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1 Introduccion

La relacion entre el sistema de la marca de la Unién Europea y la legislacion nacional
se caracteriza por el principio de coexistencia. Esto significa que tanto el sistema de
la marca de la Unién Europea como las legislaciones nacionales existen y funcionan
simultaneamente. El mismo titular puede proteger un mismo signo tanto como marca
de la Union Europea (MUE) o como marca nacional en uno (o todos) los Estados
miembros. El principio de coexistencia también implica que el sistema de la marca de
la Unién Europea reconoce activamente la importancia de los derechos nacionales y
su alcance de proteccion. Cuando se plantean conflictos entre las marcas de la Union
Europea y las marcas nacionales u otros derechos nacionales, no existe una jerarquia
que determine que un sistema prevalezca sobre el otro, sino que, en su lugar, se
aplica el principio de prioridad. Si se cumplen los correspondientes requisitos, las
marcas nacionales y otros derechos nacionales anteriores pueden evitar el registro de
una marca de la Unién Europea posterior o declarar la nulidad de la misma.

Aunque la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2015, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas y las directivas que la precedieron han armonizado
las legislaciones relativas a las marcas registradas, dicha armonizacion no se ha
realizado a escala de la Unién respecto de las marcas no registradas, ni para la
mayoria de otros derechos anteriores de caracter similar. Estos derechos no
armonizados estan regulados completamente por los-derechos nacionales. Ademas,
existen derechos distintos de las marcas cuya adquisiciéon o alcance de proteccion se
rige por el derecho de la Unién.

Elarticulo 8, apartado 4, del RMUE constituye el motivo para procedimientos de
oposicién contra una solicitud de MUE basados en una marca no registrada u otros
signos anteriores utilizados en el trafico econémico, y protegidos por el derecho de la
Union o por la legislacion de los Estados miembros, sujetos a las condiciones de dicha
disposicion.

2 Estructura del articulo 8, apartado 4, del RMUE

Elarticulo 8, apartado 4, del RMUE indica:

Mediando oposicién del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado
en el trafico econémico de alcance no unicamente local, se denegara el registro de
la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislacién de la Unién o
al derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

1. se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha
de presentacion de la solicitud de la marca de la Unién Europea, o, en su caso, con
anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca
de la Unién Europea;

Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte C Oposicidn Pagina 1235

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2436
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e788-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e788-1-1

Seccidn 4 Marcas no registradas y otros signos utilizados en el trafico econémico en virtud del articulo 8,
apartado 4, del RMUE

2. dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilizacién de una
marca posterior.

Elarticulo 8, apartado 4, del RMUE implica que, ademas de las marcas anteriores que
se contemplan en el apartado 2 de dicho articulo, las marcas no registradas y otros
signos protegidos a escala de la Union Europa o de un Estado miembro utilizados en
el trafico econdmico de alcance no uUnicamente local podran invocarse en una
oposicion, siempre que dichos derechos confieran a sus titulares el derecho a prohibir
la utilizacién de una marca posterior.

Elarticulo 8, apartado 4, del RMUE no enumera ni expresa exhaustivamente los
derechos especificos que pueden ser invocados con arreglo a esta disposicion, sino
que destaca un espectro amplio de derechos en que puede basarse una oposicion
contra una solicitud de marca de la Unién Europea. Por lo tanto, puede considerarse
que el articulo 8, apartado 4, del RMUE es una «clausula residual» general para las
oposiciones basadas en marcas no registradas o en otros signos utilizados en el
trafico econémico.

No obstante, el amplio ambito de aplicacién de los derechos anteriores que pueden
tomarse como base en los procedimientos de oposicion con arreglo al articulo 8
apartado 4, del RMUE estd sometido a una serie de requisitos restrictivos: estos
derechos deben conferir un derecho de ejercicio al titular, deben tener un alcance no
unicamente local, deben quedar protegidos por el derecho aplicable que regule la
utilizacion de una marca posterior y los derechos debieron haberse adquirido con
anterioridad a la presentacion de la solicitud de MUE con arreglo al derecho que regule
dicho signo.

El requisito de «alcance no unicamente local». pretende restringir el niumero de
posibles derechos opuestos no registrados, evitando, por lo tanto, el riesgo de colapso
o de paralisis del sistema de marcas de la Unién Europea por sobrecarga con
derechos opuestos que puedan ser relativamente insignificantes.

El requisito de «proteccion nacional» se considera necesario puesto que no es facil
identificar los derechos nacionales no registrados y su proteccion no esta armonizada
a escala de la UE. Por consiguiente, solo el derecho nacional que regula los signos
anteriores podra definir el alcance de su proteccion.

Mientras que los requisitos de «uso en el trafico econdmico» y «utilizacidon cuyo
alcance no es Unicamente local» deben interpretarse en el contexto del derecho de la
Union (criterio europeo), la legislacion nacional es aplicable para determinar si un
derecho particular esta reconocido y protegido en la legislacién nacional, si su titular
tiene derecho a prohibir el uso de una marca posterior y qué condiciones deben
cumplirse con arreglo al derecho nacional para ejercer un derecho de forma
satisfactoria.

Como consecuencia de esta dualidad, la Oficina debera aplicar tanto las disposiciones
pertinentes del RMUE como el derecho nacional que regule el derecho opuesto
anterior. A la vista del examen doble que debe realizarse con arreglo al articulo 8
apartado 4, del RMUE, esta disposicion, como vinculo entre el derecho de la Union y
el nacional, muestra una naturaleza algo «hibrida.
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3 Requisitos del articulo 8, apartado 4, del RMUE

Los requisitos para invocar adecuadamente el articulo 8, apartado 4, del RMUE son:

1. el oponente debera ser el titular de una marca no registrada o de otro signo
utilizado en el trafico econdmico o una persona autorizada por la legislacion
aplicable a ejercer tal derecho (véanse los puntos 3.1 y 3.2 infra);

2. la utilizacion en el trafico econémico cuyo alcance no sea Unicamente local (véase
el punto 3.3 infra);

3. la adquisicion con anterioridad a la presentacién de la solicitud de marca de la
Union Europea con arreglo al derecho aplicable que regule dicho signo (véase el
punto 3.4 infra);

4. el derecho a prohibir la utilizacién de una marca posterior con arreglo al derecho
aplicable que regule dicho signo (véase el punto 3.5 infra).

3.1 Legitimacion: derecho directo que se confiere al oponente

Los sistemas legales de los Estados miembros de la UE establecen diversas formas
de evitar el uso de marcas posteriores basandose en signos anteriores utilizados en el
trafico econémico. Sin embargo, para poder quedar incluido dentro de lo establecido
en el articulo 8, apartado 4, del RMUE, el derecho anterior debe estar conferido a un
titular en particular o a una clase determinada de usuario que tenga un interés de
cuasi titularidad sobre el mismo, en el sentido de que pueda excluir o evitar que otras
personas utilicen el signo de forma ilicita. Esto se debe a que el articulo 8, apartado 4,
del RMUE es un motivo «relativo» de oposicion y el articulo 46, apartado 1, letra c), del
RMUE establece que solo podran presentar oposicion los titulares de las marcas o
signos anteriores contemplados en el articulo 8, apartado 4, del RMUE y las personas
autorizadas en virtud del correspondiente derecho nacional para ejercer dichos
derechos. Dicho de otro modo, unicamente las personas que tienen un interés directo
reconocido por la ley en iniciar un procedimiento tendran derecho a presentar una
oposicion, con arreglo al articulo 8, apartado 4, del RMUE.

Por ejemplo, en algunos Estados miembros, puede prohibirse el uso de un signo si
deriva de practicas comerciales desleales y engafosas. En dichos casos, si el derecho
anterior carece de «calidad de propiedad», no entrara dentro del articulo 8, apartado 4,
del RMUE. No importa si estos signos estan protegidos contra un uso desleal o
engafoso con arreglo a la legislacion de marcas, la legislacion relativa a la
competencia desleal o cualquier otro conjunto de disposiciones. Un ejemplo de esto es
el Reglamento aleman del uso de la indicacion geografica «Solingen» para productos
especificos (tijeras de cuchilleria, cuchillos, etc.). Esta normativa no seria una base
adecuada para una oposicion contemplada en el articulo 8, apartado 4, del RMUE,
porque el signo en cuestion no tiene condicion de propiedad y, como tal, posee un
caracter mas publico.
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Derecho anterior Asunto
23/10/2008

A.O. CUBA R 51/2007-4,
CUBAO / CUBA

Cuando el derecho nacional no confiere a una entidad juridica (ya sea publica o privada) un derecho
subjetivo que permita prohibir el uso de una marca posterior, no se cumple el «requisito de propiedad».
La Sala de Recurso consideré que la normativa espafola que hizo efectivo entre Espana y Cuba el
acuerdo bilateral de proteccion de la denominaciéon de origen «Cuba» no era suficiente para conceder

dicho derecho subjetivo (apartados 23 a 27).

A la hora de valorar la cualidad de propiedad de un signo utilizado en el trafico
economico, la Oficina debe analizar precisamente si el oponente ha adquirido
derechos sobre el signo «con arreglo a la legislacién nacional» (18/01/2012, T-304/09,
BASmALI, EU:T:2012:13).

3.2 Tipos de derechos contemplados en el articulo 8,
apartado 4, del RMUE

3.2.1 Introduccion

Al evaluar qué tipo de derechos de propiedad intelectual pueden ser o no invocados
con arreglo al articulo 8, apartado 4, del RMUE, resulta aplicable el criterio europeo.
Esta distincién resulta del régimen del RMUE vy, en particular, de la distincion que se
hace de los tipos de signos anteriores en los que puede basarse la oposicidon con
arreglo al articulo 8, apartado 4, del RMUE vy los tipos de otros derechos en que puede
basarse la nulidad con arreglo al articulo 60, apartado 2, del RMUE. Mientras que el
articulo 8, apartado 4, del RMUE hace referencia a los signos («marcas no
registradas u [...] otro signo»), el articulo 60, apartado 2, del RMUE hace referencia a
un conjunto de derechos mas amplio: (a) un derecho al nombre; (b) un derecho a la
imagen; (c) un derecho de autor; y (d) un derecho de propiedad intelectual.

Por lo tanto, aunque los signos contemplados en el articulo 8, apartado 4, del RMUE
quedan comprendidos dentro de la categoria amplia de «derechos de propiedad
industrial», no todos los derechos de propiedad industrial son «signos» a efectos de
dicho articulo. Dado que esta distincién se incluye en el RMUE, la clasificacién de un
derecho con arreglo al correspondiente derecho nacional no resulta decisiva, y es
irrelevante si la legislacién nacional que rige dicho signo o derechos de propiedad
industrial trata a ambos tipos de derechos como uno y en la misma legislacion.

Los tipos de derechos contemplados en el articulo 8, apartado 4, del RMUE son:

® «marcas no registradasy»; y
® «otros signos utilizados en el trafico econdmico», tales como:
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o nombres comerciales;

o denominaciones o razones sociales;

o titulos de publicaciones u obras analogas;

o nombres de dominio.

La categoria de «otros signos utilizados en el trafico econédmico», con arreglo al
articulo 8, apartado 4, del RMUE, comprende sobre todo signos no registrados. Sin
embargo, el hecho de que un signo esté también registrado de conformidad con los
requisitos del correspondiente derecho nacional no impide que pueda ser invocado

con arreglo al articulo 8, apartado 4, del RMUE.

3.2.2 Marcas no registradas

Las marcas no registradas basadas en el uso existen en una serie de Estados
miembros®®y son signos que indican el origen comercial de un producto o servicio. Por
lo tanto, hay signos que funcionan como una marca. Las normas y los requisitos por
los que se rige la adquisicion de derechos, con arreglo al correspondiente derecho
nacional, varian desde el mero uso hasta el uso que da lugar al renombre. El alcance
de su proteccion no es uniforme, aunque, por lo general, es bastante parecido al
alcance de proteccion de las marcas registradas en virtud de las disposiciones del
RMUE.

Elarticulo 8, apartado 4, del RMUE refleja la existencia de dichos derechos en los
Estados miembros y concede a los titulares de marcas no registradas la posibilidad de
evitar el registro de una solicitud de marca de la Unién Europea en los casos en que
logren evitar el uso de dicha solicitud con arreglo a la correspondiente legislacion
nacional, si se demuestra que se cumplen las condiciones establecidas en el derecho
nacional para prohibir el uso de la marca de la Unién Europea posterior, asi como el
resto de requisitos del articulo 8, apartado 4, del RMUE . Dado que las marcas no
registradas no estan protegidas a escala de la Union Europea, una «marca europea no
registrada» no constituye un fundamento admisible para la oposicién.

Ejemplo: 17/03/2011, R 1529/2010-1, GLADIATOR / GLADIATOR, en la que se invocé
una marca no registrada en la Republica Checa, y resolucion de 05/11/2007,
R 1446/2006-4, RM2000T / RM2000T, en la que se invocd una marca no registrada en
Bélgica que se desestimo en la oposicion por falta de fundamento, ya que en Bélgica
las marcas no registradas no estan protegidas.

3.2.3 Otros signos utilizados en el trafico econdmico

La categoria «otros signos utilizados en el trafico econdmico» es una categoria amplia
que no esta contemplada en el articulo 8, apartado 4, del RMUE. Para que dichos
signos queden comprendidos dentro del ambito del articulo 8, apartado 4, del RMUE
deberan tener la funcién de identificar el origen comercial, es decir, deben permitir
identificar la actividad econdémica ejercida por su propietario (29/03/2011, C-96/09 P,

59 Benelux, Croacia, Eslovenia, Espafa, Estonia, Francia, Hungria, Lituania, Polonia y Rumania no ofrecen
protecciéon a las marcas no registradas (aunque, en algunas jurisdicciones, estas marcas se consideran
notoriamente conocidas con arreglo al articulo 6 bis del Convenio de Paris).
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Bud, EU:C:2011:189, § 149). Elarticulo 8, apartado 4, del RMUE no comprende otros
tipos de derechos de propiedad intelectual que no sean «signos comerciales», tales
como patentes, derechos de autor o derechos sobre un dibujo o modelo, que no tienen
una funcién primordial de identificacion, aunque protegen las realizaciones técnicas,
las creaciones artisticas o la «apariencia» de algo.

A continuacion, se indican algunos ejemplos de asuntos que tratan sobre si un
derecho es un «signo», a efectos del articulo 8, apartado 4, del RMUE.

Derecho anterior Asunto
JOSE PADILLA 22/06/2010
(derechos de autor) T-255/08, EU:T:2010:249

El Tribunal consideré que el derecho de autor no puede constituir un «signo utilizado en el trafico

econoémico», en el sentido del articulo 8, apartado 4, del RMUE. En efecto, del sistema del articulo 52

del Reglamento n.° 40/94 [actualmente articulo 60 del RMUE] se desprende que un derecho de autor no

es un signo de esta indole. El articulo 52, apartado 1, letra c), del Reglamento n.® 40/94 [actualmente

articulo 60, apartado 1, letra c), del RMUE] establece que una marca de la Union Europea se declarara

nula cuando exista un derecho anterior contemplado en el articulo 8, apartado 4, del RMUE y se

cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado. El articulo 52, apartado 2, letra c), del

Reglamento n.° 40/94 [actualmente articulo 60, apartado 2, letra c), del RMUE] dispone que una marca

de la Unién Europea también se declarara nula si su uso puede prohibirse en virtud de «otro» derecho
anterior y, en particular, de un derecho de autor. De ello se sigue que el derecho de autor no forma

parte de los derechos anteriores a que se refiere el articulo 8, apartado 4, del RMUE.

Derecho anterior Asunto

Dr. No
30/06/2009, T-435/05, EU:T:2009:226
(derechos de autor)

[...]a proteccién prevista por el derecho de autor no puede invocarse en el marco de un
procedimiento de oposicién, sino Unicamente en el marco de un procedimiento de anulacién de la

marca de la Unién Europea de que se trate (apartado 41).

Derechos anteriores Asunto
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07/09/2010, B 1 530 875

(dibujos y modelos comunitarios)

Los dibujos y modelos son un tipo de propiedad intelectual que abordan los aspectos estéticos u
ornamentales de la apariencia de un articulo. Los dibujos y modelos se consideran el resultado de una
obra creativa que necesita proteccion contra su reproduccion o imitacion no autorizada por parte de
terceros para asegurar un rendimiento justo de la inversiéon. Estan protegidos como propiedad
intelectual aunque no son identificadores comerciales ni signos comerciales. Por lo tanto, los
dibujos y modelos no estan definidos como signos utilizados en el trafico econémico a efectos
del articulo 8, apartado 4, del RMUE.

3.2.31 Nombres comerciales

Los nombres comerciales son los nombres que utilizan las empresas para
identificarse, a diferencia de las ‘marcas, que designan los productos o servicios
producidos o comercializados por una empresa en particular.

Un nombre comercial no necesariamente tiene que ser idéntico a la razén social 0 a la
denominacién social inscrita en un registro mercantil o registro similar, dado que los
nombres comerciales comprenden otros nombres no registrados, tales como los
signos que identifican y distinguen a un establecimiento concreto. Ademas, los
nombres comerciales estan protegidos, como derechos exclusivos, en todos los
Estados miembros.

A tenor de lo dispuesto en el articulo 8 del Convenio de Paris, los nombres
comerciales estan protegidos sin ninguna obligacion de registro. En caso de que el
derecho nacional exija el registro de los nombres comerciales nacionales, la
disposicién correspondiente queda sin aplicacion en virtud del articulo 8 del Convenio
de Paris en lo relativo a los nombres comerciales cuyos titulares sean nacionales de
otra parte contratante del Convenio de Paris. Lo anterior se aplica, asimismo, a los
nacionales de un Estado parte en el Acuerdo sobre la OMC.

En cuanto a la aplicacion del articulo 8, apartado 4, del RMUE a los nombres
comerciales, si el nombre comercial se invoca sobre la base del derecho de un Estado
miembro en el cual el registro es un requisito para el ejercicio de los derechos sobre
un nombre comercial, la Oficina aplicara este requisito cuando el Estado miembro y la
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nacionalidad del oponente coincidan, y no lo aplicara en los demas casos, ya que ello
seria contrario al articulo 8 del Convenio de Paris.

Ejemplo: resolucion de 16/08/2011, R 1714/2010-4, en la que se invocé el nombre
comercial espafiol «JAMON DE HUELVA».

3.2.3.2 Denominacion social o razén social

Una denominacién social o una razoén social es el nombre oficial de una empresa, en
la mayoria de los casos inscrita en el registro mercantil nacional correspondiente.

Elarticulo 8, apartado 4, del RMUE exige la prueba del uso real, incluso en el supuesto
de que el derecho nacional confiera al titular de dicho nombre comercial el derecho a
prohibir el uso de una marca posterior sobre la Unica base del registro. Sin embargo,
si, con arreglo a la legislacion nacional, el registro es un requisito previo para la
proteccion, también debe demostrarse. De lo contrario, la parte oponente no podria
invocar ningun derecho nacional.

14/09/2011, T-485/07, O-live, EU:T:2011:467 en la que se invoco el nombre comercial
espanol «OLIVE LINE» y 08/09/2011, R 21/2011-1, en la que se invocé la
denominacién social «MARIONNAUD PARFUMERIES».

3.2.3.3 Nombres de dominio

Un nombre de dominio es una combinacion de caracteres tipograficos que
corresponden a una o varias direcciones IP numéricas utilizadas para identificar una
pagina web particular o un conjunto de paginas web en Internet. Como tal, un nombre
de dominio funciona como «direccién» para hacer referencia a una ubicacion
especifica en Internet (euipo.europa.eu) o' una direccion de correo electronico
(@euipo.europa.eu).

Los nombres de dominio se registran en organizaciones y entidades comerciales
denominadas «registradores de nombres de dominio». Aunque un nombre de dominio
es Unico y puede ser un activo comercial valioso, el registro de un nombre de dominio
per se no constituye un derecho de propiedad intelectual. Estos registros no crean una
situacién de derecho de exclusividad. En su lugar, en este contexto, «registro» se
refiere a un acuerdo contractual entre el titular del nombre de dominio y el registrador
del nombre de dominio.

Sin embargo, el uso de un nombre de dominio puede dar lugar a derechos en que
puede basarse la oposicion con arreglo al articulo 8, apartado 4, del RMUE. Esto
puede ocurrir si, mediante su uso, el nombre de dominio adquiere proteccién como
marca no registrada o signo que identifica el origen comercial en virtud del derecho
nacional aplicable.

Ejemplos: 07/12/2001, R 275/2011-1, en la que se invocaron derechos basados en el
uso del nombre de dominio aleman «lucky-pet.de»; B 1 719 379, en la cual se
invocaron derechos basados en el uso de un nombre de dominio francés
«Helloresto.fr»; 14/05/2013, T-321/11 y T-322/11, en los que se invocaron derechos
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basados en el uso del nombre de dominio italiano «partidodellaliberta.it» y en los que
el Tribunal consideré que las referencias a este sitio en la prensa italiana no
justificaban, por si mismas, su uso en el contexto de una actividad comercial.

3.2.34 Titulos

Los titulos de revistas y otras publicaciones, o los titulos de categorias de obras
similares tales como peliculas, series de television, etc., quedan comprendidos en el
articulo 8, apartado 4, del RMUE unicamente si en virtud de la legislacion nacional
aplicable estan protegidos como signo comercial que identifique el origen comercial.

El hecho de que el derecho de autor de un titulo de una obra pueda invocarse con
respecto al derecho nacional correspondiente contra una marca posterior es
irrelevante a efectos del articulo 8, apartado 4, del RMUE. Tal como ha quedado
establecido anteriormente, mientras que un derecho sobre un derecho de autor podra
utilizarse para invalidar una marca de la Unién Europea de conformidad con el
articulo 60, apartado 2, del RMUE, unicamente quedara comprendido en el ambito de
aplicacion del articulo 8, apartado 4, del RMUEcuando el titulo posea una funcion
«identificadora» como signo comercial que identifique el origen comercial. Por lo tanto,
para que dichos signos puedan ser invocados en virtud del articulo 8, apartado 4, del
RMUE en el marco de un procedimiento de oposicion, el derecho nacional debe prever
una proteccion independiente de la reconocida por el derecho de autor (30/06/2009,
T-435/05, Dr. N.°, EU:T:2009:226, § 41-43.)

Tal como ocurre con todos los derechos contemplados en el articulo 8, apartado 4, del
RMUE, el titulo debe haber sido utilizado en el trafico econémico. Lo anterior requerira,
por regla general, que la obra portadora del titulo haya sido comercializada. Si el titulo
guarda relaciéon con un servicio (como un programa de television) es preciso que el
servicio se haya puesto a disposicion del publico. No obstante, habra circunstancias en
que la publicidad previa al uso sera suficiente para generar derechos, y en que esa
publicidad constituird un «uso» a efectos del articulo 8, apartado 4, del RMUE. En
todos los casos, es necesario que el titulo haya sido utilizado como indicador del
origen comercial de los productos y servicios de que se trate. Cuando un titulo se
utiliza unicamente para indicar el origen artistico de la obra, dicho uso se encuentra
fuera de la esfera del articulo 8, apartado 4, del RMUE (30/06/2009, T-435/05, Dr. No,
EU:T:2009:226, § 25-31).

Ejemplo: 12/01/2012, R 0181/2011-1, en la que se invoco el titulo de revista «ART».

3.3 Requisitos del uso

Para poder invocar con éxito el articulo 8, apartado 4, del RMUE en los procedimientos
de oposicién, es necesario que los derechos anteriores hayan sido utilizados. Existen
dos criterios distintos de requisitos del uso que deben tenerse en cuenta:

® un criterio nacional
® un criterio europeo
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Sin embargo, los dos criterios de requisitos del uso se solapan claramente. No deben
contemplarse de forma aislada, sino que deben evaluarse de forma conjunta. Lo
anterior es de aplicacién, en particular, a la «intensidad del uso» con arreglo al criterio
nacional y al «uso en el trafico econdmico de alcance no uUnicamente local» con
arreglo al criterio europeo.

3.31 Criterio nacional

El criterio nacional es pertinente ya que define el ambito de proteccion de los derechos
anteriores, que no suelen ser faciimente identificables, sobre todo porque su
proteccion no esta armonizada a escala de la UE (véase el punto 3.5.2 infra sobre el
alcance de la proteccion). Este criterio determina la existencia del derecho nacional y
las condiciones de proteccién. Para las marcas no registradas y otros signos
comerciales que identifiquen el origen comercial que no exigen registro, el uso
constituye la unica premisa factica que justifica la existencia del derecho, incluyendo la
comprobacion del principio de su existencia. El criterio nacional también especifica la
intensidad del uso con arreglo al derecho nacional correspondiente, que puede variar
desde un primer uso en el trafico econdmico a un uso que exija su reconocimiento o
renombre.

Por ejemplo, en Dinamarca se adquiere un derecho a una marca no registrada
mediante el simple inicio del uso de la marca en territorio danes.

En Alemania, sin embargo, se adquiere el derecho a una marca no registrada a raiz
del uso que haya hecho que el publico destinatario la reconozca como marca
(«Verkehrsgeltung»). Con arreglo a la jurisprudencia, los signos distintivos exigen del
20 al 25 % de reconocimiento, mientras que los signos no distintivos deben demostrar
un reconocimiento del 50 % del publico destinatario.

3.3.2 Criterio europeo: el uso en el trafico econdmico de alcance no
unicamente local

De conformidad con elarticulo 8, apartado 4, del RMUE, la existencia de una marca no
registrada anterior o de otro signo proporciona motivos adecuados en que basar la
oposicion si el signo cumple, entre otros, las siguientes condiciones: debe ser un uso
en el trafico econémico y el uso debe ser de alcance no Unicamente local.

Los dos requisitos citados anteriormente resultan del propio tenor del articulo 8
apartado 4, del RMUE (que se reitera en el articulo 7, apartado 2, letra d), del
RDMUE), vy, por lo tanto, debe interpretarse a la luz del derecho de la Unién Europea.
En efecto, el objeto comun de los dos requisitos establecidos por el _8, apartado 4, del
RMUE es limitar los conflictos entre los signos, impidiendo que un derecho anterior
que no tenga la suficiente entidad, es decir, que no sea importante ni significativo en el
trafico econdmico, pueda oponerse al registro de una nueva marca de la Unién
Europea. Tal facultad de oposicidon debe reservarse a los signos que estén efectiva y
realmente presentes en el mercado pertinente (29/03/2011, C-96/09 P, Bud,
EU:C:2011:189, § 157).
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3.3.21 Uso en el trafico econémico

El primer requisito con arreglo al articulo 8, apartado 4, del RMUE es que el signo
debe utilizarse en el trafico econdmico.

El concepto de «uso en el trafico econémico» de conformidad con el articulo 8
apartado 4, del RMUE no es el mismo que el «uso efectivo», con arreglo al
articulo 47, apartados 2 y 3, del RMUE (30/09/2010, T-534/08, Granuflex,
EU:T:2010:417, § 24-27). Los objetivos y los requisitos relacionados con la prueba del
uso efectivo de marcas registradas nacionales o de la Uniéon Europea son distintos de
aquellos relacionados con la prueba del uso en el trafico econdémico de los signos
contemplados en el articulo 8, apartado 4, del RMUE (09/07/2010, T-430/08, Grain
Millers, EU:T:2010:304, § 26; 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 143). Por
lo tanto, el uso debe interpretarse con arreglo al tipo concreto de derecho de que se
trate.

El Tribunal de Justicia ha declarado que el «uso del signo en el trafico econémico» en
el sentido del articulo 8, apartado 4, del RMUE se refiere al uso del signo «en el
ejercicio de una actividad comercial con animo de lucro y no en la esfera privada»
(12/11/2002, C-206/01, Arsenal, EU:C:2002:651, § 40; 25/01/2007, C-48/05, Opel,
EU:C:2007:55, § 18; 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 17).

Sin embargo, el Tribunal de Justicia también ha considerado que las entregas
realizadas a titulo gratuito pueden tenerse en cuenta al verificar el requisito de uso en
el trafico econdmico del derecho anterior invocado, puesto que estas pudieron
realizarse en el ejercicio de una actividad comercial con animo de lucro como es la
captacién de nuevos mercados (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 152).

En lo que atane al periodo de utilizacion del signo de que se trate, el oponente
debera demostrar que tuvo'lugar antes de la presentacion de la solicitud de marca de
la Unién Europea o de la fecha de prioridad, si procede (29/03/2011, C-96/09 P, Bud,
EU:C:2011:189, § 166-168).

Signo anterior Asunto

BUD 29/03/2011, C-96/09 P, EU:C:2011:189

El Tribunal analizé si el uso que se produjo exclusivamente, o en gran parte, entre la presentacion de la
solicitud de registro y su publicaciéon era suficiente para cumplir con el requisito de uso. Una de las
partes argument6é que solo la adquisicion de derecho, pero no su uso, debia producirse antes de la
presentacion de solicitud de la marca de la Union Europea. El Tribunal aplicé el mismo criterio de tiempo
en cuanto a la adquisicion de derecho y concluyé que el uso debia producirse antes de la presentacion
de la solicitud de registro. El Tribunal de Justifica considerd que «habida cuenta, en particular, del plazo
significativo que puede transcurrir entre la presentacion de la solicitud de registro y la publicacién de
esta, la aplicacion de este mismo criterio puede ser una mejor garantia de que el uso invocado del signo
controvertido es un uso real y no una practica cuya unica finalidad sea la de impedir el registro de una

nueva marca» (apartados 166 a 168).
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Ademas, debe existir evidencia clara de que el uso continia en la fecha de
presentacion de la oposicidon. En este contexto, el articulo 7, apartado 2, letra d), del
RDMUE establece de forma expresa que, en el caso de que la oposicion se base en el
articulo 8, apartado 4, del RMUE, el oponente debera aportar prueba de su
adquisicion, existencia continuada (énfasis anadido) y ambito de proteccién de dicho
derecho.

A continuacioén, se incluye un ejemplo de un asunto inter partes relacionado con un
procedimiento de anulacion. El razonamiento y las conclusiones también resultan de
aplicacion a las oposiciones, dado que el articulo 8, apartado 4, del RMUE es un
motivo que puede ser invocado tanto en la oposicidon como en la anulacion:

Signo anterior Asunto

30/07/2010, 3728 C
BAMBOLINA

(confirmado 03/08/2011, R 1822/2010-2;
23/10/2013, T-581/11, EU:T:2013:553)

(marca no registrada en varios Estados miembros)

Las pruebas demostraron el uso en el trafico econémico de una marca no registrada durante tres afios,
referido a los dos ultimos afios anteriores a la fecha de presentacion de la solicitud de nulidad. La
Division de Anulacion consideré que el signo no registrado anterior en que se basa una accién de
nulidad debe estar en uso en el momento en que se presenta la solicitud. Dado que para estos signos el
uso constituye una premisa factica que justifica la existencia del derecho, es necesario que esta misma
premisa factica aun exista, y se demuestre, en la fecha de presentacion de la solicitud de nulidad
(30/07/2010, 3 728 C, puntos 25-28). La Sala confirmo las conclusiones de la Divisién de Anulacién y

afnadié que la regla 19, apartados 1 y 2, letra d), del Reglamento n.°2868/95 [actualmente articulo 7

apartado 1 y apartado 2, letra d), del RDMUE] establece que en el caso de que la oposicion se base en

un derecho anterior en el sentido contemplado en el articulo 8, apartado 4, del RMUE, debera aportarse

prueba, entre otros, de su «existencia continuada» en el periodo sefialado por la Oficina para presentar
o completar los hechos, alegaciones y pruebas en los que se basa la oposicion. Si, dentro de dicho
plazo, no se demuestra la existencia, validez y ambito de protecciéon de la marca o derecho anterior, la
oposicion no se admitira por considerarse infundada. En opinién de la Sala de Recurso, estas
disposiciones se aplicaban, mutatis mutandis, al procedimiento de anulacién (03/08/2011,
R 1822/2010-2, punto 155).

El requisito relativo a la utilizacion del signo en el trafico econdmico, tal como ha
quedado establecido, debera interpretarse a la luz del derecho de la Union. Este
requisito debe distinguirse de aquellos que establecen las legislaciones nacionales
aplicables, las cuales pueden establecer requisitos especificos en cuanto a la
intensidad del uso.

El requisito de la Union Europea relativo al uso contemplado en el articulo 8
apartado 4, del RMUE debe aplicarse independientemente de que el derecho nacional
permita o no prohibir una marca posterior en virtud del mero registro de un signo, es
decir, sin ningun requisito relacionado con el uso. A continuacion, se indica un ejemplo
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en que el oponente invoco el registro, a escala nacional, de una marca comercial, pero
no demostré que el signo estaba siendo utilizado en el trafico econdmico.

Signo anterior Asunto
NACIONAL 07/02/2010,
(nombre de establecimiento portugués) R 0693/2011-2

Con arreglo al articulo 8, apartado 4, del RMUE el hecho de que un oponente pueda, de conformidad
con el derecho portugués, haber adquirido derechos exclusivos obviamente aplicables contra marcas
posteriores basandose en el registro de un «nombre de establecimiento» no le exime de la carga de
demostrar que el signo de que se trate ha sido utilizado en el trafico econémico de alcance no
unicamente local. El simple hecho de que el signo esté registrado con arreglo a los requisitos del
correspondiente derecho portugués no resulta suficiente, por si mismo, para aplicar lo establecido en el
articulo 8, apartado 4, del RMUE (apartados 20 a 26).

En funcion de la legislacion nacional aplicable, la parte oponente podria tener que
demostrar no solo que el signo invocado se utiliza en el trafico econémico (siendo
este, como se ha indicado, un requisito del derecho de la UE), sino también que ha
sido registrado por las autoridades nacionales competentes. No seria suficiente
que se cumpliera el requisito de la Unién Europea de «utilizacion en el trafico
economico» si no se cumpliera el requisito de registro. Sin embargo, en determinados
derechos nacionales, podran invocarse los derechos sobre un nombre comercial,
siempre que dicho nombre haya sido utilizado con anterioridad a la inscripcion de la
entidad en el registro de sociedades. A continuacion, se incluye un ejemplo en el que
el oponente invoco derechos anteriores sobre una denominacion social utilizada en el
trafico econdémico de Alemania que no estaba registrada en el momento de
presentacion de la solicitud de marca de la Unién Europea impugnada:

Signo anterior Asunto

Grain Millers GmbH & Co. KG
09/07/2010, T-430/08, EU:T:2010:304
(denominacion social alemana)
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La parte oponente invocd, con arreglo al articulo 8, apartado 4, del RMUE la denominacion social «Grain
Millers GmbH & Co. KG» utilizada en el trafico econdmico de Alemania para «harina, en particular harina
de trigo y harina de centeno». Por lo tanto, la parte oponente reivindicé la denominacién de GmbH
(«Gesellschaft mit beschrankter Haftung», «sociedad de responsabilidad limitada» en espafol). El
solicitante argumentd que, con arreglo al articulo 11, apartado 1, de la Ley alemana de sociedades
limitadas («GmbH Gesetz»), una «GmbH» no existe antes de que sea registrada, y que, por lo tanto, el
oponente no tenia derecho a invocar, como base de su oposicion, su nhombre de empresa, porque la
empresa fue registrada después de la presentacion de la solicitud de marca de la Unién Europea
impugnada. El Tribunal adopté una opinion distinta y consideré6 que, de conformidad con la
jurisprudencia de los tribunales alemanes, el derecho a un nombre de empresa existe de conformidad
con el articulo 5, apartado 2, de la ley «Markengesetz» a partir del primer uso en el trafico econémico,

sin que sea obligatorio su registro (apartado 36).

El signo se utiliza en el trafico econémico cuando dicho uso tenga lugar en el contexto
de una actividad comercial con animo de lucro y no en la esfera privada.

Por lo tanto, a falta de un uso efectivo del signo invocado la Oficina denegara la
oposicién. A continuacion, se indican ejemplos de casos en los que el oponente no
cumplié este requisito basico.

Signo anterior Asunto

Octopuss
pussy 20/04/2010,

(titulo de una pelicula, reivindicado como utilizado
) ) ) R 0526/2008-4
en el trafico comercial en Alemania, entre otros)

El oponente solo presentd informacion general que explicaba el contenido de esta pelicula, sus
personajes, las cifras de negocio brutas, las ofertas de video en Internet y los anuncios, sin indicar
detalles sobre el mercado destinatario. La informacion relativa al volumen de negocios también es
insuficiente ya que una referencia general a las actividades que lleva a cabo el oponente resulta
demasiado amplia y no especifica ni el tipo de actividad ni los territorios de referencia. Por la misma
razon, los datos de una revista relativos a los ingresos generados por la pelicula carecen de relevancia
respecto de la utilizacion del signo en Alemania. Los demas articulos de prensa facilitados por la parte
oponente se refieren a temas que no permiten probar la utilizaciéon del signo en los Estados miembros
indicados. Los contratos de licencia de comercializacion no constituyen prueba alguna del uso del signo
como titulo de una pelicula. Por ultimo, el simple hecho de que la pelicula tuviera éxito a nivel mundial
no sustituye la obligacion del oponente de presentar pruebas concretas respecto de los Estados
miembros para los que reivindica proteccion con arreglo al articulo 8, apartado 4, del RMUE
(apartado 26).

Signo anterior Asunto
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«lucky-pet.de»
07/12/2011, R 275/2011-1
(nombre de dominio aleman)

El oponente invocé el nombre de dominio «lucky-pet.de», de conformidad con el articulo 8, apartado 4,

del RMUE, que se utilizaba en el trafico econdmico en Alemania para las «alfombrillas para animales,
servicios de venta al por menor relacionados con accesorios para mascotas». No ha quedado
demostrado que el dominio haya sido utilizado con un alcance no unicamente local para los productos y
servicios reivindicados. Las facturas aportadas y el catalogo Unicamente contienen la direccion de
Internet www.lucky-pet.de. No obstante, no demuestran que dicho sitio web haya recibido visitas ni, en
su caso, cuantas visitas ha recibido. Tampoco no ha quedado constatado ni demostrado, en ningun
documento, cuantas personas visitaron el sitio web y realizaron pedidos mediante correo electronico
(apartado 31).

3.3.2.2 Uso de alcance no unicamente local

Los derechos contemplados en el articulo 8, apartado 4, del RMUE solo pueden
invocarse cuando sean de alcance no unicamente local. Este requisito es aplicable a
todos los derechos que se rigen por el articulo 8, apartado 4, del RMUE, es decir, tanto
a las marcas no registradas como a otros signos comerciales que identifican el origen
comercial. Los titulares de derechos cuyo uso tenga un alcance unicamente local
conservaran sus derechos exclusivos con arreglo al derecho nacional aplicable, en
virtud del articulo 138 del RMUE.

Para determinar si un signo no registrado es de alcance no unicamente local se aplica
un criterio europeo uniforme (18/04/2013, T-506/11 y T-507/11, Peek & Cloppenburg,
EU:T:2013:197, § 19, 47-48).

El Tribunal General consideré que el alcance de un signo utilizado para identificar
determinadas actividades comerciales debe definirse en relacion con la funciéon de
desempena. Esta consideracion implica que debe tenerse en cuenta, en primer lugar,
la dimension geografica del alcance del signo, es decir, el territorio en que se utiliza
para identificar la actividad econdmica de su titular, segun la interpretacion del texto
del articulo 8, apartado 4, del RMUE. En segundo lugar, debe tenerse en cuenta la
dimensién econémica del alcance del signo, que se valora en atencion a la duracion
del periodo en que ha cumplido su funcién en el trafico econdmico y la intensidad de
su uso, en atencion al circulo de destinatarios para los que el signo ha pasado a ser
conocido como elemento distintivo — consumidores, competidores e incluso
proveedores — o incluso a la difusion que se ha dado al signo a través, por ejemplo, de
la publicidad o de Internet (24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, General Optica,
EU:T:2009:77, § 36-37; 30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).

El Tribunal de Justicia aclaré que el alcance de un signo no puede depender del mero
alcance geografico de su proteccién, ya que, de ser asi, un signo cuyo ambito de
proteccion no fuese meramente local podria, por este mero hecho, impedir el registro
de una marca de la Unién Europea, y ello aunque se utilizase en el trafico econdmico
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unicamente de manera marginal. El signo debe utilizarse de manera suficientemente
significativa en el trafico econdmico y poseer un alcance geografico no Unicamente
local, lo que implica, cuando el territorio de proteccion de dicho signo pueda
considerarse no local, que tal utilizacion tenga lugar en una parte considerable de
dicho territorio (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 158-159).

Sin embargo, no es posible determinar a priori, de manera abstracta, qué parte de un
territorio debe tomarse en consideracion para demostrar que el alcance de un signo
excede de una dimension local. Por consiguiente, la apreciacién del alcance del signo
debe efectuarse in concreto, segun las circunstancias propias de cada caso.

Por lo tanto, el criterio de «alcance no unicamente local» implica algo mas que un
mero examen geografico. También sera necesario evaluar el impacto econémico
del uso del signo. Se tendran en cuenta los siguientes factores, y la prueba debera
versar sobre los mismos:

la intensidad del uso (las ventas realizadas con el signo),

la duracién del uso,

la diseminacién geografica de los productos (la ubicacién de los clientes),

la publicidad realizada con el signo y los medios de comunicacion en que ha
aparecido dicha publicidad, incluida la distribucion de dicha publicidad.

A\

En el siguiente ejemplo se considerd que tanto la dimensidon geografica como
econdmica del uso del signo cumplian los criterios:

Signo anterior Asunto

GLADIATOR
17/03/2011, R 1529/2010-1
(marca no registrada en la Republica- Checa)

Las aproximadamente 230 facturas son suficientes para concluir que el signo «GLADIATOR» ha sido
utilizado en el trafico econémico para «vehiculos todoterreno». Dichas facturas se emitieron a favor de
clientes del oponente en ciudades checas como «Praha», «Kraslice», «Dolni Lanov», «Pelhrimovy,
«Opava», «Bozkovy», «Plzen», asi como en muchas otras ciudades checas que comprenden distintas
zonas de la Republica Checa. Asimismo, los catélogos y las revistas «4X4 Style», a partir de 2007 estan
redactados en checo y es muy probable que se distribuyan a distintos lugares de la Republica Checa.
Documentos como las listas de distribuidores, catalogos y revistas apoyan la conclusién de que el signo

ha sido utilizado en el trafico econdmico (apartados 22 a 33).

En cuanto a la dimensién geografica del uso del signo, por lo general, el territorio de
una ciudad por si sola, aunque sea extenso, asi como el de una region o una provincia
es de alcance unicamente local. Dependera de las circunstancias del caso (véanse los
ejemplos a continuacion). La principal sentencia, en este sentido, es la que dicto el
Tribunal General en el asunto General Optica, en que el uso del signo se limitaba a
una localidad determinada y fue, por lo tanto, insuficiente para cumplir los requisitos
establecidos:
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Signo anterior Asunto

Generaldptica
24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, EU:T:2009:77

(nombre de establecimiento portugués)

De las pruebas presentadas por la oponente no se desprende que el alcance del signo invocado en el

presente caso no sea Unicamente local en el sentido del articulo 8, apartado 4, del RMUE. Como sefala

la Sala de Recurso en el apartado 33 de las resoluciones impugnadas, se deduce de los documentos
presentados por la parte oponente que, en el momento en que se solicitd el registro de las dos primeras
marcas de la Unién Europea, el signo en cuestion solo se habia utilizado desde hacia unos diez afos
para designar un establecimiento abierto al publico en la localidad portuguesa de Vila Nova de
Famalicdo, que cuenta con 120 000 habitantes. Pese a sus explicaciones durante la vista, la
demandante no ha aportado ningun elemento que permita demostrar que es conocida por los
consumidores ni que desarrolla relaciones comerciales fuera de la mencionada localidad. Asimismo, la
demandante no ha demostrado que haya desplegado actividad publicitaria alguna para promocionar su
establecimiento mas alla de dicha ciudad. Por tanto, debe estimarse que el nombre de establecimiento
Generaldptica tiene un alcance estrictamente local en el sentido del articulo 8, apartado 4, del RMUE
(apartado 44).

Signo anterior Asunto

FORTRESS

FORTRESS INVESTMENTS 01/04/2011, R 354/2009-2
FORTRESS INVESTMENT GROUP 08/03/2011, R 355/2009-2
(marcas no registradas en el Reino Unido)

El hecho de que el solicitante de la nulidad participara en la adquisicion, arrendamiento financiero y
gestiéon de carteras nacionales de propiedad de las principales instituciones y empresas del Reino Unido
demuestra que el uso tenia un alcance no unicamente local. El hecho de que el uso quede limitado a
Londres es pertinente, en el sentido de que esta ciudad es sede de casi todas las instituciones y
organismos gubernamentales y del distrito financiero «City of London», uno de los centros financieros
lideres en el mundo. La dimensién econdmica del alcance del signo fue importante porque, a mediados
de la década de 2000, el solicitante de la nulidad contaba ya con capital administrado de mas de mil
millones de doélares norteamericanos. Asimismo, el circulo de destinatarios para los que el signo pasé a
ser conocido es significativo, ya que incluia a los principales actores del ambito financiero y de las
instituciones publicas britanicas. También fue significativa la difusion que se ha dado al signo a través,
por ejemplo, de la cobertura de la prensa nacional y especializada. Por consiguiente, el uso en el trafico

econdmico tenia un alcance no Unicamente local (apartados 49 a 51).

El concepto de que el uso en el trafico econdmico debe quedar demostrado en el
territorio del/de los Estado(s) miembro(s) en el(los) que se reclama la protecciéon no es
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incompatible con el uso del signo relacionado con las transacciones comerciales
transfronterizas:

Signo anterior Asunto

GRAIN MILLERS
09/07/2010, T-430/08, EU:T:2010:304
(nombre de empresa aleman)

El uso de un nombre de empresa en el marco de la importaciéon de productos desde otro Estado (en
este caso, documentos de la transaccion celebrada por el oponente relativos a la importacién de trigo
desde Rumania a Alemania) constituye un uso efectivo en el contexto de una actividad comercial con
animo de lucro, ya que la importacién y exportacion constituye una actividad diaria normal de una

empresa, que implica necesariamente al menos a dos Estados (apartado 41).

A continuacion, se incluyen ejemplos en los que el oponente no consiguid demostrar
que la dimension econémica del uso de los signos afectados era suficiente para
cumplir los requisitos legales exigidos:

Signo anterior Asunto
30/06/2010,
BRIGHTON R 0408/2009-4

(marcas no registradas en el Reino Unido, Irlanda, | (confirmado 27/09/2011, T-403/10, EU:T:2011:538,
Alemania e ltalia) § 38-40; desestimado 27/09/2012, C-624/11 P,
EU:C:2012:598, § 40-50)

El grafico de ventas aportado por el oponente demuestra que las actividades de venta en los Estados
miembros afectados no han sido coherentes a lo largo del tiempo, ya que en ciertos afios no aparece
ninguna venta y en otros, los ingresos por ventas eran realmente muy reducidos. Por lo tanto, las cifras
de venta demuestran que el oponente no fue capaz de mantener una intensidad de uso de los signos
durante tres afnos consecutivos. En dichos casos, es poco probable que el publico pudiera memorizar la
marca como indicacion de origen. El oponente no presentd ninguna prueba relacionada con la
publicidad y la promocion de las marcas realizada en los Estados miembros en cuestion, ni ningun otro
material que demuestre que los respectivos signos se habian establecido, por si mismos, en el mercado
en una medida tal que justifique la adquisicion de derechos exclusivos de marcas no registradas
(apartados 12 a 21).

Signo anterior Asunto
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JESKIMO "
v

R 242/2010-1
(marca no registrada griega)

A pesar de que los documentos confirman el alcance geografico de la marca en Grecia, las pruebas
relativas a la duracion del presunto uso resultan claramente insuficientes. El documento de fecha
posterior es de 1997, es decir, de siete afios antes de que se presentara la solicitud impugnada.
Ademas, los documentos mas recientes en que aparece la marca «kESKIMO» son facturas con fechas
entre 1991 a 1994, que solo reflejan ventas menores a 100 unidades a lo largo de estos cuatro afos, las
cuales no pueden considerarse suficientes para demostrar el uso de la marca como identificador

comercial por parte del oponente (apartados 27 a 28).

Signo anterior Asunto

Up Way Systems — Representagoes Unipessoal
LDA

25/01/2013,

R 274/2012-5
(denominacion social portuguesa)

Tres facturas, destinadas a empresas de la regién de Oporto, en Portugal, por un importe total de ventas
de 16 314 EUR, no son suficientes para demostrar que el signo fue utilizado en el trafico econémico,
considerando el nivel de precios de los materiales de construccion y de los servicios de construccion en

general (apartados 20 a 23).

3.3.2.3 Naturaleza del uso

El uso de un signo invocado, contemplado en el articulo 8, apartado 4, del RMUE debe
efectuarse conforme con la funcion esencial de dicho signo. Esto significa que, si el
oponente invoca una marca no registrada, no sera suficiente la prueba del uso del
signo como denominacién social para acreditar el derecho anterior.

A continuacion, se incluye un ejemplo en que la prueba demuestra el uso de un signo
cuya funcion no se corresponde con la del signo invocado:

Signo anterior Asunto

JAMON DE HUELVA
16/08/2011, R 1714/2010-4
(denominacion social espafiola)
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La prueba aportada para acreditar el uso de «Jamoén de Huelva» esta relacionada casi exclusivamente
con la denominaciéon de origen «Jamon de Huelva». Las denominaciones de origen son conceptos
juridicos muy distintos de los nombres comerciales, ya que, en lugar de identificar un origen comercial
especifico, son indicaciones geograficas relacionadas con un producto agricola o alimentario cuya
calidad o caracteristicas se deben, exclusiva o esencialmente, al medio geografico en que son
elaborados, tratados o preparados. La oposicion basada en el uso en Espafia del nombre comercial
«Jamon de Huelva» debe denegarse a la vista del hecho de que la prueba aportada no hace referencia
a este concepto juridico y no identifica una actividad comercial especifica, sino actividades relacionadas

con una denominacion de origen y su Consejo Regulador (apartados 34 a 37).

El requisito de que el signo debe utilizarse en el trafico econdmico para su propia
funcidon econdmica no excluye que el mismo signo pueda ser utilizado para varios
fines.

Es una practica habitual en el mercado utilizar las denominaciones sociales 0 nombres
comerciales como marcas, ya sean solos o junto a otros identificadores de productos.
Este es el caso del uso de la «marca de la casa», es decir, una indicacion que, por lo
general, coincide con la denominacién social o el nombre comercial del fabricante y
que no solo identifica al producto o servicio como tal, sino que también proporciona un
vinculo directo entre una o mas lineas de productos o servicios y una empresa
especifica.

Por lo tanto, en funcion de las circunstancias especificas del caso, en el supuesto de
que el oponente invoque una marca no registrada, el uso del mismo signo como
denominacién social o nombre comercial también podra tener la funcién de indicar el
origen de los productos o servicios de que se trate (por lo tanto, una funcién de marca)
siempre que el signo se utilice de tal modo que pueda establecerse un vinculo entre el
signo que constituye la denominacion social o el nombre comercial y los productos
comercializados o los = servicios prestados (11/09/2007, C-17/06, Céline,
EU:C:2007:497, § 22-23).

Dado que el articulo 8, apartado 4, del RMUE se sigue aplicando a las oposiciones
basadas en las indicaciones geograficas presentadas antes de la entrada en vigor, el
23 de marzo de 2016, del Reglamento (UE) 2015/2424 por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.° 207/2009 sobre la marca comunitaria, la parte oponente aun
tiene que probar que la indicacion geografica se utiliza en el trafico econémico
con un alcance no unicamente local. El uso debe ser efectuado de acuerdo con la
funcion esencial de ese signo, a saber, garantizando a los consumidores en el
trafico econémico el origen geografico de los productos y sus cualidades
inherentes especiales (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 147, 149). Por
consiguiente, no bastan solo los documentos que hagan referencia a una indicacion
geografica en un contexto no comercial para los fines del articulo 8, apartado 4, del
RMUE.
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3.4 Derecho anterior

El derecho invocado con arreglo al articulo 8, apartado 4, del RMUE debe ser anterior
al de la solicitud de marca de la Unién Europea. Para establecer cual de los derechos
en conflicto es anterior, deben compararse las fechas en las que se adquirieron.

e Para las solicitudes de marcas de la Unién Europea, esta sera la fecha de
presentacion o cualquier fecha de prioridad validamente invocada (en lo sucesivo,
la «fecha de la MUE»). Las reivindicaciones de antiguedad no son pertinentes,
aunque guarden relacion con el Estado miembro en cuyo territorio supuestamente
existe el otro derecho anterior.

® En cuanto a los derechos contemplados en el articulo 8, apartado 4, del RMUE,
resulta decisiva la fecha de adquisicion de los derechos exclusivos con arreglo al
derecho nacional (sentencia de 07/05/2013, T-579/10, makro, EU:T:2013:232, en la
que el Tribunal confirmé el rechazo de la Sala de las pruebas presentadas por el
solicitante de la nulidad, las cuales se referian a periodos posteriores a la solicitud
de la MUE por parte del titular [§ 70]).

Cuando, en virtud del derecho nacional, el mero uso se considere suficiente, es
preciso que la marca haya empezado a utilizarse con anterioridad a la fecha de la
MUE. Cuando se exija el reconocimiento de la marca en el comercio o el renombre, es
preciso que cada una de estas cualidades se haya adquirido antes de la fecha de la
MUE. Cuando estos requisitos se cumplan después de la fecha de la MUE, la
oposicién debera desestimarse.

3.5 Derecho a prohibir el uso de una marca posterior con
arreglo a la legislacion aplicable

Los derechos anteriores contemplados en el articulo 8, apartado 4, del RMUE estan
protegidos si confieren a sus titulares, en virtud del derecho aplicable, el derecho a
prohibir el uso de una marca posterior.

De lo anterior resulta, en primer lugar, que con arreglo al derecho aplicable, los
derechos de que se trate deberan ser, en abstracto, derechos exclusivos exigibles a
través de medidas cautelares dirigidas contra marcas posteriores y, en segundo lugar,
que en el caso analizado deberan darse las condiciones para la obtencion de dichas
medidas cautelares, si la marca objeto de la solicitud de marca de la Union Europea
impugnada fuera utilizada en el territorio correspondiente (ambito de proteccién)
(29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 190). Ambas cuestiones deben ser
respondidas con arreglo al derecho aplicable.

3.5.1 El derecho de prohibicion del uso

Elarticulo 8, apartado 4, del RMUE impone un derecho que confiere a su titular el
derecho a prohibir el usode una marca posterior. Por consiguiente, la parte oponente
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debera invocar y presentar aquellas disposiciones de ley a las que se pueda remitir en
el marco de una accion por infraccion a fin de evitar un uso no autorizado.

No obstante, también se pueden aceptar las disposiciones de ley por las que se
prohibe o invalida el registro de un signo posterior. El derecho de oponerse al registro
de un signo posterior, de forma implicita, comprende el derecho de oponerse al uso de
ese signo. Al oponerse al registro de una marca posterior, el propietario del derecho
anterior solicita proteccion eficaz contra cualquier uso futuro de esa marca. El
concepto de «el derecho a prohibir el uso de una marca posterior» comprende el caso
en el cual el titular de un signo tiene, con arreglo a la legislacién aplicable, la facultad
de impedir el uso mediante una acciéon de nulidad contra una marca posterior
(21/10/2014, T-453/11, Laguiole, EU:T:2014:901, § 37; 24/10/2018, T-435/12, 42
BELOW (FIG. MARK) / VODKA 42 (FIG. MARK), EU:T:2018:715, § 98-102;
19/04/2018, C-75/17P, PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA (fig.),
EU:C:2018:269, § 60).

3.5.2 Alcance de la proteccion

Para muchos, si no para la mayoria de los derechos contemplados en el articulo 8,
apartado 4, del RMUE, los requisitos previos de los reglamentos nacionales son
bastante similares a aquellos aplicados en los conflictos entre marcas con los que los
examinadores de la Oficina estan familiarizados, en concreto, con el riesgo de
confusién, o de un perjuicio al renombre o al caracter distintivo.

Por ejemplo, las marcas no registradas estan, por lo general, protegidas contra marcas
posteriores, en caso de riesgo de confusion y, por lo tanto, con arreglo a criterios
idénticos a los que se aplican en litigios entre marcas registradas como, por ejemplo,
la identidad o similitud entre los signos, la identidad o similitud entre los productos o
servicios, etc. En estos casos, los criterios desarrollados por los tribunales y por la
Oficina para aplicar el articulo 8, apartado 1, del RMUE también pueden utilizarse en la
aplicacion del articulo 8, apartado 4, del RMUE, a menos que la parte pueda aportar la
correspondiente jurisprudencia de los tribunales nacionales que demuestre un enfoque
distinto.

En el supuesto de que el derecho nacional aplicable prevea un ambito de proteccién
para las marcas no registradas que difiere de los contemplados en el articulo 8
apartado 1, del RMUE, el ambito de la proteccion del derecho anterior invocado se rige
por el derecho nacional. Por ejemplo, cuando el derecho nacional aplicable también
concede proteccion, bajo ciertas condiciones, a las marcas no registradas en lo que se
refiere a productos y servicios disimilares, se concedera la misma proteccién en virtud
del articulo 8, apartado 4, del RMUE.
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4 Prueba del derecho aplicable que regula el signo

4.1 La carga de la prueba

En virtud del articulo 95, apartado 1, del RMUE, en todos los asuntos inter partes,
corresponde a la parte que se base en una reivindicacion o alegacién particular
exponer a la Oficina las alegaciones, los hechos y los argumentos necesarios en
apoyo de sus pretensiones. A diferencia de lo que sucede con otros motivos expuestos
en el articulo 8 del RMUE, el articulo 8, apartado 4, del RMUE no especifica las
condiciones que rigen la adquisicion y el alcance de la proteccion del derecho anterior
invocado. Se trata de una disposicion marco en la que el oponente debe facilitar los
datos relativos al derecho aplicable.

El articulo 7, apartado 2, letra d), del RDMUE establece que en el caso de que la
oposicion se base en un derecho anterior en el sentido contemplado en el articulo 8
apartado 4, del RMUE, la parte oponente debera aportar, entre otras cosas, una
prueba de la adquisicion, existencia continuada y ambito de proteccion de dicho
derecho, incluyendo, si se invocé un derecho anterior con arreglo a la legislacion de un
Estado miembro, una identificacion clara del contenido de la legislacion nacional
invocada mediante la aportacion de publicaciones de las disposiciones o
jurisprudencia pertinentes.

Del derecho y de la interpretacién que el Tribunal hace de este se desprende que el
oponente debe aportar el contenido de la legislacion nacional pertinente y demostrar
que podria evitar el uso de una marca posterior en virtud de dicha legislacién:

A este respecto, procede recordar que el articulo 8, apartado 4, letra b), del
Reglamento n.° 40/94 [ahora el articulo 8, apartado 4, letra b), del RMUE] establece el
requisito de que, conforme a la legislacion del Estado miembro aplicable al signo
invocado con arreglo a dicha disposicion, el signo confiera a su titular el derecho a
prohibir la utilizacién de una marca posterior.

Ademas, con arreglo al articulo 74, apartado 1, del Reglamento n.° 40/94 [actualmente
el articulo 95, apartado 1, del RMUE], la carga de la prueba ante la Oficina de que
concurre dicho requisito incumbe a la parte oponente.

En este contexto, y en lo que respecta a los derechos anteriores invocados... debe
tenerse en cuenta, en particular, la normativa nacional invocada en apoyo de la
oposicion y las resoluciones judiciales recaidas en el Estado miembro de que se trate
y que, sobre esta base, el oponente debe demostrar que el signo en conflicto esta
comprendido en el ambito de aplicacion del derecho del Estado miembro invocado y
que permite prohibir la utilizacion de una marca posterior».

(29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 188-190).

El Tribunal dictaminé que, en las solicitudes de declaracion de nulidad presentadas
con arreglo al articulo 52, apartado 2, del Reglamento n.° 40/94 [actualmente
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articulo 60, apartado 2, del RMUE], corresponde a la parte que pretende invocar un
derecho anterior protegido por el derecho nacional

«presentar a la Oficina no solo los datos que demuestren que cumple los requisitos
exigidos, conforme a la legislacion nacional que solicita que se aplique, para que
pueda prohibir el uso de una marca de la Unién Europea en virtud de un derecho
anterior, sino también los datos que determinen el contenido de dicha legislacion».

(05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50; 27/03/2014, C-530/12 P,
Mano, EU:C:2014:186, § 34).

Aunque estas sentencias se referian a procedimientos de nulidad con arreglo al
articulo 52, apartado 2, del Reglamento n.° 40/94 [actualmente el articulo 60
apartado 2, del RMUE], toda vez que el articulo 8, apartado 4, del RMUE también se
refiere a la invocacion de derechos anteriores protegidos en virtud de la legislacién de
la Union Europea o del derecho del Estado miembro que regula el signo de que se
trate, la jurisprudencia citada también se aplica a las oposiciones presentadas con
arreglo al articulo 8, apartado 4, del RMUE.

La informacion sobre el derecho aplicable debe permitir que la Oficina comprenda vy
aplique el contenido de dicho derecho, las condiciones para obtener la proteccion y el
alcance de esta, y ha de permitir al solicitante ejercer su derecho de defensa. También
puede resultar particularmente Util aportar pruebas referidas a jurisprudencia
pertinente o a jurisprudencia que interprete el derecho invocado.

La Oficina debera evaluar eficazmente la aplicabilidad del motivo de denegacion
invocado. Con objeto de garantizar la correcta aplicacion del derecho invocado, la
Oficina tiene la facultad de comprobar, por todos los medios que estime apropiados, el
contenido, las condiciones que rigen la aplicacién y el alcance de las disposiciones del
derecho aplicable invocado  por el oponente (27/03/2014, C-530/12 P, Mano,
EU:C:2014:186, § 44-46), al tiempo que respeta el derecho de las partes a ser oidas.
Si, tras comprobar las pruebas presentadas, la Oficina considera que la interpretacion
o la aplicacion de la ley invocada que proponen las partes es inexacta, puede
introducir elementos nuevos o adicionales, o solicitar a la parte oponente aclaraciones
0 pruebas complementarias a tal efecto (25/11/2020, T-57/20, GROUP Company
TOURISM & TRAVEL (fig.) / GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.) et al.,
EU:T:2020:559, § 34). Al objeto de respetar el derecho de las partes a ser oidas, la
Oficina les invitara a presentar observaciones sobre tales elementos, si procede.

Esta facultad de verificacion se limita a garantizar la aplicacién exacta del derecho
invocado por el oponente. Por lo tanto, no exime a la parte oponente de la carga de
la prueba ni puede ser sustituida esta parte en lo que concierne a su obligacion de
aportar el derecho aplicable a los efectos del asunto de que se trate (02/12/2020,
T-35/20, DEVICE OF CLAW-LIKE SCRATCH (fig.) / DEVICE OF A CLAW-LIKE
SCRATCH (fig.), EU:T:2020:579, § 79-85; 28/04/2021, T-284/20, HB Harley Benton
(fig.)/ HB et al., EU:T:2021:218, § 139-144).
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4.2 Medios de prueba y criterios aplicables

Con arreglo al articulo 8, apartado 4, del RMUE, el derecho aplicable puede ser el de
un Estado miembro o la legislacion de la Unidén Europea.

421 Legislacion nacional

Por lo que atafie al derecho nacional, el oponente debera aportar:

1. Las disposiciones del derecho aplicable
o sobre las condiciones que rigen la adquisicion de derechos (si existe un
requisito de uso y, en caso afirmativo, el nivel de uso exigido; si existe un
requisito de registro, etc.), y
o sobre el alcance de la proteccion del derecho (si confiere el derecho de
prohibiciéon del uso; los perjuicios frente a los que se ofrece proteccion, a saber,
riesgo de confusidén, representacién falsa, = aprovechamiento indebido,
evocacion).
2. Datos que demuestren el cumplimiento de las condiciones
o de adquisicion (titularidad, adquisicion anterior, si estéa en vigor o no, pruebas
del uso si se basa en el uso, justificantes del registro si se basa en el registro,
etc.)y
o del alcance de la proteccion (hechos, pruebas o argumentos del cumplimiento
de los requisitos establecidos por el derecho  aplicable en cuanto a una
prohibicion del uso, por ejemplo, la naturaleza de los productos, los servicios o la
actividad comercial que protege el derecho anterior y su relacion con los
productos o servicios -impugnados; un argumento contundente sobre la
existencia de un riesgo de perijuicio).

En primer lugar, en lo que concierne a las disposiciones del derecho aplicable
[véase el punto 4.2.1, letra a)], la parte oponente debera aportar una identificacion
clara del contenido de la legislacién nacional invocada mediante la presentacion de
publicaciones de las disposiciones o jurisprudencia de que se trate [articulo 7,
apartado 2, letra d), del RDMUE]. La parte oponente debera aportar la referencia a la
disposicion juridica pertinente (nimero de articulo y nimero y titulo de la legislaciéon) y
el contenido (texto) de la disposicidon juridica, presentando publicaciones de las
disposiciones o jurisprudencia de que se trate (por ejemplo, extractos de un boletin
oficial, enciclopedias juridicas o resoluciones judiciales). Si la disposicién pertinente se
refiere a otra disposicidon juridica, esta también debera aportarse, de modo que el
solicitante y la Oficina puedan comprender el significado integro de la disposicion
invocada y determinar la posible pertinencia de esta otra disposicion. Cuando se
pueda acceder en linea a las pruebas relativas al contenido del derecho nacional
pertinente, a partir de una fuente reconocida por la Oficina, la parte oponente podra
aportar dichas pruebas haciendo referencia a dicha fuente (articulo 7, apartado 3, del
RDMUE; véanse las Directrices, Parte C, Oposicion, Secciéon 1, Procedimiento de
oposicion, punto 4.2.4.3).
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Una mera referencia a la jurisprudencia en la que el solicitante pretende basar su
alegacion para demostrar el contenido de la legislacién y la jurisprudencia aplicable es
insuficiente para cumplir las obligaciones derivadas del articulo 7, apartado 2, letra d),
del RDMUE (02/12/2020, T-35/20, DEVICE OF CLAW-LIKE SCRATCH (fig.) / DEVICE
OF A CLAW-LIKE SCRATCH (fig.), EU:T:2020:579, § 81).

Dado que la parte oponente esta obligada a demostrar la validez del contenido del
derecho aplicable, debera aportar el derecho aplicable en la lengua original. Si tal
lengua no es la del procedimiento, la parte oponente también tendra que aportar una
traduccion completa de las disposiciones legales invocadas de conformidad con las
normas de justificaciéon ordinarias (articulo 7, apartado 4, primera frase, del RDMUE).
Sin embargo, una mera traduccién del derecho aplicable no constituye, por si misma,
una prueba y no puede sustituir al original; por ende, la traduccién, por si sola, no se
considera suficiente para demostrar la validez del derecho invocado. El articulo 7
apartado 4, del RDMUE exige la presentacion de las disposiciones de la legislacion
nacional aplicable que rige la adquisicion de los derechos y su ambito de proteccion,
incluyendo pruebas accesibles en Internet, en la lengua del procedimiento o
acompanadas de una traduccién a dicha lengua, que debe presentarse dentro de los
plazos fijados para la presentacion del documento original. Estas mismas reglas
son de aplicacion si el oponente presenta el contenido de la legislacion nacional
aplicable mediante una referencia a una fuente en Internet reconocida por la Oficina.

En caso de que el oponente desee remitirse a la jurisprudencia nacional que interprete
la legislacion invocada, debera aportar la informacion pertinente con un grado de
detalle suficiente (a saber, una copia de la resolucion invocada o extractos de
publicaciones juridicas). Las normas de traduccién se aplican igualmente a tales
pruebas, incluso en los casos en los que el oponente las presente mediante una
referencia a una fuente en Internet reconocida por la Oficina.

En segundo lugar, en lo que concierne a los pormenores que demuestran el
cumplimiento de las condiciones del derecho aplicable (véase el punto 4.2.1 b)
supra, aparte de aportar pruebas adecuadas de la adquisicién del derecho invocado, el
oponente presentara pruebas de que se cumplen realmente las condiciones de
proteccion frente a la marca impugnada y, en concreto, expondra una linea argumental
contundente de por qué el oponente puede evitar el uso de la marca impugnada en
virtud del derecho nacional especifico. No se considerara suficiente una simple
referencia al derecho aplicable, ya que no corresponde a la Oficina realizar la
alegacion en nombre del oponente.

Por otra parte, en una oposicion con arreglo al articulo 8, apartado 4, del RMUE, lo
que importa es si las disposiciones pertinentes del derecho que confiere al oponente el
derecho a prohibir el uso de una marca posterior se aplicarian a la marca impugnada
en abstracto, y no si el uso de la marca impugnada podria impedirse realmente. Por lo
tanto, no ha lugar el argumento del solicitante que defiende que el oponente no ha
invocado el derecho aplicable hasta entonces o no ha sido capaz de impedir el uso
real de la marca impugnada en el territorio de que se trate (29/03/2011, C-96/09 P,
Bud, EU:C:2011:189, § 191, 193).

Basandose en las explicaciones expuestas, la Oficina rechazara la oposicion si:
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el oponente invoca un derecho, pero no incluye una referencia a una legislacién o
disposicién juridica nacional especifica que proteja tal derecho (es decir, si el
oponente se limita a indicar que la oposicion se basa en una denominacion
comercial en Alemania o que la oposicion basada en una denominaciéon comercial
en Alemania esta protegida con arreglo a la Ley de marcas alemana); o

el oponente aporta una referencia al derecho y las disposiciones juridicas
nacionales aplicables, pero tal referencia es incompleta: la disposicion juridica solo
indica las condiciones que rigen la adquisiciéon del derecho pero no el alcance de
su proteccion, o viceversa (es decir, el oponente indica que la oposicién se basa
en una denominacion comercial en Alemania protegida por el articulo 5 de la Ley de
marcas alemana, que establece las condiciones para la adquisicion del derecho,
pero falta la referencia a las condiciones relativas al alcance de la proteccion, el
articulo 15 de dicha Ley); o

el oponente aporta la referencia a la disposicién juridica pertinente, pero no facilita
el contenido (texto) de aquella (por ejemplo, los documentos presentados por el
oponente se refieren a la Ley de marcas alemana pero no incluyen su contenido); o
el oponente facilita el contenido de la disposicién juridica Unicamente en la lengua
del procedimiento pero no en la lengua original (por ejemplo, la lengua del
procedimiento es el inglés y el texto de la Ley de marcas alemana solo se presenta
en inglés, no en aleman) o

el oponente no facilita prueba alguna o aporta pruebas insuficientes de la
adquisicion del derecho invocado o no aporta argumentos de por qué cumple las
condiciones que rigen el alcance de la proteccién (es decir, el oponente se refiere a
las disposiciones juridicas pertinentes y aporta su contenido, tanto en la lengua
original como traducidas a la lengua del procedimiento, pero no aporta prueba
alguna o facilita pruebas insuficientes de la adquisicion de la proteccién o bien no
indica si cumple las condiciones relativas al alcance de la proteccion).

422 Legislacion de la Unién Europea

Los requisitos expuestos también se aplican a la legislacion de la Unién Europea,
salvo que el oponente no esté obligado a facilitar el contenido (texto) de la legislacion
invocada. Sin embargo, el oponente habra de aportar datos que demuestren el
cumplimiento de las condiciones con arreglo a las disposiciones pertinentes de la
legislacion de la Union Europea (punto 4.2.1, letra b) supra).
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