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Bajo la direccién de la Comisién Europea, IP Key América Latina es un programa gestionado por la
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea.
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Las Caracteristicas de la MUE

El sistema de la marca de la Unidén
Europea consiste en un Unico
procedimiento de registro que confiere a
su titular un derecho exclusivo en los 28
Estados miembros de Ila Unidn
Europea.

La MUE existe en paralelo con la
proteccion nacional y internacional de
marcas en la Union Europea.
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La MUE cuenta con |las
siguientes caracteristicas:

Una solicitud en cualquier
idioma oficial de la UE

* Un solo conjunto de tasas en
una unica moneda (EURO)

 Un solo conunto de
procedimientos de una unica
Oficina

» Solicitud en linea disponible
en www.euipo.europa.eu

www.ipkey.eu
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La tasa basica de una
MUE que utiliza la solicitud
en linea en el sitio web de
la EUIPO es la siguiente:

850 EURO
La mayoria de las
solicitudes de MUE estan

registradas:

en 6 meses.
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Procedimiento de registro de la MUE

FILING AN
~
Application Refused { EXAMINATION
SEARCHES t Application
- } Accepted

Procedimiento ~

PUBLICATION } OPPOSITION

~

Application Rejected
RLALIG { REGISTRATION :

APPEAL

www.ipkey.eu
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SOLICITUD

Las solicitudes se pueden presentar en cualquiera de las 23 lenguas de la UE directamente a
EUIPO por ... — I

Archivo Electrénico (aplicacion electronica)
Servicio Postal

Entrega Directa NSk
) e-Filinor

e

4 4

La Oficina ofrece la posibilidad de tramitar solicitudes por via rapida
(Fast Track) a los usuarios que presenten la solicitud a través de la

herramienta User Area.

fast
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La solicitud debe incluir:

una solicitud de registro de marca de la Unidn
Europea.

La solicitud debe incluir informacion que
identifique al solicitante, en concreto: el nombre y
la direccion del solicitante y el Estado en que esté
domiciliado o tenga su sede o establecimiento.

La solicitud debera incluir una representacién de
la marca, de conformidad con el articulo 3 del
RMUE.

La presencia de una lista de productos vy
servicios es un requisito para designar una fecha
de presentacion. La lista de productos y servicios
debe ajustarse a lo dispuesto en el articulo 33 del
RMUE.

§Z User Area

Options

Dashboard

@ Online services

Communications

Drafts

Current Account

Home

File a trade mark using
our 5-step application

Fees start from €900,

Apply online >

Trade marks ~ Designs ~ Law & practice ~ Learning

File a trade mark using File a registered
our advanced form Community design

Fees start from €350.

Apply online > Apply online >

Request for inspection, recordal, renewal File a notice of opposition

or change of representative

To file a notice of opposition with OHIM a fee of

Consult the fees for trade marks and designs. €350 is payable.

Apply online > Apply online >

www.ipkey.eu
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EXAMEN

FILING AN
APPLICATION

.

Application Refused { EXAMINATION

Application

SEARCHES ’ Accepted

~
PUBLICATION ’ OPPOSITION

v
Application Rejected

{

INVALIDITY |
by ‘ REGISTRATION
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FORMALIDADES

Podran ser titulares de una marca de la Unidon Europea las personas fisicas o juridicas, incluidas las
entidades de derecho publico (p. ej., una universidad).

Si el solicitante tiene su domicilio, sede o establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el
Espacio Econdmico Europeo (EEE), no estara obligado a estar representado.

Si el solicitante no tiene su domicilio, sede o
establecimiento industrial o comercial efectivo y
serio en el EEE, con independencia de su
nacionalidad, debe buscarse una representacion
para actuar en cualquiera de los procedimientos
ante la Oficina, salvo para la presentacién de una
solicitud de marca de la Union Europea y el pago
de la tasa de solicitud.

www.ipkey.eu
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Una solicitud de marca de la Unidn
Europea podra presentarse en cualquiera
de las lenguas oficiales de la Unidn
Europea. En el formulario de solicitud
deberd indicarse una segunda lengua,
gue deberda ser una de las cinco
lenguas de la Oficina, a saber, espafol,
aleman, inglés, francés e italiano.

La segunda lengua se utiliza como una
lengua posible para los procedimientos de
oposicidon y anulacion.
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CLASIFICACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Todas las solicitudes de marca de la Union Europea deberan contener un listado de productos y
servicios como requisito para conceder una fecha de presentacion.

La lista debera clasificarse conforme al Arreglo de Niza.

El alcance de la proteccion definido por la
lista original de productos y servicios no
puede ampliarse. Si un solicitante desea
proteger productos y servicios adicionales
con posterioridad a la presentacion de la
solicitud, debera presentar una nueva
solicitud
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CLASE DE MARCA

El RMUE diferencia entre tres tipos de marcas: '., . 8
didZania

* Individual: marca que indica el origen comercial de los i“:te"dc
productos o servicios protegidos ins!

* Colectiva: indica que los productos o servicios
protegidos por dicha marca proceden de miembros de
una asociacion, en lugar de un Unico comerciante. Las o
marcas colectivas pueden utilizarse para hacer %)?‘
publicidad de los productos que son caracteristicos de § )
una region particular y pueden utilizarse junto con la :
marca individual del productor de un determinado

producto. Esto permite a los miembros de una ’}
asociacion distinguir sus propios productos de los de Gruyere /

REGULADOR e

HARRIS TWEED

CALIFICADA

DENOMINACION ORIGEN

los competidores FRANCE
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CLASE DE MARCA

Certificacion: marca de la UE
gue puede diferenciar los
productos o servicios que son
certificados por el titular de la
marca en cuanto a material,
modo de fabricacion de los
productos o prestacion de los
servicios, calidad, precisién u
otras caracteristicas, con la
excepcion del origen
geografico, de los productos y
servicios no certificados de este
modo.

VERIFIED

by SafeShops.be

* S\c:_,c. HE,?O
o~ Z
* & 3
- NV,

ZERTIFIZIERT NACH RICHTLINIEN DES /@ “Q«

DEUTSCHEN TIERSCHUTZBUNDES ASC

tierschutzlabel.info | Premiumstufe

NORME PACK

Cualquier persona fisica o
juridica, incluso instituciones,
autoridades y organismos de
derecho publico, pueden
solicitar marcas de
certificacion de la UE
siempre que dicha persona
no Illeve a cabo una
actividad que implique el
suministro de productos o
servicios de la clase
certificada
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MOTIVOS DE DENEGACION ABSOLUTOS

a)

b)

<)

d)

€)

Articulo 7
Motivos de denegacion absolutos

Se denegard el registro de:
IBS siglms que no sean CO[I{OI'I’HES 31 artfculo 4,
las marcas que carezcan de cardcter distintivo;
las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio,
para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geogrifica o la época de

pmduccién del producto odela prestacién del servicio, u otras caracteristicas del productu o del servicio;

las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se ]]ayan convertido en habituales en el
lenguaje comiin o en las costumbres leales y constantes del comercio;

signos constituidos exclusivamente por:

1) la forma u otra caracteristica impuesta por la naturaleza del propio producto,

i) la forma u otra caracteristica de los producms necesaria para obtener un resultado técnico,
iii) la forma u otra caracteristica que aporte un valor sustancial a los mismos;

las marcas que sean contrarias al orden puiblico o a las buenas costumbres;

www.ipkey.eu
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MOTIVOS DE DENEGACION ABSOLUTOS

g) las marcas que puedan inducir al piblico a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia
geografica del producto o servicio;

h) las marcas que, por falta de autorizacién de las autoridades competentes, deban ser denegadas en virtud del
articulo 6 ter del Convenio de Paris sobre proteccién de la propiedad industrial (en lo sucesivo, «Convenio de Paris»);

i) las marcas que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el articulo 6 fer del
Convenio de Parfs y que sean de especial interés piiblico, a menos que su registro haya sido autorizado por la
autoridad competente;

)] las marcas cuyo registro se deuiegue con arreglo ala legis]acién de la Unién o el Derecho nacional, o a los acuerdos
internacionales en los que sea parte la Unién o el Estado miembro de que se trate, y que confieran proteccién
a denominaciones de origen e indicaciones geograficas;

k) las marcas cuyo registro se deniegue en virtud de la legislacion de la Unidn o los acuerdos internacionales en los que
sea parte la Unidn y que confieran proteccion a las denominaciones tradicionales de vinos;

) las marcas cuyo registro se deniegue en virtud de la legislaciéll de la Unién o los acuerdos internacionales en los que
sea parte la Unidn, que confieran proteccion a especialidades tradicionales garantizadas;

m) las marcas que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominacion de una obtencién vegetal
anterior, registrada con arreglo a la legislacién de la Unidn o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales
en los que sea parte la Unidn o el Estado miembro de que se trate, que establecen la proteccion de las obtenciones
Vegetﬂles, y qllE se ['Eﬁerﬂﬂ a Ubte[lciﬂ[les Vegetﬂ]es de la misma ESPeCiE o dE Especies EStrEChﬂHlEI]tE conexas.

2. Elapartado 1 se aplicard incluso si los motivos de denegacién solo existieren en una parte de la Unidn.

3. Las letras b), ¢) y d) del apartado 1 no se aplicaran si la marca hubiere adquirido, para los productos o servicios
para los cuales se solicite el registro, un cardcter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.

www.ipkey.eu
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MOTIVOS DE DENEGACION ABSOLUTOS

El articulo 7, apartado 1, letra a) del RMUE recoge la obligacién de la Oficina de denegar signos que no se ajustan a los
requisitos del articulo 4 del RMUE.

Desde el 1 de octubre de 2017, segln dicho articulo,

podra constituir una marca de la Union Europea Para poder constituir una marca con arreglo al articulo 4 del RMUE, el
cualquier signo, en particular, las palabras, incluidos los objeto de una solicitud debe satisfacer tres requisitos:

nombres de personas, o los dibujos, las letras, las a) ser un signo;

cifras, los colores, la forma del producto o de su b) ser apropiado para distinguir los productos o los servicios de una
embalaje, o los sonidos, con la condicidn de que tales empresa de los de otras empresas;

signos sean apropiados para distinguir los productos o c) ser apropiado para ser representado en el Registro de tal modo que
los servicios de una empresa de los de otras empresas, las autoridades competentes y el publico puedan determinar el objeto
y estén representados en el Registro de Marcas de la claro y preciso de la proteccién conferida a su titular.

Union Europea (el Registro) a fin de que las autoridades
competentes y el publico puedan determinar el objeto
claro y preciso de la proteccidn otorgada a su titular.

www.ipkey.eu
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MOTIVOS DE DENEGACION ABSOLUTOS

Elementos Verbales

6 O

DOUBLEMINT CINE ACTION
Clase 30: goma de mascar, efc. Clase 42: actividades culturales, etc.
(Sentencia de 23/10/2003, C-191/01) (Sentencia de 31/01/2001, T-135/99)
PhotoPerfect KEY TECHNOLOGY
Clase 40: trabajos de fotocomposicion, Clase 7: cintas transportadoras para
otc tabaco, efc.
(Sentencia de 28/10/2008, R 1030/2008)
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MOTIVOS DE DENEGACION ABSOLUTOS

Abreviaciones y acronimos

6 ©

ECO BOTOX

Clase 31: frutas y verduras frescas. Class 5: preparaciones farmacéuticas, etc.
TDI MME

Clase 12: vehiculos, efc. Clase 36: Asuntos financieros.

(Sentencia de 03/12/2003, T-16/02)

Multi Markets Fund MMF TOV Totally original vodka

Clase 36: Asuntos financieros, efc. Clase 33: bebidas alcohdlicas.
(Sentencia de 15/03/2012, C-90/11)

www.ipkey.eu
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MOTIVOS DE DENEGACION ABSOLUTOS

Errores de ortografia

6 ©

XTRA MINUTE MAID

Clase 3: detergentes, efc. Clase 32: bebidas no alcoholicas, efc.
(Sentencia de 27/05/1998, R 20/1997-1)

Rely-able LIQID
Clase 42: realizacion de ensayos Clase 5: preparaciones farmacéuticas, etc.
clinicos, etc. (Decision of 22/02/2008, R 1769/2007-2)

(Sentencia de 30/04/2013, T-640/11)

www.ipkey.eu
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MOTIVOS DE DENEGACION ABSOLUTOS

Letras Unicas y numeros

6 O

M W

Clase 25: Ropa Clase 43: alojamiento temporal, etc.
(Sentencia de 30/09/2010, R 1008/2010-2)

1000 9999

Clase 16: folletos, publicaciones periddicas Clase 33: Bebidas alcohdlicas
(Sentencia de 10/03/2011, C-51/10 P)
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MOTIVOS DE DENEGACION ABSOLUTOS

Esloganes
MORE THAN JUST A CARD DEFINING TOMORROW, TODAY
Clase 36: servicios de tarjetas bancarias Clases 9, 10, 16, 35, 41, 44 and 45
(Sentencia de 03/07/2008 R 1608/2007) (Decision of 07/02/2012, R 1264/2011)
DRINK WATER, NOT SUGAR TASTES LIKE HEAVEN,
BREWED ON EARTH
Clase 32: Bebidas no alcohdlicas, etc.
(Sentencia de 03/09/2007, R 71 8f2007) Clase 32: cerveza
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MOTIVOS DE DENEGACION ABSOLUTOS

Elementos figurativos simples

6

©

0
Clase 31: productos alimenticios para Clase 31: productos alimenticios para

animales? efc. animales, efc.
(Sentencia de 08/07/2010, T-386/08)
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MOTIVOS DE DENEGACION ABSOLUTOS

Elementos figurativos que contienen elementos

verbales
V an ¥
lifelong-learning DB
\ - 4

Clases 38: telecomunicaciones, etc.

Clases 41: educacion. efc. (Sentencia de 09/10/2008, R 1641/2007)

Hunde@sport bleiberf

Clase 28: articulos deportivos para Clase 5: sustancias dietéticas,
animales, efc. etc.

www.ipkey.eu
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MOTIVOS DE DENEGACION ABSOLUTOS

Ejemplos de solicitudes de marcas de la Unidon Europea desestimadas
(orden publico y buenas costumbres)

BIN LADIN

Buenas costumbres: el Cdédigo Penal
hidngaro prohibe ciertos «simbolos de
despotismo», entre ellos la hoz y el
martillo y la estrella roja de cinco puntas
gue simbolizan a la antigua URSS. Esta
disposicidn no es aplicable por su valor
normativo, sino como prueba de la
percepcidn del publico destinatario

Buenas costumbres y orden publico:
la marca solicitada sera entendida
por el publico general como el
nombre del dirigente de la conocida
organizacion terrorista Al Qaeda; los
delitos terroristas son contrarios al
orden publico y las buenas
costumbres
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MOTIVOS DE DENEGACION ABSOLUTOS

Ejemplos de solicitudes de marcas de la Union Europea desestimadas
(orden publico y buenas costumbres)

PAKI

MH17
MH370

Buenas costumbres: «PAKI»
es en inglés un insulto racista

Buenas costumbres: acronimos de los
vuelos. La intencion de obtener
beneficio econdmico de lo que esta
universalmente reconocido como un
episodio tragico que ha provocado la
pérdida de muchos centenares de vidas
es inaceptable y contraria a las buenas
costumbres.

L

SE SIENTA A LA MESA

a -
afia

Orden publico y buenas costumbres:
el crimen organizado al estilo de la
mafia es una amenaza clara vy
presente en toda la UE.

En este caso se ha demostrado
claramente que la sociedad italiana
estd profundamente perturbada por
el uso de la marca impugnada para
los productos y servicios de consumo
corriente, especialmente los servicios
de restauracion

www.ipkey.eu
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TIPO DE MARCA

Marca denominativa: marca mecanografiada con elementos que * 15840

pueden ser letras (minUsculas o mayusculas), palabras (en * 4you

minGsculas o en mayusculas), cifras, o caracteres tipograficos *  ESSENTIALFLOSS

estandar. * DON'’T DREAM IT, DRIVE IT

\ . Marca figurativa: marca que consiste en:
| | = g * exclusivamente elementos figurativos,
* combinaciones de elementos verbales y figurativos u otros elementos
gréficos,
+ elementos verbales en fuentes no estandar,
YVES ROCHER Heute handeln JJ ist , elementos verbales en color,
LIFTING BIO tre ndy elementos verbales en mas de una linea,

CULIVREEIO letras en un alfabeto no perteneciente a una de las lenguas oficiales
ROSE BRAND de la UE

J \\ * signos que no pueden reproducirse con un teclado,
*  cualquier combinacion de los elementos citados.

www.ipkey.eu
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TIPO DE MARCA

Marca de forma: marca consistente en, o
ampliada a, una forma tridimensional,
incluidos los recipientes, el embalaje, el
producto mismo o su apariencia.

!
E
g
S
g

El término «ampliada a» significa que las
marcas de forma no solo comprenden
formas propiamente dichas, sino también
formas que contengan otros elementos,
como pueden ser elementos denominativos,
elementos figurativos o etiquetas.
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TIPO DE MARCA

Marca de posicion: marca
consistente  en la  manera
especifica en que la marca se
coloca o figura en el producto

Marca  de patron: marca
constituida, exclusivamente, por un
conjunto de elementos que se
repiten periodicamente
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TIPO DE MARCA

Marca de color: marca constituida
exclusivamente por un solo color sin
contornos 0 por una combinacion de
colores sin contornos.

Lo que se protege es el tono del color vy,
en el caso de que sea mas de un color,
la forma sisteméatica en la que estan
dispuestos, de una manera uniforme y
predeterminada (sentencias de
24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb,
EU:C:2004:384, § 33; 14/06/2012, T-
293/10, Colour per se, EU:T:2012:302, §
50).
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TIPO DE MARCA

Marca sonora: constituida exclusivamente por aH'"*'l‘L‘“" ———

un sonido o combinacion de sonidos. Por tanto, v

las marcas que combinan sonidos con un ”ﬂ*} — EUTM 001040955
movimiento, por ejemplo, no  pueden = (NOKIA CORPORATION)
considerarse marcas sonoras per se y deberan %2_" J'"—.LJ S=c—

ser objeto de una solicitud de marca multimedia

Una marca sonora debe estar representada por
la presentacion de un archivo de audio que
reproduzca el sonido o por una representacion
exacta del sonido en notacion musical.
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TIPO DE MARCA

Marca de movimiento: marca compuesta de
un movimiento o un cambio en la posicion de
los elementos de la marca, o que los incluya.

Las marcas que combinan movimiento con
sonidos no tienen la consideracion de marcas
de movimiento y deben solicitarse como
marcas multimedia.

El término «que los incluya» significa que,
ademas del movimiento propiamente dicho, la
marca puede incluir ademas palabras,
elementos figurativos, etiquetas, etc. EUTM 017586521
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TIPO DE MARCA

Marca multimedia: marca constituida
por la combinacién de imagen y sonido, o EUTM 017279704
gue los incluya. IFORI INTELLECTUAL PROPERTY & ICT LAW

El término «que los incluya» se refiere a
gue la marca puede incluir también
palabras, elementos figurativos, etc.,
ademas de la imagen y el sonido.
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Marca holograma: marca compuesta por

elementos con caracteristicas holograficas. EUTM 017579491

LET THE AROMA RAIN DOWN LA COCOTTE

Una marca holograma debe estar
representada por la presentacion de un
archivo de video o de una reproduccion
grafica o fotografica que contenga las vistas
necesarias para identificar suficientemente el
efecto holografico en su totalidad.
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TIPO DE MARCA

Otras marcas: marcas no Diseio de la disposicion de un comercio de
cubiertas por ninguno de los tipos venta al por menor

enumerados en el articulo 3,
apartado 3, del REMUE.

l
|
!
SRR
[

«Otras» marcas deben cumplir los
requisitos  de representacion
establecidos en el articulo 3,

apartado 1, del REMUE vy podran ir En su sentencia de 10/07/2014, C-421/13, Apple,
acompafadas de una descripcion EU:C:2014:2070, apartado 19, el Tribunal de Justicia
de marca, por ejemplo para declaré que la representacion grafica de la disposicion de

un comercio de venta al por menor podia registrarse
siempre que el signo fuera capaz de distinguir los servicios
del solicitante de los servicios de otras empresas.

especificar a qué se refiere el
término «otras».
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TIPO DE MARCA

Marcas de trazado: Las marcas de trazado son lineas de colores o hilos aplicados a determinados
productos. Estas marcas son populares en el sector textil. Otros ejemplos son las lineas de colores en
mangueras o cables.

Marcas olfativas y gustativas: Actualmente, las marcas olfativas o gustativas no son aceptables,
porque la representacion debe ser clara, precisa, completa en si misma, facilmente accesible, inteligible,
duradera y objetiva (articulo 3, apartado 1, del REMUE) y el estado actual de la tecnologia no permite la
representacion de este tipo de marcas con esas condiciones.

Marcas tactiles: Las marcas tactiles son marcas en las que se busca proteccion para el efecto tactil de
un determinado material o textura; por ejemplo, indicaciones en alfabeto braille o la superficie concreta
de un objeto. Sin embargo, teniendo en cuenta que el articulo 4 del RMUE establece que la marca debe
estar representada en el registro de manera que permita a las autoridades competentes y al publico
determinar con claridad y precision el objeto de la proteccion otorgada a su titular, no es posible con la
tecnologia existente en la actualidad deducir con certidumbre a partir de la imagen presentada la
«sensacion tactil» reivindicada (sentencia de 27/05/2015, R 2588/2014-2, EMBOSSED PATTERN ON

A SMOOTH BOTTLE SURFACE (TACTILE MARK)).
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OPOSICION

La «oposicion» es un procedimiento que tiene lugar ante la EUIPO cuando un tercero, sobre la
base de los derechos anteriores que ostenta, solicita que la Oficina deniegue una solicitud de
marca de la Union Europea o un registro internacional que designa a la UE.

El articulo 8 del RMUE permite a los titulares que basen las oposiciones en sus derechos
anteriores para evitar el registro de marcas de la Unién Europea en una serie de situaciones que
van desde la identidad doble entre los productos o servicios y entre las marcas (articulo 8,
apartado 1, letra a), del RMUE, en el que se presume el riesgo de confusion y no es necesario
probarlo) hasta la similitud (articulo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, en el que debe
establecerse un riesgo de confusion)

El articulo 8, apartado 3, del RMUE permite al titular de una marca evitar la presentacién no
autorizada de su marca por parte de su agente o representante
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OPOSICION

El articulo 8, apartado 4, del RMUE permite al titular de marcas anteriores no registradas, o de otros
signos utilizados en el trafico economico de alcance no uUnicamente local, evitar el registro de una
solicitud de marca de la Unién Europea posterior si_el titular tiene el derecho a prohibir el uso de la
marca solicitada. Permite a los titulares de los derechos invocar una gran variedad de derechos
contemplados en la legislacion de la UE o de los Estados miembros, sujetos a las condiciones de su
adquisicion y al ambito de proteccion en virtud de las leyes aplicables.

El articulo 8, apartado 5, del RMUE permite a los titulares de marcas registradas anteriores con
renombre evitar el registro de una solicitud de marca de la Unidon Europea similar o idéntica posterior
gue, sin justa causa, perjudicaria a dicha marca anterior. El riesgo de confusidon no constituye una
condicion para aplicar este articulo. Esto es asi porque el articulo 8, apartado 5, del RMUE protege
especificamente (aunque no de forma exclusiva) las funciones y los usos de las marcas que no entran
dentro de la indicacion de la proteccién de origen que ofrece un riesgo de confusién y, como tal, se dirige
mas a proteger el esfuerzo y la inversién financiera implicadas en la creacion y la promocion de
marcas en la medida en que estas alcanzan notoriedad, asi como a facilitar la plena explotacion del
valor de las marcas.

www.ipkey.eu
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OPOSICION

El articulo 8, apartado 6, del RMUE permite a los beneficiarios de la proteccion de las
denominaciones de origen y de las indicaciones geograficas en virtud de la legislacion de la UE o
de los Estados miembros oponerse al registro de una solicitud de MUE posterior, incluso mas alla
del limitado &mbito de proteccion ex officio de dichos derechos por motivos absolutos (articulo 7,
apartado 1, letra j), del RMUE). Para poder considerarse motivo de denegacion «relativo», el
derecho invocado debe otorgar al beneficiario el derecho a interponer un recurso directo contra el

USO no autorizado

La oposicion puede presentarse dentro de los tres meses siguientes a la publicacion de la
solicitud de marca de la UE. La fecha oficial de publicacién es la fecha que aparece en la parte
Al del Boletin de Marcas de la Union Europea. En este plazo debe llegar a la Oficina el escrito
de oposiciéon y el pago de la tasa de oposicion de 320 EUR.
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OPOSICION

En todos los Estados miembros de la Union Europea las marcas estan sujetas a la obligacion
de uso efectivo y real en el mercado dentro del plazo de cinco afios a partir de su registro. En
consecuencia, el Reglamento sobre la marca de la UE (RMUE) otorga al solicitante la posibilidad
de exigir del oponente que presente prueba del uso de las marcas en que basa su oposicion,
siempre que estas marcas tengan una antigiedad superior a cinco anos, contados desde la
fecha de registro. La solicitud de la prueba de uso debe ser «incondicional» y presentarse en un
«documento aparte».

Aquellos productos o servicios para los que no se haya podido aportar la prueba de uso
guedaran excluidos de la oposicién. En otras palabras, el procedimiento de oposicion solo
podra mantenerse en relacion con las marcas y productos o servicios para los que se haya
podido probar un uso efectivo y serio. De no probarse el uso para ninguno de los productos y
servicios para los que esté(n) registrada(s) la(s) marca(s) anteriores, la oposicion sera
desestimada.
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OPOSICION

Las pruebas que deben aportarse deben consistir 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».

Estas pruebas pueden consistir, a titulo de ejemplo, en documentos y objetos acreditativos,
envases, etiquetas, listas de precios, catalogos, facturas, fotografias, anuncios en periodicos y
declaraciones escritas juradas o solemnes. -
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REGISTRO

Las MUE tienen una validez de 10 afios y pueden renovarse indefinidamente
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PROCEDIMIENTO DE ANULACION

El Reglamento de la marca de la Union Europea (RMUE) establece dos tipos de
procedimiento, que se agrupan bajo el térmico genérico de «procedimiento de anulacion».

Los derechos del titular de una marca de la UE pueden ser revocados y una marca de la
UE puede ser declarada nula.

La diferencia es que |la_caducidad es efectiva desde la fecha de solicitud, mientras que una
declaracion de nulidad suprime el registro de la marca (en el Registro) de la UE con efecto
retroactivo.
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PROCEDIMIENTO DE ANULACION

Los derechos del titular de una marca de la UE pueden revocarse en los siguientes casos:

« En ausencia de un uso efectivo. La legislacion establece que una marca de la UE
debe ser objeto de un uso efectivo en la Union Europea en un plazo de cinco afios a
partir de su registro y que el uso de la marca no puede interrumpirse durante mas de
cinco afnos.

« Si, como consecuencia de la actuacion del titular de la marca, esta se ha convertido en
el nombre comun para designar un producto o un servicio para el que esta registrada y
el titular no ha adoptado medidas suficientes para evitarlo.

« Si, como consecuencia del uso de la misma hecho por el titular de la marca, esta se ha
convertido en engafiosa por su naturaleza, calidad y origen geografico de los
productos para los que esta registrada.
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PROCEDIMIENTO DE ANULACION

Existen dos tipos de nulidad: absolutos y relativos. Entre los motivos absolutos de nulidad
se incluyen los motivos para rechazar una marca que se ha examinado de oficio durante el
procedimiento de registro. Los motivos relativos de nulidad se refieren a los derechos
anteriores que han adquirido prevalencia sobre la marca de la UE, conforme al principio de
«anterioridad»

Una marca de la UE podra ser declarada nula invocando motivos absolutos en los

siguientes casos:

« Cuando una marca de la UE fue registrada pese a la existencia de un motivo absoluto de
denegacion (en concreto, Si no tenia caracter distintivo o era descriptiva).

« Cuando el solicitante actu6 de mala fe al presentar la solicitud. Esto concierne
principalmente a casos en los que el solicitante perseguia objetivos ilicitos al presentar la

solicitud de marca.
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PROCEDIMIENTO DE ANULACION

Una marca de la UE podra ser declarada nula invocando motivos relativos en los
siguientes casos:

» Por las mismas razones que aguellas por los que se presento la notificacion de oposicion

« Cuando existe otro derecho anterior en un Estado miembro que permita prohibir el uso de
la marca en cuestion. Esto se refiere, en particular, derecho a un nombre, un derecho
de representar a personas, un derecho de autor y un derecho industrial como un

derecho industrial sobre un dibujo o modelo.
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RECURSOS

Todo aquel que se vea perjudicado por una resolucion podra presentar un recurso
Recurrir una resolucion relacionada con una marca cuesta 720 EUR

Plazos y forma del recurso: Debe diferenciarse entre el escrito de recurso y la
exposicion de motivos.

Escrito de recurse

Notificacion de 2 meses 4 meses
la resolucién
impugnada

Exposicién de motives
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RECURSOS

El escrito de recurso: Una vez notificada la resolucion impugnada, dispondra de dos meses
para presentar el escrito de recurso. Asimismo, dentro del plazo de dos meses mencionado

debera abonarse la tasa de recurso y la Oficina debera ingresarla.

La exposicion de motivos: expondra los motivos del recurso, de hecho y de derecho, que el
recurrente desee presentar en su recurso. Este documento puede presentarse tanto con el
escrito de recurso como por separado, en el plazo de cuatro meses a partir de la notificacion de

la resolucion impugnada.

Tanto el escrito de recurso como la exposicion de motivos deberan presentarse por escrito y en la
lengua del procedimiento o en la lengua en la que se adoptd la resolucion objeto de recurso.
Pueden enviarse por medios electronicos, por correo postal o por servicio de mensajeria.
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RECURSOS

Revision en primera instancia: Una vez recibida la exposicion de motivos, la Secretaria de las
Salas remite el recurso (escrito de recurso y exposicion de motivos) a la primera instancia. En los
asuntos ex parte, es decir, aquellos en los que solo hay una parte implicada, la instancia cuya
resolucion se impugne estimara el recurso si lo tuviera por admisible y fundado. De lo contrario,
se volvera a remitir el asunto a las Salas de Recurso.
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RECURSOS

Examen del Recurso

Asuntos ex parte: Una vez concluida la revision prejudicial en un asunto ex parte, el
expediente se remite inmediatamente al presidente de la Sala competente, que se
encargara de designar a un ponente.

Asuntos inter partes: En los asuntos inter partes, el procedimiento varia ligeramente. De
acuerdo con el Reglamento de procedimiento de las Salas de Recurso, la parte recurrida
podra responder con un escrito de observaciones al escrito de exposicion de motivos. Una
vez presentado el escrito de contestacion, la Sala podra autorizar otros documentos
presentados por las partes (escrito de réplica/duplica).
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RECURSOS

Después de la fase escrita del procedimiento, el expediente se remite al Presidente de la Sala
competente, quien designara a un ponente.

En ambas clases de procedimiento, si el ponente lo estima conveniente, se pondra en contacto con la
parte o las partes para aclarar cualquier pregunta pertinente en relacién con el recurso. De lo contrario,
se elaborara un proyecto de resolucién que sera debatido por la Sala. Las partes seran notificadas una
vez que la Sala de Recurso adopte una resolucion.

Las resoluciones de las Salas pueden ser objeto de recurso ante el Tribunal General, en el plazo de
dos meses a partir de su notificacién. Los motivos de dichos recursos se establecen el articulo 72,
apartado 2, del Reglamento sobre la marca de la Union Europea y en el articulo 61, apartado 2, del
Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios.

Todas las sentencias del Tribunal General podran ser recurridas ante el Tribunal de Justicia de la Unién
Europea.

www.ipkey.eu
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