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LEY 17/2001 DE MARCAS  
Artículo 51. Causas de nulidad absoluta. 31/07/2002 hasta 14/01/2023 

1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser 

objeto de cancelación: 

a) Cuando contravenga lo dispuesto en el artículo 5 de la presente Ley. 

 

b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera 

actuado de mala fe. 

Artículo 51. Causas de nulidad absoluta. Desde 14/01/2023 

1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada 

ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda 

reconvencional en una acción por violación de marca: 



LEY 17/2001 DE MARCAS  
Artículo 52. Causas de nulidad relativa. 

[…] 

2. El titular de un derecho anterior de los contemplado en los artículos 6, 7, 8 y 

9.1 que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante 

un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, 

no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior 

basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para 

los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, SALVO QUE LA 

SOLICITUD DE ESTA SE HUBIERA EFECTUADO DE MALA FE. En el 

supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca posterior no 

podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no 

pueda invocarse contra la marca posterior. 



COMPETENCIA 

• OEPM DIRECTA 

 

• Jurisdicción civil: demanda 
reconvencional en el seno 
de una acción por 
infracción de marca 
 

INDIRECTA 

14 de enero de 2023 



RÉGIMEN TEMPORAL 
LEY 32/1988 en vigor hasta 31/07/2002 

NO preveía la mala fe como una causa autónoma de nulidad de registro 

La mala fe solo era causa de imprescriptibilidad de la acción de nulidad del registro 
infractor de una prohibición relativa 

Régimen transitorio LEY 17/2001 



INDICIOS DE MALA FE 

Grado de renombre del signo en el momento de presentar la solicitud 

Intención de impedir que dicho tercero continúe utilizando el signo 

Registro efectuado sin intención de uso 

Naturaleza del signo registrado y posibilidad de impedir comercialización competencia  

Conocimiento utilización signo idéntico o similar por tercero 

Aprovechamiento del prestigio o reputación ganados por un tercero 

Ausencia de lógica comercial en la presentación de la solicitud de registro 

Comportamiento marcario solicitante: otros registros especulativos 



 
 

STS 682/2013 “CAMEL” 

Familia de marcas CAMEL 
Clase 34 y otras 

M 1595415 
Clase 3 

Fª solicitud 24/10/1990  



STS 682/2013 “CAMEL” 

M 66030 
Clase 34 

Fª solicitud 15/12/1926  

M 0104861  
Clase 3 

Fª solicitud 02/08/1935  



STS 682/2013 “CAMEL” 



 
 
 
 

LANCOME 
 

 
 
 
 

LANCOME 

STS 744/2011 “LANCOME” 

H 164395 
Clases 3 y 21 

Fª solicitud 06/10/1952 

M 767388 
Clase 9 

Fª solicitud 10/10/1974    



STS 744/2011 “LANCOME” 



 
 

STS 4675/2017  
“LAS TRES MELLIZAS” 

Contratos de edición y de cesión de 
derechos de obra editorial de fechas  

02/01/1989 - 03/06/1992 

M 2063236 y +  
Clases 28 y 9, 16, 25, 41 
Fª solicitud 13/12/1996   



STS 4675/2017  
“LAS TRES MELLIZAS” 



 
 

 
 
 

ESTADIO DE LA CERAMICA 
 

CERAMIC STADIUM 
 
 

SAPV 1012/2019  
“ESTADIO DE LA CERÁMICA” 

Nuevo nombre del estadio del equipo de 
fútbol Villareal C.F. anunciada desde 

05/07/2015  

M 3570680 y  3575632 
Clase 41 

Fª presentación 13/07/2015 y 25/08/2015 



SAPV 1012/2019  
“ESTADIO DE LA CERÁMICA” 

Titular registral de otras 6 marcas en la clase 5  actividad profesional nutrición  

Titular registral de otra marcas en la clase 3  idéntica a marca US ajena 

Fuerte campaña publicitaria, sondeos y encuestas  1ª semana julio 2015 

Solicitante reside y trabaja en la localidad de Villareal  13 de JUNIO 2015 

Falta de acreditación del origen de la marca, ocurrencia propia o uso de la marca 



 
 

 
 
 

 
 

M 1253007 
Clase 25 

Fª presentación 17/05/1988  

M 2873584 
Clase 25 

Fª presentación 28/04/2009 

JMA 205/2012 “CONVERSE” 



JMA 205/2012 “CONVERSE” 



JMA 205/2012 “CONVERSE” 



 
 

 
 
 
 

VIÑA ROCK 

STS 6590/2010 “VIÑA ROCK” 

Festival de música celebrado anualmente en 
la localidad albaceteña de Villarrobledo  

M 2149469  
Clase 41 



STS 6590/2010 “VIÑA ROCK” 



 
 

 
 
 

 
HISPANO SUIZA 

 

STS 415/2017 “HISPANO SUIZA” 

Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A. 
sociedad que entre 1904 y 1936 se dedicó a 
la fabricación y venta de automóviles 

M 2901221 
Clase 12 

Fª presentación 06/11/2009 



STS 415/2017 “HISPANO SUIZA” 



 
 

 
 
 
 

SAPAS 262/2016 “MARTÍNEZ” 

M 3033544  
Clases 30 Y 39 

Fª presentación 03/06/2002  

M 2964885  
Clase 30 

Fª presentación 20/01/2011 



SAPAS 262/2016 “MARTÍNEZ” 

Factores indicativos de mala fe 

Conocimiento de la utilización del signo confundible por tercero 

Intención de impedir que dicho tercero continúe utilizando el signo 

La inscripción en absoluto trataba de impedir que MARTÍNEZ continuara con el uso 

de las dos marcas cuya vulneración considera la demanda, comenzando por el hecho 

de que no se trataba de un signo idéntico sino que presentaba semejanzas en el 

diseño, en el dibujo, en los colores, etcétera, y que, en consecuencia, podría presentar 

riesgo de confusión 



Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) 

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 


