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RESOLUCION DE SOLICITUD DE CADUCIDAD

PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD : 0081/2023 Registro Impugnado: M2047421

Distintivo: LOS IBEROS

Clases Impugnadas: 41

1. DATOS DE LA TRAMITACION DEL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD

Datos del solicitante de caducidad: LOZANO DONATE, MARIA DEL CARMEN

Datos del representante:

Fecha de presentacion de la solicitud: 11/05/2023

Renuncias: NO

2. NORMAS APLICABLES

Art. 54.1 a) Ley de Marcas

3. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION

ANTECEDENTES DE HECHO

informacion@oepm.es P° DE LA CASTELLANA N° 75
www.oepm.es Paginalde?7 28071 MADRID


https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/CSV/busquedacvs.html?CSV=xj8tDd8kB83BG%C3%B1CRtyVEiQ

Verifique la autenticidad de este documento en el sitio web dela OEPM (xj8tDd8kB83BGACRtyVEIQ ) atravésdel Codigo Seguro de V erificacion:https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/ CSV /busquedacvs.html

Pagina 2 de un total de 7 pagina(s). Version imprimible con informacién de firma.

.7 MINSTERIO Oficina Espaiiola
7 DEINDUSTRIA, COMERCIO

77 ¥ TURISMO de Patentes y Marcas

El dia 11 de mayo de 2023 se presenta solicitud de caducidad del signo M2047421 “LOS IBEROS”

LOS IBERDS
JR

(figurativo) , cuya fecha de solicitud es el 16 de septiembre de
1996, con base en el articulo 54.1.a) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

En fecha 12/05/2023, con publicacion en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial (en adelante,
BOPI) el 22/05/2023 se dio traslado de la solicitud al titular de la marca impugnada. El titular
contestd el 17/07/2023 aportando prueba de uso y se dio traslado de dicha prueba de uso al
solicitante en fecha 27/07/2023 (BOPI 03/08/2023), contestando este Ultimo a la prueba de uso
dentro del plazo que se le concede, en fecha 29/08/2023. El 27/09/2023 se cerr6 la fase
contradictoria, publicandose en BOPI 04/10/2023.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. -

El articulo 54.1.a) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, establece que se declarara la
caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas o0 mediante una demanda de reconvencidén en una accién por violacion de marca cuando
no hubiera sido usada conforme al articulo 39 de la Ley.

Por su parte, el citado articulo 39 establece que la marca quedara sometida a los limites del articulo
54.1.a) si en el plazo de cinco afios contados desde la fecha de su registro, la marca no hubiere
sido objeto por parte de su titular de un uso efectivo en Espafia para los productos o servicios para
los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de
cinco afnos, salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.

Ademas, el articulo 57 establece que no podra declararse la caducidad de la marca si, en el
intervalo entre la expiracion del periodo de cinco afios a que se refiere el articulo 39 y la
presentacion de la solicitud o demanda reconvencional de caducidad, se hubiera iniciado o
reanudado un uso efectivo de la marca. Se establece aqui la posibilidad de enervar la falta de uso
en el periodo requerido mediante el uso realizado con anterioridad a la presentacion de la solicitud
de caducidad.

La ratio legis de esta causa de caducidad, tal y como establece la sentencia del juzgado de lo
Mercantil num. 9 de Barcelona de 18 de octubre de 2021 se encuentra en que “la Ley de Marcas
sanciona la pasividad del titular con la caducidad de la marcay la pérdida del derecho de exclusiva
al uso de la misma, no pudiendo impedir a partir de ese momento que otros competidores utilicen
ese signo en el mercado para identificar a sus productos y servicios. Y ello tiene una razén de ser
y es que, en toda economia de mercado, como la espafiola, rige el principio de libertad de empresa
y de libre competencia. Por tanto, para otorgarle a cualquier competidor el "monopolio" de usar en
exclusiva un determinado signo para identificar a sus productos y servicios y distinguirlo del de sus
competidores solo es posible si ese signo goza de distintividad y si el titular de la marca lo usa de

informacion@oepm.es P° DE LA CASTELLANA N° 75
www.oepm.es Pagina2de 7 28071 MADRID


https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/CSV/busquedacvs.html?CSV=xj8tDd8kB83BG%C3%B1CRtyVEiQ

Verifique la autenticidad de este documento en el sitio web dela OEPM (xj8tDd8kB83BGACRtyVEIQ ) atravésdel Codigo Seguro de V erificacion:https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/ CSV /busquedacvs.html

Pagina 3 de un total de 7 pagina(s). Version imprimible con informacién de firma.

/1 5 MINISTERIO Oficina Espaﬁola

— {J OE‘INDUSTRIA. COMERCIO
IR de Patentes y Marcas

"manera efectiva", en la misma forma que fue registrada (o0 con alguna pequefia variante para
adaptarlo a la realidad social y econémica de cada momento sin perder su fuerza distintiva) y para
identificar a aquellos productos y servicios para los que fue registrada.”

Las marcas cumplen su funcion de distinguir productos o servicios y permitir que los consumidores
tomen decisiones fundadas solo cuando se utilizan efectivamente en el mercado. Por ello, eliminar
de la esfera juridica las marcas que no son usadas, y por ello no cumplen su funcién, ayuda a
reducir el numero de conflictos artificiales que pudieran darse entre signos distintivos. Asi pues,
es esencial establecer que las marcas registradas se utilicen efectivamente en conexién con los
productos o servicios para los cuales estén registradas, o, en caso de no ser utilizadas en conexién
con esos productos o servicios en un plazo de cinco afios a partir de la fecha de finalizacién del
procedimiento de registro, que puedan ser objeto de una declaraciéon de caducidad.

La marca objeto de la caducidad es la M2047421 “LOS IBEROS” y su fecha de registro firme es el
17 de mayo de 1997, por lo que, a la fecha de interposicion de la presente solicitud de caducidad
la marca se encontraba sujeta a uso para las clases para las cuales esta registrada, siendo en
este caso:

e Clase 41: Grupo musical, representacion musical, produccién musical.
SEGUNDO. -
Carga de la prueba del uso:

El articulo 57 de la Ley de Marcas establece que el titular del registro impugnado es quien debe
demostrar que la misma se ha usado con arreglo al articulo 39 o que existen causas justificativas
de la falta de uso. No puede esperarse que el solicitante de la caducidad demuestre un hecho
negativo, la falta de uso o de causas justificativas de uso.

Habiéndose trasladado la solicitud de caducidad el 12 de mayo de 2023, y siendo publicada en el
BOPI el 22 de mayo de 2023, y habiendo sido aportada en plazo la prueba referida al uso de la
marca, se procede a analizar la documentacion presentada, consistente en los siguientes
documentos:

e Documento relativo a la contestacion de caducidad, con las alegaciones referentes al uso
de la marca.

¢ Anexo que incluye carteles en los que se indica la realizacion de conciertos y eventos.

o Documentacion relativa al expediente en la pagina web de la OEPM “Consulta de
expedientes OEPM”

La contestacion a la solicitud de caducidad con la prueba de uso aportada fue remitida al solicitante
de la caducidad en fecha 27/07/2023, publicandose en BOPI el 03/08/2023 y dandoles un plazo
de un mes para aportar las alegaciones que se estimaran convenientes. Dentro de ese plazo se
presenté documentacion relativa a la contestacion a la prueba de uso que se tiene en cuenta de
cara a la resolucion de la solicitud de caducidad presentada.

Respecto a la prueba de uso aportada, de acuerdo a lo establecido en el articulo 21.bis.3 del
Reglamento de Ejecucion de la Ley de Marcas, por remision del articulo 63.1 del mismo (Real
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Decreto 687/2002, de 12 de julio), la prueba de uso aportada debera contener indicaciones sobre
el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso del signo impugnado en relacion con los productos
0 servicios para los cuales esté registrado, los cuales han sido sefalados en el Fundamento
Primero.

LUGAR

Respecto al lugar, es preciso indicar que el territorio de referencia del uso es Espafia, al ser el
signo impugnado una marca espafiola.

En relacion con la documentacién presentada, de cara a valorar si la marca ha sido utilizada en el
territorio espafiol, cabe realizar un andlisis de los distintos documentos que pueden aportar
informacion sobre ello.

En concreto, las imagenes de los carteles en los que se indican los conciertos realizados son todos
en distintas ciudades de Espafia. Por lo que el factor lugar, si quedaria probado en Espafia.

TIEMPO

Como se ha indicado, la marca caducara si dentro de un periodo ininterrumpido de cinco afios no
ha sido objeto de uso y no existen causas justificativas de la falta de uso. Para poder acreditar que
no ha existido una interrupcion de cinco afios en el uso de la marca, es preciso que la prueba
aportada se sitie temporalmente en los cinco afios anteriores a la fecha de la solicitud de
caducidad.

En el caso en concreto, el periodo de cinco afios en el cual se debe demostrar el uso de la marca
son los cinco afios anteriores a la solicitud de caducidad, es decir, desde el 11 de mayo de 2018
hasta el 10 de mayo de 2023.

El anexo en el que se aporta la documentacion relativa a los conciertos y eventos de “Los Iberos”
incluye documentacién fuera de plazo, en concreto los eventos realizados en 2016 y en enero de
2018 por lo que no se tendran en cuenta. Sin embargo, el resto de eventos aportados si estan
dentro del periodo relevante para determinar el uso, por lo que el tiempo quedaria probado.

NATURALEZA

La prueba de uso debe demostrar que el signo ha sido utilizado de acuerdo con su funcion esencial,
en la forma registrada y para los productos o servicios para los que se encuentra registrada.

En el caso en concreto, debe demostrar el titular de la marca que ésta se ha usado conforme a la
funcién misma de marca para la que esta registrada, es decir, el signo “LOS IBEROS” (figurativo)

L0S IBERGE
JR

produccion musical.

para la clase 41: Grupo musical, representacion musical,

informacion@oepm.es P° DE LA CASTELLANA N° 75
www.oepm.es Pagina4 de 7 28071 MADRID


https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/CSV/busquedacvs.html?CSV=xj8tDd8kB83BG%C3%B1CRtyVEiQ

Verifique la autenticidad de este documento en el sitio web dela OEPM (xj8tDd8kB83BGACRtyVEIQ ) atravésdel Codigo Seguro de V erificacion:https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/ CSV /busquedacvs.html

P&gina5 de un total de 7 pagina(s). Version imprimible con informacién de firma.

IR0 Oficina Espafiola
DE INDUSTRIA, COMERCIO

P Ym0 de Patentes y Marcas

En cuanto al uso en la forma en la que la marca ha sido registrada, a pesar de que el registro
impugnado es figurativo, la prueba aportada por el titular de la marca solo contiene indicaciones
de la denominacién “LOS IBEROS” sin ningun tipo de representacién grafica. Este uso, segin
establece el articulo 39.3.a) de la Ley de Marcas, es admisible siempre que la representacion que
ha sido utilizada no altere el caracter distintivo del signo. A pesar de que la marca impugnada
contiene la representacion de la letra O simulando una figura con una guitarra, sombrero y botas,
estos elementos se percibirAdn como ornamentales y secundarios, sobre todo para los servicios
protegidos, por lo que el elemento distintivo de la marca impugnada se considerard la
denominacién “LOS IBEROS’.

Por todo ello, se concluye que el uso del signo en forma distinta a la registrada resulta admisible.

Y respecto al propio @mbito aplicativo, el titular del registro impugnado debe acreditar que la marca
se ha usado para los siguientes servicios “Grupo musical, representacién musical, produccion
musical’”.

La documentacion aportada no hace referencia a ningun servicio de “representacion musical,
produccion musical’, dado que la prueba presentada, como se ha indicado, consiste en varios
carteles en los que se indica la realizacién de conciertos y actuaciones sin que exista evidencia de
los servicios de representacion o produccion.

No obstante, de los carteles aportados, todos ellos relacionados con conciertos donde ha
intervenido el grupo “LOS IBEROS”, puede establecerse el uso para los servicios de “grupo
musical”. Aunque dentro del &mbito de los grupos musicales cabria encontrar otras actividades
tales como la grabacién de discos o la edicibn de canciones, los conciertos y actuaciones se
consideran suficientes para poder acreditar los servicios indicados.

ALCANCE
Por ultimo, la prueba de uso debe acreditar un minimo alcance comercial del signo impugnado.

El titular de la marca impugnada debe acreditar la magnitud de uso de la marca. Para valorarla se
tienen en cuenta distintos factores como pueden ser el volumen comercial, la frecuencia de uso de
la marca, la duracién e intensidad de uso, etc.

Siendo estos factores Unicamente ejemplificativos, cabe indicar que, en el caso que nos
encontramos, el volumen comercial no se puede valorar porque no se indica nada en relacion al
namero de entradas vendidas, o dénde se han publicitado estos eventos.

Respecto a la frecuencia, si bien es cierto que, como se indicaba antes, se presentan carteles de
eventos dentro del periodo, y realizados en Espafia, son 8 eventos realizados en un periodo de
cinco afios.

No obstante, teniendo en cuenta el &mbito aplicativo ante el que nos encontramos, se demuestra
gue la marca si ha sido utilizada lo suficiente ante el publico con la finalidad de crear un mercado,
de darse a conocer y saber identificar el origen empresarial de la misma. Los documentos que se
presentan como prueba son carteles en los cuales se demuestra que el grupo ha participado junto

informacion@oepm.es P° DE LA CASTELLANA N° 75
www.oepm.es Pagina5de 7 28071 MADRID


https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/CSV/busquedacvs.html?CSV=xj8tDd8kB83BG%C3%B1CRtyVEiQ

Verifique la autenticidad de este documento en el sitio web dela OEPM (xj8tDd8kB83BGACRtyVEIQ ) atravésdel Codigo Seguro de V erificacion:https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/ CSV /busquedacvs.html

P&gina 6 de un total de 7 pagina(s). Version imprimible con informacién de firma.

IR0 Oficina Espafiola
DE INDUSTRIA, COMERCIO

: .. Y TURISMO de Patentes y Marcas

con otros grupos musicales, en distintos lugares de Espafia, y en los que en participaban entidades
colaboradoras como la Fundacion SGAE, el Ayuntamiento de Valladolid, el Gobierno de Cantabria,
el Ayuntamiento de Torrelavega y el Ayuntamiento de Fuengirola, por lo que, a pesar de que el
numero de conciertos es reducido, al realizar el evento junto con otros grupos musicales y tener el
apoyo Yy participacion de las entidades colaboradoras anteriormente mencionadas se demuestra
gue son eventos publicos, en los que si se ha hecho un uso de la marca.

De acuerdo, por tanto, al analisis realizado de la documentacion acreditativa del uso del signo
impugnado, podemos concluir que si ha existido un uso efectivo del signo objeto de la presente
caducidad, M2047421 “LOS IBEROS” para la clase 41: “Grupo musical” al haberse acreditado los
factores relevantes para determinar dicho uso. No obstante, la marca no ha probado el uso para
“clase 41: representacion musical, produccion musical”, ya que, considerando que estamos ante
factores acumulativos, necesarios todos ellos para que se considere acreditado el uso efectivo del
signo, el incumplimiento de uno o varios de ellos implica que no ha habido un uso efectivo, y no
existe prueba alguna para demostrar el uso en relacion con dichos servicios.

Por todo lo anterior, tal y como establece el articulo 54.2 de la Ley de Marcas, si la causa de
caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté
registrada la marca, su declaracion solo se extendera a los productos o servicios afectados. Asi
se concluye que la causa de caducidad existe para los siguientes productos registrados:

e Clase 41: representacion musical, produccién musical.

Por ello, la presente solicitud de caducidad debe ser estimada parcialmente, procediéndose a
declarar la caducidad del signo registrado M2047421 “LOS IBEROS” para “representacién musical,
produccion musical” y manteniendo el signo en vigor para “grupo musical”.

Contra la presente resolucion se podra interponer recurso de alzada ante el director/la directora de
la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, O.A, en el plazo de UN MES a contar desde el dia
siguiente al de la publicacion de esta resolucion en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
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4. RESOLUCION
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