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LEY 17/2001 DE MARCAS

Articulo 51. Causas de nulidad absoluta. 31/07/2002 hasta 14/01/2023

1. El reqgistro de la marca podra declararse nulo mediante sentencia firme y ser
objeto de cancelacion:

Articulo 51. Causas de nulidad absoluta. Desde 14/01/2023
1. El registro de la marca podra declararse nulo mediante solicitud presentada

ante la Oficina Espanola de Patentes y Marcas o mediante demanda
reconvencional en una acciéon por violacion de marca:

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

b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera
actuado de mala fe.
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LEY 17/2001 DE MARCAS

Articulo 52. Causas de nulidad relativa.

[...]

2. El titular de un derecho anterior de los contemplado en los articulos 6, 7, 8 y
9.1 que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante
un periodo de cinco afios consecutivos con conocimiento de dicho uso,
no podra solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior
basandose 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
podra oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no
pueda invocarse contra la marca posterior.
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REGIMEN TEMPORAL

7

NO preveia la mala fe como una causa autonoma de nulidad de registro

\ J

4 N\
La mala fe solo era causa de imprescriptibilidad de la accion de nulidad del registro
L infractor de una prohibicion relativa )

Régimen transitorio LEY 17/2001

La disposicidn transitoria primera de la Ley 17/2001 - coincidente en lo sustancial con la de la Ley 32/1988
- se refiere expresamente a los procedimientos, pero, puesta en relacion con la segunda del Cddigo Civil y la
maxima " tempus regit factum ", impide negar validez a unos registros que la tenian segun la legislacion vigente

cuando se practicaron.
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INDICIOS DE MALA FE

Conocimiento utilizacion signo idéntico o similar por tercero

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

Intencion de impedir que dicho tercero continue utilizando el signo

Registro efectuado sin intencion de uso

Naturaleza del signo registrado y posibilidad de impedir comercializacion competencia

Aprovechamiento del prestigio o reputacidon ganados por un tercero

Ausencia de logica comercial en la presentacion de la solicitud de registro

Comportamiento marcario solicitante: otros registros especulativos
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STS 682/2013 “CAMEL”

Familia de marcas CAMEL M 1595415
Clase 34 y otras Clase 3
F2 solicitud 24/10/1990




Oficina Espaiiola
de Patentes y Marcas

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

STS 682/2013 “CAMEL”

LA MEJOR LEJIA "EL CAMELLC!

L TaMELI¢
SehSameartt
1 A }.‘/! /4 g n
¢ \\ /752y Jrowo
} fi) Ae - P - S
{ gD §
o I8 ke g T ACREBITAGS
4§ 138 K * A5 w kol
o\ o'Wl | tEitine
e 519 LEJIA o
l.\ =t \ f % MARCA of
o \ | [EL CAMELLO h
\ | | A o
;49? w2 N W JQvioa
= MARCA ®LEI3FRAC) *ELCAMELLO®
stamn Me s 5
MO TIEANA - Disrarnd « Tenderina 59: Telefmo 1685- QVIED ©

M 66030 M 0104861
Clase 34 Clase 3
F2 solicitud 15/12/1926 F2 solicitud 02/08/1935




MINISTERIO

DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO

STS 682/2013 “CAMEL”

El articulo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre - segtn el que el registro de la marca
podra declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelacidn cuando, al presentar la solicitud
de marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe -, constituye una novedad en nuestro sistema de marcas.
En efecto, la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, no regulaba la mala fe del solicitante del registro como causa
de nulidad de la misma, sino sdlo como factor determinante de la imprescriptibilidad de la accion de nulidad
- articulos 3 y 48, apartados 2 -.

Durante la vigencia de la Ley 32/1988 una interpretacion de sus referidos articulos conforme a la Directiva
B9/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, tampoco permitia considerar la mala fe del solicitante
como causa de nulidad del registro, dado que el articulo 3, apartado 2, letra d ), de la misma reconocio a los
Estados miembros la facultad de incorporarla o no a sus ordenamientos y el legislador espaniol de 1988 lo
hizo en sentido negative.

Como se expuso, el Tribunal de apelacidn aplicé el articulo 51, apartado 1, letrab), de la Ley 17/20017 , a registros
solicitados y practicados durante la vigencia de la Ley 32/1988 y esa es la razdn por la que los demandados
plantearon en el primer motivo de su recurso de casacion una cuestion de derecho transitorio, que hay que
resolver en el sentido propuesto por los recurrentes.

La disposicion transitoria primera de la Ley 17/2001 - coincidente en lo sustancial con la de la Ley 32/1988
- se refiere expresamente a los procedimientos, pero, puesta en relacion con la segunda del Codigo Civil y la
maxima " tempus regit factum ", impide negar validez a unos registros que la tenian segun la legislacidn vigente
cuando se practicaron.

Por otro, los términos del articulo 3, apartado 2, de la Directiva 89,/104/CEE no permiten llegar a otra conclusion
por medio de la técnica de la interpretacion conforme.

Oficina Espaiiola
de Patentes y Marcas
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STS 744/2011 “LANCOME”"

LANCOME LANCOME

H 164395 M 767388
Clases 3y 21 Clase 9
F2 solicitud 06/10/1952 F2 solicitud 10/10/1974
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SEXTO. Lamala fe, causadeimprescriptibilidad de la accion de nulidad del registro infractor de una prohibicion
relativa - elevada a causa auténoma de nulidad absoluta por el articulo 51, apartado 1, letra b), del la
Ley 17/2.001 - consiste en el conocimiento por el solicitante del hecho que el legislador ha tomado en
consideracion para tipificar el impedimento registral de que se trate - como precisa la citada sentencia de 25
de enero de 2.007, la mala fe viene a ser el conocimiento de un determinado estado de cosas incompatible,
que vicia por ello un concreto comportamiento -.

|. Es de advertir que el Tribunal de apelacion declaré probado que don Severiano , al solicitar el registro
de la marca nimero 767.388, tenia conocimiento no sé6lo del uso del signo " Lancéme " por la demandante,
sino también de su notoriedad, y que actué con el " danimo de servirse del prestigio de la ya conocida
internacionalmente marca <Lancéme>, sinénimo de calidad ".

Considerd demostrado, el Tribunal de apelacién, al fin, que dicho solicitante buscd con el registro de lamarca
" Lancome " para distinguir lentes, gafas y monturas de gafas - productos de la clase 9 del nomenclator -
aprovecharse de la reputacién de las prioritarias marcas de Lancéme Parfums et Beauté &amp; Cie, aplicadas
a productos distintos.

Il. Con ese antecedente hay que concluir afirmando que, si es cierto que las marcas de la ahora demandante se
habian concedido para designar productos distintos de los que luego fueron identificados con la marca nimero
767.388, también lo es que la prohibicion relativa que regulaba el articulo 13, letra c), de la Ley 32/1.988 ,
operaba, de acuerdo con el especifico régimen de proteccion de las marcas renombradas, al margen del
principio de especialidad, imperante en otros supuestos - que fue a los que se refirio la sentencia de 25 de
enero de 2.007, citada en el escrito de interposicion -.

En esas condiciones no cabe negar la mala fe del solicitante por razén de las diferencias existentes entre los
productos designados con una y otras marcas.

Oficina Espaiiola
de Patentes y Marcas
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STS 4675/2017
“LAS TRES MELLIZAS”

AR ==

Las Tres Melizas - Handel y Gital

-

Contratos de edicion y de cesion de M 2063236 y +
derechos de obra editorial de fechas Clases 28y 9, 16, 25, 41
02/01/1989 - 03/06/1992 F2 solicitud 13/12/1996
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“LAS TRES MELLIZAS”

Esta errénea interpretacion de la Audiencia contribuye directamente a negar la ausencia de mala fe, a los
efectos previstos en el art. 48.2 LM1988, y aplicar de forma indebida este precepto. Como ya hemos apuntado,
el quebrantamiento de un pacto contractual en el que de forma inequivoca la autora se reservaba los derechos
de propiedad industrial que pudieran obtenerse sobre sus obras, mediante el registro sucesivo de marcas
mixtas que incorporaban titulos o graficos afectados a derechos de propiedad intelectual de la autora, justo
en los meses y afos sucesivos a la firma del contrato de agencia, aprovechando la relacion de confianza que
mediaba entre las partes y la relacién de agencia convenida, constituye una actuacion que no puede haber
sido realizada sino de forma dolosa, para apropiarse de marcas que para su validez requerian de la inequivoca
autorizacion de la titular de aquellos derechos. Y asi interpretamos aquel art. 48.2 LM1988 en el sentido de
que existe mala fe, a los efectos de entender imprescriptible la accion de nulidad basada en una inscripcion
afectada por una prohibicidn relativa de los arts. 12, 13 y 14 LM1988, cuando la inscripcion constituya un
incumplimiento doloso del contrato que mediaba entre las partes.

de Patentes y Marcas
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“ESTADIO DE LA CERAMICA”

ESTADIO DE LA CERAMICA

CERAMIC STADIUM
Nuevo nombre del estadio del equipo de M 3570680 y 3575632
futbol Villareal C.F. anunciada desde Clase 41

05/07/2015 F2 presentacion 13/07/2015 y 25/08/2015




SAPV 1012/2019
“ESTADIO DE LA CERAMICA” ...

Fuerte campaiia publicitaria, sondeos y encuestas = 12 semana julio 2015

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

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

| Titular registral de otras 6 marcas en la clase 5 = actividad profesional nutricién

Titular registral de otra marcas en la clase 3 - idéntica a marca US ajena
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JMA 205/2012 “CONVERSE”

M 1253007 M 2873584
Clase 25 Clase 25

F2 presentacién 17/05/1988 F2 presentacion 28/04/2009
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JMA 205/2012 “CONVERSE”

9. A ello afiadir que la Sra Apolonia en fecha cercana (25/06/2009) solicitd también una marca ( reodcok)
para la clase 25 "casualmente” semejante a otra marca como Reebok, denegada por oposicion de esta dltima
(doc num 19), como ya habia ocurrido con otros signos conocidos respecto denegados o renunciados ante la
oposicion o en tramite de oposicion (vgra puma, DG, simbolo de Nike..., doc num 20 y 21)

10. A la vista de tales consideraciones la conclusion es que el registro marcario se realizo de mala fe, pues
conociendo la existencia de la marca de la actora, se busca el registro de un logo con una estructura y
composicion grafica idéntica para aproximarse parasitariamente a éste, en un comportamiento contrario a las
pautas exigibles en el mercado

11. Mo solo hay previo conocimiento del signo prioritario y preferente al suyo , que para alguna linea
jurirprudencial basta para colmar el requisito que nos ocupa, sino que ello responde a una pauta de
comportamiento (por la pluralidad de solicitudes de marcas sospechosamente "inspiradas” en otras notoria)
reprobable por tratarse de solicitudes buscadas ex professo para asimilarse a unas marcas notorias con el
proposito fraudulento de servirse de suimpacto como mecanismo de captacion de clientes de forma desleal,
con quiebra de la funcién esencial de la marca como identificadora del origen empresarial de los productos
en el mercado, con merma de la transparencia que éste exige

12. Esa actuacion contraria a la buena fe se refuerza cuando el signo solicitado no consta que obedezca a una
intencion de uso efectivo respecto de buena parte de los productos registrados, limitandose precisamente al
tipo de zapatillas de corte alto idéntico al mas conocido de la actora .Comportamiento postrero que revela la
intencion maliciosa. En este sentido de valorar la actuacidn infractora del derecho de exclusiva como elemento
gue tifie la solicitud de registro de un componente de mala fe se pronuncia la reciente STS de 22/06/2011
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STS 6590/2010 “VINA ROCK”

Abonos a la vgnta:

2 5 HOY | vinarockzom

30 Abril - 2 Mayo 2020 | Villarrobledo, Albacete” 1986-2020

Fyahbwoy

Emeterians & Forward Ever Band
Kase.0 - Sho-Hai - Sons of Aguirre & Scila - Hard GZ
Delaossa - Zetazen - Ocer y Rade
ijY muchos mas!

VINA ROCK

Festival de musica celebrado anualmente en M 2149469
la localidad albacetena de Villarrobledo Clase 41
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STS 6590/2010 “VINA ROCK”

Segun se expuso, como argumento para que la causa de nulidad absoluta no se aplique a su caso, la recurrente
afirma que no se habia probado en el proceso que el Ayuntamiento de Villarrobledo fuera el titular del signo
y, menos, que ella lo conociera.

Para considerar bien aplicada la causa de nulidad no es necesario determinar si " Vifia Rock " era, antes de su
registro, una marca notoriamente conocida en Espafa en el sentido del articulo 6 bis del Convenio de la Unién
de Paris - alos fines del articulo 34, apartado 5, de la Ley 17/2.001 -. Basta con que conste que el Ayuntamiento
de Villarrobledo la utilizaba legitimamente, como su creador, para designar servicios del tipo de aquellos para
los que obtuvo el registro la recurrente, asi como que ésta no tenia ningun derecho a ella.

Centrada la cuestion - que se reproduce en los siguientes motivos - hay que anadir que en éste incurre Matarile,
SL en una verdadera peticion de principio, por cuanto deriva consecuencias juridicas de una premisa factica -
el Ayuntamiento de Villarrobledo no tenia antes del registro derecho alguno al signo registrado y ella, en todo
caso, lo desconocia- que es contraria a la declarada probada en la sentencia de apelacion, segun la que, como
se expuso al principio, " ha quedado demostrado que la parte demandante conocia que el creador del festival
y de su denominacion fue el Ayuntamiento”.
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STS 415/2017 “HISPANO SUIZA”

-—

Wocﬁlm

Hispano Suiza Fabrica de Automadviles, S.A. M 2901221
sociedad que entre 1904 y 1936 se dedico a Clase 12
la fabricacion y venta de automoviles F2 presentacion 06/11/2009

HISPANO SUIZA
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STS 415/2017 “HISPANO SUIZA”

El motivo presupone algo que no concurre en el presente caso, y es que la demandada con el registro pretenda
aprovecharse del prestigio ganado por la demandante y asociado a ese signo o a otro al que se acerca. La
actividad empresarial de fabricacion y venta de automadviles marcados con este signo, al cual se le asocia
un prestigio historico, ceso hace mas de B0 afos, la demandada ha perdido los derechos marcarios sobre
este signo que habia tenido en Espana, como consecuencia de la falta de uso, y no consta que por aquella

actividad empresarial tenga una posicion ganada en el mercado de la que quiera beneficiarse la demandada
con su registro de marca.

El que el signo registrado consista en una denominacién, «Hispano Suiza», que por haber constituido la
marca de unos vehiculos antiguos tenga asociada en la memoria de algunos el prestigio historico de aquellos
vehiculos, no supone mala fe por parte del solicitante de la marca, pues con ello no se ha perjudicado el ejercicio
de ningun legitimo derecho de la demandante, por las circunstancias antes expuestas. Sin perjuicio de que
con el registro se beneficie de aquel recuerdo.

De acuerdo con esta doctrina, es muy dificil que en el presente caso pueda apreciarse mala fe en la demandada
al registrar la marca espafola 2.901.221 «Hispano Suiza», pues aunque el signo sea conocido y se asocie en
Espafia a una marca historica de coches, la demandante no tiene en Espafia ningun derecho de marca anterior
vigente, ya que los que tenia fueron caducados por falta de uso, Tan sdlo tiene una marca intemacional, sin
proteccion en Espafa, que tampoco consta que haya sido usada o sea conocida en Espafa por un uso actual
o reciente de la demandante.
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SAPAS 262/2016 “MARTINEZ”

RADADO
ANJA

MARINI(

M 3033544 M 2964885
Clases 30Y 39 Clase 30
F2 presentacion 03/06/2002 F2 presentacion 20/01/2011




MINISTERIO Oficina Espaiiola
2 DEINDUSTRIA, COMERCIO ntes y Marcas
Y TURISMO de Patentes y Marca

SAPAS 262/2016 “MARTINEZ”

Conocimiento de la utilizacion del signo confundible por tercero

Intencion de impedir que dicho tercero continue utilizando el signo

(La inscripcion en absoluto trataba de impedir que MARTINEZ continuara con el uso )
de las dos marcas cuya vulneracion considera la demanda, comenzando por el hecho
de que no se trataba de un signo idéntico sino que presentaba semejanzas en el

diserio, en el dibujo, en los colores, etcétera, y que, en consecuencia, podria presentar
\Jiesgo de confusion -/
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