones de consumidores potenciales no acreditaban el uso que, desde
un punto de vista objetivo, se requiere para crear o conservar un mercado
para las cremas abrillantadoras y las cremas para el cuero. Ademas, el
volumen comercial, en relacion con la duracién y la frecuencia del uso, se
considerd lo suficiente importante para llevar a la conclusion de que se trata
de un uso meramente simbolico, minimo o ficticio, con el Gnico objetivo de
mantener la proteccién del derecho a la marca. Confirmada por el TG.

Sentencia de 10/09/2008,
T-325/06, Capio,
EU:T:2008:338, § 48, 60

Las pruebas (facturas, listados de ventas) demuestran que la parte
coadyuvante vendié 4 oxigenadores de fibra hueca con depdsitos de
carcasa dura desmontables en Finlandia en 1998, 105 en 1999 y 12 en
2001, por un importe total de 19 901,76 EUR, se consideraron pruebas
suficientes del uso efectivo de la marca de la Union Europea registrada para
«oxigenadores con bomba integrada; controladores con bomba integrada;
dispositivos reguladores de presion de aire para bomba integrada; bombas
de succidn; contadores de flujo sanguineo», de la clase 10.

Sentencia de 27/09/2007,
T-418/03, La Mer,
EU:T:2007:299, § 87-90.

Se considerd que las diez facturas relativas a un periodo de 33 meses,
relativas a varias gamas de productos, cuyo envase lleva la marca de que
se trata, con cifras muy dispares (22 214 para la factura de 3 de enero
de 1995, 24 085 para la de 4 de mayo de 1995, 24 135 para la de 10 de
mayo de 1995 y 31 348 para la de 26 de marzo de 1997), que mostraban
que las ventas se realizaron a distintas personas, permitian inferir que se
habian presentado a titulo meramente ilustrativo de las ventas totales pero
que no mostraban que la marca se utilizd publicamente y con relevancia
exterior y no Unicamente dentro de la empresa titular de la marca anterior o
dentro de una red de distribucién poseida o controlada por esta. No
obstante, no se considerd que las ventas efectuadas, aunque considerables,
constituyeran un uso que, desde el punto de vista objetivo, creara o
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conservara un mercado para dichos productos ni implicaran un volumen
comercial, en relaciéon con la duracién y la frecuencia del uso, tan reducido
que permitiera llegar a la conclusién de que el uso fuera meramente
simbélico, minimo o ficticio, con el Unico objetivo de mantener la proteccién
del derecho a la marca.

Sentencia de 25/03/2009,

T-191/07, Budweiser,
EU:T:2009:83

La Sala de Recurso (resolucion de 20.3.2007, R 0299/2006-2 -
"BUDWEISER/marca denominativa internacional anterior BUDWEISER",
apartado 26) considero, en esencia, que los documentos aportados durante el
procedimiento administrativo — las facturas que prueban la venta de cerveza en
Francia por una cantidad superior a 40 000 litros entre octubre de 1997 y abril
de 1999, se emitieron 23 facturas en Austria entre 1993 y 2000 a un dnico
comprador en Austria, y 14 facturas emitidas en Alemania en 1993 y 1997 —
fueron suficientes para acreditar la magnitud del uso de la marca denominativa
internacional anterior BUDWEISER (RI n.°238 203) en estos paises. Las
conclusiones de la Sala de Recurso fueron confirmadas por el TG.

Sentencia de 11/05/2006,
C-416/04 P, Vitafruit,
EU:C:2006:310, § 68-77

Las pruebas de las ventas de zumos concentrados de fruta con destino a un
Unico cliente en Espafia durante un periodo de once meses y medio, que
ascendié a un volumen total de ventas de 4 800 EUR, correspondiente a la
venta de 293 cajas de doce unidades cada una, fueron consideradas uso
suficiente de la marca espariola anterior.

Sentencia de08/07/2010,
T-30/09, Peerstorm,
EU:T:2010:298, § 42-43

Como prueba del uso, el oponente (simplemente) aportd varios catalogos para
los consumidores finales, con prendas de vestir que llevaban la marca de
referencia. El Tribunal consideré que «...es cierto que esos catalogos no
ofrecen ninguna informacion sobre la cantidad de productos efectivamente
vendidos por la coadyuvante con la marca PETER STORM. Sin embargo,
procede tener en cuenta... el hecho de que se ha propuesto en los catalogos
un gran namero de articulos designados por la marca PETER STORM y que
esos articulos estaban disponibles en mas de 240 tiendas del Reino Unido
durante buena parte del periodo pertinente. Estos elementos permiten concluir,
en relacién con la apreciacion global del caracter efectivo... que ese uso fue de
cierta importancia.».

Resoluciéon de 04/09/2007,
R 0035/2007-2, DINKY

La venta de aproximadamente 1 000 vehiculos de juguete en miniatura se
consideré una magnitud del uso suficiente en vista de que los productos se
vendian principalmente a coleccionistas a un precio elevado en un mercado
concreto.

Resolucién de 11/10/2010,
R 0571/2009-1, VitAmour

La venta de 500 kg de proteinas lacteas por un valor total de 11 000 EUR se
considerd suficiente para demostrar el uso efectivo de proteinas lacteas
para consumo humano. A la vista de la naturaleza de los productos, que no
son productos de consumo sino ingredientes de uso de la industria de
transformacion alimentaria, la cantidad y los valores mostrados demostraron
una presencia en el mercado por encima del umbral necesario.

Resolucion de 2/07/2011,
R 1123/2010-4, Duracryl

Las once facturas emitidas a distintas empresas en diversas regiones de
Espafia, que mostraban que el titular de la marca vendio, en el periodo de
referencia y al amparo de la marca, 311 envases del producto, de distintos
tamafios por un importe neto de 2 684 EUR, se consideraron suficientes
para acreditar el uso efectivo de una marca registrada para «productos para
la conservacion de la madera» de la clase 2.

Resolucion de 04/02/2011,
B 1563 066

Se invocaba un volumen de negocios de mas de 10 millones de EUR durante
varios afios para productos médicos. Las facturas pertinentes (una por cada
afio) solo demostraron unas ventas efectivas de 20 EUR al afio. En una
apreciacion global, y en el contexto de otras pruebas presentadas como
listados de precios, una declaracién jurada, material de envase y publicidad, la
Oficina consider6 que todo esto era suficiente para acreditar el uso efectivo.

Resolucion de 26/01/2001,
B 150 039

La Divisién de Oposicion considero las pruebas relativas a unas ventas de
unos 2 000 animales de peluche en el sector del mercado de alta gama
como prueba suficiente del uso efectivo.

Resolucion de 18/06/2011,
B 167 488

El oponente aport6 una factura referida a la venta de una maquina cortadora
de laser de gran precision por importe de 565 000 FRF, un catalogo que
describia su rendimiento y algunas fotografias en que aparecia el producto.
La Division de Oposicidn estimdé que estas pruebas eran suficientes
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teniendo en cuenta la naturaleza del producto, el mercado especifico y su
precio considerablemente elevado.

2.7. Uso delamarcaen formas distintas de la registrada
2.7.1. Introduccion

El articulo 18 del RMUE establece que el uso de la marca de la Unién Europea en una
forma que difiera 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 caracter
distintivo de la marca y con independencia de si la marca en la forma en que se utiliza
también esta registrada a nombre del titular

El objeto de esta disposicion es permitir al titular aportar al signo, a la hora de su
explotacibn comercial, las variaciones que, sin modificar su caracter distintivo,
permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercializaciébn y promocion de los
productos o servicios de que se trate (sentencia de 23/02/2006, T-194/03,
EU:T:2006:65, Bainbridge, § 50).

El Tribunal General (en adelante, el «TG») menciond asimismo que no es necesaria
una conformidad estricta entre la forma del signo tal como se utiliza y la forma tal como
fue registrado. No obstante, la diferencia debe darse en elementos insignificantes y los
signos tal como se utilizan y tal como fueron registrados deben ser globalmente
equivalentes (sentencia de 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, 8§ 50).

Para decidir si el signo tal como se utiliza y el signo tal como fue registrado son
globalmente equivalentes, primero debe establecerse cuales son los elementos
insignificantes. EI TG ha desarrollado los criterios necesarios para realizar esta
diferenciacion en varias sentencias.

El punto 2.7.2 abordara estos criterios. En el punto 2.7.3 se describira la practica de la
Oficina respecto de la «variacién» de las marcas, las «adiciones» de elementos a las
marcas y las «omisiones» de elementos de las marcas.

2.7.2. Criterios del Tribunal

En resumen, la prueba desarrollada por el Tribunal consiste en determinar primero
cudles son los elementos distintivos y dominantes del signo registrado y luego verificar
si también estan presentes en el signo tal como se utiliza.

El TG resolvié que:

la apreciacion del caracter distintivo y dominante de uno o varios
componentes de una marca compuesta debe basarse en las caracteristicas
intrinsecas de cada uno de estos componentes y en la posicion relativa de
los diferentes componentes en la configuracion de dicha marca (sentencia de
24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36).
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Por lo que respecta a las adiciones:

o pueden utilizarse simultdneamente varios signos sin alterar el caracter distintivo
del signo registrado (sentencia de 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch
EU:T:2005:438, § 34);

. si el elemento afiadido no es distintivo, es débil o no dominante, no altera el
caracter distintivo de la marca registrada (sentencias de 30/11/2009, T-353/07,
Coloris, EU:T:2009:475, § 29-33 y ss.; de 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport,
EU:T:2010:229, § 36 y sS.).

Por lo que respecta a las omisiones:

o si este elemento omitido ocupa una posicion secundaria y no distintiva, su
omision no altera el caracter distintivo de la marca (sentencia de 24/11/2005,
T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 37).

2.7.3. Practica de la Oficina

En general, debe apreciarse si el uso de la marca constituye una «variacion» admisible
o inadmisible de su forma registrada.

Por lo tanto, procede responder a dos cuestiones. En primer lugar, se debe aclarar lo que
ha de considerarse el caracter distintivo de la marca en la forma en que esta se halle
registrada®. En segundo lugar, se debe examinar si la marca tal como se utiliza altera
este caracter distintivo. Estas cuestiones deben responderse de forma individualizada.

Existe interdependencia entre la fuerza del caracter distintivo de una marca vy 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. Es mas probable que la adicién u supresion de elementos de la marca afecten al
caracter distintivo de 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 tornado apta para el registro a la marca en su conjunto,
una modificacion de dicho elemento o su omisién o sustituciébn por otro elemento
implicara por regla general una alteracion del caracter distintivo.

Para determinar si deberia admitirse el uso de una variacién 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 publico de referencia.

2\/éanse las Directrices, Parte C, Oposicion, Seccion 2, Doble identidad y riesgo de confusion, Capitulo 4,
Comparacion de los signos.
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Asunto Marca registrada Uso real Observacion

Los productos pertinentes eran bebidas de
las clases 29y 32.

T-105/13

TrinkFix Drinkfit

Las etiquetas de las botellas de las bebidas
son estrechas, asi que no es habitual
escribir una palabra en dos lineas

(apartado 47).

Los siguientes puntos incluyen una serie de orientaciones practicas para evaluar si las
adiciones (punto 2.7.3.1), las omisiones (punto 2.7.3.2) y las alteraciones
(punto 2.7.3.3) en la forma del signo tal como se utiliza alteran el caracter distintivo de
la marca registrada.

2.7.3.1. Adiciones

Tal como se ha indicado anteriormente, por lo que respecta a las adiciones, (i) pueden
utilizarse simultaneamente varios signos sin alterar el caracter distintivo del signo
registrado vy (ii) si el elemento afiadido no es distintivo, es débil o no dominante, no
altera el caracter distintivo de la marca registrada.

Los siguientes apartados ofrecen ejemplos de estos dos tipos de supuestos:

. uso simultaneo de varios signos;

. adiciones de otros elementos denominativos;

o adiciones de elementos figurativos.

Uso simultdneo de varios signos o marcas

Es bastante habitual en algunos sectores del mercado que los productos y servicios
lleven no solo su marca individual, sino también la marca de la empresa o del grupo de
productos («marca de la casa»). 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 ningln precepto legal en el sistema de la marca de la Unién Europea 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 47, del RMUE. Pueden utilizarse dos o mas
marcas juntas de forma autbnoma, con o sin la denominaciéon social, sin alterar el
caracter distintivo de la marca registrada anterior (véase T-463/12, MB, EU:T:2014:935,
8 43). Es una préctica cada dia mas corriente 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 utilizan conjunta pero no
autbnomamente (resolucion de 07/08/2014, R 1880/2013-1, HEALTHPRESSO/
PRESSO, § 42).

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, 0 cuando se
utiliza conjuntamente con otra marca, y la propia combinacion de ambas marcas esta
ademas registrada como marca (sentencia de 18/04/2013, C-12/12, SM JEANS / LEVI'S,
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EU:C:2013:253, § 36.) 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 Unién
Europea denominativa superpuesta en ella y la propia combinacién de las dos marcas
estd ademas registrada como marca de la Union Europea, 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 (sentencia de 18/07/2013,
C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, 8§ 31).

Forma registrada Uso real Asunto

CRISTAL T-29/04

«En el caso de autos, la marca CRISTAL aparece claramente cuatro veces en el gollete de la botella
comercializada por la parte interviniente y dos veces en la etiqueta principal, acompafiada del simbolo ®.
En el gollete, se encuentra separada de los demas elementos. Ademas, en los estuches en que se
comercializan las botellas de la marca CRISTAL, esta aparece sola. Asimismo, en las facturas presentadas
por la parte interviniente se hace referencia al término «cristal» con la mencién "estuche 1990". Asi pues,
procede sefialar que la marca CRISTAL identifica el producto comercializado por la parte interviniente»
(apartado 35).

«Por lo que se refiere a la mencidon «Louis Roederer» que figura en la etiqueta principal, indica
simplemente la razon social del fabricante, lo que puede crear un vinculo directo entre una o varias gamas
de productos y una empresa determinada. EI mismo razonamiento vale para el grupo de letras «Ir» que
representa las iniciales del nombre de la parte interviniente. Como sefialé la Oficina, la utilizaciéon conjunta
de dichos elementos en una misma botella no afecta a la funcién de identificaciébn que desempefia la
marca CRISTAL con respecto a los productos de que se trata» (apartado 36).

«Ademés, debe admitirse la apreciacion de la Oficina, segun la cual la utilizacion de una marca
denominativa combinada con la indicacion geografica «Champagne» no puede considerarse un afiadido
capaz de alterar el caracter distintivo de la marca cuando esta se utiliza para champéan. En efecto, en el
sector del vino, el consumidor tiene a menudo un interés particular por el origen geografico concreto del
producto y la identidad del producto del vino, puesto que el renombre de dichos productos va
frecuentemente unido al hecho de que se producen en una zona geogréfica determinada por un
establecimiento vinicola determinado» (apartado 37).

«En tales circunstancias, procede declarar que el empleo de la marca denominativa CRISTAL en
combinacion con otras indicaciones es irrelevante y que la Sala de Recurso no infringio ni el articulo 15,
apartado 2, letra a), del Reglamento n.° 40/94 [actual articulo 18, apartado 2, letra a), del RMUE], ni su
articulo 43, apartados 2 y 3 [actual articulo 47, apartados 2 y 3, del RMUE], ni la regla 22, apartado 2, del
Reglamento n.° 2868/95 [actual articulo 10, apartado 2, del RDMUE]» (apartado 38).
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Forma registrada

Uso real

Asunto

L.114

Lehning L114

T-77/10y T-78/10

El Tribunal consideré que:

L.114 es una marca registrada francesa de productos farmacéuticos de la clase 5.

1) la falta de punto entre la mayuUscula «L» y el nimero 114 supuso una diferencia menor que no priva a
la marca anterior L.114 de su carécter distintivo (apartado 53).

2) «Lehning» era la marca de la casa. El hecho de que la marca anterior «L.114» fuera usada junto con
dicha marca no alter6 su caracter distintivo en el sentido del articulo 15, apartado 1, letra a), del
Reglamento n.° 207/2009 [actual articulo 18, apartado 1, letra a), del RMUE] (apartado 53).

Forma registrada

Uso real

Asunto

YGAY

YGAY junto con una serie de
otros elementos denominativos y
figurativos

R 1695/2007-1
(ratificada por la sentencia
T-546/08)

En la resolucién de la Sala de Recurso (confirmada por el Tribunal en la sentencia T-546/08, apartados 19
y 20) se sefialé que la marca YGAY aparecia en muchas fotografias tanto en la etiqueta como en la caja en
que se vende la botella. En las etiquetas, la marca de que se trate se encuentra separada de los demas
elementos. En algunas etiquetas, aparece de forma aislada, debajo de la frase MARQUES DE MURRIETA,
escrita en grandes letras en negrita. En otras, la frase BODEGAS MARQUES DE MURRIETA est4 escrita en
mindsculas en la parte superior, mientras que los elementos CASTILLO YGAY estan escritos en grandes
letras estilizadas en diagonal en la etiqueta. La marca YGAY también aparece por si sola o junta con la frase
CASTILLO YGAY en las cajas en que se venden las botellas. También se hace referencia, en las facturas
presentadas por el oponente, a la marca YGAY, junto con la informacién general como el afio de produccién
y el origen, etc., de lo que deriva, por lo tanto, que el signo YGAY funciona como marca gue identifica a los
productos, «vino», que vende el oponente (apartado 15).

La mencibn MARQUES DE MURRIETA en este contexto simplemente seria una indicacion de la
denominacion de la empresa del fabricante o del vifiedo que produce y vende el vino, lo cual podria
proporcionar un vinculo directo entre una o mas lineas de producto y una empresa determinada (sentencia
del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 36)
(apartado 16).

Forma registrada Uso real Asunto
LEVI'S
“ ‘ C-12/12

NTF
Marca n.° 2

Marcan. 1

Levi Strauss es titular de las dos marcas de la Unién Europea que aparecen mas arriba. La marca n.° 1
siempre se usa conjuntamente con la marca denominativa LEVI’S, es decir, como en el caso de la marca
n.° 2. El Tribunal de Justicia dictamind que la condicidon de «uso efectivo» puede cumplirse cuando una
marca de la Union Europea figurativa se utiliza conjuntamente con una marca de la Unién Europea
denominativa superpuesta en ella y la propia combinacién de las dos marcas estd ademas registrada
como marca de la Union Europea, 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.
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Forma registrada Uso real Asunto

Specsavers inicié un procedimiento por violacién y usurpacion de la marca de la Unién Europea anterior
SPECSAVERS (marca denominativa), asi como de los signos figurativos “ , y

, contra ASDA, una cadena de supermercados que reanudd su negocio de éptica mediante
una campafia de marketing dirigida a Specsavers. Specsavers usaba en colores sus marcas registradas
en blanco y negro, adquirié renombre en el Reino Unido con el color verde, usando su signo del siguiente

‘Specsavers

S O ——

modo: . ASDA también adquirié renombre en el Reino Unido con otra tonalidad de verde en su

negocio de supermercados y lo aplicé a su negocio de Optica:

El Tribunal de Justicia dictamind que el uso de con el signo denominativo superpuesto puede
considerarse un uso efectivo de la marca figurativa en la medida en que esta, tal como fue registrada,
siempre se refiere en dicha forma a los productos del grupo Specsavers (que debe determinar el 6rgano
jurisdiccional remitente).

La parte oponente debe aportar pruebas de que el signo adicional es, en realidad,
una marca o signo independiente, que hace referencia, por ejemplo, a la marca de la
empresa, al fabricante, etc.

Forma registrada Uso real Asunto

MINUTO DUBOIS MINUTO R 0206/2000-3

La Sala de Recurso consideré la presentacion de dos palabras como el uso de dos marcas
independientes, ya que las pruebas presentadas por el oponente revelaban que una de ellas era una
antigua marca del oponente con identidad propia, y que esta marca estd presente en el mercado
acompafiada de una serie de signos, como es habitual en el etiquetado del producto en cuestién (vino).

«DUBOIS» y «MINUTO» son marcas autonomas en un producto concreto, como es practica comun en el
etiquetado de productos vinicolas (nombre del establecimiento vinicola y nombre del producto). Por lo
que respecta a las marcas espafiolas, véase por ejemplo «TORRES» — «Sangre de Toro», «TORRES» —
«Acqua d'Or». Cuando el consumidor de referencia pide el vino «MINUTO», ya conoce que dicho vino
est4 incluido en la linea de productos «DUBOIS», aunque se percibira que «MINUTO» es una marca
propia, incluso si aparece junto al signo «DUBOIS» en las facturas, folletos o las etiquetas de los
productos (apartado 18).

Por otro lado, el caracter efectivo del uso podria quedar en entredicho en aquellos
casos en que la marca registrada podria ser percibida como un mero elemento
decorativo debido al uso adicional y muy dominante de otras marcas.

Adicién de otros elementos denominativos

En principio, una diferencia en letras o incluso en palabras constituye una alteracion
del caracter distintivo de la marca. Sin embargo, en los siguientes tres apartados se
describen una serie de situaciones en las que son admisibles las adiciones. El cuarto
apartado proporciona ejemplos de adiciones inadmisibles.
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Adicién de elementos no dominantes

Forma registrada Uso real Asunto

COLORIS
GLOBAL COLORING CONCEPT®

COLORIS ) T-353/07

COLORIS

El TG confirmé que el uso de la marca Coloris con elementos denominativos adicionales como «global
coloring concept» 0 «gcc» no alteraban su caracter distintivo porque los elementos adicionales se
utilizaron simplemente junto con la marca Coloris y estaban situados debajo de la misma y tenian un
tamafio que no era dominante en dicha marca.

La misma conclusién se aplica con mayor fuerza a los términos adicionales (global coloring concept) ya
gue son palabras con un sentido general y la palabra coloring (coloraciéon) hace referencia a los
productos de que se trate y, en consecuencia, tienen un cierto caracter descriptivo.

Adiciones con un significado genérico o descriptivo

El uso de una marca denominativa registrada (o de cualquier otra marca) realizado
junto con una indicacién genérica del producto o con un término descriptivo se
considerara como uso de la marca registrada. Las adiciones que solo son indicaciones
o caracteristicas de los productos y servicios, como la especie, la calidad, la cantidad,
el destino, el valor, el origen geogréafico o la época de produccion de los productos o
de la prestacion de los servicios, por regla general no constituyen el uso de una
variante sino un uso de la propia marca.

Por ejemplo:
Forma registrada Uso real Asunto
HALDER I, HALDER I,
HALDER HALDER I, HALDER IV, HALDER V T-209/09

El Tribunal indicé que «el hecho de que, en un articulo de un periddico, los nombres de los fondos estan
compuestos por el término «halder», al que se afiade un ndmero en cifras romanas, no cuestiona la
conclusion sobre el uso de la marca, puesto que, debido a su brevedad, su caracter escasamente
distintivo y su posicién accesoria, dichas adiciones no alteran el caracter distintivo de la marca en la
forma bajo la cual esta haya sido registrada» (apartado 58).
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Forma registrada Uso real Asunto

\'ILL\AI,HER'I'I

SOAVE

VILLA ALBERT! R 1100/2011-4

. e (ratificada por
. : e i T-489/13)

ITALIA

VILIA A LBERTI

Los signos figurativos que se reproducen en la prueba del uso contienen los elementos distintivos de la
marca anterior y dichos elementos se observan claramente en las etiquetas. La inversion de los
elementos figurativos y denominativos del signo y la indicacion adicional de la denominacion de origen
correspondiente (Soave, Soave Superior y Chianti) no alteran el caracter distintivo de la marca anterior,
que aparece reproducida en el signo con todos sus elementos distintivos. Los consumidores de vinos
tienen un interés especial en conocer el origen geografico preciso de estos productos; no obstante, la
adicion de esta informacion sobre el origen geogréafico de los productos no es capaz de alterar el caracter
distintivo de una marca en su funciéon fundamental, que es la de identificar un origen comercial
determinado (sentencia de 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 19).

Forma registrada Uso real Asunto

ARKTIS ARKTIS LINE T-258/13

El Tribunal dictamind que el término «line», equivalente de la palabra alemana «Linie», se utiliza
habitualmente en el &mbito de la publicidad y la empresa en relacion con una linea de producto. Es
probable que el consumidor medio lo perciba de manera espontadnea, especialmente en Alemania. El
Tribunal estuvo de acuerdo con la Sala de Recurso en que el término «line» no alteraba el caracter
distintivo de la marca en cuestion y que el uso de esta marca en combinacién con este término era un
uso de dicha marca (apartados 26-27).
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Forma registrada Uso real Asunto

AINHOA en combinacion con «BIO»,
«LUXE», «kMINERAL PASSION», «<SPA

WORLD CHOCOLATE» o
AINHOA i T-426/13

AINHOA

El elemento figurativo consiste en un cuadrado que representa el cielo con nubes, concentrado en la
parte inferior del cuadrado. Este elemento no guarda una relacién obvia con los productos en cuestién, ni
es original. Por tanto, y teniendo en cuenta su tamafio y posicién accesoria, no altera la impresion
general que produce la marca en cuestion. El uso del elemento figurativo debe ser considerado como una
variacion aceptable de la marca impugnada. Ademas, los elementos agregados, como «bio», «luxe»,
«mineral passion» 0 «spa world chocolate» describen las caracteristicas de los productos. El elemento
«bio» se puede percibir facilmente como abreviatura del término «bioldgico» y se refiere al origen o la
composicion de los productos en cuestién. El término «mineral» describe los componentes de los
productos en cuestién ya que en los cosméticos se utilizan minerales habitualmente. Ademas, el término
«spa» tiene un significado especialmente relacionado con los establecimientos de salud y bienestar. Por
ultimo, el término «luxe» tiene por objeto describir los productos en cuestion. En consecuencia, estos
elementos adicionales no alteran el caracter distintivo de la marca (apartados 30-32).

Otras adiciones admisibles

La adicion de elementos insignificantes, como signos de puntuacién, no altera el
caracter distintivo de la marca:

Forma registrada Uso real Asunto

PELASPAN-PAC PELASPAN PAC R 1986/2011-4

El uso de la marca anterior kPELASPAN-PAC» sin el guion que une los elementos «PELASPAN» y
«PAC» no altera el caracter distintivo de la marca anterior tal como fue registrada y, por consiguiente,
cuenta para efectuar la apreciacion del uso efectivo.

Del mismo modo, el uso de las formas en singular o en plural o viceversa de
palabras significativas (por ejemplo, la adicién u omisién de una letra «s» en inglés u
otras lenguas) no altera el caracter distintivo:

Forma registrada Uso real Asunto

Tentation Tentations R 1939/2007-1

«En el asunto de autos, y tras examinar las pruebas presentadas, que se centran fundamentalmente en
el mercado espafiol, la Sala de Recurso considera que el uso de la marca registrada "TENTATION"
mediante el uso del signo "TENTATIONS" no altera el caracter distintivo de la marca registrada original.
En concreto, la simple adicién de la letra "S" al final de la marca ni altera de manera sustancial la
apariencia visual o la pronunciacion de la marca registrada ni crea una impresion conceptual distinta en el
mercado espafiol. La marca en cuestion se percibira simplemente en plural en lugar de en singular, por lo
que este cambio no altera el caracter distintivo del signo» (apartado 17).

Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte C, Oposicidn Pagina 37

FINAL VERSION 1.0 01/10/2017




Prueba del uso

La adicion del «tipo de empresa» también es admisible:

Forma registrada Uso real Asunto

La forma utilizada incluia el

logotipo mas las palabras
«SOCIEDAD LIMITADA» (en R 1088/2008-2
minudsculas) debajo del término ratificada por la sentencia
: «SISTEMAS» 0 el dispositivo «E» T-132/09

e C o con las palabras «epco
Sl i il SISTEMAS, S.L.» en negrita
SISTE MAS

«...estos signos no son, como el solicitante parece sugerir, alteraciones importantes del caracter
distintivo de la marca anterior tal como ha sido registrada» (apartado 24).

Adiciones inadmisibles

Forma registrada Uso real Asunto

VILA VITA PARC vila vita hotel & feriendorf panno[nlia T-204/12

«aunque la palabra alemana «Feriendorf», que significa «ciudad de vacaciones», puede percibirse que

tiene un caracter descriptivo para los servicios [hoteleros] en cuestion, esto no es aplicable al elemento

denominativo «panno[n]ia» (apartado 30). Por consiguiente, la adicion de la palabra «panno[n]ia» altera
el caracter distintivo de la marca.

Forma registrada Uso real Asunto

Captain Captain Birds Eye R 0089/2000-1

«No puede considerarse ... que el uso de CAPTAIN BIRDS EYE constituya un uso de la marca CAPTAIN
de una forma que no altere el caracter distintivo de la marca tal como ha sido registrada, ya que los dos
signos parecen esencialmente distintos» (apartado 20).

Adicién de elementos figurativos

En los casos en que el elemento figurativo tiene solo un papel menor, siendo puramente
decorativo, no resulta afectado el caracter distintivo del signo tal como fue registrado.

Forma registrada Uso real Asunto

DRINKFIT T-105/13

La adicion de un elemento gréfico circular no cambia la impresién global del signo (apartado 49).

Forma registrada Uso real Asunto
SEMBELLA T T-551/12

sembella
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Los elementos figurativos son Unicamente decorativos o incluso insignificantes y no alteran el caracter
distintivo de la marca (apartado 43).

BIONSEN 0 N . R 1236/2007-2
§i “1511 1,_"
h

=& F ' ot

«Ademas, esta prueba demuestra que los productos de la parte demandada también incluyen otros
elementos, en concreto un caracter japonés dentro de un pequefio circulo, que se muestra tanto arriba
como abajo de la palabra «BIONSEN» (apartado 19)».

«Sin embargo, en el asunto de autos, la combinacién de la forma estilizada de la palabra «BIONSEN» vy el
caracter japonés, con independencia de si estd por encima o por debajo de dicha palabra constituye como
maximo un uso que difiere de la forma en que la marca fue registrada solo en los elementos
insignificantes. El término «BIONSEN» tal como se utiliza es solo una estilizacion pequefia y banal del
término «BIONSEN». Dado que la adicion del elemento figurativo en forma de elemento circular con un
caracter japonés casi no sera apreciada por el consumidor medio debido a su tamafio y posicion
relativamente pequefias, ya sea debajo o en el lado derecho por encima del término «BIONSEN»»
(apartado 23).

2.7.3.2 Omisiones

Al considerar las «omisiones» de elementos de una marca en la forma en que se
utiliza, debe tenerse cuidado 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 (sentencia de 24/11/2005, T-135/04, Online
Bus, EU:T:2005:419).

Omisiones de elementos no dominantes

Forma registrada Uso real Asunto

T-135/04

BUS

Batreuungsverbund
fl.:dsmmﬁuee\ﬁ’.

El TG considerd que tanto la forma registrada de la marca anterior como la forma utilizada incluian la palabra
«BUS» y el elemento figurativo de «tres tridngulos entrelazados». 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 omision de «Betreuungsverbund fur Unternehmer und Selbsténdige e.V.», este es «un
elemento denominativo largo, escrito en letras pequefias, que ocupa una posicién secundaria debajo
del signo. Su significado (asociaciéon de asistencia a empresarios y autbonomos, 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.).
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Omisiones de elementos genéricos o descriptivos

Cuando una marca registrada incluye una indicacion genérica del producto o un
término descriptivo y dicho término se omita en la forma en que el signo se utiliza,
dicho uso se considerara como uso de la marca registrada.

Las omisiones que solo son indicaciones o caracteristicas de los productos y servicios,
como la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el origen geogréfico o la
época de produccion de los productos o de la prestacion de los servicios, por regla
general constituyen el uso de una variante admisible.

Forma registrada Uso real Asunto

T-415/09
(ratificado por C-621/11 P)

La Sala de Recurso considerd que aunque en algunos documentos de prueba la marca anterior no incluian la
palabra «beachwear» (ropa de bafio) «esto no afecta al caracter distintivo de la marca anterior porque es
simplemente descriptivo de la naturaleza de los productos» («camisetas, ropa de bafio»).

El TG considero:

En el asunto de autos, la marca anterior es una marca compuesta, que representa el timén de un barco, es
decir, un signo con una forma redonda. En el centro del signo hay un esqueleto de un pez, en la parte
superior en la que esta escrita la palabra «fishbone» y en la parte superior el término «beachwear» ...
Aungue el uso de la marca anterior varia en determinados medios de prueba y se ha utilizado de una forma
distinta que con la que ha sido registrada, en el sentido de que el signo no incluye el término «ropa de bafio»,
dicho hecho no afecta a su caracter distintivo. El término «beachwear», que significa «ropa de bafio» en
inglés, es descriptivo de la naturaleza de los productos amparados por la marca anterior [el destacado
es nuestro]. Dicho caréacter descriptivo es evidente en el caso de la «ropa de playa» amparada por la marca
anterior aunque también en el caso de las «camisetas», para las que se percibira inmediatamente que el
término «ropa de bafio» como referencia a una camiseta que se lleva en situaciones casuales, por ejemplo,
en verano en la playa. Los consumidores entenderan de este modo que el término designa el tipo de
productos y no lo percibirA como una indicacion de su origen comercial. El hecho de que el término
«beachwear» esté escrito en una fuente de mayor fantasia que el término «fishbone», que esta escrito en
letras mayusculas ordinarias, no puede alterar dicha apreciacion. Asimismo, la fuente del término «ropa de
bafio» no puede considerarse poco comun, ya que incluye caracteres impresos en minusculas. Respecto de
la posicion horizontal del término «beachwear» en la marca anterior, que va en sentido perpendicular de la
parte inferior del timén del barco, no es méas graficamente incisivo que el otro término «fishbone» que, escrito
también en horizontal, sigue la forma redonda del timén (apartados 62, 63).

Otras omisiones admisibles

La omision de preposiciones insignificantes no altera el caracter distintivo de la marca:

Forma registrada Uso real Asunto

CASTILLO DE PERELADA CASTILLO PERELADA B 103 046

No se considera que la falta del uso de la palabra «de» afecte al caracter distintivo de la marca.

Hay casos en que el signo anterior esta compuesto por un (o varios) elemento
denominativo distintivo y un (o varios) elemento figurativo, cuya percepcion por parte
del publico pertinente es banal. Estos elementos banales se consideran no 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.
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Forma registrada Uso real Asunto

T-225/12, apartados 49 a
LfDL USIC 53 (recurso pendiente

e N C-237/14P)

El Tribunal confirmé (apartado 53) la conclusion de la Sala de que «el caracter distintivo de la marca esta
ampliamente dominado por la expresién “LIDL MUSIC” y unicamente influido de forma marginal por los
elementos figurativos utilizados para representar las letras y el pequefio monograma de abajo»
(resolucion de 21/09/2012, R 02379/2010-1, LIDL express (fig.)/LIDL MUSIC (fig.), apartado 17).

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

Forma registrada Uso real Asunto

APALIA-ANAAIA APALIA R 2001/2010-1

La omisién de la transliteracion del término en caracteres griegos no altera el caracter distintivo de la
marca ya que la forma en que se utiliza incluye el término APALIA, que es distintivo y dominante.

Omisiones inadmisibles

En principio, una diferencia en palabras o incluso en letras constituye una alteracion
del caracter distintivo de la marca.

Forma registrada Uso real Asunto

HAWK

«[L]a falta del elemento denominativo "TONY" en las dos primeras marcas altera de forma significativa el
caracter distintivo de la marca registrada anterior "TONY HAWK". Por lo tanto, estas marcas deben percibirse
como marcas autbnomas y no pueden considerarse como uso de la marca denominativa "TONY HAWK".

Forma registrada Uso real Asunto

il R 1625/2008-4

(el recurso T-143/10 no hizo
HNOLOGY referencia a las marcas
espafiolas)

(en Espafia)

«En el presente caso, la Sala de Recurso ha podido comprobar que ninguna de las pruebas del uso
aportadas reproducia los signos espafioles anteriores tal como se habian registrado, dado que la marca
esta representada de una forma puramente visual, esto es, sin la expresion «light technology» o el
elemento visual estd acompafiado solo por el término «Light» y otros elementos denominativos o la
expresion «LT Light-Technology», que también es denominativa sin un elemento visual lo que
obviamente caracteriza a las marcas espafiolas anteriores en que se basa la oposicion... En estas
circunstancias, y a la vista del hecho de que las modificaciones realizadas a la representacion de marcas
anteriores modifican su caracter distintivo, se considera que, en cualquier caso, la prueba presentada no
demuestra el uso de las marcas espafiolas en que se basa la oposicion» (apartados 15- 16).
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Forma registrada Uso real Asunto
LA SPOSA
SP LA SPOSA LA SPOSA COLLECTION R 1566/2008-4

«La marca anterior tal como ha sido registrada es «SP LA SPOSA». Los documentos presentados como
prueba del uso hacen referencia Gnicamente a vestidos de boda para mujer. El elemento «LA SPOSA»
es un término comun, que puede ser entendido por el publico italiano y el espafiol como «la novia» y
posee un caracter distintivo débil para los productos de que se trate, en concreto, los vestidos de boda. El
propio oponente en su lista de precios «tarifa de precios» que esta redactada en varias lenguas oficiales
de la CE, tradujo dicho término en dichas lenguas; debajo del término «LA SPOSA», figuran los términos
«noivax» en la version portuguesa de la lista, «bride» en la version inglesa, «Braut» en la versién alemana,
etc. Esto demuestra que incluso el propio recurrido entiende el término «LA SPOSA» como una
referencia al consumidor a los que se dirige el producto, en concreto a las novias» (apartado 18).

«Por lo tanto, el elemento «SP» al inicio de la marca anterior es un elemento distintivo y debe ser
considerado. No puede ignorarse este elemento, en primer lugar porque esta colocado al inicio de la
marca. Asimismo, carece de sentido y no es distintivo por si mismo, en todas las lenguas de la Union
Europea» (apartado 19).

«[L]a omision de las letras «SP» en la palabra «LA SPOSA» 0 «<LA SPOSA COLLECTION» no constituye
una variacion admisible de la marca anterior sino una modificacién significativa del caracter distintivo de
la marca. Los documentos presentados por el recurrido son insuficientes para demostrar que la marca
«SP LA SPOSA» ha tenido un uso efectivo» (apartado 26).

Forma registrada Uso real Asunto

==

Sabores

de Navirea T-46/13

de Navarra

La Sabiduria del Sabor

En este caso, el Tribunal examiné si la omision, en la forma usada, de la expresion «La Sabiduria del
Sabor» alteraba el caracter distintivo de la marca anterior registrada. En primer lugar, las palabras
«Sabores de Navarra» hacen referencia a sensaciones o impresiones que evocan una region del norte
de Espafia. Por tanto, los elementos pueden ser percibidos por el publico hispanoparlante como
descriptivos del origen geografico de los productos en cuestién. Mas aun, la palabra «sabores» puede ser
percibida como una indicacion de la calidad del producto (el sabor). De ahi que los elementos «Sabores
de Navarra» deban considerarse esencialmente descriptivos.

El elemento «La Sabiduria del Sabor», dado el significado de las palabras «sabiduria» y «sabor»,
constituye un juego de palabras y no puede considerarse descriptivo. De ahi que el caracter distintivo de
la marca anterior se derive fundamentalmente de la expresion «La Sabiduria del Sabor». El Tribunal
dictamind que, en este caso, la omision de las palabras «La Sabiduria del Sabor» en la forma utilizada
altera el caracter distintivo de la marca (apartados 31-45).

En los casos en que el elemento figurativo es el elemento dominante o distintivo y no
simplemente decorativo o banal, la omision del mismo puede alterar el caracter
distintivo del signo.
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Forma registrada Uso real Asunto

ESCORPION R 1140/2006-2

«Las marcas anteriores estan fuertemente caracterizadas por la presencia del elemento figurativo. Sin
embargo, los documentos presentados durante el procedimiento de oposicién vy, incluso si debieran
tenerse en cuenta en el procedimiento de apelacion, no demuestran ningln uso del elemento figurativo
incluido en las marcas anteriores» (apartado 19).

«Por lo tanto, la Oficina considera que la alteracién de la marca del oponente que aparece del modo en
gue se utiliza actualmente no es una alteracion admisible y, por consiguiente, no demuestra el uso de la
marca registrada. El oponente no ha cumplido los requisitos del articulo 43, apartados2 y 3, del
Reglamento n.° 40/94 [actual articulo 47, apartados 2 y 3, del RMUE] y, por lo tanto, la oposicion debe
desestimarse, en la medida en que se base en los registros de marca espafiolas» (apartado 20).

2.7.3.3 Otras alteraciones

Alteraciones admisibles

Marcas denominativas

Las marcas denominativas se consideran utilizadas tal como han sido registradas con
independencia de los caracteres tipogréaficos, el uso de mayusculas/mintsculas 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, unos caracteres tipograficos muy
especiales (muy estilizados) podrian dar lugar a una conclusion distinta.

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

Forma registrada Uso real Asunto

PALMA MULATA T-381/12

El Tribunal confirmé que el uso de la tipografia [estandar] no altera el caracter distintivo de una marca
denominativa, sino que ayuda a diferenciar la marca de los elementos descriptivos «ron» y «de Cuba»
(apartado 34).
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Forma registrada Uso real Asunto

MILENARIO mm l_’i o R 0289/2008-4

La Sala confirmé la opinion de la DO de que el uso de la marca denominativa «MILENARIO» escrita en
caracteres en negrita estilizados no afectaba al caracter distintivo de la marca, porque el término
«MILENARIO» se consider6 el elemento dominante de la marca registrada para «vinos espumosos Yy
licores» de la clase 33 (apartado 13).

Forma registrada Uso real Asunto

AMYCOR Am C0r® R 1344/2008-2

bifonazole "~ -

No se consideré6 que la representacion de la marca denominativa, registrada para productos
farmacéuticos y sanitarios; emplastos, material para apdsitos; fungicidas; desinfectantes amparados por
la marca anterior de la clase 5, con una forma estilizada junto con elementos figurativos cambiara de
forma sustancial el caracter distintivo de la marca denominativa «<AMYCOR» tal como fue registrada.

Forma registrada Uso real Asunto

The

THE ECONOMIST R 0056/2011-4

Economist

«El argumento del solicitante de que la prueba del uso es insuficiente porque hace referencia a la marca
figurativa... y no a la marca denominativa «THE ECONOMIST» no se sostiene. En primer lugar, las pruebas
presentadas hacen referencia a ambas marcas anteriores (es decir, la marca denominativa y la marca
figurativa). Asimismo, el uso de la marca figurativa anterior tiene la consideracion de uso de la marca
denominativa anterior. En este sentido, cabe sefialar que las marcas denominativas se consideran utilizadas
tal como fueron registradas, también si los caracteres tipograficos son distintos (esto puede ser diferente si el
caricter tipogréfico es uno muy especial), si existe un cambio habitual en el tamafio de la letra o entre letras
mayusculas y mindsculas, si se utiliza en un color especifico o junto con adiciones genéricas. El uso del
término «THE ECONOMIST» en caracteres tipogréaficos estandar, con el uso habitual de mayusculas al inicio
de las palabras «The» y «Economist» en color blanco sobre un fondo en contraste se considera uso, no solo
de la marca figurativa anterior sino también de la marca denominativa anterior» (apartado 14).

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

Forma registrada Uso real Asunto

BIOTEX (varios) R 0812/2000-1

«La marca, tal como se muestra en dichos documentos, se presenta de forma variada con los siguientes
estilos:

— La palabra BIOTEX en mayusculas blancas sobre un fondo oscuro en los anuncios.

— Referencias en articulos de prensa a la palabra BIOTEX en tipografia normal.

— La palabra BIOTEX en mayusculas blancas con el punto de la letra "I en una coloracién mas oscura.

— La palabra BIOTEX en mayusculas blancas normales en las etiquetas y los envases de los productos
detergentes.

— La palabra BIOTEX en caracteres tipograficos normales en las facturas de transporte.

— La palabra BIOTEX en mayusculas y mindsculas blancas sobre un fondo méas oscuro con un elemento
figurativo de «ola»» (apartado 14).

«Las pruebas del uso demuestran que la marca ha seguido siendo, a pesar de los diversos cambios de
estilo, fundamentalmente BIOTEX. Las letras que forman la marca en general han sido simples mayusculas,
sin ningun tipo de fantasia. Algunas veces las mayusculas son sencillas y en dos dimensiones y otras veces,
estan sombreadas para dar la impresion de que son tridimensionales. En ocasiones la letra «» tiene la punta
de distinto color. La Sala de Recurso considera que estas variaciones son minimas y rutinarias y que
demuestran una practica que es comun no solo en el tipo de actividad en especial sino también en otros
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ambitos. La Sala no considera que estas variaciones anulen el uso de la marca BIOTEX y, por lo tanto, debe
anularse en este punto la decision impugnada» (apartado 17).

Forma registrada Uso real Asunto

SILVER B 61 368

«El uso real de la marca que puede verse en el paquete de cervezas, el extracto del periédico y en el
calendario no es el uso de la marca denominativa registrada SILVER, sino de la marca figurativa en color, en
concreto, la etiqueta de cerveza con la palabra SILVER escrita en mayusculas en una franja roja que se
solapa con un circulo dorado que incluye los elementos denominativos «Biere sans alcool», «Biére de haute
qualité», «pur malt» y «Brassée par le Brasseries Kronenbourg». Esto no significa automaticamente que la
marca no se utilizara tal como fue registrada. Cada caso debe analizarse en funcién de sus circunstancias.
En este caso, la Oficina considera que la marca SILVER es la marca real. La presencia de otros elementos
denominativos, «Biére sans alcool», «Biere de haute qualité», «pur malt» y «Brassée par le Brasseries
Kronenbourg» y el elemento figurativo es Unicamente secundario de la marca SILVER. Del estudio de
mercado, el extracto del periddico y las facturas queda claro que la marca real es SILVER. La Oficina
considera que el uso de la palabra SILVER es tan dominante en la marca figurativa que cumple los requisitos
de haber sido utilizada tal como fue registrada.».

Marcas figurativas

La utilizacion de una marca meramente figurativa (sin elementos denominativos) en
una forma distinta de como fue registrada normalmente constituye una alteracion
inadmisible.

En el caso de las marcas compuestas (es decir, las marcas compuestas por
elementos denominativos y figurativos), los cambios de determinados elementos
figurativos normalmente no afecta al caracter distintivo de las marcas.

Forma registrada Uso real Asunto

)

Sk sl T-147/03
Qm Q UANTIEME (C-171/06 P desestimado)

«[L]os unicos elementos que diferencian la marca nacional anterior, tal y como fue registrada, del signo
utilizado por la demandante son, por una parte, la estilizacion de la letra «g», evocando la imagen de una
esfera de un reloj de pulsera y, por otra, el uso de mayusculas para designar el elemento denominativo de la
marca nacional anterior....En primer lugar, si bien es cierto que la estilizacion de la letra «q» es mas marcada
en la representacion del signo utilizado que en la de la marca nacional anterior, el caracter distintivo de esta
continda residiendo no obstante en el elemento denominativo de dicha marca globalmente considerado.
Resumiendo, debe precisarse que la estilizacién de la letra «g», evocando la imagen, como acaba de
mencionarse, de una esfera de un reloj de pulsera, no presenta un caracter especialmente distintivo de los
productos de la clase 14, Gnicos productos respecto de los que la demandante ha aportado pruebas del uso
de la marca anterior. En segundo lugar, en lo que concierne al empleo de mayuUsculas, basta destacar que
este carece de originalidad y tampoco altera el caracter distintivo de la marca nacional anterior... De ello se
deriva que la Sala de Recurso pudo tener legitimamente en cuenta las pruebas aportadas por la demandante
en relacion con el signo reproducido en el apartado 10 precedente para los productos de la clase 14 relojes
de pulsera y correas de relojes de pulsera con el fin de determinar si la demandante habia demostrado el uso
efectivo de la marca nacional anterior» (apartados 28 a 30).
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W [ Viga
@ 'v',?gd“’i'. T-361/13

La palabra «vigar» es una palabra inventada y, por tanto, es intrinsecamente distintiva. Dado que la
palabra «vigar» es el Unico elemento verbal, su caracter distintivo intrinseco, su posicion central y el
hecho de que los elementos adicionales resaltan su presencia, dicha palabra es el elemento mas
distintivo de la marca anterior.

La forma utilizada difiere de la marca anterior registrada solo en la orientaciéon ascendente de su fondo
ovalado, en el uso de las mindsculas en lugar de las mayusculas y en la sustitucion del elemento de la
corona por una sucesion de tres puntos. El Tribunal estuvo de acuerdo en que una orientacion diferente
del mismo fondo, el uso de mayudsculas o mindsculas cuando son letras estandar que reproducen el
mismo término o la sustituciéon de un elemento laudatorio por un elemento ornamental (la sucesion de
tres puntos) cuando ambos elementos sirven para reforzar el término «vigar», son diferencias menores
gue no alteran el caracter distintivo de la marca anterior registrada.

Esta conclusién no se pone en cuestion si se tiene en cuenta la segunda forma de uso, en la medida en
que, si bien en ese caso desaparece el fondo basico y aparece la palabra «Spain», esta Ultima se
entiende como una adicion meramente descriptiva (apartados 70-72).

I R

El caracter distintivo de la marca se deriva esencialmente no de sus elementos figurativos, sino de la
palabra «vieta». El elemento tiene un alto grado de caracter distintivo y ocupa una posicion importante en
la impresion general creada por la marca registrada, mientras que los elementos figurativos solo tienen
un débil caracter distintivo y ocupan meramente una posiciéon auxiliar en la impresion general. Esos
elementos figurativos, incluida la fuente de texto utilizada, tiene un impacto visual relativamente marginal.
El borde rectangular no presenta ninguna originalidad en relacién con el uso comercial habitual. En lo que
respecta a los elementos figurativos formados, por un lado, de rectangulos grises que separan las letras
de la palabra «vieta» y, por otro, de rectangulos blancos que aparecen en el medio de los laterales del
borde rectangular, son muy pequefios de tamafio, no son llamativos y no presentan originalidad alguna
(apartados 47, 48).

Lo anterior es especialmente importante en aquellos casos en que el elemento
figurativo es fundamentalmente descriptivo de los productos o servicios.
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Forma registrada Uso real Asunto

Greco

£ TAVERNA =

FETA

AKTA GREKISK FETAOST

GRECO TAVERNA R 2604/2011-1

En el caso del producto «<FETA» y en relacién con las dos banderas griegas situadas junto a la palabra
«TAVERNA», cabe sefalar que la obligacion de usar una marca tal como fue registrada no exige a su
titular usarla de forma aislada en el comercio. El articulo 15, apartado 1, del Reglamento n.° 207/2009
[actual articulo 18, apartado 1, del RMUE] no excluye la posibilidad de que el titular de la marca afiada
otros elementos (decorativos o descriptivos) o incluso otras marcas, como la marca de su empresa en el
embalaje del producto, siempre que la marca «tal como fue registrada» pueda reconocerse claramente
de forma individual. Las dos banderas griegas no poseen caracter distintivo alguno en relacion con los
productos de que se trata, que son especialidades alimenticias reconocidas como originarias de Grecia.
Esto es lo que indican igualmente la presentacion general del producto, de color azul y blanco como los
colores de la bandera griega, la descripcion del paisaje que recuerda una escena mediterranea y el
simbolo de una denominacién de origen protegida debajo de la imagen (apartado 39).

Esto también ocurre cuando los elementos dominantes permanecen inalterados (la
sentencia T-135/04, Online bus supra).

En lo que se refiere concretamente a los modificaciones de color, la cuestidon
primordial que debe abordarse es si la marca tal 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 (y viceversa) constituye una modificacion de la
forma registrada. La Oficina y varias oficinas de marcas de la Uni6on Europea han
acordado una practica comun en el marco de la Red Europea de Marcas, Dibujos y
Modelos, segun la cual un cambio Gnicamente de color no altera el caracter distintivo
de la marca a condicién de que:

¢ los elementos denominativos y figurativos coincidan y sean los principales elementos
distintivos;

e se respete el contraste de las tonalidades;

¢ el color o combinaciéon de colores no tenga caracter distintivo en si mismo;

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

Forma registrada Uso real Observacion

T-152/11

a5

El Tribunal consider6 que, en el supuesto de que no se reivindique un color en la solicitud, «debe
permitirse el uso de distintas combinaciones de color, siempre que las letras resalten sobre el fondo». El
Tribunal también sefial6 que las letras «M», «A», «D» estaban colocadas de un modo particular en la
marca de la Unién Europea. Por consiguiente, las representaciones del signo que no alteran la
disposicion de las letras, ni el contraste de colores, constituyen un uso efectivo (apartados 41 y 45).
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Forma registrada Uso real Asunto

BLANCO RO NEGRO
i 0

R 1479/2010-2

Se consideré que el elemento denominativo era la caracteristica dominante de la marca figurativa, ya que
estaba en una posicion central y en letras grandes. Se consideré que el caracter distintivo no habia
cambiado (apartado 15).

Forma registrada Uso real Asunto

=X [=1
l I R 0877/2009-1

«El fondo naranja es el color del embalaje de los productos. La marca se utiliza en negro sobre un fondo
blanco, perfilada en color plateado similar al de la marca registrada anterior. Los caracteres tipogréaficos
se han modernizado ligeramente y se ha suprimido el pequefio guion entre «Bi» y «Fi». Sin embargo,
estos cambios pueden considerarse como cambios menores que no alteran el caracter distintivo de la
marca en la forma en que ha sido registrada ... Los caracteres tipogréaficos se han modernizado pero las
letras siguen teniendo forma redonda y la supresion del guion puede pasar inadvertida. El caracter
distintivo de la marca anterior todavia esta basada en las grandes letras negras «Bi Fi», con la «B» y la
«F» en mayusculas y dos letras «i» en minusculas, sobre un fondo blanco y resaltado en color plateado»
(apartado 45).

Marcas tridimensionales

El uso de una marca tridimensional en distintos tamafos suelen constituir un uso de la
marca registrada. La adicion de un elemento denominativo/figurativo a dicha marca por
lo general no altera el caracter distintivo del signo.

Marcas de color

Las marcas de color son marcas que estan constituidas por uno o mas colores.
Cuando la marca estd formada por una combinacion de colores, el registro debe
indicar la proporcion de cada color y especificar como apareceran.

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

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

En caso de que se haya registrado un color o una combinacién de colores, el uso con
una palabra distintiva o descriptiva no afectara al caracter distintivo. Véase, por
analogia, la sentencia del Tribunal que se indica abajo en relacién con la prueba del
caracter distintivo adquirido de una marca (examen):
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Forma registrada

Uso real

Asunto

(con la marca denominativa John
Deere)

T-137/08
(asunto AG)

«Los colores objeto de la solicitud de registro fueron designados segun el sistema de Munsell: 9.47
GY3.57/7.45 (verde) y 5.06 Y7.63/10.66 (amarillo). La descripcién precisa que «el cuerpo del vehiculo es
verde y las ruedas son amarillas», tal como ilustra una imagen adjunta a la solicitud y reproducida a

continuacion w5 (apartado 3).

«De las consideraciones anteriores se desprende que, si bien la marca controvertida se ha utilizado y
promovido en combinacion con la marca denominativa John Deere [el subrayado es nuestro] y los
gastos en publicidad de la coadyuvante en la Unidon Europea se presentaron en bloque y no
individualmente para cada pais, la demandante sostiene errbneamente que no se demostrd
suficientemente que la coadyuvante utilizaba como marca para sus productos la combinacion de los
colores verde y amarillo y que la difusién de sus productos habia sido intensa y duradera en todos los
Estados que eran miembros de la Union Europea a 1 de abril de 1996» (apartado 46).

Alteraciones inadmisibles

Cuando una marca esté compuesta por diversos elementos de los que solo 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 omisién o sustitucién por otro elemento
implicara por regla general una alteracion del caracter distintivo.

Forma registrada Uso real Asunto

MEXAVIT MEXA-VIT C R 0159/2005-4

En este caso, el uso de la marca deletreada con distinta ortografia y la adicién de la letra «C» altera el
caracter distintivo del signo registrado, porque las letras «VIT» se ven ahora como un elemento
descriptivo, en concreto «VIT C» (que se refiere a «Vitamina C»).

Forma registrada Uso real Asunto

. je
LLovns 4 g R 2066/2010-4

«[L]os catalogos de "NOVEDADES" del periodo 2004-2009 muestran constantemente la marca LLOYD'S y
solo esta version, lo cual no constituye un uso de la marca [tal como fue registrada] (con o sin color) que sea
admisible con arreglo al articulo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento n.° 207/2009 [actual articulo 18,
apartado 1, letra a), del RMUE]. El mero hecho de que ambas marcas incluyan el elemento denominativo
LLOYD'’S no resulta suficiente a estos efectos, ya que los elementos figurativos de la marca anterior deben
aparecer en la forma en que se utiliza. La forma en que se utiliza tiene una fuente diferente, le falta la letra
aislada "L" la letra y rodeada de una figura orbital asi como la figura circular u orbital alrededor de la palabra
«LLOYD’S». Dicho de otro modo, faltan todos sus elementos figurativos en la forma en que se utiliza.
Ademés, la forma en que se utiliza contiene una figura evidente de un pajaro volando con un pico largo. La
supresion de todos los elementos figurativos de la marca tal como fue registrada y el afiadido de otro
elemento figurativo alterna, en la forma en que se utiliza, el caracter distintivo de la marca y es mucho mas
que una mera variacion o modernizacién» (apartado 35).
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Forma registrada Uso real Asunto

ARTHUR T-83/14
[ ! R

Hay diferencias significativas entre el signo utilizado y la marca anterior en su forma registrada. Esas
diferencias son tales que, desde la perspectiva del consumidor francés medio al que van dirigidos los
productos de la clase 25, alteran el caracter distintivo de la marca anterior en su forma registrada.
El elemento grafico de dicha marca, que consiste en una firma estilizada, desaparece por completo del
signo utilizado y es sustituido por un elemento grafico radicalmente diferente que es muy clasico,
simétrico y estatico. La marca anterior en su forma registrada llama la atencioén por su asimetria y por el
dinamismo que le confiere el movimiento de las letras de izquierda a derecha. Las diferencias entre la
marca mencionada y el signo no son despreciables y no cabe considerar que la marca y el signo son
basicamente equivalentes en el sentido de la jurisprudencia. Teniendo en cuenta el hecho de que el
disefio gréfico particular de la palabra «arthur» contribuye, con esa palabra, al caracter distintivo de la
marca anterior en su forma registrada y que estd radicalmente alterado en el signo utilizado, las
diferencias entre la marca y el signo en cuestion son tales que se ha alterado el caracter distintivo de la
primera (apartados 22-24).

2.8 Uso de los productos y servicios para los cuales esta
registrada la marca

Segun el articulo 18 del RMUE, la marca ha de ser objeto de uso en relaciéon con los
productos y servicios para los cuales esta registrada como condicion para hacer valer los
derechos derivados de la misma. A tenor de la primera frase del articulo 47, apartado 2,
del RMUE, la marca anterior debe haber sido objeto de un uso efectivo para los
productos y servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposicion.
La tercera frase del articulo 47, apartado 2, del RMUE establece que si la marca de la
Unién Europea anterior solo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los
servicios para los cuales esté registrada, solo se considerara registrada, a los fines del
examen de la oposicién, para esa parte de los productos o servicios.

Como el TG establecié en el asunto «Aladin»:

«[...] Las disposiciones del articulo 43, del Reglamento n.° 40/94 [actual
articulo 47 del RMUE] que permiten reputar registrada la marca anterior
Unicamente para aquella parte de los productos y servicios con respecto a
la cual se ha probado el uso efectivo de la marca i) constituyen una
limitacion de los derechos que el titular de la marca anterior obtiene de
su registro... y ii) deben conciliarse con el interés legitimo de dicho titular
en poder ampliar en el futuro su gama de productos o servicios, dentro
del limite de los términos que hacen referencia a los productos o servicios
para los que se ha registrado la marca, beneficiandose de la proteccién
gue el registro de dicha marca le confiere. Asi ocurre sobre todo cuando,
como en el caso de autos, los productos y servicios para los que se
registr6 la marca constituyen una categoria suficientemente circunscrita

[...]».

(Sentencia de 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 51, la negrita es nuestra.)
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El andlisis del uso efectivo debe ampliarse, en principio, a todos los productos o servicios
registrados sobre los que estd basada una oposicién y para los que el solicitante pide de
forma expresa que se presente la prueba del uso. Sin embargo, en las situaciones en
que esta claro que puede establecerse riesgo de confusion sobre la base de algunos de
los productos o servicios anteriores, no es necesario que el andlisis de la Oficina del uso
efectivo se amplie a todos los productos o servicios anteriores sino que puede centrarse
en aquellos productos o0 servicios que sean suficientes para establecer la
identidad/similitud con los productos o servicios impugnados.

Dicho de otro modo, dado que el riesgo de confusién puede establecerse sobre la
base de una apreciacion sobre el uso efectivo para algunos de los productos o
servicios anteriores, no es necesario examinar las pruebas del uso presentadas por el
oponente en relacion con el resto de productos o servicios anteriores.

Las siguientes secciones incluyen una serie de orientaciones para ayudar a establecer si
la marca anterior ha sido utilizada eficazmente para los productos y servicios registrados.
Para mas informacién, véanse las Directrices, Parte C, Oposicion, Seccion 2, Doble
identidad y riesgo de confusién, Capitulo 2, Comparacién de los productos y servicios y,
en particular, la préactica relativa al uso de todas las indicaciones generales del titulo de
clase, y las Directrices, Parte B, Examen, Seccion 3, Clasificacion.

2.8.1 Comparacion del uso de productos y servicios con la lista de productos

y servicios

Procede examinar con atencion si los productos y servicios en relacion con los cuales
se ha utilizado la marca entran realmente dentro de la categoria de productos y
servicios registrados.

Ejempilos:
Asunto Product_o y servicio P_ro_duct_q y Observacién

registrado servicio utilizado

T-382/08 Venta al por menor -

VOGUE Calzado de calzado No admisible (apartados 47 a 48)

Servicios de venta
T-183/08 al por menor -
SCHUHPARK Calzado relacionados con el No admisible (apartado 32)

calzado

R 0807/2000-3,
Demara

Productos farmacéuticos,
veterinarios y desinfectantes

Compresas y
pafiales de papel
para la
incontinencia

No admisible aunque los
productos especificos pueden ser
distribuidos en farmacias
(apartados 14 a 16)

R 1533/2007-4,
GEO MADRID

Servicios de
telecomunicaciones de la
clase 38

Proporcionar una
plataforma de
compra por Internet

No admisible (apartado 16).

R 0068/2003-2,

Frutas y legumbres en
conserva, secas y cocidas;
zumos concentrados de frutas

Salsas de fresa,
caramelo o

No admisible (apartado 20).

Sweetie y citricos, conservas; azUcares,
p chocolate
galletas, tartas, pasteleria 'y
confiteria
Panales

R 1519/2008-1,
DODOT et al

Pariales de gasa para bebé de
la clase 25

desechables de
papel y celulosa

No admisible (apartado 29).
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(clase 16)

Administracion, representacion | Administracion de

y asesoria general de la fondos y activos
R 0594/2009-2, |clase 35 personales o -
BANIF Proyectos técnicos, agencias No admisible (apartado 39).

economicos y administrativos | inmobiliarias

de la clase 42 (clase 36)
B 1589871 Interruptores eléctricos y Aparatos de No admisible
OXIL «partes de lamparas» alumbrado '
B 253 494 Servicios educativos Servm_os_de No admisible.
CAl/Kay esparcimiento

No admisible porque los servicios
registrados se prestan por
empresas de transporte
especializadas cuya actividad no
es prestar otros servicios,
mientras que la entrega a
domicilio de productos
comprados en un establecimiento
de venta al por menor solo es un
servicio adicional complementario
integrado en los servicios de
venta al por menor.

Entrega a domicilio
de productos
comprados en
tiendas de venta al
por menor

B 1259 136, Servicios de transporte y
LUPA distribucion de la clase 39

No admisible. Si la marca esta
registrada para las indicaciones
generales incluidas en la

clase 35, pero el uso se
Publicidad, gestion de demuestra solo para los

negocios comerciales, «servicios de venta al por menor»
administracion de empresas, para determinados productos,
trabajos de oficina de la esto no constituird una prueba
clase 35 vélida del uso para algunas de las
indicaciones especificas de la
clase 35 ni del titulo de clase en
Su conjunto (apartado 25 por
analogia).

Servicios de venta
al por menor.

R1330/2011-4,
AF (fig)

2.8.2 Importancia de la clasificacion

Es importante establecer si los productos o servicios especificos para los que se ha
utilizado la marca estan comprendidos en alguna indicacion general incluida en el titulo
de clase de una clase en particular de productos o servicios, y si es asi, en cual de ellas.

Por ejemplo, el titulo de clase de la clase 25 es vestidos, calzado y sombrereria y cada
uno de estos tres articulos constituye una «indicaciéon general». Aunque en general el
objeto de la clasificacion Unicamente es de tipo administrativo, es importante, para
apreciar la naturaleza del uso, establecer si los productos para los que se ha utilizado
la marca entran dentro de la indicacion general de vestidos, calzado o sombrereria.

Esto resulta evidente cuando las categorias de productos similares se clasifican de
distinta forma por determinados motivos. Por ejemplo, el calzado est4 comprendido en
diferentes clases, segun el propdésito correspondiente: zapatos ortopédicos en la
clase 10 y zapatos para uso normal en la clase 25. Debe establecerse, atendiendo a
las pruebas aportadas, a qué tipo de calzado se refiere el uso.
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2.8.3 Uso y registro relacionados con las indicaciones generales de los
«titulos de clase»

En caso de que una marca esté registrada en todas o parte de las indicaciones
incluidas en el titulo de clase de una clase en particular, y haya sido utilizada en
relacion con productos o servicios que estan correctamente clasificados en la misma
clase en una de estas indicaciones generales, la marca se reputara utilizada para
una indicacién general especifica.

Ejemplo: La marca anterior esté registrada para vestidos, calzado y sombrereria de
la clase 25. Las pruebas hacen referencia a «faldas», «pantalones» y
«camisetas».

Conclusién:  La marca ha sido utilizada para vestidos.

En cambio, si una marca estd registrada Unicamente para una parte de las
indicaciones generales incluidas en el titulo de clase de una clase en particular pero
ha sido utilizada en relacion con productos y servicios que entran dentro de otra
indicacion general de esa misma clase, la marca no se reputara utilizada en relacion
con los productos y servicios registrados (véase también infra el punto 2.8.4).

Ejemplo: La marca anterior esti registrada para vestidos de la clase 25. Las
pruebas solo hacen referencia a «botas».

Conclusién: La marca no se ha utlizado para los productos para los que esta
registrada.

2.8.4 Uso para las subcategorias de productos o servicios y productos o
servicios similares

Esta parte aborda el grado de proteccidon que se garantiza cuando existe un uso de
subcategorias de productos y de productos o servicios «similares».

En principio, no es apropiado aceptar la prueba del uso relacionada con productos y
servicios «diferentes» pero de algin modo «vinculados» como si abarcara
automaticamente otros productos y servicios registrados. En particular, la referencia al
concepto de similitud de los productos y servicios no constituye una
consideracion vélida en este contexto. La tercera frase del articulo 47, apartado 2,
del RMUE no establece ninguna excepcion a este respecto.

Ejemplo: La marca anterior esta registrada para vestidos de la clase 25. Las
pruebas solo hacen referencia a «botas».

Conclusién: La marca no se ha utlizado para los productos para los que esta
registrada.
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2.8.4.1 Marca registrada anterior para una categoria amplia de productos o servicios
En el asunto Aladin, el TG considero:

«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 autbnoma, la
prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o
servicios solo implica la proteccién, en un procedimiento de oposicién, de la
subcategoria 0 subcategorias a las que pertenecen los productos o servicios
para los que la marca ha sido efectivamente utilizada».

(Sentencia de 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45.)

Por lo tanto, el caso de que la marca anterior esté registrada para una categoria
amplia de productos y servicios, pero el oponente solo presente la prueba del uso en
relaciébn con productos y servicios especificos comprendidos en esta categoria
suscita la cuestion de saber si la prueba del uso presentada debe considerarse
Unicamente como prueba del uso para los productos y servicios especificos, que no se
mencionan como tales en la lista de productos y servicios, o para la categoria amplia
tal como se especifica en el Registro.

El TG sefalé asimismo, por un lado, que procede interpretar que el articulo 47,
apartado 2, ultima frase, del RMUE tiene por objeto evitar que una marca utilizada de
manera parcial goce de una proteccion amplia Unicamente porque ha sido registrada
para una amplia gama de productos o servicios. Por lo tanto, hay que tener en cuenta
la amplitud de las categorias de productos o servicios para los que se haya registrado
la marca anterior, y en particular la generalidad de los términos empleados a tal efecto
para describir dichas categorias, a la vista de los productos o servicios cuyo uso
efectivo haya sido establecido de facto (apartado 44).

Por otro lado, no es necesario que el oponente presente pruebas de todas las formas
comerciales de productos o servicios analogos, sino Unicamente a productos o
servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorias o
subcategorias coherentes (apartado 46). La raz6n subyacente es que resulta
imposible, en la practica, 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 lo tanto, la proteccion esta disponible solo para la subcategoria o subcategorias a
la que pertenecen los productos o servicios utilizados si:

1. una marca ha sido registrada para una categoria de productos o servicios:

a) que es suficientemente amplia para abarcar una serie de subcategorias
que no sea de manera arbitraria;

b)  que es susceptible de ser considerada de forma autbnoma,;

2.  se demuestra la prueba del uso efectivo de la marca solo para una parte de esos
productos o servicios.
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Debe facilitarse un razonamiento adecuado para definir las subcategorias v,
atendiendo a las pruebas presentadas por el oponente, hay que explicar si el uso se
ha demostrado respecto de solo una parte de la lista/subcategoria(s) inicial(es)
amplia(s). Véanse los ejemplos del punto 2.8.4.3 infra.

Esto es especialmente importante en el caso de las marcas registradas para productos
farmacéuticos, que solo se suelen utilizar para un tipo de medicamento que trata una
determinada enfermedad (véanse los ejemplos de productos farmacéuticos del
punto 2.8.4.3 infra).

Por otro lado, debe aceptarse el uso para toda una categoria si existen ejemplos de
distintos tipos de productos que pertenecen a esta categoria y no hay otras
subcategorias que abarquen los diferentes productos.

Signo impugnado Asunto

R 0260/2009-4

CARRERA 2
(revocacién)

El uso acreditado de una marca para:

inscripcion decorativa

paquetes de rendimiento mejorado

tapas para compartimentos de almacenamiento

conjuntos de ruedas y conjuntos completos de ruedas para verano e invierno, y
placas protectoras de umbrales de puertas

se considerd prueba del uso suficiente para todas las piezas de vehiculos terrestres y de motor para las
que la marca fue registrada. Los principales argumentos fueron que se utilizaba para muchas partes de
vehiculos de motor distintas y que los productos cuyo uso se habia demostrado abarcaban, por tanto, un
amplio espectro de partes de vehiculos de motor: elementos del chasis, la carroceria, el motor, el disefio
interior y los elementos decorativos.

2.8.4.2 Marca registrada anterior para productos o servicios especificados de forma
precisa

En cambio, la prueba del uso efectivo de la marca para algunos de los productos o
servicios especificados cubre necesariamente toda esa categoria si:

(1) una marca ha sido registrada para productos o servicios definidos de forma tan
precisa y circunscrita que

(2) no resulta posible establecer divisiones significativas dentro de la categoria de
que se trate (sentencia de 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45).

La decision debera indicar debidamente en qué casos se considera imposible hacer
subdivisiones y, en su caso, el por qué.

2.8.4.3 Ejemplos

Para definir subcategorias adecuadas de indicaciones generales, el criterio de la
finalidad o el destino del producto o del servicio de que se trate tiene un caracter
esencial ya que es aplicado por los consumidores con anterioridad a cualquier compra
(sentencias de 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29-30; 23/09/2009,
T-493/07, Famoxin, EU:T:2009:355, § 37). Otro criterio aplicable para definir
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subcategorias adecuadas podrian ser otras caracteristicas del producto o servicio, por
ejemplo la naturaleza del producto o servicio o el consumidor del producto o servicio.
El origen geografico de los productos no es relevante. Aunque el origen geografico de
los vinos es un factor importante para elegirlos, este factor no es tan importante que
vinos con diferentes denominaciones de origen puedan constituir subcategorias de
productos que puedan considerarse de forma auténoma (sentencia de 30/06/2015,
T-489/13, Vina Alberdi / Villa Alberti, EU:T:2015:446, § 37).

Signo anterior Asunto

ALADIN T-126/03

Productos y servicios: productos para pulir metales de la clase 3.

Apreciacién de la prueba del uso: la marca anterior se registré para productos para pulir metales de la
clase 3 pero en realidad solo fue objeto de un uso efectivo para el algodén magico (un producto para pulir
metal consistente en algoddn impregnado de un pulimento). El Tribunal consideré que «productos para
pulir metales» que en si misma es ya una subcategoria del término del titulo de clase preparaciones
para pulir es lo suficiente precisa y circunscrita con respecto de la funcién y la finalidad de los productos
reivindicados. No puede establecer otra subcategoria sin que esta resultara artificial y, por lo tanto, se
supuso el uso para toda la categoria de productos para pulir metales.

Signo impugnado Asunto
Turbo R 0378/2006-2
Revocacion

Productos y servicios: prendas de vestir de la clase 25.

Apreciacion de la prueba del uso: la Sala de Recurso considerd que, ademas de a la ropa de bafio, se
hacia referencia a otros tipos de prendas de vestir en las facturas y que también se podian encontrar en
los catalogos. Por lo tanto, la Sala de Recurso considerd que habia quedado demostrado el uso de la
marca impugnada para prendas de vestir (apartado 22). La Sala de Recurso considerd asimismo que era
practicamente imposible y excesivamente costoso imponer al titular de una marca registrada para
prendas de vestir la obligacién de demostrar el uso en todas las subcategorias posibles que el solicitante
podria subdividir de manera infinita (apartado 25).

Signo anterior Asunto

””I R 1088/2008-2
FPGO (ratificada por la sentencia T-132/09)

Ty

Productos y servicios: aparatos y dispositivos de medicion de la clase 9.

Apreciacion de la prueba del uso: la marca se utilizé para aparatos y partes de los mismos de medicion
de la temperatura, presion y nivel. La decision impugnada consideré que la lista original de la marca
anterior para aparatos y dispositivos de medicién era «muy amplia» y determind, aplicando los criterios
establecidos en la sentencia Aladin, que solo se habia demostrado el uso para una subcategoria de
productos, en concreto: aparatos de medicién, destinados a la medicién de la temperatura, de la presion
y del nivel; partes de dichos aparatos. La Sala de Recurso considerd que este enfoque era razonable a la
vista de las circunstancias del asunto y suscribié esta argumentacion y conclusiones en la decision que
se impugna en este sentido (apartado 29).

Signo impugnado Asunto
ICEBERG R 1166/2098-1
Revocacion

Productos y servicios: aparatos de calefaccion, produccion de vapor, de refrigeracion, de secado, de
ventilacion y de distribucién del agua de la clase 11.
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Apreciacién de la prueba del uso: la Sala de Recurso concluyé que el uso de la marca solo quedé
demostrado para frigorificos, congeladores y mddulos de aire acondicionado para yates y barcos
(apartado 26). Estos productos estaban incluidos en las subcategorias aparatos de calefaccion (en la
medida en que los aparatos de aire acondicionado puedan utilizarse como calentadores), aparatos de
refrigeracion (en la medida en que los aparatos de aire acondicionado, frigorificos y congeladores puedan
mantener el aire y alimentos frios) y aparatos de ventilacion (en la medida en que las maquinas de aire
acondicionado, frigorificos y congeladores incluyan circuitos de ventilacién) para los que fue registrada la
marca. Por lo tanto, la Sala de Recurso consideré que deberia seguir registrada para esas subcategorias
(apartado 27). Sin embargo, la Sala de Recurso no consideré adecuado limitar el alcance de la
proteccion de la marca a yates y barcos, ya que esto dividiria ain mas las «subcategorias» y resultaria
en una limitacion injustificada (apartado 28).

Conclusién: se consider6 probado el uso para aparatos de calefaccion, refrigeracion y ventilacion.

Signo impugnado Asunto
LOTUS R 1295/2097-4
Revocacion

Productos y servicios: ropa exterior e interior, calceteria, corsés, corbatas, tirantes, guantes, ropa interior de la
clase 25.

Apreciacion de la prueba del uso: no se presentaron pruebas relativas a los productos corsés, corbatas,
tirantes. Ninguno de los elementos de prueba presentados menciona estos productos o hace referencia a los
mismos. El uso de una marca debe demostrarse para todos los productos y servicios para los que esté
registrada. La marca esta registrada para ropa exterior e interior pero también para productos especificos
dentro de esta categoria, entre otros, corsés, corbatas, tirantes. El uso para otros productos no es suficiente
para mantener la proteccion de la legislacion en materia de marcas para dichos productos, aunque estos
otros productos también estén comprendidos en la categoria ropa exterior e interior. La Division de Nulidad
considerd, en cambio, que el uso era suficiente, porque segun los principios de la sentencia Aladin (sentencia
de 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288) los corsés, corbatas, tirantes estan comprendidos en el
término genérico de ropa exterior e interior. Aunque esto es verdad, esta cuestion se subordina al examen de
si los productos utilizados pueden incluirse en el término impugnado. No es el caso, sin embargo, de los
corses, corbatas, tirantes. Si junto con el término genérico amplio la marca también reivindica expresamente
los productos especificos cubiertos por el término genérico, debera utilizarse también para dichos productos
especificos para que siga estando registrada para ellos (apartado 25).

Signo anterior Asunto

GRAF-SYTECO R 1113/2009-4

Productos y servicios: instrumentos eléctricos (incluidos en la clase 9); aparatos Opticos, instrumentos de
pesar, de medida, de sefalizacion y de control (supervision); equipos de procesamiento de datos y
ordenadores, en particular maquinas operadoras, de supervision y control, instalaciones, vehiculos y
construcciones; programas de ordenador grabados; contadores electronicos de la clase 9, servicios de
reparacion de la clase 37 y programacion de computadoras de la clase 42.

Apreciacion de la prueba del uso: los aparatos que el oponente ha demostrado que ha introducido en el
mercado estan comprendidos en el texto de hardware tal como se especifica en la clase 9. Se trata, sin
embargo, de una categoria amplia, especialmente considerando el desarrollo masivo y la gran
especializacion que esta teniendo lugar en este ambito, que puede dividirse en subcategorias, con
arreglo a los productos realmente fabricados. En el presente caso, los productos deben limitarse a la
industria automovilistica. Dado que el oponente esta obligado a aportar una garantia legal a sus clientes,
puede considerarse que también ha acreditado el uso del servicio relativo a la reparaciéon del hardware
en cuestion (clase 37). La Sala de Recurso consideré asimismo que los programas de ordenador
grabados de la clase 9 era una categoria muy amplia y debia limitarse al ambito de actividad real del
oponente (apartados 30 a 31). No se aportaron pruebas para la clase 42.
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Signo anterior Asunto

HEMICELL R 0155/2010-2

Productos y servicios: comida para animales de la clase 31, y alimentos y piensos para animales, piensos
para animales y aditivos no medicados para piensos para animales de la clase 31.

Apreciacion de la prueba del uso: la decision impugnada se equivoco al considerar que la marca anterior
habia sido objeto de un uso efectivo para comida para animales de la clase 31, y alimentos y piensos para
animales, piensos para animales y aditivos no medicados para piensos de animales, todos incluidos en la
clase 31, ya que esta conclusion es contraria a las conclusiones del Tribunal en la sentencia ALADIN. El
motivo arglido por la decisién impugnada no es admisible ya que deberia haberse probado si la categoria de
productos amparados por la marca anterior fue o no susceptible de ser dividida en subcategorias autbnomas
y si los productos para los que se ha acreditado el uso de la marca anterior pueden clasificarse en una de
ellas. Por lo tanto, la Sala de Recurso considera que la marca anterior esta, a efectos del examen de la
oposicion, registrada en relacion solo con los aditivos para piensos para animales de la clase 31.

Signo impugnado Asunto

VIGOR T-361/13, 18/11/2015

Productos y servicios: todo tipo de cepillos y articulos de cepillado con fines de limpieza e higiene de la
clase 21.

El uso probado de una marca para escobas, cepillos y esponjas, entre otros productos, se considerd
prueba del uso suficiente para «todo tipo de cepillos y articulos de cepillado con fines de limpieza e
higiene» para los que se registrd la marca. El Tribunal dictaminé que estos productos de hogar y de
cocina no constituyen una categoria suficientemente amplia para que sea necesario identificarlos dentro
de subcategorias en las que tuviera que demostrarse especificamente el uso real. Por el contrario, debia
dictaminarse que no es posible realizar subdivisiones significativas en esa categoria de productos.

Productos farmacéuticos

En muchos casos, el Tribunal tuvo que definir las subcategorias apropiadas para
productos farmacéuticos de la clase 5 y considerdé que la finalidad y destino de un
producto terapéutico viene expresada en su indicacion terapéutica. Por lo tanto, la
indicacion terapéutica es fundamental para definir la correspondiente subcategoria de
productos farmacéuticos. En este sentido, son irrelevantes otros criterios (como la forma
de dosificacién, los ingredientes activos, si se vende con receta o si es de libre
prescripcion).

El Tribunal consider6 adecuadas las siguientes subcategorias de productos
farmacéuticos:
Asunto Adecuada No adecuada
T-256/04, Productos farmacéuticos para | Aerosoles dosificadores que contienen corticoides, que se
RESPICUR enfermedades respiratorias dispensan Unicamente con receta médica.
Productos farmacéuticos para | Preparados farmacéuticos que contienen digoxina
T-493/07, 8 :
enfermedades destinados al uso en humanos para el tratamiento de
FAMOXIN . .
cardiovasculares enfermedades cardiovasculares.
T-487/08, Productos farmacéuticos para Soluuon_esterll de a}denosma para el uso en el tr_at.amlen,to
. .| de afecciones cardiacas especificas, para administracion
KREMIZIN el tratamiento para el corazéon | . ;
intravenosa en hospitales.
T-483/04, Preparaciones elaboradas Productos farmacéuticos
GALZIN béasicamente con calcio '
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2.8.5 Uso de la marca en relacion con las piezas de recambio y las
operaciones de postventa de los productos registrados

En la sentencia «Minimax», el Tribunal afirmé que, en determinadas circunstancias, el
uso de la marca para una categoria diferente también se puede considerar efectivo
para los productos «registrados» ya comercializados y que ya no sean objeto de
nuevas ofertas de venta (sentencia de 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145,
§ 40 et seq.).

o Asi ocurre, en particular, cuando el titular de la marca con la que tales productos
se hayan comercializado venda piezas de recambio que formen parte de la
composicion o la estructura de esos productos ya comercializados.

o Lo mismo puede afirmarse cuando el titular de la marca la utiliza efectivamente
en el caso de operaciones de postventa, como la venta de accesorios o
productos afines, o la prestacion de servicios de mantenimiento y de reparacion.

Signo Asunto

Minimax C-40/01

Productos y servicios: extintores y productos afines frente a componentes y servicios postventa.

Apreciacion de la prueba del uso: en los afios 80 expir6 la autorizacion relativa a los extintores
comercializados por Ansul con la marca Minimax. Desde entonces, Ansul ya no comercializa extintores
con dicha marca. No obstante, Ansul vendié piezas de recambio y preparaciones para extintores de dicha
marca a empresas encargadas del mantenimiento de estos aparatos. Durante el mismo periodo, se
ocup6 del mantenimiento de los aparatos de la marca Minimax, los reviso y los repar6 directamente, hizo
que figurara dicha marca en las facturas relativas a tales servicios y coloc6é sobre dichos aparatos
etiquetas autoadhesivas en las que reproducia esta marca, asi como precintos en los que figuraba el
texto «Gebruiksklaar Minimax» (Minimax listo para usar). Ademas, Ansul vendio las referidas etiquetas
autoadhesivas y los precintos descritos a las empresas de mantenimiento de extintores.

No obstante, estas consideraciones del Tribunal se deberian interpretar de forma
estricta y aplicar inicamente en casos muy excepcionales. En la sentencia «Minimax,
el Tribunal acept6é el uso de productos diferentes de los registrados, lo que no es
conforme a la norma general recogida en el articulo 47, apartado 2, del RMUE.

2.9 Uso por el titular o en su nombre

2.9.1 Uso por el titular

Segun lo dispuesto en el articulo 18, apartado 1, y en el articulo 47, apartado 2, del
RMUE, incumbe generalmente al titular hacer un uso efectivo de la marca registrada
anterior. Estas disposiciones amparan también el uso de la marca por el titular anterior
durante el tiempo de su titularidad (decision de 10/12/1999, asunto B 74 494).

2.9.2 Uso por terceros autorizados

A tenor del articulo 18, apartado 2, del RMUE, el uso de la marca de la Unién Europea
con el consentimiento del titular se considerara como hecho por el titular. Esto significa

que el titular tiene que haber dado su consentimiento antes de que el tercero utilice la
marca. Se considerara insuficiente una aceptacion a posteriori.
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Un caso tipico de uso por terceros es el uso llevado a cabo por los titulares de
licencias. Del mismo modo, el uso efectuado por empresas vinculadas
econdémicamente con el titular de la marca, como miembros del mismo grupo de
empresas (filiales, sucursales, etc.) ha de reputarse uso autorizado (sentencia de
30/01/2015, T-278/13, ahora EU:T:2015:57, § 38). En caso de que los productos sean
fabricados por el titular de la marca (0 con su consentimiento), pero posteriormente
sean puestos en el mercado por distribuidores mayoristas 0 minoristas, habra de
considerarse que se trata de un uso de la marca (sentencias de 17/02/2011, T-324/09,
Friboi, EU:T:2011:47, § 32; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73).

En la fase de prueba bastara prima facie que el oponente se limite a presentar la
prueba del uso de la marca por un tercero. La Oficina infiere de dicho uso, combinado
con la capacidad del oponente para presentar la prueba al respecto, que el oponente
ha dado su consentimiento previo.

Esta posicion de la Oficina fue confirmada por la sentencia de 08/07/2004, T-203/02,
Vitafruit, EU:T:2004:225, § 25 (y confirmada por el Tribunal en el asunto C-416/04 P).
El Tribunal sefialé6 que parece poco probable que el titular de una marca pueda
presentar la prueba de un uso de esta efectuado contra su voluntad. Con mayor razén
podia la Oficina basarse en esta presuncién si se tiene en cuenta que el
demandante no negaba que se hubiese usado la marca anterior con el consentimiento
del oponente.

Con todo, si la Oficina albergara dudas o, en general, en los casos en los que el
solicitante contesta expresamente el consentimiento del oponente, incumbe a este
altimo presentar nuevas pruebas que demuestren que otorgd su consentimiento antes
de que la marca fuera utilizada. En tales casos, la Oficina concede al oponente un
nuevo plazo de dos meses para presentar dichas pruebas.

2.9.3 Uso de marcas colectivas y marcas de certificacion por usuarios
autorizados

Por regla general, las marcas colectivas no son utilizadas por su titular sino por los
miembros de la asociacion. En lo que respecta a las marcas colectivas de la Unién
Europea, esto se refleja en el articulo 78 del RMUE, que establece que el uso
realizado por cualquier persona facultada para utilizar la marca satisface el requisito
del usuario.

Las marcas de certificacién no son utilizadas por sus propietarios, sino por usuarios
autorizados, con el fin de garantizar a los consumidores que los productos o servicios
poseen una caracteristica concreta. En lo que respecta a las marcas de certificacion
de la Union Europea, esto se refleja en el articulo 87 del RMUE, que establece que el
uso realizado por la persona facultada para ello de conformidad con las disposiciones
que regulan el uso de la marca de certificacion satisface el requisito del usuario.

2.10 Uso legal

La cuestion de saber si la marca ha sido utilizada de forma que satisfaga los requisitos
del uso previsto en los articulos 18 y 47 del RMUE requiere una apreciacion de hecho
sobre el uso efectivo. El uso sera «efectivo» en este contexto incluso si el usuario
vulnera las disposiciones legales.
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Un uso que pueda inducir al publico a error a efectos de lo dispuesto en el articulo 7,
apartado 1, letra g), o el articulo 58, apartado 1, letra ¢), del RMUE o en disposiciones de
derecho nacional sigue siendo «efectivo» a efectos de la declaracion de las marcas
anteriores invocadas en un procedimiento de oposicion. Las sanciones previstas para el
uso engafioso son la declaracion de nulidad o de caducidad, segin proceda, o una
prohibicién de uso (contemplada en el articulo 137, apartado 2, del RMUE).

Se aplica el mismo principio en aquellos casos en que el uso se realiza en virtud de un
contrato de licencia ilegal (por ejemplo, contratos que infringen las normas de
competencia del Tratado o normas nacionales). Del mismo modo, el hecho de que el
uso pueda vulnerar derechos de terceros también es irrelevante.

2.11 Justificacion de la falta de uso

De conformidad con el articulo 47, apartado 2 del RMUE, el oponente puede
alternativamente acreditar que existen causas justificativas para la falta de uso de la
marca registrada anterior. Estas causas abarcan, tal como menciona el articulo 19,
apartado 1, segunda frase, del Acuerdo sobre los ADPIC, las circunstancias que surjan
independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un
obstéaculo al uso de la misma.

Como excepcion de la obligacion de uso, debe interpretarse de forma limitada el
concepto de motivos adecuados para la falta de uso.

Los «impedimentos burocraticos», que pueden plantearse con independencia de la
voluntad del titular de la marca, pueden ser insuficientes, salvo si guardan una
relacién directa con la marca, hasta el extremo de que su empleo dependa de la
finalizacion de los tramites administrativos de que se trate. Sin embargo, el criterio de
una relacion directa no implica necesariamente que el uso de la marca sea imposible,
sino que bastara que el uso no sea razonable. Es preciso apreciar caso por caso Si
un cambio de la estrategia empresarial para sortear el impedimento de que se trate
haria que no fuese razonable el uso de dicha marca. Asi, por ejemplo, no seria
razonable exigir al titular de una marca que comercializase sus productos en los
establecimientos de sus competidores (sentencia de 14/06/2007, C-246/05, Le Chef de
Cuisine, EU:C:2007:340, § 52).

2.11.1 Riesgos empresariales

Procede considerar que el concepto de causa justificativa que se plantean ajenas a la
voluntad del titular que hacen que el uso de la marca sea imposible o poco razonable,
y no a circunstancias relacionadas con sus dificultades comerciales (resolucion de
14/05/2008, R 0855/2007-4, PAN AM, 8§ 27; sentencia de 09/07/2003, T-162/01,
Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 41), (sentencia de 18/03/2015, T-250/13,
SMART WATER, EU:T:2015:160, § 67-69).

Por consiguiente, las dificultades financieras de una empresa derivadas de una recesion
econdémica o de sus propios problemas financieros no se consideran causas justificativas
de la falta de uso a efectos del articulo 47, apartado 2, del RMUE, ya que este tipo de
dificultades constituyen una parte natural del funcionamiento de una empresa.
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2.11.2 Intervencion estatal o judicial

Las restricciones a la importacion u otros requisitos oficiales son dos ejemplos de
causas validas para la falta de uso expresamente mencionadas en el articulo 19,
apartado 1, segunda frase, del Acuerdo sobre los ADPIC.

Las restricciones a la importacién consisten en un embargo comercial que afecta a los
productos protegidos por la marca.

Otros requisitos oficiales pueden estar constituidos por un monopolio del Estado, que
impide cualquier tipo de uso, o una prohibicién estatal de vender los productos por
motivos de salud o de defensa nacional. Casos tipicos a este respecto son los
procedimientos reglamentarios como:

o ensayos clinicos y autorizacion de nuevos medicamentos (resolucion de
18/04/2007, R 0155/2006-1, LEVENIA); o

o la autorizacion de la autoridad de seguridad alimentaria, por la que ha de pasar
el titular antes de ofrecer en el mercado sus productos y servicios.

Signo anterior Asunto

HEMICELL R 0155/2010-2

Las pruebas presentadas por el oponente acreditan debidamente que el uso de las marcas anteriores
para un aditivo alimentario, en concreto, potenciador de la digestibilidad zootécnica (enzimas para
piensos) estaban condicionadas a una autorizacion previa que debe emitir la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria tras presentar una solicitud ante dicho érgano. Dicho requisito debe considerarse
un requisito oficial en el sentido del articulo 19, apartado 1, del Acuerdo sobre los ADPIC.

Respecto del procedimiento o medidas cautelares de un tribunal debe hacerse la
siguiente diferenciacion:

Por un lado, la simple amenaza de un litigio o de una accién de anulacion pendiente
contra la marca anterior, por lo general, no libera al oponente de la obligacién de
utilizar su marca en el trafico econémico. Depende del oponente, que es la parte
atacante en el procedimiento de oposicién, llevar a cabo una evaluacién del riesgo
adecuada de sus posibilidades de prevalecer en el procedimiento contencioso y
extraer las conclusiones adecuadas de dicha evaluacion sobre si continuar o no con el
uso de su marca (resolucion de 18/02/2013, R 1101/2011-2, SMART WATER, § 40,
ratificada por la sentencia de 18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160).

Signo anterior Asunto

HUGO BOSS R 0764/2009-4

El procedimiento nacional [de anulacion francés] planteado contra la marca opositora no puede
considerarse una causa que justifica la falta del uso (apartado 19).

Lo que sigue ocurriendo es que las causas que justifican la falta del uso son Gnicamente aquellas que
estan fuera de la zona y la influencia del titular de la marca, por ejemplo, los requisitos nacionales de
autorizacion o las limitaciones a la importacion. Estas causas son neutrales en relacién con la marca que
se debe utilizar, afectan no a la marca sino a los productos y servicios que el titular desea utilizar. Dichos
requisitos nacionales de autorizacion o limitaciones a la importacion se aplican al tipo o a las propiedades
del producto en el que figura la marca, y no puede eludirse eligiendo una marca distinta. En este caso,
por el contrario, el titular de la marca podria sencillamente fabricar cigarrillos en Francia o importarlos a
Francia si hubiera elegido una marca distinta (apartado 25).
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Signo anterior Asunto

MANPOWER R 0997/2009-4

Segun el articulo 9, del RMUE vy el articulo 5 de la Directiva de marcas, no deben vulnerarse las marcas de
terceros. Este requisito es aplicable a cualquier persona que utilice una denominacion en el trafico comercial,
con independencia de si ha solicitado por si mismo proteccion de marca o la ha obtenido para dicha
denominacion. Las personas que evitan cometer dichas infracciones no actlian por «causas que justifiquen»
sino por ministerio de la ley. Asi que, argumentar que al evitar el uso se infringiria de otro modo un derecho
no es una causa justificada (resolucion de 09/03/2010, R 0764/2009-4, HUGO BOSS/BOSS, § 22) (§ 27).

Ni el uso en dichos casos «no sera razonable». Las personas que, como titulares de marcas, se ven
amenazadas por un procedimiento o una medida cautelar si comienzan a usarla, deberan tener en cuenta las
perspectivas de éxito de la accidon que se ha interpuesto contra ellos y podran recapitular (no comenzar a
utilizar la marca) o defenderse contra la reclamacion. En cualquier caso, deben aceptar la resolucion de los
tribunales independientes, que pueden dictarse en procedimientos abreviados. Mientras esté pendiente una
resolucién definitiva, no podran objetar que deben estar protegidos por el hecho de que, hasta que la decision
se convierte en definitiva, debe reconocerse la incertidumbre como causa que justifica la falta del uso. De
hecho, la cuestion de qué deberia ocurrir en el periodo entre que se presenta la accién o la solicitud de una
medida cautelar y la resolucién definitiva concluyente de nuevo se deja a los tribunales, ya que son ellos
quienes adoptan decisiones que todavia no son definitivas sobre la aplicacion provisional. El demandado no
tiene derecho a ignorar esas decisiones y actuar como si no existieran tribunales (apartado 28).

Por otro lado, por ejemplo, una medida cautelar o una orden judicial de restriccion en
procedimientos de insolvencia, que imponga una prohibicién general de transferir o
disponer por parte del titular de la marca, puede ser una causa que justifique la falta
del uso porgue obliga al oponente a dejar de utilizar su marca en el trafico comercial.
Un uso de la marca contrario a lo dictado por dicha orden judicial haria que el titular de
la marca pueda reclamar dafios y perjuicios (resolucion de 11/12/2007, R 0077/2006-1,
Miss Intercontinental (fig.), § 51).

2.11.3 Registros defensivos

El TG ha aclarado que la existencia de una disposicion nacional que reconozca los
registros denominados «defensivos» (es decir, de signos que no van a ser utilizados
en el comercio por su funcién puramente defensiva respecto a otro signo que es objeto
de explotacion comercial) no puede constituir una causa justificativa de la falta del uso
de una marca anterior invocada como base de la oposicion (sentencia de 23/02/2006,
T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 46).

2.11.4 Fuerza mayor

Otras causas justificativas de la falta de uso son los casos de fuerza mayor que
impiden el normal funcionamiento de la empresa del titular.

2.11.5 Consecuencias de la justificacion de la falta de uso

La existencia de causas justificativas no implica que la falta de uso durante el periodo
mencionado se considere equivalente al uso real, lo que supondria el comienzo de un
nuevo periodo de gracia una vez extinguidas las causas justificativas.

La falta de uso durante el citado periodo se limita a suspender el periodo de cinco

afos, con la consecuencia de que el periodo en el cual la falta de uso esta justificada
no se tiene en cuenta a la hora de calcular el periodo de gracia de cinco afios.
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Ademas, la duracién del periodo durante el cual existieron causas justificativas puede
ser importante. Las causas de la falta de uso que solo existen durante una parte del
periodo relevante de cinco afios no siempre pueden considerarse un motivo justificado
para dejar de aplicar el requisito de la prueba del uso. En este contexto, el periodo
durante el cual concurrieron estas razones y el tiempo transcurrido desde que dejaron
de existir revisten una particular importancia (decision de 01/07/1999, B 2 255).

3 Procedimiento

3.1 Admisibilidad de la solicitud de prueba del uso

Segun lo dispuesto en el articulo 47, apartado 2, del RMUE el uso de la marca anterior
se debe demostrar Unicamente en aquellos casos en que el solicitante pide la prueba
del uso. Por consiguiente, la prueba del uso se ha constituido en el procedimiento de
oposicion como un motivo de defensa del solicitante.

La Oficina no puede informar al solicitante de que puede pedir la prueba del uso ni
invitarle a que lo haga. En atencién a la posicién imparcial que la Oficina ocupa en el
procedimiento de oposicion, incumbe a las partes argumentar y defender sus
posiciones respectivas como consideren oportuno (véase el articulo 95, apartado 1,
segunda frase, del RMUE).

El articulo 47, apartado 2, del RMUE no es de aplicacion cuando el oponente presenta,
por propia iniciativa, algun tipo de prueba del uso de la marca anterior invocada (ver
punto 3.1.3 en cuanto a las excepciones a esta regla). Mientras el solicitante de la
marca de la Unidn Europea no solicite la prueba del uso, la Oficina no investigara de
oficio si la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo. En estos casos, carece de
relevancia que la prueba presentada solo demuestre un tipo o forma particular de uso,
0 un uso limitado a algunos de los productos o servicios para los cuales esti
registrada la marca anterior.

La obligacion de presentar la prueba del uso Unicamente se aplica si la marca anterior
se encuentra sometida al requisito del uso, es decir, si ha estado registrada no menos
de cinco afos.

3.1.1 Periodo de solicitud

Segun el articulo 10, apartado 1, del RDMUE, la peticién de la prueba del uso, de
acuerdo con el Articulo 47, apartados 2 o 3, del RMUE, ser& Unicamente admisible si
el solicitante presenta dicha peticién dentro del plazo fijado por la Oficina. La peticién
de la prueba del uso solo se admitira cuando el solicitante la presente dentro del
primer plazo fijado para enviar sus observaciones de conformidad con el articulo 10,
apartado 2, del RDMUE.

Si la peticioén relativa a la prueba del uso se recibe durante el periodo de reflexion o en
el transcurso del plazo de dos meses concedido al oponente para presentar hechos,
pruebas y alegaciones, o para presentar hechos pruebas y alegaciones adicionales, tal
peticion se remitira al oponente sin demora.
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3.1.2 Marca anterior registrada por un periodo no inferior a cinco afos

Segun lo dispuesto en el articulo 47, apartado 2, del RMUE, la obligacion de probar el
uso exige que, en la fecha de presentacion o la fecha de prioridad® de la solicitud de la
marca de la Unién Europea, la marca registrada anterior haya estado registrada por un
periodo no inferior a cinco afos.

Para las oposiciones presentadas contra registros internacionales que desighan a la
UE, la marca de la parte oponente debe cumplir la obligacién de uso si en la fecha de
registro (codigo INID 151), la fecha de prioridad (cédigo INID 300) o, en su caso, la
fecha de la designacion posterior de la Unién? (codigo INID 891), ha estado registrada
por un periodo no inferior a cinco afos.

3.1.2.1 Marcas de la Unién Europea anteriores

Segun lo dispuesto en el articulo 18 y en el articulo 47, apartado 2, del RMUE, la fecha
decisiva para establecer si una marca registrada ha estado registrada por un periodo
no inferior a cinco afos, en la fecha relevante, es la fecha de registro de la marca de la
Union Europea anterior. Si han transcurrido més de cinco afios entre la fecha de
registro de la marca de la Unién Europea anterior y la fecha relevante, el solicitante (o,
en el caso de un registro internacional impugnado), el titular, tiene derecho a exigir la
prueba del uso.

3.1.2.2 Marcas nacionales anteriores

Por lo que respecta a las marcas nacionales, es preciso determinar la fecha
equivalente a la fecha de registro de las marcas de la Unién Europea. Al interpretar
este término, procede tener en cuenta que existen sistemas de marca nacionales que
cuentan con un procedimiento de oposicion con posterioridad al registro.

En vista de la existencia de procedimientos nacionales diferentes, el articulo 10,
apartado 1, de la Directiva (disposicion equivalente al articulo 47 del RMUE), se refiere,
en lo que respecta al uso de las marcas nacionales, a un periodo de «[...]cinco afios
contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento de registro».

La fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro (articulo 10,
apartado 1, de la Directiva 2008/95/CE) que sirve para calcular el punto de partida de
la obligacién de uso para el registro nacional e internacional (articulo 47, apartados 2
y 3, del RMUE), la determina cada Estado miembro en funciéon de sus propias normas
procesales (sentencia de 14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340,
§ 26-28).

No cabe esperar que el titular de la marca realice el uso efectivo de la marca mientras
exista un procedimiento de examen o de oposicidn en curso, antes del periodo de
gracia de cinco afios mencionado. Esta interpretacion es acorde con el enfoque
expuesto en relacion con las marcas de la Unién Europea anteriores, habida cuenta de
que la fecha de registro de una marca de la Unién Europea, mencionada en el

*En las oposiciones presentadas antes del 23/03/2016, la fecha relevante es la de publicacién.
“En las oposiciones presentadas antes del 23/03/2016, la fecha relevante es seis meses después de la
fecha de la primera republicacién por la Oficina.
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articulo 47, apartado 2, del RMUE como fecha decisiva para el comienzo del periodo
de gracia, es siempre la fecha en que concluye el procedimiento de registro. Por lo
demas, esta interpretacion concilia el requisito de uso establecido por el RMUE con las
legislaciones nacionales aplicables (resoluciones de 06/05/2004, R 0463/2003-1, Wrap
House, § 19; 18/06/2010, R 0236/2008-4, RENO).

La conclusién del procedimiento de registro se produce tras un procedimiento de
oposicion previo al registro o, en algunos Estados miembros, incluso después de la
conclusion de un procedimiento de oposicidn posterior al registro. El cuadro del anexo
recoge las fechas exactas pertinentes.

La Oficina no investiga de oficio la fecha real de la conclusién del procedimiento de
registro. A falta de pruebas que demuestren lo contrario, la Oficina presupone que el
procedimiento de registro se realizé en la fecha que se indica como fecha de registro
en las pruebas presentadas. La parte oponente debe rebatir esta suposicion aportando
pruebas sobre la fecha exacta en la que se realizé el procedimiento de registro.

3.1.2.3 Reqgistros internacionales anteriores que designan a un Estado miembro

A tenor del articulo 5, apartado 2, letras a) y b) del Protocolo de Madrid, las oficinas
designadas disponen de un plazo de doce o dieciocho meses a partir de la fecha de la
notificacion de la designacién para notificar denegaciones provisionales.

En el supuesto de que no se haya designado a un Estado miembro en la solicitud
internacional, sino en una designacién posterior, este plazo de doce o dieciocho
meses comenzara a partir de la fecha en la que la designacion fue notificada a la
oficina designada.

Los Estados miembros que utilizan un plazo de doce meses para notificar una
denegacion provisional con arreglo al Protocolo cuando actian como parte designada
son los siguientes: Benelux, Croacia, Republica Checa, Alemania, Espafia, Francia,
Letonia, Hungria, Austria, Portugal, Rumania y Eslovenia.

Los Estados miembros que han optado por un plazo de dieciocho meses para
notificar una denegacién provisional con arreglo al Protocolo cuando actdan como
parte designada son los siguientes: Dinamarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Lituania,
Finlandia, Suecia y el Reino Unido.

El plazo aplicable (doce o dieciocho meses) para Bulgaria, Italia, Chipre, Polonia y
Eslovaquia, cuando actian como una parte designada depende de si (i) dicho pais ha
sido designado o posteriormente designado antes o después de 01/09/2008 vy si (ii) la
Oficina de origen esta vinculada tanto por el Arreglo como por el Protocolo (plazo de
doce meses) o solo por el Protocolo (plazo de dieciocho meses).
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Véase la siguiente tabla de resumen:

Plazo para
Pais designado® Pais de origen notificar una
denegacion
Benelux, Republica Checa, Croacia, |Todas las partes contratantes
Alemania, Espafia, Francia, Letonia, |[Situacion al  15/04//2015: 95 Estados
Hungria, Austria, Portugal, Rumania y miembros]6
X . . . . . 12 meses
Eslovenia (con independencia de si estan vinculados
(partes contratantes de la UE vinculadas |tanto por el Arreglo como por el Protocolo o
tanto por el Arreglo como por el Protocolo). |solo por este Ultimo).
Todas las partes contratantes
Dinamarca, Estonia, Irlanda, Grecia, |[Situacion al  15/04/2015: 95 Estados
Lituania, Finlandia, Suecia y el Reino Unido | miembros] 18 meses
(partes contratantes de la UE vinculadas | (con independencia de si estan vinculados
solo por el Protocolo). tanto por el Arreglo como por el Protocolo o
solo por este Ultimo).
Bulgaria, Italia, Chipre, Polonia, Eslovaquia; | Todas las partes contratantes
si han sido designadas o posteriormente |[Situacion al  15/04/2015: 95 Estados
designadas antes del 01/09/2008’ miembros] 18 meses
(partes contratantes de la UE vinculadas | (con independencia de si estan vinculados
tanto por el Arreglo como por el Protocolo | tanto por el Arreglo como por el Protocolo o
que han optado por un plazo ampliado). solo por este Ultimo).
Partes contratantes de la UE vinculadas
Bulgaria, Italia, Chipre, Polonia, Eslovaquia; | {anto por el Arreglo como por el Protocolo 12 meses
si han sido designadas o posteriormente |[Situacion —al  15/04/2015: 54 Estados
designadas el 01/09/2008, o después miembros].
(partes contratantes de la UE vinculadas | partes contratantes vinculadas solo por el
tanto por el Arreglo como por el Protocolo | pyatocolo
que han optado por un plazo ampliado).  |[situacién &  15/01/2013: 33 Estados| 10 MeSes
miembros].

La Oficina aplicara de oficio el plazo de doce meses o de dieciocho meses en funcién
de las normas citadas. Los plazos se calculan afiadiendo los plazos pertinentes a la
fecha de notificacion desde que comienza el plazo para notificar la denegacion,
indicado por el codigo INID 580 del extracto de la base ROMARIN (p. €j., no la fecha
del registro internacional o una designacién posterior) (regla 18, apartado 1, letra a),
inciso iii) y la regla 18, apartado 2, letra a), del Reglamento comun).

Solo cuando sea decisivo para determinar si la marca anterior esta sujeta a la obligacion
de prueba del uso, concernira a la parte oponente reivindicar una fecha que sea posterior
(p. €j., cuando se haya levantado una denegacion provisional después de estas fechas o
si el pais designado opt6 por un periodo superior a 18 meses para notificar una
denegacion basada en una oposicion, con arreglo al articulo 5, apartado 2, letra c), del
Protocolo), y al solicitante o titular reivindicar una fecha que sea anterior a dichas fechas
(p. €j.,, cuando se haya emitido una declaraciébn de concesion de proteccion con
anterioridad a estas fechas) y facilitar a la Oficina una documentacién concluyente.

® Malta no forma parte del Sistema de Madrid.

® para obtener la lista completa de todos los Estados miembros del Arreglo de Madrid y del Protocolo de
Madrid, véase el documento:
http://www.wipo.int/export/sites/wwwitreaties/es/documents/pdf/madrid_marks.pdf.

"La fecha de entrada en vigor del articulo 9 sexies, apartado 1, letra b), del Protocolo, que deja sin
efectos cualquier declaracion con arreglo al articulo 5, apartado 2, letras b) y c), del Protocolo (ampliacion
del plazo de notificacion de una denegacion provisional) entre las partes contratantes vinculadas tanto por
el Arreglo como por el Protocolo.
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En concreto, el Tribunal ha confirmado, en relaciébn con un registro internacional
anterior que designa a Alemania, que la fecha en la que se considerara «registrado»
un registro internacional anterior debera establecerse con arreglo a la legislacion
alemana, haciendo asi que el anterior derecho surta efecto, en lugar de hacer
referencia a la fecha de inscripcidn en el registro de la Oficina Internacional de la OMPI.
Segun la legislaciébn alemana sobre marcas, si se deniega provisionalmente la
proteccion a una marca de la Unién Europea registrada internacionalmente, pero luego
se concede dicha proteccion, se considerara que la inscripcion tiene lugar en la fecha
en que la Oficina Internacional de la OMPI recibe la notificacion final de concesién de
dicha proteccién. La adecuada aplicacién del articulo 47, apartados 2 y 3, del RMUE y
del articulo 4, apartado 1, del Arreglo de Madrid no puede dar lugar a un
incumplimiento del principio de no discriminaciéon (auto de 16/09/2010, C-559/08 P,
Atoz, EU:C:2010:529, apartados 44, 53-56).

3.1.2.4 Reqgistros internacionales anteriores que designan a la Unién Europea

Para los registros internacionales que designan a la Unién, el articulo 203, del RMUE
establece lo siguiente:

A efectos de la aplicacion del articulo 18, apartado 1, del articulo 47,
apartado 2, del articulo 58, apartado 1, letra a), y del articulo 64, apartado 2,
la fecha de publicacion a que se refiere el articulo 190, apartado 2, sustituira
a la fecha de registro con miras al establecimiento de la fecha a partir de la
cual la marca objeto de un registro internacional que designe a la Unién deba
ser puesta genuinamente en uso en la Union.

A partir de dicha publicacion, el registro internacional tendra los mismos efectos que una
marca de la Unién Europea registrada, con arreglo al articulo 189, apartado 2, del RMUE.

3.1.2.5 Resumen del calculo del periodo de gracia

Marca anterior Calculo del inicio del periodo de cinco afios (periodo de gracia)

MUE Fecha de registro.

Por defecto, la fecha de registro o de conclusion del procedimiento de registro, si lo

Marca nacional
prueba la parte oponente.

Por defecto, 12 0 18 meses después de la fecha de notificacion que inicia el plazo de
notificacion de la denegacién (cédigo INID 580). Puede ser anterior o posterior, si lo
demuestran las partes.

Rl que designan a
Estados miembros

Rl que designaala |Fecha de la segunda republicacién de la designacion de la UE en la parte M.3. del
UE Boletin.

3.1.3 La peticion debe ser incondicional, expresa e inequivoca

La peticion del solicitante constituye una declaracion formal con importantes
consecuencias procesales.

En virtud del articulo 10, apartado 1, del RDMUE, la peticion debe ser incondicional.
Las frases como «si el oponente no limita sus productos/servicios de las clases «X» 0
«Y», solicitamos la prueba del uso», «si la Oficina no desestima la oposicién debido a
la inexistencia del riesgo de confusién, solicitamos la prueba del uso» o «si la Oficina
lo considera oportuno, se invita al oponente a aportar la prueba del uso de su marca»
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contienen pretensiones condicionales o subsidiarias y, por tanto, no constituyen
peticiones validas de la prueba del uso (resolucién de 26/05/2010, R 1333/2008-4,
RFID SOLUTIONS).

Mas aun, la peticion ha de ser expresa e inequivoca. Por regla general, la peticion de
la prueba del uso ha de formularse de forma positiva. Como el uso o la falta de uso
puede ser una cuestion llena de matices (por ejemplo, invocar o negar un mayor grado
de carécter distintivo de la marca anterior), las meras observaciones o comentarios del
solicitante sobre la falta de uso de la marca del oponente no son suficientemente
expresos ni constituyen una peticion valida de presentacion de la prueba del uso
efectivo (sentencia de 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102).

Ejemplos:

Peticién suficientemente expresa e inequivoca:

o «Solicito al oponente que presente prueba del uso...»;

o «Invito a la Oficina a sefalar un plazo para que el oponente acredite el uso...»;

° «Mediante el presente escrito se cuestiona el uso de la marca anterior...»;

o «Se impugna el uso de la marca anterior en virtud del articulo 47 del RMUE»;

. «El solicitante plantea una objecion de falta de uso.» (Resolucion de 05/08/2010,
R 1347/2009-1, CONT@XT).

Peticion no lo suficientemente expresa e inequivoca:

«El oponente ha utilizado su marca solamente para...»;
o «El oponente no ha utilizado su marca para...»;
. «No hay pruebas de que el oponente haya utilizado alguna vez su marca...»;

o «Los registros anteriores del oponente no se pueden “hacer valer de forma valida
contra la solicitud de marca de la Uniéon Europea...”, ya que “...no se han
aportado... informaciones ni pruebas del uso» (decision de 22/09/2008,
B 1120 973).

Se acepta como excepcién una solicitud implicita a la regla anterior cuando el
oponente presenta pruebas del uso motu proprio antes de la primera oportunidad del
solicitante de presentar alegaciones y, en su primera respuesta, el solicitante pone en
duda las pruebas del uso presentadas por el oponente (sentencia de 12/06/2009,
T-450/07, Pickwick Colour Group, EU:T:2009:202). En tales casos, no habra errores
respecto de la naturaleza del intercambio, y la Oficina considerara que se ha realizado
una solicitud de prueba del uso y concederd un plazo al oponente para completar
dichas pruebas. En caso de que el procedimiento haya finalizado y se constate la
existencia de una solicitud de la prueba del uso solo cuando se haya adoptado una
decision, el examinador reabrir4 el procedimiento y concedera al oponente un plazo
para concluir la obtencion de pruebas.
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Por ultimo, la peticion de prueba del uso debe presentarse en documento aparte. Para
mas informacion, véanse las Directrices, Parte C, Oposicidén, Seccion 1, Aspectos
procesales, punto 4.4.1.

3.1.4 Interés del solicitante en pedir la prueba del uso en primer lugar

Segun el articulo 10, apartado 5, del RDMUE, se puede presentar una peticién de
prueba del uso al mismo tiempo que las observaciones. El solicitante podra limitar sus
primeras observaciones a la peticion de la prueba del uso. Asi, en un segundo
momento podra presentar las alegaciones formuladas en respuesta a la oposicion, es
decir, junto con las alegaciones que se formulen en respuesta a la prueba del uso.
Asimismo, podré hacerlo si Gnicamente un derecho anterior se encuentra sometido al
requisito del uso, ya que no se deberia obligar al solicitante a presentar sus
observaciones en momentos diferentes.

No obstante, si la peticion no es vélida, la Oficina dara por concluido el procedimiento
sin conceder al solicitante una nueva oportunidad para presentar sus observaciones
(véase el punto 3.1.5 infra)

3.1.5 Reaccion si la peticién no es valida

Si la peticién no es valida por alguna de las razones anteriormente expuestas 0 si ho
se cumplen los requisitos del articulo 47, apartados 2 y 3, del RMUE, la Oficina
remitird al oponente las declaraciones del solicitante e informara a ambas partes
acerca de la nulidad de la peticion.

La Oficina dard por concluido el procedimiento de forma inmediata si la peticion es
completamente invalida y no se acompafia de las observaciones del solicitante. No
obstante, la Oficina podra ampliar el plazo establecido en el articulo 8, apartado 2, del
RDMUE si dicha peticion invdlida fue recibida antes de que finalice el plazo para el
solicitante pero que la Oficina tramita una vez expirado el plazo. Habida cuenta de que la
denegacion de la solicitud de la prorroga tras el vencimiento del plazo lesionara de forma
desproporcionada los intereses del solicitante, la Oficina concedera una prérroga del
plazo correspondiente al nimero de dias que dej6 transcurrir cuando la parte presento su
solicitud. Esta practica se basa en las reglas de buena administracion.

Si la peticion solo fuese invalida para una parte de los derechos anteriores en los que
se basa la oposicion, la Oficina limitara expresamente el requerimiento de la prueba
del uso dirigido al oponente a aquellos derechos que estan sujetos a la obligacion de
la prueba del uso.

3.2 Requerimiento expreso de la Oficina

Si la peticion de la prueba del uso del solicitante es valida, la Oficina concedera al
oponente un plazo de dos meses para presentar la prueba del uso o demostrar que
existen causas justificativas para la falta del uso. Decidir acerca del uso a falta de
requerimiento expreso de la Oficina de presentacion de la prueba del uso constituye
un vicio sustancial del procedimiento, incluso en caso de que el oponente entienda que
la peticion del solicitante es inequivoca y presente la prueba del uso requerida
(resoluciones de 28/02/2011, R 0016/2010-4, COLORPLUS, §20; 19/09/2000,
R 0733/1999-1, Affinité/Affinage).
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En aquellos casos en que la peticion de la prueba del uso se reciba durante el periodo
de reflexiobn y se envie al oponente durante ese mismo periodo, el plazo para
presentar la prueba del uso ha de coincidir con el plazo sefialado para presentar
hechos, pruebas y alegaciones iniciales, o para presentar hechos, pruebas y
alegaciones adicionales. El plazo se prorrogara automaticamente si se prorrogase el
periodo de reflexion.

En caso de que la peticién se reciba en la Oficina antes de que venza el plazo sefialado
para presentar hechos, pruebas y alegaciones, o para presentar hechos pruebas y
alegaciones adicionales, y se tramite dentro de ese mismo plazo, deberé prorrogarse el
plazo para presentar dichos hechos, pruebas y alegaciones a fin de hacerlo coincidir con
el plazo de dos meses concedido para presentar la prueba del uso.

3.3 Reaccién de la parte oponente: presentaciéon de la prueba del
uso

3.3.1 Plazo para presentar la prueba del uso

La Oficina concede al oponente un plazo de dos meses para presentar la prueba del
uso. El oponente puede solicitar una prérroga del plazo de conformidad con el
articulo 68 del RDMUE. La practica comun sobre prorrogas resulta aplicable a dichas
solicitudes®.

El articulo 10, apartado 2, del RDMUE establece expresamente que la Oficina
desestimara la oposicion si la parte oponente no facilita la prueba del uso antes de que
expire el plazo.

Es necesario distinguir entre tres posibilidades:

e En la apreciacién de la prueba del uso, se ha de tener automaticamente en cuenta
toda prueba que la parte oponente haya presentado, ya sea en cualquier momento
durante el procedimiento o antes de la expiracion del plazo establecido para aportar
la prueba del uso, e incluso antes de que el solicitante exija la prueba del uso.

e La parte oponente no ha presentado ningunas pruebas o indicaciones
pertinentes en el plazo establecido: la presentacion de indicaciones o evidencias
de la prueba del uso, por primera vez, una vez expirado el plazo establecido tiene
como resultado el rechazo de la oposicién sin que la Oficina tenga facultades
discrecionales. El articulo 10, apartado 2, del RDMUE es una disposicién
esencialmente procesal cuyo texto establece claramente que si no se presenta la
prueba del uso de la marca en el plazo fijado por la Oficina, la oposicion debe
rechazarse automaticamente.

e La parte oponente ha presentado pruebas o indicaciones pertinentes dentro del
plazo, asi como pruebas o indicaciones adicionales tras la expiracion del plazo. La
Oficina podra tener en cuenta las pruebas presentadas fuera de plazo, como
resultado de un ejercicio de las facultades discrecionales que le concede el
articulo 95, apartado 2, del RMUE.

8yéanse las Directrices, Parte C, Oposicion, Seccion 1, Aspectos procesales, punto 6.2.1, Prorroga de los
plazos del procedimiento de oposicion.
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En ese contexto, primero hay que evaluar si la Oficina tiene facultades
discrecionales y, segundo, de tenerlas, como ejercer dicha discrecionalidad, es
decir, si admitir o rechazar hechos o pruebas presentados fuera de plazo.

Segun el articulo 10, apartado 7, del RDMUE, la Oficina debe ejercer sus
facultades discrecionales si las pruebas o indicaciones fuera de plazo simplemente
complementan, refuerzan y clarifican las pruebas pertinentes anteriores
presentadas dentro de plazo, con la finalidad de demostrar el cumplimiento del
mismo requisito legal estipulado en el articulo 10, apartado 3, del RDMUE,
concretamente el lugar, el tiempo, el alcance y la naturaleza de uso de la marca
oponente en relacion con los productos o servicios para los cuales se registra y en
los cuales se basa la oposicion. De ello se desprende que no existen facultades
discrecionales si las pruebas presentadas fuera de plazo pretenden demostrar el
cumplimiento de un requisito legal para el que no se hubiera presentado ninguna
prueba inicial. Por ejemplo, si ho se hubiera presentado ninguna prueba o
indicacion relacionada con el lugar de uso en el plazo estipulado, debera
descartarse cualquier prueba presentada a este respecto una vez agotado el plazo.

En el ejercicio de sus facultades discrecionales, la Oficina deberéa tener en cuenta,
en particular, la fase del procedimiento y si, prima facie, los hechos o pruebas
pueden ser pertinentes para el desenlace del caso y si existen razones validas
para presentar los hechos o pruebas fuera de plazo.

Estos factores son interdependientes. Cuanto mas posterior sea la fase del
procedimiento, mayor debera ser la pertinencia de las pruebas o mas sélidas las
razones para presentarlas fuera de plazo. Por tanto, se podran aceptar
indicaciones o pruebas adicionales si, prima facie, pueden ser pertinentes para el
desenlace del caso y se presentan en una fase inicial del proceso justificando por
qué se presenta en dicha fase del procedimiento.

Puede haber otros factores pertinentes. La intencién de prolongar el proceso
presentando pruebas por partes (tactica dilatoria), si las circunstancias del caso
permiten llegar a dicha conclusion, es un argumento en contra de la admisién de
pruebas fuera de plazo.

Las naturales dificultades para obtener las pruebas no son, de por si, una razén
valida para presentarlas fuera de plazo.

La Oficina debe exponer en la resolucién los motivos por los que rechaza o toma
en cuenta las «pruebas adicionales». No basta con declaraciones de caracter
general, como «las pruebas no son pertinentes» 0 «el oponente no ha justificado
por qué las pruebas adicionales se hayan presentado fuera del plazo establecido»
(sentencia de 26/09/2013, C-610/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:912, § 111).

3.3.2 Medios de prueba

3.3.2.1 Principios

La prueba del uso debe proporcionarse de manera estructurada.

El articulo 95, apartado 1, del RMUE establece que «[...]Jen un procedimiento sobre
motivos de denegacion relativos al registro, el examen se limitard a los medios
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alegados y a las solicitudes presentadas por las partes|...]». La presentacion de las
pruebas debe ser suficientemente clara y precisa para permitir que la otra parte ejerza
su derecho de defensa y que la Oficina realice su examen, sin hacer referencia a la
informacion superflua y adicional.

Fundamentalmente, se impide que la Oficina atienda el caso para una u otra parte y no
puede asumir el lugar del oponente, o su representante, intentando hallar e identificar
en los documentos presentados la informacion que podria considerarse como prueba
justificativa del uso, lo cual significa que la Oficina no debe buscar mejorar la
presentacion de las pruebas de ninguna parte.

La responsabilidad de ordenar las pruebas recae en la parte. El articulo 10, apartado 4,
del RDMUE, establece que la prueba del uso debe presentarse de conformidad con el
articulo 55 del RDMUE, que define la estructura y el formato basicos de las pruebas
escritas. Esta disposicion implica que en el expediente deben identificarse claramente
las pruebas y los argumentos aportados por las partes con el fin de agilizar el
procedimiento.

De acuerdo con el articulo 55, apartado 3, del RDMUE, cuando las pruebas
presentadas o los anexos no cumplan los requisitos establecidos, la Oficina podra
invitar al oponente a subsanar cualquier irregularidad dentro del plazo que aquella
determine. Si no se subsanan las irregularidades y si la Oficina sigue sin poder
determinar con claridad a qué motivo o alegacién se refiere un documento o elemento
de prueba, dicho documento o elemento no se tendra en cuenta (articulo 55,
apartado 4, del RDMUE).

Por lo que al formato y al contenido de las pruebas presentadas se refiere, el
articulo 55, apartado 2, del RDMUE establece que los documentos u otros elementos
de prueba deberan incorporarse en anexos a un expediente que debera ir numerado
de forma consecutiva.

Los expedientes de presentacion de documentos con pruebas del uso deberan incluir
un indice que indique, para cada documento o elemento anexado, lo siguiente:

1. el nimero de cada anexo;

2. una breve descripcion del documento o elemento y, en su caso, el nUmero de
paginas;

3. el nimero de pagina de la presentacion donde se menciona el documento o el
elemento.

El oponente también podrd indicar, en el indice de anexos, qué partes concretas de un
documento invoca para respaldar sus argumentos.

Ademas, la Oficina recomienda que se tengan en cuenta los siguientes aspectos clave
para una presentacion estructurada:

1. debe indicarse el correspondiente nimero de expediente (MUE, oposicion,
anulacion y recurso) en el encabezamiento de toda la correspondencia;

2. la Oficina recomienda encarecidamente que la correspondencia del oponente no
supere un maximo de 110 paginas;
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3. si se envia la documentacién en diferentes paquetes, se recomienda indicar el
numero de paguetes;

4.  si se envia una gran cantidad de documentacion por fax en diferentes lotes, se
recomienda indicar el niUmero total de paginas, el nimero de lotes e identificar
las paginas que incluye cada lote;

5. utilice preferentemente hojas normales tamafo DIN-A4, en lugar de otros
formatos o dispositivos, para todos los documentos presentados incluyendo los
separadores entre los anexos y los documentos adjuntos, ya que también
pueden ser escaneados;

6. no deben enviarse muestras fisicas, envases, embalajes, etc. En su lugar,
deber& hacerse una fotografia de los mismos, imprimirla (si el color es relevante,
en colores, y si no, en blanco y negro) y presentarla como un documento;

7. los documentos originales o elementos enviados a la Oficina no deben graparse,
doblarse ni colocarse en carpetas;

8. debe identificarse de manera clara la segunda copia que deberéa remitirse a la
otra parte;

9. si el original se envia Unicamente por fax a la Oficina, no debera utilizarse este
medio para enviar una segunda copia;

10. debe indicarse de manera clara en la portada si la correspondencia enviada
incluye elementos en color que sean relevantes para el expediente;

11. debe incluirse un segundo conjunto de elementos en color para enviar a la otra
parte.

Estas recomendaciones, asi como los requisitos para las pruebas escritas
establecidos en el articulo 55, apartado 2, del RDMUE, también se envian al oponente
junto con la comunicacién de la Oficina de la peticiébn de la prueba del uso del
solicitante.

Segun el articulo 10, apartado 4, del RDMUE, las pruebas se presentaran de
conformidad con el articulo 55, apartado 2, y los articulos 63 y 64 del RDMUE, y
deberan limitarse, preferentemente, a la presentacion de documentos y objetos
acreditativos, como, por ejemplo, envases, etiquetas, listas de precios, catalogos,
facturas, fotografias, anuncios en periédicos y las declaraciones escritas a que hace
referencia el articulo 97, apartado 1, letra f), del RMUE. El articulo 10, apartado 4, del
RDMUE también admite los estudios de mercado y las menciones de la marca en
listas y publicaciones de asociaciones pertenecientes a la profesion de que se trate
como medios de prueba apropiados (decisiones de 14/03/2011, B 1582 579;
18/06/2010, B 1 316 134).

Las listas de precios y los catdlogos son ejemplos de «pruebas procedentes
directamente de la propia parte». Los «informes y cuentas anuales» de una empresa
también pertenecerian a ese tipo de pruebas.

El articulo 10, apartado 4, del RDMUE se debe leer conjuntamente con el articulo 64 del

RDMUE. Esto significa que se pueden presentar anexos a las comunicaciones en
portadores de datos conformes con las especificaciones técnicas que determine el
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Director Ejecutivo. No obstante, los medios de prueba que no se puedan escanear o
fotocopiar (como CD o soportes fisicos similares) no se tomaran en consideracion a no
ser que se remitan dos ejemplares, para que uno de ellos se pueda enviar a la otra parte.

El requisito relativo a la prueba del uso siempre suscita la cuestion del valor probatorio
de las pruebas presentadas. Estas pruebas deben poseer al menos cierto grado de
fiabilidad. En general, la Oficina atribuye a las pruebas presentadas por terceros un valor
probatorio superior al de las pruebas presentadas por el titular o su representante. La
referencia por parte de la parte oponente a listados internos o0 a sondeos o pedidos
hipotéticos son especialmente problematicos. No obstante, cuando existen medios de
prueba que se han elaborado periédicamente para el uso del publico o las autoridades de
conformidad con la normativa en vigor como, por ejemplo, las leyes de sociedades o la
normativa bursatil, y se pueda dar por supuesto que tales medios se encuentran sujetos
a algun tipo de comprobacion oficial, el valor probatorio de dichos medios es ciertamente
mas elevado que el de los documentos u objetos acreditativos elaborados por el
oponente para un uso «personal» (véase también el punto 3.3.2.3 infra, Declaraciones).

3.3.2.2 Remisiones

El oponente puede servirse de resoluciones dictadas por las oficinas y tribunales
nacionales en procedimientos de tenor analogo. Si bien la Oficina no esta vinculada por
las resoluciones de las oficinas y tribunales nacionales, estas han de tenerse en cuenta y
pueden influir en la resolucién de la Oficina. Es importante para la Oficina poder
considerar el tipo de prueba que dio lugar a la resoluciéon adoptada en el &mbito nacional.
La Oficina toma en consideracion los diferentes requisitos de caracter procesal y
sustantivo que pueden existir ante el 6érgano nacional respectivo (decisiones de
25/08/2003, R 1132/2000-4, VANETTA, 8 16; 18/10/2000, R 0550/1999-3, DUKE, § 23).

La parte oponente puede desear remitirse a las pruebas del uso presentadas en
procedimientos incoados previamente ante la Oficina (confirmado por el TG en su
sentencia «ELS», arriba citada). La Oficina admite como validas tales remisiones a
condicion de que el oponente identifique claramente las pruebas a las que se remite y
el procedimiento en el que fueron presentadas. Si en la remisién no se identifican con
suficiente claridad las pruebas de que se trata, la Oficina exigira al oponente que
especifique claramente las pruebas a las que se refiere 0o bien que las presente
(decisién de 30/11/2010, B 1 080 300). Véase mas informacion sobre las condiciones
de identificacion de las pruebas pertinentes en las Directrices, Parte C, Oposicion,
Seccibn 1, Aspectos procesales.

La carga de la prueba del uso recae sobre el oponente y no sobre la Oficina o el
solicitante. Por lo tanto, una mera indicacion de la pagina web donde a Oficina puede
encontrar mas informacion no es suficiente ya que no proporciona a la Oficina las
indicaciones suficientes sobre el lugar, naturaleza, tiempo, alcance del uso (decision
de 31/10/2001, B 260 192).

3.3.2.3 Declaraciones
Mientras que los medios de prueba enumerados, tales como envases, etiquetas, listas
de precios, catalogos, facturas, fotografias o anuncios en periddicos, no presentan

problemas especiales, es necesario analizar detalladamente las declaraciones escritas
a que hace referencia articulo 97, apartado 1, letra f), del RMUE.
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No se exige que el oponente presente una declaracién escrita sobre el volumen de
negocio realizado por la explotacion de la marca anterior. Asi, se deja al arbitrio del
oponente elegir los medios de prueba que considere apropiados para demostrar que la
marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo durante el periodo pertinente
(sentencia de 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37).

La funcion de una declaracion jurada es informar sobre hechos o explicar los

documentos justificativos, no facilitar una opinion juridica (sentencia de 06/11/2014,
T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 56).

Distincion entre admisibilidad e pertinencia (valor probatorio)

La importancia de las declaraciones ha sido objeto de intensos debates. A este
respecto, debe establecerse una clara distincion entre la admisibilidad y el valor
probatorio de dicha prueba.

Por lo que respecta a la admisibilidad, el articulo 10, apartado 4, del RDMUE menciona
expresamente las declaraciones escritas a que hace referencia el articulo 97, apartado 1,
letra f), del RMUE como medio admisible de prueba del uso. El articulo 97, apartado 1,
letra f), del RMUE cita algunos medios de prueba vy, entre ellos, las declaraciones escritas
prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes u otras declaraciones que, con
arreglo a la legislacion del Estado en que se realicen, tengan efectos equivalentes. En
consecuencia, procede evaluar si la declaracion presentada constituye una declaracion a
efectos de lo dispuesto en articulo 97, apartado 1, letraf), del RMUE. Solo es preciso
averiguar cuales son los efectos de una declaracion escrita en la legislacién nacional en
los casos en que dichas declaraciones no se hayan hecho bajo juramento o
solemnemente (sentencia de 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 40,
recientemente ratificada por la sentencia de 09/12/2014, T-278/12, PROFLEX,
EU:T:2014:1045, § 49). En caso de duda sobre si una declaracion se ha hecho bajo
juramento o solemnemente, corresponde al oponente presentar la prueba a este respecto.
En caso contrario, la declaracién no se considerara una declaracion en el sentido del
articulo 97, apartado 1, letra f), del RMUE.

El articulo 97, apartado 1, letra f), del RMUE no especifica las personas que deberian
firmar estas declaraciones, de suerte que no hay razén para considerar que las
declaraciones firmadas por las propias partes en el procedimiento no estan amparadas
por esta disposicion (sentencia de 16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 46).

El RMUE, el REMUE y el RDMUE no sostienen la conclusion de que el valor probatorio
de los medios de pruebas de uso de la marca, incluyendo las afirmaciones, deba
valorarse a la luz de la legislacion nacional de un Estado miembro (sentencias de
28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 33; 09/12/2014, T-278/12, PROFLEX,
EU:T:2014:1045, § 53). El valor probatorio de una declaracién depende, ante todo, de la
verosimilitud de la informacion que contiene. Por tanto, es necesario tener en cuenta, en
especial, el origen del documento, las circunstancias de su elaboracion, asi como su
destinatario, y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, parece razonable y fidedigno
(sentencia de 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42).

Por lo que respecta al valor probatorio de este tipo de prueba, la Oficina establece
una distincién entre las declaraciones procedentes del ambito del propio oponente , o
de sus empleados y de las declaraciones procedentes de una fuente independiente,
segun la jurisprudencia establecida (sentencias de 09/12/2014, T-278/12, PROFLEX,
EU:T:2014:1045, § 51; de 06/11/2014, T-463/1, MB, EU:T:2014:935, § 54).
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Declaraciones efectuadas por el titular o sus empleados

Las declaraciones procedentes del ambito del titular de la marca anterior (realizadas por
las propias partes interesadas o por sus empleados) normalmente tienen una relevancia
menor que las pruebas independientes. Esto obedece a que la percepcion de la parte
implicada en el litigio puede estar mas o menos influenciada por sus intereses personales
en el asunto (resolucién de 11/01/2011, R 0490/2010-4, BOTODERM, 8§ 34; decisiones
de 27/10/2009, B 1 086 240 y de 31/08/2010, B 1 568 610).

Dicha declaracibn no puede por si misma bastar para demostrar el uso efectivo
(sentencia de 09/12/2014, T-278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 54). Sin embargo,
esto no significa que dichas declaraciones carezcan completamente de cualquier valor
probatorio (sentencia de 28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 30). Se
deben evitar las generalizaciones, dado que el valor exacto de dichas declaraciones
depende siempre de su contenido concreto. Las declaraciones que contienen
informacion detallada y concreta poseen un valor probatorio mas elevado que aquellas
declaraciones formuladas de manera muy general y abstracta.

El resultado final dependera de la apreciacion global de las pruebas en cada caso
concreto. Por regla general, es necesario aportar otras pruebas para acreditar el uso,
ya que se debe tener en cuenta que las declaraciones poseen un valor probatorio
menos elevado que las pruebas fisicas (etiquetas, envases, etc.) o que las pruebas
procedentes de fuentes independientes. Por consiguiente, es muy importante que el
valor probatorio de las otras pruebas aportadas sea elevado. Se ha de valorar si el
contenido de la declaracién jurada esté suficientemente avalado por otras pruebas (o
viceversa). El hecho de que la Oficina nacional respectiva pueda observar cierta
practica en la apreciacién de este tipo de prueba del uso no significa que sea aplicable
en los procedimientos relativos a marcas de la Union Europea (sentencia de
07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 41 y ss.).

Un cambio de titularidad posterior a la fecha de presentacién o de prioridad de la
solicitud de marca de la Unién Europea puede invalidar las declaraciones realizadas
por los nuevos titulares, puesto que estos ultimos no suelen tener el conocimiento
directo necesario para realizar declaraciones relativas al uso de la marca por parte del
titular anterior (resolucién de 17/06/2004, R 0016/2004-1, Reporter).

No obstante, en caso de un traspaso de titularidad o cualquier otro tipo de sucesion, el
nuevo titular podra basarse en el uso realizado por sus predecesores en el periodo de
gracia correspondiente. El uso realizado por el predecesor del titular podra ser
demostrado por el propio predecesor o por cualquier otro medio fiable como, por
ejemplo, a través de la informacién recogida en los archivos de la empresa si el propio
predecesor no esta en disposicion de probar tal uso.

Declaraciones de terceros

Las declaraciones (como, por ejemplo, las encuestas) procedentes de una fuente
independiente, por ejemplo, expertos, organizaciones profesionales, Camaras de
Comercio, proveedores, clientes o socios comerciales del oponente, poseen un mayor
valor probatorio (véanse las resoluciones de 19/01/2011, R 1595/2008-2, FINCONSUMO,
§ 9(ii); 30/03/2010, R 0665/2009-1,EUROCERT, § 11 y 12/08/2010, B 1 575 615).
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Esta practica es acorde con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la sentencia
«Chiemsee» (sentencia de 04/05/1999, C-108/97 y (C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230), en la cual el Tribunal aporté algunas indicaciones acerca de las pruebas
apropiadas para acreditar el caracter distintivo adquirido por la marca en el mercado. Si
bien es cierto que la adquisicion de caracter distintivo no es en si misma equivalente a un
uso efectivo, tal adquisicibn comprende elementos del uso de un signo en el mercado.
Por consiguiente, la jurisprudencia correspondiente se puede utilizar por analogia.

Las declaraciones efectuadas por las partes no estan incluidas entre las «pruebas de
terceros», mientras que todas las demas pruebas, como las encuestas, los informes
de las Camaras de Comercio, o las declaraciones de organizaciones profesionales o
de expertos, proceden de terceros.

34 Reaccion del solicitante

3.4.1 Envio de las pruebas

Una vez recibidas las pruebas del uso presentadas por el oponente, la Oficina enviara
al solicitante la totalidad de las mismas.

Por norma, la Oficina concede dos meses al solicitante para presentar observaciones
relativas a la prueba del uso (y a la oposicién).

3.4.2 Falta de pruebas o insuficiencia de las pruebas presentadas

No obstante, la Oficina puede dar inmediatamente por concluido el procedimiento si la
parte oponente no presenta pruebas de uso o si las pruebas presentadas son
manifiestamente irrelevantes dentro del plazo concedido y esta circunstancia afecte
a todos los derechos anteriores en los que se basa la oposicion. La razén que subyace
a esta practica es evitar la continuacion del procedimiento cuando ya se conoce el
resultado, es decir, la desestimacién de la oposicién por falta de prueba del uso
(principio de economia y de buena administracion del procedimiento).

En el resto de los casos, sera enviada al solicitante concediéndole un plazo de dos meses
para presentar observaciones. La Oficina no debe sefialar al oponente que la suficiencia
de la prueba es dudosa, ni tampoco invitar al oponente a presentar otras pruebas en estos
casos. Tales actos serian contrarios a la posicion imparcial de la Oficina en los
procedimientos contradictorios (resolucion de 01/08/2007, R 0201/2006-4, OCB/O.C.B.,
§ 19).

3.4.3 Ausencia de reaccion del solicitante
Si el solicitante no responde dentro del plazo concedido, la Oficina dictard una
resolucion sobre la base de las pruebas obrantes en autos. El hecho de que el

solicitante no conteste no implica que reconozca la suficiencia de la prueba del uso
presentada (sentencia de 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 79).
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3.4.4 Retirada formal de la peticion

Cuando el solicitante conteste a la prueba del uso retirando formalmente su peticion de
prueba del uso, la cuestién del uso quedara sin objeto. Dado que el solicitante es
quien insta el procedimiento correspondiente, también se encuentra I6gicamente en
posicion de poner término a esta parte del procedimiento mediante la retirada formal
de su peticion (resolucion de 21/04/2004, R 0174/2003-2, Sonnengarten, § 23).

3.5 Nueva reaccion de la parte oponente

El oponente tiene derecho a presentar observaciones en contestacion a las
observaciones del solicitante. Esto reviste una particular importancia en aquellos casos
en los que la resolucion que se debe adoptar pudiera basarse parcialmente en
argumentos esgrimidos por el solicitante en el sentido de que la prueba presentada no
acredita el uso de la marca.

La Sala de Recurso consideré el hecho de no brindar al oponente la posibilidad de
pronunciarse en un caso semejante un vicio sustancial del procedimiento (resolucion
de 28/02/2011, R 16/2010-4, COLORPLUS, § 20).

Para mas informacion sobre la presentacion de pruebas adicionales, véase el punto 3.3.1
supra.

3.6 Lenguas en el procedimiento de la prueba del uso

Segun el articulo 10, apartado 6, del RDMUE, en el caso de que las pruebas
facilitadas de conformidad con los apartados 1,2 y 3 no estén en la lengua del
procedimiento de oposicion, la Oficina podra exigir a la parte que presente la
oposicién que facilite una traduccién de tales pruebas a dicha lengua dentro del plazo
gue ella misma determine.

La Oficina decidira discrecionalmente si el oponente ha de presentar una traduccion de
la prueba del uso a la lengua de procedimiento. Al ejercer esta facultad discrecional, la
Oficina sopesara los intereses de ambas partes.

No debe olvidarse que la traduccion de la prueba del uso presentada a la lengua de
procedimiento puede resultar extremadamente onerosa y una pesada carga para el
oponente.

Por otro lado, el solicitante tiene derecho a ser informado sobre el contenido de las
pruebas presentadas con el fin de poder ejercer la defensa de sus intereses. Es
absolutamente necesario que el solicitante tenga la posibilidad de examinar el contenido
de la prueba del uso presentada por el oponente. A este respecto, habra que tener en
cuenta la naturaleza de los documentos presentados. Por ejemplo, podria considerarse
que las facturas «estandar» y las muestras de envases no requieren traduccion para su
comprension por el solicitante (sentencia de 15/12/2010, T-132/09, Epcos,
EU:T:2010:518, § 51 et seq.; decisiones de 30/04/2008, R 1630/2006-2, DIACOR, § 46
et seq. (pendiente de apelacion T-258/08); 15/09/2008, R 1404/2007-2, FAY, § 26 et

seq.).
Si el solicitante pide expresamente una traduccion de la prueba a la lengua de

procedimiento, en principio, la Oficina exigir4 una traduccion al oponente. No obstante, es
posible rechazar una peticion de estas caracteristicas cuando, a la vista del significado
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evidente de la prueba presentada, la peticion del solicitante parezca exagerada o incluso
abusiva.

En los casos en que la Oficina exige una traduccién de la prueba presentada, otorga al
oponente un plazo de dos meses para presentarla. Cuando la prueba del uso sea muy
voluminosa, la Oficina puede invitar expresamente al oponente a traducir Unicamente
las partes de las pruebas presentadas que aquélla considere suficientes para acreditar
el uso efectivo de la marca durante el periodo de referencia. Por regla general,
corresponde al oponente valorar la necesidad de presentar o no una traduccion
completa de todas las pruebas presentadas. Los medios de prueba solo seran
tomados en consideracién en la medida en que se haya presentado una traduccion o
gue su significado sea evidente con independencia de sus elementos textuales.

3.7 Resolucion

3.7.1 Competencia de la Oficina

La Oficina lleva a cabo su propia apreciacion de la prueba del uso presentada. Esto
significa que su valor probatorio se aprecia con independencia de las observaciones
presentadas por el solicitante a este respecto. La apreciacion de la importancia,
pertinencia, caracter concluyente y eficacia de la prueba se basa en la facultad
discrecional y de enjuiciamiento de la Oficina, y no incumbe a las partes, quedando
excluida del principio de contradiccion por el que se rigen los procedimientos inter partes
(decisiones de 01/08/2007, R 0201/2006-4, OCB, §19; 14/11/2000, R 0823/1999-3,
SIDOL).

Una declaracion del solicitante segun la cual el uso ha quedado acreditado no tiene,
por tanto, ningun efecto sobre la decision de la Oficina. La peticion de la prueba del
uso es un motivo de defensa del solicitante. No obstante, una vez alegado el motivo de
defensa por el solicitante, corresponde Unicamente a la Oficina conducir el
procedimiento posterior y valorar si la prueba presentada por el oponente posee
suficiente valor probatorio. Con todo, el solicitante puede retirar formalmente la
peticion de la prueba del uso (véase supra el punto 3.4.4.).

Lo anterior no es contrario al articulo 95, apartado 1, del RMUE, el cual establece que en
los procedimientos inter partes el examen de la Oficina se limitar4 a los hechos, pruebas,
alegaciones y pretensiones presentadas por las partes. Sin embargo, aungue la Oficina
gueda vinculada a los hechos, pruebas y alegaciones que las partes proporcionan, no
gueda obligada por el valor juridico que las partes les conceden a los mismos. En
consecuencia, las partes pueden estar de acuerdo sobre los hechos que han sido
acreditados 0 no, pero no pueden determinar si tales hechos son suficientes o no para
acreditar el uso efectivo (decisiones de 01/08/2007, R 0201/2006-4, OCB, §19;
14/11/2000, R 0823/1999-3, SIDOL, §20; 13/03/2001, R 0068/2000-2, NOVEX
PHARMA).

3.7.2 Necesidad de apreciar la prueba del uso

No siempre es necesaria una decision relativa al cumplimiento de la obligacion de
haber realizado un uso efectivo de la marca registrada.

Cuando el solicitante pida prueba del uso de los derechos anteriores, la Oficina
también examinard si, y en qué medida, la marca anterior de que se trate fue utilizada,
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siempre que esto sea pertinente para el resultado de la decision en cuestion. Siempre
es necesario y obligatorio el examen de la prueba del uso en los casos en que la
oposicién tenga éxito parcial o total sobre la base de la marca anterior sujeta a la
prueba de la obligacién de uso.

La Oficina puede decidir no evaluar la prueba del uso presentada, cuando es
irrelevante para el resultado de la oposicion la cuestion de si la marca anterior en
cuestion se utilizo de forma genuina para los productos o servicios, por ejemplo:

o en virtud del articulo 8, apartado 1, letra b) RMUE, si no existe riesgo de confusion
entre la marca impugnada y la marca anterior sujeta a la prueba del uso (sentencia
de 15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 43);

o si la oposicion se estima totalmente basdndose en otra marca anterior no esta
sujeta a la obligacion de la prueba del uso;

o si la oposicion se estima totalmente sobre la base del articulo 8, apartado 3, o del
articulo 8, apartado 4, del RMUE;

o con arreglo al articulo 8, apartado 5, del RMUE, si no se ha cumplido totalmente
una de las condiciones necesarias para aplicar una de las condiciones necesarias.

Sin embargo, debera indicarse expresamente en la resolucion, mediante una breve
justificacion, si la marca anterior, sujeta a la obligacién de la prueba del uso, hubiera sido
examinada en la resolucion, pero habiendo omitido la apreciacién de la prueba del uso.

3.7.3 Apreciacion global de las pruebas presentadas

Tal como se ha establecido con mas detalle anteriormente (véase supra el punto 2.2), la
Oficina ha de evaluar las pruebas presentada en relacion con el lugar, tiempo, alcance y
naturaleza del uso en una apreciacion global. No es adecuado realizar una evaluacion
por separado de los diversos factores pertinentes, cada uno considerados de manera
aislada (sentencia de 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).

Resulta aplicable el principio de interdependencia, lo cual significa que una prueba
débil respecto de un factor relevante (por ejemplo, un volumen de ventas reducido)
podria compensarse con pruebas soélidas relativas a otro factor (por ejemplo, un uso
continuado durante un largo periodo).

Deben tenerse en cuenta todas las circunstancias de un asunto especifico junto con
otras para determinar la prueba del uso efectivo de la marca de que se trate. Las
circunstancias concretas pueden incluir, por ejemplo, las caracteristicas especificas de
los productos/servicios de que se trate (por ejemplo, precios altos o bajos, productos de
masas frente a productos especiales) o el mercado o el &mbito de actividad determinado.

Las pruebas indirectas/circunstanciales, en ciertas condiciones incluso por si
mismas, pueden ser adecuadas para demostrar un uso efectivo.

Como la Oficina no valora el éxito comercial, incluso un uso minimo (pero que no
tenga un caracter simbodlico o interno) puede ser suficiente para considerarlo
«efectivo», siempre que se vea como una garantia en el sector econémico de que se
trate para mantener o adquirir una cuota de mercado.
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La resolucién indica cual fue la prueba que se presentd. Sin embargo, por lo general,
solo se menciona la prueba pertinente para la conclusion. Si se considera que la
prueba es concluyente, bastard que la Oficina indique los documentos que se
utilizaron para llegar a dicha conclusién, asi como el motivo por el que se utilizaron. Si
se desestima una oposicién, porque la prueba del uso fue insuficiente, no se abordara
la cuestion del riesgo de confusién ni se abordara lo dispuesto en el articulo 8,
apartado 5, del RMUE, en caso de que se haya reivindicado.

3.7.4 Tratamiento de la informacion confidencial

En virtud del articulo 113, apartado 1, del RMUE, la Oficina debe publicar sus
resoluciones. Por otra parte, en virtud del articulo 114, apartado 4, del RMUE, a
peticion previa de la parte que haya mostrado un especial interés en que se mantenga
la confidencialidad de partes del expediente, los datos en cuestion deberan
mantenerse confidenciales frente al pUincog. Ademas, la necesidad de mantener
ciertos datos confidenciales no exime a la Oficina de la obligacion de exponer las
razones de sus decisiones.

Dada la naturaleza publica de las resoluciones, el interés justificado de una parte por
mantener determinada informacion confidencial frente al publico ha de conciliarse con
la obligacion de la Oficina de exponer las razones. Puede ser problematico razonar sin
divulgar datos empresariales confidenciales, pero esto puede hacerse refiriéndose a
dichos datos con caracter general. Por ejemplo, la resolucion puede referirse a las
facturas presentadas, indicar el intervalo de tiempo, la frecuencia y el territorio de
ventas, la importancia de los volumenes de ventas que representan y sefalar si son
suficientes para justificar la conclusiébn de uso efectivo. Lo importante es que la
resolucion refleje que los datos empresariales relevantes han sido tenidos en cuenta y
valorados en relacion con el tipo de bienes y servicios de que se trata y las
caracteristicas del mercado correspondiente. No basta con sefialar si los factores en
cuestion (hora, lugar, naturaleza y alcance del uso) se habian cumplido o no para
justificar la conclusion final sobre la cuestién del uso efectivo.

Por ultimo, hay que aclarar que, sin perjuicio de la confidencialidad de todo un
expediente 0 anexo, los datos que contenga que sean claramente de dominio publico
(p.€j., en forma de extractos de prensa) pueden mencionarse en la resolucién incluso
de manera especifica.

3.7.5 Ejemplos
Los siguientes asuntos constituyen ejemplos de algunas de las resoluciones dictadas

por la Oficina o el Tribunal (con resultados distintos) en las que era importante llevar a
cabo una apreciacion global de las pruebas presentadas:

9Obsérvese, no obstante, que no se podra mantener ninguna parte del expediente confidencial frente a la
otra parte del procedimiento por razon del derecho de defensa (véanse las Directrices, Parte C, Oposicion,
seccion 1, Aspectos procesales, punto 4.4.3).
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3.7.5.1 Uso efectivo aceptado

Asunto Observacion

El oponente (Fribo Foods Ltd.) presentd varias facturas relativas a grandes cantidades
de productos, dirigidas a su compafiia de distribucion (Plusfood Ltd.), que pertenece al
mismo grupo (Plusfood Group). Conviene sefialar que la compafiia de distribucién coloca
los productos en el mercado posteriormente. Asimismo, el oponente presentd folletos sin

Sentencia de fecha, un recorte de prensa y tres listados de precios. Respecto de las facturas

'}'-Yégi//%glll:’riboi «internas», el Tribunal consider6 que la cadena productor-distribuidor-mercado era un
EU'T'ZOil' a7 ' |[método comln de organizaciobn empresarial, que no podia considerarse un uso

puramente interno. Los folletos sin fecha deben considerarse junto con otras pruebas
fechadas como las facturas y los listados de precios y, por lo tanto, aln podrian tenerse
en cuenta. El Tribunal acepto el uso efectivo y destacé que la apreciacion global implicaba
que todos los factores pertinentes deben considerarse de forma conjunta y no aislada.

El oponente presento, entre otros, cerca de 50 facturas, que no estaban en la lengua del
procedimiento. Se tacharon tanto los nombres de los destinatarios como las cantidades.
La Sala de Recurso consideré que las facturas estandar que incluian la informacién
Resolucién de habitual (la fecha, indicacion del nombre/direccion del comprador y del vendedor, producto

02/05/2011, de que se trate, precio pagado) no necesitaban traduccion. Aunque los nombres de los
R 0872/2010-4, |destinatarios y las cantidades vendidas fueron tachados, las facturas en cambio
CERASIL confirmaron la venta de los productos «CERATOSIL», indicados en kilogramos, a

empresas en todo el territorio de referencia durante el periodo de referencia. Junto con el
resto de pruebas (folletos, declaraciones juradas, articulos, fotografias), se considerd
suficiente para acreditar el uso efectivo.

El oponente, que estaba activo en el &mbito de mantenimiento de vehiculos y la gestion
de empresas vinculadas con la compraventa de vehiculos, aporté diversos informes
anuales que proporcionaron una Vvision general de sus actividades comerciales y
Resolucién de financieras globales. El DO considerd que estos informes, por si mismos, no constituyen
29/11/2010, informacion suficiente sobre el uso real de la mayoria de los servicios reivindicados. Sin
B 1477 670 embargo, junto con los anuncios y la publicidad que muestran la marca de que se trate
para servicios especiales, el DO concluy6 que las pruebas en su conjunto aportaron las
suficientes indicaciones respecto del alcance, la naturaleza, el periodo y el lugar de uso
para dichos servicios.

Los documentos presentados por el apelante demuestran un uso de la marca en relacion
con «materiales de revestimiento basados en resinas artificiales (capas bases,
intermedias y primeras capas) y lacas industriales». Las etiquetas adjuntas demuestran el
uso de la marca para diversas capas bases y primeras capas). Esta informacion coincide
con los listados de precios adjuntos. Las hojas de informacién técnica describen estos
Resolucién de productos como revestimiento contra la corrosion basada en resinas artificiales, que se

29/11/2010, ofrecen a la venta en diversos colores. Las facturas adjuntas demuestran que estos
R 0919/2009-4, |productos fueron suministrados a varios clientes en Alemania. Aunque las cifras de
GELITE negocios establecidas en la declaracién escrita respecto del periodo entre 2002 a 2007 no

hacen referencia expresa a Alemania, debe concluirse que al menos se obtuvieron en
parte también en dicho pais. En consecuencia, la marca se considera utilizada para los
productos «lacas, pinturas lacadas, barnices, pinturas; productos de dispersion y
emulsiones para revestir y reparar superficies» porque no es posible crear otras
subcategorias para estos productos.

La declaracion solemne hace referencia a elevadas cifras de venta (mas de 100
millones EUR) de productos comercializados entre 2004 y 2006 y adjunta extractos de
Internet de fotografias de los productos vendidos durante el periodo de referencia (jabon,
champu, desodorante (para pies y cuerpo), lociones y articulos de higiene). Aunque los
extractos de Internet llevan una fecha de derechos de autor de 2008, la credibilidad de lo
que afirma la declaracion se ve reforzada por la sentencia del tribunal estatal de
Mannheim, una copia que el oponente aporté previamente para acreditar el caracter
distintivo elevado de la marca anterior y que hacia referencia a la cuota de mercado de la
que gozan los productos que llevan la marca del oponente para productos para el cuidado
facial para mujeres (6,2%), lociones (6,3%), jabones y champus para la ducha (6,1%) y
productos de afeitar y para el cuidado facial masculino (7,9%). Asimismo, la sentencia
establece que, segun un estudio del GfK, una quinta parte de ciudadanos alemanes
adquieren al menos un producto BALEA al afio. También se hace referencia a otros dos
estudios que demuestran que la marca tiene renombre en Alemania. Por lo tanto, la
prueba del uso para la marca ha quedado suficientemente acreditada para los productos

Resolucion de
20/4/2010,

R 0878/2009-2,
SOLEA
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en que se basa la oposicion.

Resolucion de
25/03/2010,

R 1752/2008-1,
ULUDAG

Las pruebas aportadas para justificar el uso de la marca danesa parecen suficientes. La
Sala de Recurso esta satisfecha de que la factura aportada acredita el lugar y el tiempo
del uso, asi como la venta a una empresa danesa de 2 200 cartones de productos en la
fecha de referencia. Las etiquetas presentadas acreditan el uso en refrescos que llevan la
marca tal como esta indicado en el certificado de registro. Por lo que a la pregunta de si la
prueba que estd compuesta por una sola factura es suficiente respecto del alcance del
uso, en opinion de la Sala de Recurso, el contenido de dicha factura, en el contexto del
resto de documentos de prueba, sirve para concluir que el uso realizado por la marca en
Dinamarca es suficiente y efectivo respecto de «aguas gaseosas, aguas gaseosas con
sabor a frutas y aguas sodas».

3.7.5.2 Uso efectivo no aceptado

Asunto

Observacion

Sentencia de
18/01/2011,
T-382/08,
VOGUE,
EU:T:2011:9

El oponente presentd una declaracion por parte del socio gestor del oponente y de 15
fabricantes de calzado («el calzado ha sido fabricado por el oponente con la marca
VOGUE durante una serie de X afios»), 35 fotografias de modelos de calzado VOGUE,
fotografias de establecimientos y 670 facturas emitidas por los fabricantes de calzado al
oponente. El Tribunal consider6 que las declaraciones no proporcionaban pruebas
suficientes relativas al alcance, lugar y tiempo del uso. Las facturas eran relativas a la
venta de calzado al oponente, no a la venta de calzado a los consumidores finales y, por
tanto, no son adecuadas para acreditar el uso externo. Las meras presunciones y
suposiciones («altamente improbable», «excesivo pensar», «... que probablemente
explican la ausencia de facturas...», «razonable presumir», etc.) no pueden sustituir las
pruebas sélidas, por lo que se desestimé el uso efectivo.

Decision de
19/09/2007,
1359 C
(ratificada por
R 1764/2007-4)

El titular de la marca era propietario de una compariia aérea con sede en EE. UU., que
solo opera en los EE. UU. El hecho de que los vuelos también podian reservados por
Internet desde la Unién Europea no altera el hecho de que los servicios de transporte
(clase 39) reales se prestaron exclusivamente fuera del territorio de referencia. Asimismo,
los listados de pasajeros presentados con direcciones en la Unién Europea no
demuestran que los vuelos hayan sido reservados desde Europa. Por ultimo, la pagina
web estaba escrita exclusivamente en inglés, los precios se anunciaron en ddlares
estadounidenses y los correspondientes nimeros de teléfono y de fax eran de EE.UU.,
por lo que se desestimo el uso efectivo en el territorio de referencia.

Resolucion de
04/05/2010,

R 0966/2009-2,
COAST

No existen circunstancias especiales que podrian justificar la conclusion de que los
catalogos presentados por el oponente, por si mismos o junto con extractos de la pagina
web y de revistas, acreditan la magnitud del uso de cualquiera de los signos anteriores
para cualquiera de los productos y servicios implicados. Aunque las pruebas presentadas
demuestran el uso del signo anterior junto con «prendas de vestir de hombres y mujeres»,
el oponente no aportd ninguna prueba que indicase el volumen comercial de la
explotacion de dicho signo para acreditar que dicho uso fue efectivo.

Resolucion de
08/06/2010,

R 1076/2009-2,
EURO CERT

Queda establecido en la jurisprudencia que una declaracion, incluso si es jurada o
solemne con arreglo a la legislacion con la que se presta, debe corroborarse con pruebas
independientes. La declaracién en este asunto, que fue redactada por un empleado de la
empresa oponente, incluye un resumen de la naturaleza de los servicios de referencia,
aungue solo declaraciones generales relativas a las actividades comerciales. No incluyen
detalles sobre las cifras de venta o publicitarias ni ningin otro dato que podrian acreditar
el alcance y el uso de la marca. Asimismo, solo tres facturas con datos financieros
importantes tachados y un listado de clientes dificilmente pueden considerarse pruebas
corroborantes, por lo tanto no quedo acreditado el uso efectivo de la marca anterior.

Resolucion de

01/09/2010,

R 1525/2009-4,
OFFICEMATE

Las hojas de calculo con cifras de facturacion y los informes de andlisis y de revision
relativos a las cifras de ventas son documentos elaborados por el propio apelante o
encargado por el mismo vy, por lo tanto, tienen un valor probatorio reducido. Ninguna de
las pruebas presentadas incluye una indicacién clara relativa al lugar de uso de la marca
anterior. Las hojas de célculo y los informes de andlisis y revision, que incluyen datos
compilados por un valor total de ventas estimadas (en SEK) entre los afios 2003 y 2007,
no incluyen ninguna informacién sobre el lugar en que se realizaron las ventas. No se
hace referencia al territorio de la Union Europea, en que esta registrada la marca anterior.
Las facturas no incluyen ninguna venta de productos que el recurrente haya realizado, por
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lo tanto, las pruebas presentadas son claramente insuficientes para acreditar el uso
efectivo de la marca anterior.

Un catélogo en el que aparecia la marca sobre tres modelos distintos de amplificador (sin
indicacion del lugar, fecha y alcance), un catalogo de la feria internacional de Frankfurt

Sentencia de en el que constaba que una empresa denominada HIWATT Amplification International

_}_2%%21002 exponia en la citada feria (sin indicar el uso de la marca) y una copia del catalogo de
HIWAT'I" HIWATT Amplification de 1997 en el que figuraba la marca sobre distintos modelos de
oAAY. amplificador (sin indicacion del lugar o alcance del uso) no fueron considerados suficientes
EU:T:2002:316 . . . S . S
para acreditar el uso efectivo, debido principalmente a la ausencia de indicaciones sobre
el alcance del uso.
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Annexo: Periodo de cinco afios para determinar el uso de las
marcas nacionales

Con arreglo al articulo 47, apartado 2, del RMUE, a instancia del solicitante, el titular de
una marca de la Unién Europea anterior que hubiere presentado oposicién contra el
registro de una solicitud de marca de la Union Europea, deber& presentar la prueba de
que, en el curso de los cinco afios anteriores a la fecha de presentacion o de prioridad™®
de la solicitud de marca de la Unién Europea, la marca de la Unidn Europea anterior ha
sido objeto de un uso efectivo en la Union, para los productos o los servicios para los
cuales esté registrada y en los que se base la oposicién, con tal de que en esa fecha la
marca anterior esté registrada durante al menos cinco afios («periodo de gracia de 5
anos»).

De igual modo, segun establece el articulo 47, apartado 3, del RMUE, a instancia del
solicitante, el titular de una marca nacional anterior que hubiere presentado oposicion
contra el registro de una marca de la Unién Europea, debera presentar la prueba de
gue la marca nacional anterior ha sido objeto de un uso efectivo en el Estado miembro
de que se trate, para los productos o servicios para los cuales esté registrada, en el
curso de los cinco afios anteriores a la fecha de presentacién o de prioridad™ de la
solicitud de marca de la Unién Europea, con tal de que en esa fecha la marca nacional
anterior esté registrada cinco afios.

La fecha de registro de una marca de la Unién Europea es la fecha en que se inscribe
en el Registro de Marcas de la Unién Europea. Por consiguiente, el periodo de gracia
de cinco afios de una marca de la Unién Europea comienza el dia de su inscripcién en
el Registro de Marcas de la Unién Europea.

Para determinar la fecha en que comienza el periodo de gracia de cinco afios por lo
que respecta a una marca nacional, procede aplicar la legislacion nacional. El inicio de
este periodo depende del procedimiento de registro en los Estados miembros y, en
particular, de si un Estado miembro aplica un procedimiento de oposicién posterior al
registro (como es el caso de DE, DK, Fly SE).

El cuadro que figura a continuacién contiene referencias a las disposiciones de
derecho nacional relativas™ a la falta de uso de una marca nacional y especifica el
momento en que comienza el periodo de gracia de 5 afios por lo que respecta a una
marca nacional.

Fecha de publicacion de la solicitud de MUE impugnada en los casos de oposiciones presentadas antes
del 23/03/2016, véase el punto 2.5.2.

"Fecha de publicacion de la solicitud de MUE impugnada en los casos de oposiciones presentadas antes
del 223/03/2016, véase el punto 2.5.2.

12| as referencias se refieren a las disposiciones nacionales vigentes a 01/06/2015.
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Estado
miembro

Disposiciones
legales relevantes

Cita de las disposiciones
legales relevantes

Resumen/Observaciones

Alemania

Articulo 26 (5), DE-LM

«Si el uso en el plazo de cinco
afios desde la fecha del registro es
necesario, en los casos en que se
ha presentado una oposicién, la
fecha de registro se sustituira por
la fecha de conclusion del
procedimiento de oposicion».

Si no se hubiera presentado
oposicion:

Fecha del registro (procedimiento
de oposicién posterior al registro).

Si  se hubiere presentado
oposicion:

Fecha de conclusion del
procedimiento de oposicion (es
decir, por resolucion definitiva por
la que se desestima la oposicion
0 por ofra actuacion, p.ej,
retirada de la oposicion).

Austria

Articulo 33 a (1), AT-
TML

«[...] registrada desde hace al
menos cinco afos cuando la
marca no ha sido utilizada [...] en
Austria en el curso de los cinco
afios anteriores a la fecha de
presentacion de la solicitud.

Fecha de inscripcion en el

Registro de Marcas.

Benelux

Articulo 2.26 (2)
CBPI

@)

«[...] si la marca no hubiere sido
utilizada normalmente en el
territorio del Benelux en relacion
con los productos para los que ha
sido registrada, sin justa causa,
durante un periodo ininterrumpido
de cinco afios».

Fecha de registro de la marca.

Bulgaria

Articulo 19 (1), BG-

LM

«[....] durante un periodo de cinco
afos tras el registro[...]».

Fecha de registro de la marca.

Chipre

Articulo 28A, CY-LM

«Si, en un periodo de cinco afos
desde la fecha de inscripcion de la
marca en el Registro de Marcas, el
titular no ha realizado un uso
efectivo de la marca para los
productos o servicios [...] para los
cuales esta registrada [...]».

Fecha de inscripcion de la marca
en el Registro de Marcas.

Croacia

Articulo 29(2) HR-LM

«[...] la marca anterior ha sido
registrada, en la fecha de
publicacion de la solicitud de
registro de la marca, por un
periodo no inferior a cinco afios».

Fecha de registro de la marca.

Dinamarca

Articulo 25 (1), DK-LM

«[...] En un periodo de cinco afios
a partir de la fecha en que
concluya el procedimiento de
registro [si] el titular [...] no ha
realizado un uso efectivo de la
marca [...], o si tal uso hubiere
sido suspendido durante un plazo
ininterrumpido de cinco afios [...]
salvo que existan causas
justificadas para su falta de uso».

Si no se hubiere presentado
oposicion:

2 meses a partir de la publicacion
del registro (procedimiento de
oposicion posterior al registro).

Si  se hubiere presentado
oposicion:

a. La fecha en que la resolucion
de oposicion adquiera firmeza
(p. €., aquellos supuestos en que
la resolucion desestimatoria de la
oposiciébn sea firme, a saber
cuando ha vencido el plazo de
recurso o cuando se han agotado
las vias de recurso) o

b. La fecha de retirada de la
oposicion.

Eslovaquia

Articulo 34 (1), SK-LM

« [...] si no se ha realizado un uso
efectivo de la marca en Eslovaquia
para los productos y/servicios para

Fecha de inscripcion de la marca
en el Registro de marcas.
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los que esta registrada durante
cinco afos ininterrumpidos [...]».

Eslovenia Articulo 120 (1), SL-|«[...] durante un periodo | Fecha de inscripcion de la marca
LPI continuado de cinco afios desde la | en el Registro de marcas.
fecha de inscripcion del derecho
en el registro».
Espafia Articulo 39 ES-LM «[...] en un plazo de cinco afios | Fecha de publicacion del registro.
contados desde la fecha de
publicacién, si el titular no ha
realizado un uso efectivo en
Espafia para los productos o
servicios 0 si durante un plazo
ininterrumpido de cinco afios, no
se ha realizado un uso efectivo de
la marca».
Estonia Articulo 53 (1) (3), (4), |«[...] durante cinco afios | Fecha de inscripcion de la marca
articulo 53 (2) y (3), consecutivos tras efectuar el|en el Registro de marcas.
EST-LM registro, sin causa justificadal...]».
Finlandia Articulo 26, FI-LM «[...] si la marca no hubiere sido|Si no se hubiere presentado
Articulo 20 FI-EML utilizada durante los Gltimos cinco |una oposicién:
afiosl...]». fecha de registro (procedimiento
«[...] la autoridad de registro|de oposicion posterior al registro)
inscribira la marca en el registro y | sj se hubiere presentado una
hara la publicacion | oposicion:
correspondiente. Las oposiciones .
al registro de la marca se fecha . .de conclusm.)n” del
presentardn por escrito ante la progedlmlento d?, oposicion (es
autoridad de registro en el plazo | 4€Cir- por resolucion definitiva por
de dos meses a partir de la fecha | 1@ que se desestima la oposicion
de la publicacion». 0 por otra actu_agon, P- €.
retirada de la oposicién).
Francia Articulo L. 714-5, FR-|«[...] uso durante un periodo|Fecha de publicacion del registro
CPI ininterrumpido de cinco afos». en el Boletin Oficial de la
Propiedad Industrial.
Grecia Articulo 147 (2) leido |«Una vez que la decision de|Fecha de presentacion de la
conjuntamente con el |aceptar la marca es definitiva, la | solicitud.
articulo 143 (1), GR- |fecha de presentacion constituye
LM la fecha de registro».
Articulo 160 (1) (a) «La marca se revocard si no se
GR-LM utiliza en el plazo de cinco afios
desde el registro [...]».
Hungria Articulo 18 (1), HU-LM | «[...] en el plazo de cinco afios|Fecha de registro de la marca.
contados a partir de la fecha de
Articulo 64 (1), HU-LM | registro[...]».
«[...] La fecha de la resolucién
sobre el registro sera la fecha de
registro de la marca».
Irlanda Articulo 51 (1) (a), (b), |«[...] en un periodo de cinco afios |Fecha de publicacién del registro
IE-LM posterior a la fecha de publicacion |de la marca.
del registro».
Italia Articulo 24 (1), IT-| «[...]en un periodo de cinco afios a|Fecha de  expedicion del
CPI partir del registro». certificado de registro.
Letonia Articulo 23 (3) LV-LM |«[...] en un plazo de cinco afos |Fecha de inscripcion de la marca
desde la fecha de registro [...] y no | en el Registro de marcas.
existen motivos suficientes para
justificar la falta de uso».
Lituania Articulo 47 (2), LT-LM |«Podra revocarse el registro de |Fecha de expedicion del

una marca si, en el plazo de cinco
afios desde la expedicion del
certificado de registro el titular de
la marca no ha iniciado el uso
efectivo de la marca en la
Republica de Lituania, o si el titular

certificado de registro.
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no ha expresado una intencion
seria de utilizar la marca para los
productos o servicios para los que
esta registrada, o si la marca no ha
sido objeto de un uso efectivo en
el curso de cinco afos
continuados, salvo en los casos en
que dicho uso haya sido impedido
por motivos serios».

Malta

Articulo 42 (1) a), MT-
LM

«[...] en un periodo de cinco afios
a partir de la fecha de finalizacion
del procedimiento de registro no se
ha hecho un uso efectivo [...]».

Polonia

Articulo 169 (1) (i),
PL-Ley Pi

«El derecho de protecciéon de una
marca expirara si no se realiza un
uso efectivo de la marca registrada
para los productos amparados por
el registro durante un plazo de
cinco afios continuados a partir de
que se haya adoptado la decision
de concesion del derecho, salvo si
existen razones fundadas de la
falta de uso [...]».

Fecha de registro.

Observacion: el examen polaco
incluye asimismo el examen de
oficio de los motivos relativos de
denegacion y la decision respecto
de la concesion de un derecho de
proteccion emitido después de
haber realizado un examen
completo.

Portugal

Articulo 269 (i), PT-
CPI
Articulo 269 (5), PT-
CPI.

«[...] el registro se extinguira si la
marca no es objeto de un uso
serio durante un periodo de cinco
afos».

El periodo de cinco afios se
computa desde la fecha de
registro.

Fecha de registro.

Reino Unido

Articulo 46 (1) (a), (b),
UK-LM

«[...] en un periodo de cinco afios
a partir de la fecha en que finalice
el procedimiento de registro [...]».

Fecha de inscripcion de la marca
en el Registro de Marcas.

Republica
Checa

Articulo 13 (1), CZ-LM

«[...] cinco afios después de su
registro, el titular de la marca no
ha hecho un uso efectivo de la
marca [...]».

Fecha de inscripcion de la marca
en el Registro de marcas.

Observacion: téngase en cuenta
que la fecha de inscripcion en el
Registro se indica en los
extractos de la base de datos de
la Oficina Checa con el cddigo
INID 151 (fecha de registro).

Rumania

Articulo 46 (1) (a), RO
- LM

«[...] en el curso de cinco afos
consecutivos, a partir de la fecha
de inscripcion (es decir, de la
marca) en el Registro de Marcas,
no se ha realizado un uso efectivo
de la marca en Rumania para los
productos o servicios para los que
fue registrada [...]».

Fecha de inscripcion de la marca
en el Registro de Marcas.

Observacion: la legislacion de
marcas de Rumania no define
explicitamente los términos «la
fecha de inscripcion en el
Registro» 0 «la fecha de registro»
de la marca, términos que se
utilizan de forma indistinta en la
ley. En cualquier caso, téngase
en cuenta que la fecha relevante
se indica en los extractos de la
base de datos oficial de la Oficina
Rumana, con el cddigo INID 151
(fecha de registro).

Suecia

Capitulo 3, articulo 2

SE-LM

«[...] en un periodo de cinco afios
a partir de la fecha en que finalice
el procedimiento de registro».

Si no se hubiere presentado
oposicion:

3 meses a partir de la publicacion
del registro (procedimiento de
oposicion posterior al registro).
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Si  se hubiere presentado
oposicion:

la fecha en la que la resolucion de
oposicion adquiera firmeza.
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