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1 Panorama general del procedimiento de oposicion:
la diferencia entre los «motivos absolutos» y los
«motivos relativos» de denegacion de una solicitud de
MUE

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

Cuando se presente una oposicidon contra un registro internacional que designa a la
UE, debe entenderse que todas las referencias a las solicitudes de marca de la Union
Europea que figuran en las presentes Directrices incluyen los registros internacionales
que designan a la UE. En la Parte M de las presentes Directrices, relativa a las
marcas internacionales, se describen detalles especificos acerca de las oposiciones
relacionadas con los registros internacionales.

En virtud del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
14 de junio de 2017, sobre la marca de la Union Europea, la oposicion debe estar
basada en los derechos que ostenta el oponente sobre una marca anterior u otra
forma de signo comercial. Los motivos en los que puede estar basada una oposicién
se denominan «motivos de denegacion relativos», y en el articulo 8 del RMUE, que
lleva este titulo, se encuentran las disposiciones pertinentes. A diferencia de lo que
ocurre en el caso de los motivos de denegacion absolutos, que son examinados de
oficio por la Oficina (y que pueden tener en cuenta las observaciones de terceros,
aunque dichos terceros no sean parte del procedimiento), los motivos de denegacion
relativos son procedimientos inter partes basados en posibles conflictos con derechos
anteriores. La Oficina no plantea de oficio estas objeciones relativas. La carga recae,
pues, en el titular del derecho anterior que tiene que mantener una actitud vigilante
respecto de la presentacion de solicitudes de marca de la Union Europea por parte
de otras personas que podrian colisionar con sus derechos anteriores, y, en su caso,
oponerse a las marcas en conflicto.

Cuando se presenta una oposicion dentro del plazo establecido y se abona la tasa
correspondiente, el servicio especializado (la Division de Oposicion) de la Oficina
gestiona el procedimiento. La Divisién de Oposicidon examinara, en primer lugar, la
admisibilidad de la oposicion. Si la oposicion se considera admisible, normalmente
seguira un intercambio de observaciones entre el oponente y el solicitante (en lo
sucesivo, las «partes»). Después de considerar estas observaciones, en caso de
que las partes no logren un acuerdo, la Division de Oposicion resolvera (en una
«resolucion» susceptible de recurso) bien denegar total o parcialmente la solicitud
impugnada, o bien denegar la oposicion. Si la oposicidon no esta bien fundada, sera
denegada. Si la solicitud de marca de la Unién Europea no se deniega totalmente,
siempre que no existan otras oposiciones pendientes, se procedera al registro de los
productos y servicios que no hayan sido denegados.

Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte C Oposicidn Pagina 814

FINAL VERSION 1.4 31/03/2024


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

Seccion 0 Introduccion

2 Motivos de oposicidn

El articulo 8 del RMUE establece los posibles motivos por los que puede presentarse
una oposicion.

Elarticulo 8 del RMUE permite a los titulares que basen las oposiciones en sus
derechos anteriores para evitar el registro de marcas de la Unién Europea en una
serie de situaciones, que van desde la doble identidad entre los productos o servicios
y entre las marcas (articulo 8, apartado 1, letra a), del RMUE, en el que se presume
el riesgo de confusidon y no es necesario probarlo) hasta la similitud (articulo 8
apartado 1, letra b), del RMUE, en el que debe establecerse un riesgo de confusién).
Vvéanse las Directrices, Parte C, Oposicion, Seccién 2, Doble identidad y riesgo de
confusion.

Elarticulo 8, apartado 3, del RMUE permite al titular de una marca evitar la
presentacidon no autorizada de su marca por parte de su agente o representante
(véanse las Directrices, Parte C, Oposicién, Seccion 3, Solicitud presentada por el
agente sin el consentimiento del titular de la marca).

Elarticulo 8, apartado 4, del RMUE permite al titular de marcas anteriores no
registradas, o de otros signos utilizados en el trafico economico de alcance no
unicamente local, evitar el registro de una solicitud de marca de la Union Europea
posterior si el titular tiene el derecho a prohibir el uso de la marca solicitada. Permite
a los titulares de los derechos invocar una amplia variedad de derechos contemplados
en la legislacion de la UE o de los Estados miembros, sujetos a las condiciones
de su adquisicién y al ambito de proteccion con arreglo a la legislacion aplicable,
y a condiciéon de que el derecho invocado también cumpla el requisito de uso en
el trafico econdmico de alcance no unicamente local del derecho de la UE (véanse
las Directrices, Parte C, Oposicion, Seccion 4, Marcas no registradas y otros signos
utilizados en el trafico.econémico [articulo 8, apartado 4, del RMUE]).

El articulo 8, apartado 5, del RMUE permite a los titulares de marcas registradas
anteriores con renombre evitar el registro de una solicitud de marca de la Union
Europea similar o idéntica posterior que, sin justa causa, perjudicaria a dicha marca
anterior. El riesgo de confusién no constituye una condicion para aplicar este articulo.
Esto es asi porque el articulo 8, apartado 5, del RMUE protege especificamente
(aunque no de forma exclusiva) las funciones y los usos de las marcas que no
entran dentro de la indicacion de la proteccion de origen que ofrece un riesgo de
confusién y, como tal, se dirige mas a proteger el esfuerzo y la inversion financiera
implicadas en la creacién y la promocidon de marcas en la medida en que estas
alcanzan notoriedad, asi como a facilitar la plena explotacién del valor de las marcas
(véanse las Directrices, Parte C, Oposicién, Seccion 5, Marcas renombradas).

Elarticulo 8, apartado 6, del RMUE permite a los beneficiarios de las denominaciones
de origen y de las indicaciones geograficas protegidas en virtud de la legislacion de la
UE o de los Estados miembros oponerse al registro de una solicitud de MUE posterior,
incluso mas alla del limitado ambito de proteccién ex officio de dichos derechos por
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motivos absolutos (articulo 7, apartado 1, letra j), del RMUE). Para ser admisible como
motivo de denegacion «relativo», el derecho invocado debe otorgar a su beneficiario
el derecho a interponer un recurso directo contra el uso no autorizado (véanse
las Directrices, Parte C, Oposicion, Seccion 6, Indicaciones geograficas [articulo 8,
apartado 6, del RMUE]).

3 Los «derechos anteriores» en que debe basarse una
oposicion

La oposicién debe basarse, como minimo, en un derecho anterior del que sea titular el
oponente.

El significado de derechos «anteriores», en el sentido del articulo 8, apartados 1y 5,
del RMUE, queda definido en el articulo 8, apartado 2, del RMUEcomo los derechos
que tienen una fecha de presentacion de solicitud de registro anterior a la de la
solicitud de marca de la Union Europea (no la hora ni el minuto, tal como confirma
el Tribunal en su sentencia de 22/03/2012, C-190/10, Rizo, EU:C:2012:157), incluidas
las fechas de las prioridades reivindicadas, o se haya convertido en notoriamente
conocida en un Estado miembro con anterioridad a la solicitud de marca de la Union
Europea o, en su caso, de la fecha de prioridad reivindicada. Véanse las Directrices,
Parte C, Oposicion, Seccién 1, Aspectos procesales.

Estos derechos estan compuestos, fundamentalmente, de marcas registradas en la
UE, de solicitudes de dichas marcas y de marcas «notoriamente conocidas» con
arreglo a lo dispuesto en el articulo 6 bis del Convenio de Paris (las cuales no precisan
estar registradas). Para obtener una explicacion detallada sobre dichas marcas
«notoriamente conocidas» con arreglo a lo dispuesto en el articulo 8, apartado 2,
letra c), del RMUE y el modo en que son distintas de las marcas de renombre
del articulo 8, apartado 5, del RMUE, consulte las Directrices, Parte C, Oposicion,
Seccién 5, Marcas renombradas, punto 2.1.2.

Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 8, apartado 3, del RMUE, la parte oponente
debe demostrar que es titular de una marca, adquirida en cualquier lugar del mundo,
ya sea mediante registro o por el uso (en la medida en que la legislacién del
pais de origen reconozca este tipo de derecho de marca) para la que un agente
o representante del titular ha solicitado el registro en su propio nombre sin el
consentimiento del titular.

Elarticulo 8, apartado 4, del RMUE constituye el motivo de oposicion basado en
marcas anteriores no registradas o en otros signos utilizados en el trafico econémico
cuyo alcance no es Unicamente local, protegidos en virtud de la legislacién de la UE
o de los Estados miembros, que confieren al titular el derecho a prohibir el uso no
autorizado de una marca posterior. El oponente debe probar que adquirié el derecho
que invoca, que puede estar basado en la utilizacion o en el registro, antes de la fecha
de solicitud o, en su caso, antes de la fecha de prioridad de la marca impugnada,
conforme a las condiciones de proteccion de la ley aplicable. Ademas, el oponente
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debera probar, también, el uso de alcance no Unicamente local de tal derecho antes de
la fecha de prioridad de la marca impugnada.

Elarticulo 8, apartado 6, del RMUE constituye el motivo de oposicién basado en las
denominaciones de origen y las indicaciones geogréficas protegidas en virtud de la
legislacion de la UE o de los Estados miembros que confieren a la persona autorizada,
conforme a dicha legislacion, el derecho a prohibir el uso no autorizado de una marca
posterior. EI oponente debe probar que la denominacién de origen o la indicacion
geografica que invoca es anterior a la fecha de solicitud o, en su caso, anterior a la
fecha de prioridad de la marca impugnada.

Pueden alegarse diversos motivos legales, tanto en una misma oposicién como en
oposiciones multiples a la misma solicitud de marca de la Unién Europea, que estén
basados en distintos derechos anteriores.

La practica de la Oficina esta basada en las disposiciones legales del RMUE, que
se aplican directamente o por analogia, tal como ha confirmado la jurisprudencia del
Tribunal General (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo: Media, S.L., EU:T:2004:268;
11/05/2006, T-194/05, Teletech International, EU:T:2006:124). En particular:

® Pluralidad de oposiciones. Elarticulo 9, apartados 2 y 3, del RDMUE permite a
la Oficina examinar solo la oposicién «mas eficaz» u oposiciones «mas eficacesy,
suspendiendo el resto vy, finalmente, considerandolas resueltas si se deniega la
solicitud sobre la base de la oposicion elegida. Respecto del significado de la
oposicion «mas eficaz», véase infra.

¢ Pluralidad de derechos anteriores en una oposicion. El Tribunal ha observado
que agrupar varios derechos anteriores en una sola oposicion es, a efectos
practicos, lo mismo que presentar una pluralidad de oposiciones, haciendo posible
que la Oficina base la denegacion de la solicitud en el(los) derecho(s) anterior(es)
«mas eficaces». Respecto del significado del derecho anterior «mas eficaz», véase
infra.

* Pluralidad de motivos legales en la o las oposiciones. Si la oposicion se estima
en su totalidad sobre la base del motivo legal «mas eficaz», no es necesario
examinar el resto de motivos. Si no se cumple uno de los requisitos necesarios
de un motivo legal, no sera necesario examinar el resto de requisitos de dicha
disposicion. Respecto del significado del motivo legal «mas eficaz», véase infra.

4 Objeto del procedimiento de oposicion y el modo mas
expedito de tratarlo

El Tribunal de Justicia ha declarado que el unico objetivo del procedimiento de
oposicion es decidir si la solicitud puede continuar al registro y no solucionar con
caracter preventivo posibles conflictos (por ejemplo, a escala nacional derivados de
la posible transformacion de la solicitud de marca de la Unién Europea) (11/05/2006,
T-194/05, TeleTech International, EU:T:2006:124, § 25-27).
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4.1 Examen de la oposicion, los motivos y las bases mas
eficaces

El Tribunal de Justicia ha confirmado, de forma clara, que la Oficina no tiene obligacion
de examinar todas las oposiciones, derechos y motivos legales anteriores que se
invoquen contra la misma solicitud de marca de la Uniéon Europea, si basta con uno
para denegar dicha solicitud. Tampoco esta obligada a escoger el derecho anterior con
el ambito territorial mas amplio para evitar la eventual transformacion de la solicitud en
tantos territorios como sea posible (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L.,
EU:T:2004:268; 11/05/2006, T-194/05, TeleTech International, EU:T:2006:124).

Este principio permite un tratamiento mas expedito de las oposiciones. La Oficina tiene
libertad para escoger la o las oposiciones, derecho(s) o motivo(s) legal(es) anterior(es)
«mas eficaz/eficaces», asi como cual de ellos examinar antes a la luz del principio de
economia procesal.

La oposicion «mas eficaz» se define, normalmente, como la oposicién que permite a
la Oficina denegar el registro de la solicitud de marca de la Unién Europea impugnada
en la medida mas amplia posible y del modo mas sencillo.

El derecho anterior «mas eficaz»se define, normalmente, como el signo mas similar
(0 mas cercano) que abarca el ambito mas amplio de productos y servicios o el
derecho que abarca los productos y servicios mas similares.

El motivo legal «mas eficaz» se define, normalmente, como el motivo de oposicion
que presenta a la Oficina la forma mas sencilla de denegar, de la forma mas amplia
posible, el registro de la solicitud de marca de la Unién Europea impugnada.

En general, el articulo 8, apartado 1, letra a), si resulta aplicable, sera el motivo mas
sencillo en términos de economia procesal para denegar una solicitud de marca de
la Union Europea, ya que la Oficina no precisa entrar a analizar las similitudes y las
diferencias entre los signos o los productos y servicios, ni sera necesario establecer
un riesgo de confusion. En su defecto, las circunstancias facticas de cada oposicion
determinaran si el articulo 8, apartado 1, letra b) o el articulo 8, apartados 3, 4,5 0 6
del RMUE son los motivos «mas eficaces» (por ejemplo, si los productos y servicios
del derecho anterior y la solicitud de marca de la Unién Europea son distintos, el
articulo 8, apartado 1, letra b), y el articulo 8, apartado 3, del RMUE no sirven como
fundamentos validos de oposicion.

4.2 Cuando no es necesario examinar la prueba del uso

Si el solicitante ha exigido pruebas del uso en relacién con algunos de los derechos
anteriores, la Oficina considerara, por lo general, en primer lugar si uno o varios
derechos anteriores no sujetos a la obligacién de probar el uso pueden respaldar
integramente la oposicion. En tal caso, se denegara la solicitud de marca de la Unién
Europea sin que sea necesario considerar la prueba del uso. Unicamente si dicho
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derecho o derechos anteriores no estan disponibles, la Oficina considerara aquellos
derechos anteriores para los que se solicito la prueba del uso.

Para ver mas ejemplos sobre situaciones en las que puede prescindirse de la
evaluacion de la prueba del uso, véanse las Directrices, Parte C, Oposicidén, Seccion 7,
Prueba del uso, punto 10.2.

4.3 Restriccién del examen a una parte del publico destinatario

Cuando se presenta una oposiciéon en virtud del articulo 8, apartado 1, letra b), del
RMUE y se detecta un riesgo de confusién con relacion a una parte (sustancial) del
publico, el fundamento de la resolucién deberia dirigirse a la parte del publico mas
propensa a la confusion, sin que el andlisis se extienda a todas las partes. Esto se
aplicaria en las siguientes situaciones en particular:

® En caso de que haya riesgo de confusion en un éarea linglistica especifica, no es
necesario que el anadlisis de la Oficina se extienda a toda la UE, sino que puede
centrarse en esa parte (véanse las Directrices, Parte C, Oposicién, Seccién 2,
Doble identidad y riesgo de confusién, Capitulo 4, Comparacién de los signos,
punto 1.3, Territorio de referencia y publico destinatario). Por ejemplo, si el grado
de similitud entre las marcas es mayor desde la perspectiva de una lengua en
particular, el analisis de la percepcion de las marcas por parte del publico de otras
areas linguisticas —por ejemplo, mediante el andlisis de la pronunciacion o el
significado especifico de las marcas en varias lenguas— es superfluo.

e En caso de que el publico destinatario esté formado por consumidores tanto
generales como profesionales, considerar que existe un riesgo de confusion para
una parte del publico basta para que se estime una oposicién. Normalmente, la
confusién es mas frecuente entre el publico general. Por lo tanto, si se confirma el
riesgo de confusion por parte del publico general, no hay necesidad de proceder a
un analisis que tenga en cuenta la percepcion de los profesionales.

En estas situaciones, deberia explicarse desde el inicio de la resolucién por qué se ha
adoptado un enfoque determinado.

4.4 Examen del riesgo de confusidn sin realizar una
comparacion de los productos y servicios

Cuando la oposicion se base en el articulo 8, apartado 1, letra b), del RMUE , y
el riesgo de confusion no pueda excluirse sobre la base de una «inexistencia de
similitud entre los productos y servicios» o0 una «inexistencia de similitud entre los
signosy, la Oficina podria decidir, por razones de economia procesal, continuar con el
procedimiento basandose en la presuncion de que todos los productos y servicios
en cuestion son idénticos (20/09/2019, T-367/18, UKIO / <IO [fig.], EU:T:2019:645,
§ 27-28, 31, 63). Se podra prescindir de la comparacién entre los productos y
servicios, aunque no haya ningun par idéntico de productos y servicios, si al examinar
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todos los demas factores pertinentes (como el grado de similitud entre los signos, el
caracter distintivo de la marca anterior, el grado de atencién del publico destinatario y
el principio de interdependencia) puede descartarse cualquier riesgo de confusion.

4.5 No es necesario examinar las pruebas del caracter
distintivo elevado

La Oficina puede decidir no examinar la reivindicacion y las pruebas del oponente en
relacion con el caracter distintivo elevado de las marcas anteriores si todos los demas
factores pertinentes permiten establecer un riesgo de confusién sobre la base del
caracter distintivo intrinseco de las marcas.

Cuando proceda, la Oficina puede decidir seguir adelante basandose en la
presunciéon de que las marcas anteriores tienen un caracter distintivo elevado.
Se puede prescindir del examen de la reivindicacién y las pruebas del caracter
distintivo elevado de las marcas anteriores si el examen de todos los demas factores
pertinentes permite descartar cualquier riesgo de confusion.
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