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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA

1. ANTECEDENTES DE HECHO
1. RECURRENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL
MARIA DEL CARMEN LOZANO DONATE

REPRESENTANTE FECHA INTERPOSICION
02/10/2024
2. RESOLUCION RECURRIDA
MODALIDAD TiTULO O DISTINTIVO
MARCA LOS IBEROS
NUMERO DiGITO CLASE FECHA RESOLUCION | FECHA PUBLICACION
18/09/2024 25/09/2024
2047421 41 EDesestimacién de Solicitud de
Caducidad

FUNDAMENTO RESOLUCION RECURRIDA

No se considera que la M 2047421 «LOS IBEROS» induzca a error al ptblico consumidor. No ha quedado probado
que exista una asociacion directa e ineludible entre esa denominacion y los miembros originales del grupo musical.
Tampoco se ha demostrado que el publico espere que los integrantes iniciales sigan en activo, especialmente
considerando que se trata de un grupo formado en los afios 60, donde es habitual que haya cambios en la formacion.
Ademas, ni el elemento denominativo ni el figurativo de la marca generan expectativas concretas sobre las
caracteristicas del grupo, sus miembros, historia u origen. En consecuencia, no puede afirmarse que la marca cree una
expectativa no cumplida en el consumidor, condicién necesaria para que exista engafio. Por ello, no se aprecia riesgo
de error en el puablico en relacion con la marca figurativa M 2047421 «LOS IBEROS» aplicada a servicios de grupo
musical.

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO INTERPUESTO

El recurrente impugna la resolucion que desestimo la solicitud de caducidad contra la marca M 2047421 «LOS
IBEROS» (figurativa), alegando que la misma infringe el articulo 54.1.c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de
Marcas, por inducir Marcos Garcia Montes a error al pablico sobre el origen, la historia, la naturaleza y la discografia
del grupo Los Iberos. En el escrito de recurso alega: i) disconformidad con que la banda no es conocida por el publico;
ii) Falta de pronunciamiento sobre el objeto de la solicitud de caducidad; iii) declaraciones del Tribunal supremo sobre
un grupo musical Triana; iv) el deber de los poderes publicos de proteger el patrimonio cultural; v) indefension por no
haber encontrado la marca de su padre en los registros, asi como por la inadmision de la documentacién aportada el 20
de agosto de 2024 y por no haber dado traslado de la contestacion a la solicitud de caducidad. Solicita la estimacién
del recurso, asi como la devolucion de la tasa de recurso.

4. VISTAS Y ALEGACIONES

Fecha de Notificacion: 23/05/2025 | Fecha de contestacién; 05/06/2025

En virtud de lo previsto por los articulos 118. 1 y 119.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, se concede trdmite de audiencia al
solicitante, dandole traslado del recurso interpuesto por el oponente al objeto de que pueda formular las
alegaciones que estime conveniente. Esta Instancia dio vista al solicitante. Este reiter6 la no operabilidad de
la causa de caducidad del articulo 54.1.c) de la Ley de Marcas. Aportd autorizacion expresa de los miembros
del grupo musical. Se reitero la inexistencia de induccion a error y alegé la falta de legitimacion activa de la
solicitante de nulidad.

5. INFORMES

ORGANO INFORMANTE:

FECHA DEL INFORME :
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2. FUNDAMENTOS DE DERECHO
6. NORMAS APLICABLES

Articulos 26, 54 1. c), 58 y 59 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Articulo 61 del
Reglamento para la Ejecucion de la Ley de Marcas. Articulo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas

7. CONSIDERACIONES JURIDICAS

PRIMERA. — El grupo musical «Los Iberos» es uno de los grupos de musica de la década de los 60
en Espafa. El inicio de Los iberos se remonta a 1961, cuando Enrique Lozano, junto con unos amigos,
formaron una orquestra. La banda fue contratada para actuar en Londres y otros puntos de Europa, y parece
ser que algunos de los miembros se quedaron en el extranjero, mientras que Enrique Lozano decidi6 volver a
Espafia y reformé la banda quedando esta constituida por el propio Enrique Lozano, Adolfo Rodriguez,
Diego Cascado y Cristobal de Haro. En este punto, debemos destacar que, si bien la banda sufrié algunos
cambios, los cuatro miembros (Enrique Lozano, Adolfo Rodriguez, Diego Cascado y Cristébal de Haro) son
la formacion més reconocida entre el publico de la banda.

En septiembre de 1967 «Los Iberos» sufrieron un grave accidente de trafico en el que muri6 el
conductor del vehiculo y dejé secuelas a los miembros del grupo. En 1968 grabaron algunos sencillos, entre
los que destacan «Summertime Girl / Hiding Behind my Smile» (Columbia, 1968) y en 1969 la banda grabd
un disco «Los Iberos» (Columbia, 1969). Sin embargo, en 1970, Enrique Lozano decidié abandonar el
grupo. La banda public6 un single por afio hasta 1973, momento en el que la banda se disolvio.
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Al parecer, Enrique Lozano obtuvo el registro «Los iberos» como marca el 11 de febrero de 1969 (n°
530258). Esto, sin embargo, no ha sido demostrado y no se ha podido verificar por parte de la Oficina, al no
haberse digitalizado ese expediente. No obstante, no es determinante para la resolucién de este caso. Esta
marca no fue renovada en tiempo y plazo, por lo que se declar6 su caducidad al término de los 10 afios
contados desde la fecha de presentacién del registro. Sefialamos que no es relevante, ya que, de lo contrario,
no habria permitido la continuacion de la banda bajo esa misma denominacion en 1970. Estamos ante un
supuesto de caducidad por, presuntamente, haberse convertido el signo en engafioso, no por ser incompatible
con un derecho anterior de la recurrente.

El 16 de septiembre de 1996, Diego Cascado (recordemos que es uno de los miembros originales de
la banda) solicitd el registro de LOS IBEROS (figurativa) para identificar los servicios de GRUPO
MUSICAL, REPRESENTACION MUSICAL, PRODUCCION MUSICAL de la clase 41 (M 2047421 — LOS
IBEROS), que fue finalmente registrada el 16 de abril de 1997. La marca fue validamente renovada y la
publicacién de la renovacion fue publicada el 24 de mayo de 2016.

El 11 de mayo de 2023 Maria del Carmen Lozano (la ahora recurrente) interpuso una solicitud de
caducidad contra la marca M 2047421 — LOS IBEROS (figurativa) ex articulo 54.1.a) de la Ley de Marcas
(caducidad por falta de uso). El 26 de octubre de 2023 la resolucion estimé parcialmente la solicitud y se
declar6 la caducidad de la marca M 2047421 — LOS IBEROS para los servicios de REPRESENTACION
MUSICAL, PRODUCCION MUSICAL, en clase 41, pero se mantuvo el registro para GRUPO MUSICAL, en
esa misma clase.

Con fecha de 13 de septiembre de 2023 se presenta solicitud de caducidad con base en el articulo
54.1.c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM), contra la marca M 2047421 —
LOS IBEROS, (figurativa), solicitada el 16 de septiembre de 1996. La solicitud de caducidad fue
identificada con el siguiente nimero de expediente CAD/0149/2023.
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7. CONSIDERACIONES JURIDICAS

Tras desarrollarse el procedimiento de conformidad con lo previsto por el articulo 59 de la Ley de
Marcas y el 61 del Reglamento de Ejecucién de dicha Ley, la Oficina concluydé que no habia quedado
demostrado que con el uso que se habia hecho de la marca por parte de Marcos Garcia Montes, y con el
consentimiento del titular de la misma (Diego Cascado Sepulveda), esta indujera al publico a error sobre la
naturaleza, historia, origen y sobre la discografica del grupo Los iberos.

En su escrito de recurso, el recurrente alega: i) la falta de una adecuada valoracién de la prueba
aportada; ii) la omision de un pronunciamiento expreso sobre el objeto de la solicitud de caducidad; iii) la
relevancia de las declaraciones del Tribunal Supremo en relacion con el grupo musical «Triana»; iv) la
obligacion de los poderes publicos de velar por la proteccion del patrimonio cultural; y v) situacion de
indefension, derivada tanto de la imposibilidad de localizar la marca de su padre en nuestros registros, como
de la inadmisién de la documentacion presentada el 20 de agosto de 2024 y de la falta de traslado de la
contestacion a la solicitud de caducidad. En consecuencia, solicita la estimacion del recurso interpuesto y la
devolucidn de la tasa correspondiente.

En el tramite de audiencia, el titular de la marca impugnada alegé: (i) autorizacion expresa de los
miembros de la banda para que el sefior Marcos Garcia Montes como legitimo miembro de la banda se
encargue de la defensa de la marca cuya caducidad se discute; (ii) la imposibilidad de suspender el
procedimiento por el expediente deontoldgico; (iii) la legitima titularidad, uso efectivo e inexistencia de
induccidn al error sobre la marca; (iv) sobre las declaraciones en medios de comunicacion; (v) sobre la
indefension y valoracion de la prueba; (vi) sobre la legitimacion activa de la solicitante de caducidad.

SEGUNDA. — Que en el presente expediente se ha planteado como fundamental la existencia o la
ausencia de legitimacién activa, por parte de quien inst6 la accion de caducidad. Es preciso resolver esta
cuestion antes de entrar en otras consideraciones del fondo del asunto.

) através del Codigo Seguro de Verificacion: hikp9vly6pyJfrodBY Seew

El articulo 58.1.a) de la Ley de Marcas dispone que: «podran presentar ante la Oficina Espafola de
Patentes y Marcas una solicitud de nulidad o caducidad del registro de la marca: En los casos previstos en
los articulo 51 y 54.1. a), b), y c), cualquier persona fisica o juridica, asi como las agrupaciones u
organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes y las
asociaciones de consumidores y usuarios, legalmente constituidas e inscritas conforme a la legislacion
estatal o autondmica que les resulte de aplicacién, que se consideren perjudicados y tengan capacidad

procesal.

Desde este primer momento hay que destacar que esta redaccion fue introducida por el Real Decreto-
ley 23/2018, de 21 de diciembre, que modificé la redaccion original de 2.001.

La exposicion de motivos de la Ley de Marcas 17/2.001 al explicar la limitacion del examen de
oficio por parte de la OEPM a lo relativo a la cuestion conexa de las prohibiciones absolutas sefiala que «El
sistema que se establece es, por otra parte, mas acorde con la naturaleza y sentido de las prohibiciones de
registro y con los intereses a tutelar, predominantemente publicos o generales en el caso de las prohibiciones
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absolutas, y de caracter privado en el caso de las prohibiciones relativas, que son asi calificadas
precisamente porque protegen derechos privados y, en consecuencia, su defensa no debe imponerse sino
dejarse en manos de los propios interesados, quienes gozan en la presente Ley de todas las garantias del
Estado de Derecho a través del tramite de oposicion o del ejercicio de la accién de nulidad para proteger sus
legitimos intereses y derechos».
Esta diferencia de los bienes juridicos protegidos por las prohibiciones absolutas y relativas, tendra
un gran impacto a la hora de establecer distintos requisitos en cuanto a la legitimacion para ejercitar las
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7. CONSIDERACIONES JURIDICAS

acciones de nulidad absoluta y las que se basen en nulidad relativa.

De la mera lectura del articulo 58 se desprende que la legitimacion activa para instar la nulidad del
registro de una marca en los casos en los que se invoque un derecho preexistente, se otorga los titulares de
tales derechos.

Sin embargo, en los supuestos en los que se aleguen causas de nulidad absoluta y también de
caducidad por falta de uso, por vulgarizacion o por haber devenido la marca en engafiosa, la legitimacion es
muchisimo méas amplia. Este segundo supuesto es que nos corresponde analizar en este caso.

Las sentencias del Tribunal Supremo 650/2021, 29 de septiembre de 2021 y 183/2023, 7 de febrero
de 2023 hacen, ambas, la siguiente consideracion previa:

En la redaccion aplicable en la fecha de la demanda, el art. 59 LM establecia:

La accion declarativa de nulidad o caducidad del registro de la marca podré ser ejercitada: En los
casos previstos en los articulos 51 y 55 c), d), e) y f), por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, asi
como por cualquier persona fisica o juridica o por cualquier agrupacion constituida legalmente para la
representacion de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o
consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legitimo.

Por tanto, al haber variado de una manera sustancial la Ley aplicable al caso, en cuanto que la
redaccion analizada por el Tribunal Supremo se referia a la existencia de derechos subjetivos o intereses
legitimos, y, sin embargo, en la redaccién vigente actual, que es la que corresponde aplicar al presente caso,
han desaparecido esos conceptos; nos corresponde realizar una interpretacion del precepto vigente, el cual
otorga la legitimacion activa En los casos previstos en los articulos 51 y 54.1. a), b), y ¢), cualquier persona
fisica o juridica, asi como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores,
prestadores de servicios o comerciantes y las asociaciones de consumidores y usuarios, legalmente
constituidas e inscritas conforme a la legislacion estatal o autonémica que les resulte de aplicacion, que se
consideren perjudicados y tengan capacidad procesal.
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En la labor hermenéutica de este precepto, el articulo 58.1 a) de la Ley de Marcas, seguiremos, como
no puede ser de otra manera, lo establecido por el articulo 3 del Codigo Civil, cuando dispone que Las
normas se interpretaran segun el sentido propio de sus palabras, en relacion con el contexto, los
antecedentes historicos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas,
atendiendo fundamentalmente al espiritu y finalidad de aquellas.

En el aspecto literal, hay que sefalar en primer lugar el articulo 58 hace una alusién lo mas amplia
posible al referirse a cualquier persona fisica o juridica para después referirse a agrupaciones, organismos
asociaciones en relacion a los conocidos como intereses colectivos o difusos. Se podria plantear la cuestion
de si el requisito de que se consideren perjudicados y tengan capacidad procesal se requiere Unicamente
respecto de esas entidades o también respecto de las personas fisicas y juridicas.

A este respecto conviene sefialar que el articulo 19 de la Ley de Marcas, cuando regula la
legitimacion para presentar oposicion a una solicitud de registro de marcas, sefiala que podran oponerse al
registro de la misma invocando las prohibiciones de registro previstas en el Titulo Il: a) En los casos
previstos en el articulo 5.1, cualquier persona fisica o juridica que se considere perjudicada.

Aqui no se habla de capacidad procesal, pero si de que se considere perjudicada. Este es un
concepto, evidentemente mucho menos exigente al del derecho subjetivo o al de interés legitimo presentes
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7. CONSIDERACIONES JURIDICAS

en la redaccion anterior de la Ley de 2001 en relacién con las acciones de nulidad y caducidad o
remontandonos més atrés, en la Ley de Marcas de 1.988 que se referia al interés legitimo para solicitar la
nulidad o al concepto de interesado para formular oposicién (Art. 26 de la Ley de 1988) que nos remite al
concepto administrativo de interesado, que hoy en dia se regula en el articulo 4 de la LPA 39/2.015 que los
define, ademas de los titulares de derechos e intereses, como c¢) Aquellos cuyos intereses legitimos,
individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolucién y se personen en el procedimiento en
tanto no haya recaido resolucion definitiva.

Es indudable que la evolucién legislativa ha superado, en lo que aqui nos afecta, del articulo 58.1 a)
de la Ley de Marcas, los conceptos de derechos e intereses a los que ya no se hace mencion en este precepto.

También resulta procedente analizar lo que establece la Directiva (UE) 2015/2436 DEL
PARLAMENTO EUROPEQ Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximacion de
las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas que en su articulo 45.4 establece que El
procedimiento administrativo establecera que puedan solicitar la caducidad o la nulidad, por lo menos, las
personas siguientes: a) en los supuestos del apartado 2 y del apartado 3, letra a), toda persona fisica o
juridica, asi como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores
de servicios, comerciantes o consumidores y que, en virtud del Derecho que les sea aplicable, tengan
legitimacion procesal activa y pasiva.

La Directiva, por tanto, legitima a cualquier persona fisica o juridica y no se refiere ni a los conceptos
de titulares de derechos, ni al interés legitimo, ni tampoco al de concepto de perjudicado. Es mas, cuando
exige que tengan legitimacion procesal activa y pasiva se esta refiriendo a las agrupaciones u organismos y
no a las personas fisicas o juridicas.
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No entraremos ahora en que no son conceptos equiparables la capacidad procesal a la que se refiere
la Ley espafiola y la legitimacion procesal activa y pasiva a la que se refiere la Directiva. Baste sefialar que
la Ley de Enjuiciamiento Civil regula en el Capitulo | del Titulo | De la capacidad para ser parte, la
capacidad procesal y la legitimacién como conceptos diferenciados.

En definitiva, analizando el sentido propio de las palabras y los antecedentes historicos y legislativos,
se observa una progresiva ampliacion del concepto de legitimacion en relacion con las acciones de nulidad y
caducidad.

Por ultimo, el articulo 3 del Codigo Civil, se refiere a que se debe atender fundamentalmente al
espiritu y finalidad de aquellas. A este respecto hay que recordar lo dicho al comienzo y es que en estas
acciones del articulo 58.1 a) de la Ley de Marcas se trata no solo de defender los intereses particulares de
quien acciona, sino que estan presentes unos intereses generales que son objeto de proteccion.

Las anteriormente citadas sentencias del Tribunal Supremo 650/2021, 29 de septiembre de 2021 y
183/2023, 7 de febrero de 2023 se referian a que la jurisprudencia de esta sala (sentencias 776/2012, de 27
de diciembre; y 765/2012, de 28 de diciembre) ha reconocido legitimacion activa para instar la caducidad
de una marca a: (i)Quien -ademas de colaborar en el funcionamiento correcto del mercado, pretendiendo la
eliminacion del registro de signos indtiles, cuando no perturbadores de la libre competencia, por sus fines
especulativos y de bloqueo- busca poner fin a una situacion que le es desfavorable o, desde otro punto de
vista, obtener una utilidad o beneficio con la cancelacion de marcas, generadoras de prohibiciones relativas
de registro, de las que es titular una competidora en el mismo sector de mercado y que, al fin, le pueden
impedir la puesta en marcha de sus proyectos de futuro. (ii) Quien se opone a la persistencia en el registro
de asientos inutiles, cuando no perturbadores de la libre competencia, y, en todo caso, esgrimidos de
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7. CONSIDERACIONES JURIDICAS

contrario a modo de cobertura del uso calificado por ella como infractor.

Estos principios siguen siendo aplicables a la redaccion vigente dada al articulo 58.1 a) por el
Decreto Ley de 2018, sin perjuicio de que la legislacion haya podido ampliar los supuestos.

En esta interpretacion teleolégica de la norma es imprescindible recordar el articulo 51.1 de la
Constitucién Espafiola de 1978, que dispone que Los poderes publicos garantizaran la defensa de los
consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los
legitimos intereses econdémicos de los mismos.

Este principio rector de la politica social y econémica debe ser tenido muy en cuenta ya que el
articulo 53 de la propia Constitucion estable que El reconocimiento, el respeto y la proteccion de los
principios reconocidos en el Capitulo tercero informaran la legislacion positiva, la practica judicial y la
actuacion de los poderes publicos. S6lo podran ser alegados ante la Jurisdiccion ordinaria de acuerdo con
lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Por tanto, una interpretacion finalista de la norma también nos hace considerar la gran amplitud en la
legitimacion para accionar en virtud del articulo 58.1 a) de la Ley de Marcas.

El recurrente sefiala que la recurrente no ostenta legitimacion activa por no contar con un derecho
registral anterior, ni constar derechos marcarios por cesion, herencia o por acto de disposicion, sino
solamente por interés sentimental
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Sin embargo, tras analizar la redaccion vigente del articulo 58.1 a) de la Ley de Marcas, atendiendo
al sentido propio de sus palabras, a los antecedentes historicos y legislativos y al espiritu y finalidad de la
norma, permite concluir que la Ley esta concediendo esa accion a cualquier persona fisica o juridica sin
ningun otro requisito objetivo.

Es indudable que esta legitimacion tan amplia es extraordinaria, pero no es Unica en nuestro
ordenamiento cuando se pretenden defender intereses juridicos difusos que afectan al conjunto de la
sociedad, en este caso como consumidores. Como ejemplos, se pueden citar el articulo 62 del RD Ley
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitacion
Urbana que otorga una accion publica cuando se trata de exigir la observancia de la legislacion y demas
instrumentos de ordenacion territorial y urbanistica. El articulo 8 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de
Patrimonio histdrico (Sera puablica la accion para exigir ante los 6rganos administrativos y los Tribunales
Contencioso-Administrativos el cumplimiento de lo previsto en esta Ley para la defensa de los bienes
integrantes del Patrimonio Historico Espafiol) o el articulo 109.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas, en todos ellos se reconoce la accion ante la Administracion y los Tribunales a cualquier persona.

Volviendo a la Ley de Marcas, en el mismo sentido de excepcionalidad, conviene referirse al articulo
51.2 de la Ley de marcas que, respecto de la nulidad por prohibiciones absolutas, establece la
imprescriptibilidad de la accion. (Lo cual sin duda es excepcional en el ambito civil y en el administrativo).
La fundamentacion de esta excepcion es obviamente la misma que la que ha extendido la legitimacion del
articulo 58.1 a) a cualquier persona y es la proteccién de los consumidores frente a unos registros marcarios
incursos en motivos de nulidad absolutos.

Asi mismo, cabe sefialar, que histéricamente cuando se ha presentado una oposicion por
prohibiciones absolutas, (recordemos que el articulo 19 también se refiere a cualquier persona que se
considere perjudicada), ni la OEPM ni los Tribunales han exigido explicacion alguna sobre cual podria ser
ese perjuicio. Maxime cuando, de la redaccién legal no se desprende que deba ser un perjuicio objetivo, sino
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7. CONSIDERACIONES JURIDICAS

que parece referirse a una consideracion subjetiva de quien acciona de que se considera a Si mismo
perjudicado y que se ha venido presumiendo por el mero hecho de oponerse o recurrir, en via administrativa
0, hasta hace poco, contenciosa-administrativa.

Por dltimo, y a mayor abundamiento, cabe recordar lo que dice la exposicion de motivos de la Ley de
Marcas 17/2.001 cuando sefiala que Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una
mencion especial el Reglamento (CE) numero 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la
marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la
Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones
de aproximacion de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligacion de regular la
transformacién de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada
aproximacion es deseable, dado que permite evitar que dos titulos que producen idénticos efectos en Espafia
estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son
directamente tributarias de dicho Reglamento.

En el mismo sentido la exposicién de motivos del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de
transposicion de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de
viaje vinculados, que es la norma que da la redaccién vigente al articulo 58.1 a) dice que 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, que mediante el presente real decreto
ley se incorpora a nuestro ordenamiento juridico, sefiala en su considerando 8 que «resulta necesario
superar la aproximacion limitada alcanzada por la Directiva 2008/95/CE, y ampliarla a otros aspectos del
Derecho material de marcas». En el Considerando 9 se resume el alcance de esta armonizacion y, asi se
indica, que con la finalidad de facilitar el registro y la gestion de las marcas en Europa es esencial
aproximar no solo las disposiciones de derecho material sino también las de caracter procedimental. A
estos efectos, en cumplimiento de las conclusiones del Consejo de 25 de mayo de 2010, se incorporan a la
Directiva (UE) 2015/2436 los principios normativos esenciales del Reglamento (CE) n.° 207/2009 del
Consejo, de 26 de febrero de 2009 (hoy Reglamento (UE) 2017/1001), produciéndose asi una armonizacion
legislativa no solo en los sistemas nacionales de marcas, sino también entre estos y el sistema de marcas de
la Union.
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Pues bien, la interpretacion amplia de que cualquier persona fisica o juridica, considerandose a si
misma subjetivamente perjudicada por la existencia de un registro marcario, puede accionar en los supuestos
del articulo 58.1 a) de la Ley de Marcas es coincidente con la regulacion del Reglamento que regula la
Marca de la Unién Europea y la practica de la EUIPO.

Por tanto, y, en conclusion, de acuerdo con lo dispuesto por el vigente articulo 58.1 a) cualquier
persona fisica o juridica que se considere perjudicada podra instar las acciones de nulidad y caducidad
previstas en dicho apartado, sin que sea necesario gue objetivice 0 demuestre en qué sentido se considera
perjudicada por la existencia de un registro de marca.

TERCERA. — Sobre la pretension del recurrente en suspender el procedimiento por el expediente
deontoldgico ante el llustre Colegio de la Abogacia de Madrid contra el Letrado que representa al titular
registral.

La recurrente alega en el escrito de recurso lo siguiente: se ha admitido a tramite por el Consejo de
colegios de abogados de Madrid, mi recurso de alzada frente a la resolucién del expediente deontologico a
Marcos Garcia Montes (que no responde a todas mis alegaciones). Aporto resolucién de archivo
(DOCUMENTO 1) y providencia del Consejo de Colegios de Abogados de Madrid, dando tramite al
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7. CONSIDERACIONES JURIDICAS

recurso de alzada presentado frente a la misma (DOCUMENTO 2). La resolucién del colegio de abogados
considera que Marcos no estd actuando con conflicto de interés, sin entrar a valorar varias de mis
alegaciones.

Parece ser que el recurrente interpuso una queja ante el Colegio de la Abogacia de Madrid contra el
sefior Garcia Montes y este considerd que Marcos no esta actuando con conflicto de interés, sin entrar a
valorar varias de mis alegaciones. El recurrente ha interpuesto recurso de alzada ante el Consejo de
Colegios de Abogados de Madrid y este ha admitido a tramite dicho recurso y solicita la suspension en la
resolucion del expediente hasta que el Consejo de Colegios de Abogados de Madrid se pronuncie al
respecto.

Como bien alegé el titular marcario en su escrito de contestacion al tramite de audiencia, los hechos
no se incardinan en ninguno de los supuestos de hecho del articulo 26 de la Ley de Marcas.

En cualquier caso, el articulo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comdn de las Administraciones Publicas (en adelante, LPAC) dispone que:

1. El transcurso del plazo méximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolucion se
podra suspender en los siguientes casos:

a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanacion de deficiencias o la
aportacion de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la
notificacion del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del
plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el articulo 68 de la presente Ley.

) através del Codigo Seguro de Verificacion: hikp9vly6pyJfrodBY Seew

b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un 6érgano de la Unién
Europea, por el tiempo que medie entre la peticion, que habra de comunicarse a los interesados, y la
notificacion del pronunciamiento a la Administracion instructora, que también debera serles comunicada.

c) Cuando exista un procedimiento no finalizado en el &mbito de la Union Europea que condicione
directamente el contenido de la resolucién de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo
que debera ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habré de ser notificado.

d) Cuando se soliciten informes preceptivos a un érgano de la misma o distinta Administracién, por
el tiempo que medie entre la peticidn, que debera comunicarse a los interesados, y la recepcion del informe,
que igualmente debera ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspension no podré exceder en ningln
caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguiré el procedimiento.

e) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o analisis contradictorios o dirimentes propuestos por
los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporacion de los resultados al expediente.
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f) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusion de un pacto o convenio en los términos
previstos en el articulo 86 de esta Ley, desde la declaracion formal al respecto y hasta la conclusion sin
efecto, en su caso, de las referidas negociaciones, que se constatard mediante declaracion formulada por la
Administracion o los interesados.

g) Cuando para la resolucion del procedimiento sea indispensable la obtencién de un previo
pronunciamiento por parte de un 6rgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habra
de comunicarse a los interesados, hasta que la Administracion tenga constancia del mismo, lo que también
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7. CONSIDERACIONES JURIDICAS

debera serles comunicado.

2. El transcurso del plazo maximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolucion se
suspendera en los siguientes casos:

a) Cuando una Administracién Publica requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda
que es ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar en el ambito de sus
competencias, en el supuesto al que se refiere el apartado 5 del articulo 39 de esta Ley, desde que se realiza
el requerimiento hasta que se atienda o, en su caso, se resuelva el recurso interpuesto ante la jurisdiccion
contencioso administrativa. Debera ser comunicado a los interesados tanto la realizacion del
requerimiento, como su cumplimiento o, en su caso, la resolucion del correspondiente recurso contencioso-
administrativo.

b) Cuando el érgano competente para resolver decida realizar alguna actuacion complementaria de
las previstas en el articulo 87, desde el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado
del inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminacion.

c) Cuando los interesados promuevan la recusacion en cualquier momento de la tramitacion de un
procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerarquico del recusado.

De lo anterior, observamos que los hechos alegados por el recurrente no se enmarcan ni en los
supuestos previstos en el articulo 26 de la Ley de Marcas, ni en los supuestos previstos en el articulo 22 de la
LPAC. Por ello, debemos desestimar dicha peticion.

) através del Codigo Seguro de Verificacion: hikp9vly6pyJfrodBY Seew

CUARTA. — En relacién con la indefension alegada por el recurrente por la falta de admision del
Documento presentado una vez cerrada la fase contradictoria el 20 de agosto de 2024. Esta instancia debe
mostrar su conformidad con la resolucion impugnada en este punto. En este sentido, la resolucion disponia
que:

El articulo 60 del Reglamento de Marcas establece que el solicitante debera presentar los hechos,
las pruebas y as alegaciones en apoyo a su solicitud hasta el cierre de la fase contradictoria. Como se ha
indicado anteriormente, la fase contradictoria en este procedimiento finalizo el 19 de agosto y el solicitante
presentd documentacion adicional el 20 de agosto, es decir, una vez que la fase contradictoria habia
finalizado. Si bien es cierto que el solicitante ha esgrimido causas medicas en su documento
complementario, lo cierto es que el cierre de la fase contradictoria es una fecha que pone fin a la fase en la
que las partes pueden presentar sus alegaciones. No se trata por tanto de un plazo no observado, sino que
se ha presentado la documentacion cuando ya no cabia la oportunidad de hacerlo. Igualmente, los hechos
descritos en la documentacion aportada una vez cerrada la fase contradictoria, no pueden considerarse
como hechos nuevos que el solicitante de la caducidad no hubiera podido aportar a lo largo de la fase
contradictoria puesto que se trata de noticias fechadas en septiembre del 2023, febrero 2024, julio 2024,
referencias a un libro publicado en abril del 2024. Igualmente aportan un e-mail recibido en octubre del
2023. Como puede observarse, toda esta documentacion podia haberse aportado antes del cierre de la fase
contradictoria. Pero incluso si se hubiera admitido la misma y se hubiera trasladado al titular del registro
impugnado, el contenido de la misma no habria modificado el resultado de la presente resolucion.
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En cualquier caso, esta Instancia permite la aportacion de prueba complementaria en sede de recurso,
por lo que admitimos dicho documento, pero, como sefialé la resolucion impugnada, este, como veremos, no
cambia el sentido de la resolucion de la Unidad de Recursos.
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QUINTA. — EI articulo 54.1.c) de la Ley de Marcas 17/2001 establece que: se declarara la
caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o
mediante una demanda de reconvencion en una accion por violacion de marca: (...) cuando a consecuencia
del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para
los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al pablico a error,
especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geografica de estos productos o
Servicios.

Tal y como ha identificado el Tribunal de Justicia de la Union Europea (en adelante TJUE), la
funcion esencial de la marca es garantizar al consumidor o usuario final la identidad de origen del producto o
servicio que con ella se designa (sentencia de 20 de marzo de 2006, en el caso C-259/04 Elizabeth Florence
Emanuel contra Continental Shelf 128 Ltd.). Ademas, tal y como establece el Tribunal General de la Union
Europea en la sentencia de 5 de mayo de 2011, en el caso T-41/10, Syndicat international des moniteurs de
ski - Ecole de ski internationale (SIMS - Ecole de ski internationale) contra Oficina de Armonizacion del
Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI): «al respecto, debe recordarse que la funcién esencial
de una marca es garantizar al consumidor o usuario final la identidad del origen del producto o servicio
designado por la marca, permitiéndole distinguir sin posible confusion este producto o servicio de los que
tienen otro origen. En efecto, para que la marca pueda desempefiar su papel como elemento esencial del
sistema de competencia no falseada que el Tratado pretende establecer y mantener, debe constituir la
garantia de que todos los productos o servicios que designa han sido fabricados o suministrados bajo el
control de una sola empresa a la que se puede atribuir la responsabilidad de su calidad (sentencia Emanuel,
apartado 49 supra, apartado 38). Sin embargo, una marca pierde este papel de garantia si la informacién que
contiene es susceptible de inducir a error al publico».

La ratio legis de esta causa de caducidad encuentra su fundamento en que la marca que ha devenido
engafiosa ha perdido su capacidad de diferenciacion de una manera transparente en el mercado, y lejos de ser
un instrumento de accion competitiva, se ha convertido en un mecanismo de error y engafo.

Para la aplicacion de esta causa de caducidad se exige, en primer lugar, que el signo sea capaz de
inducir a error al pablico consumidor respecto a alguna de las caracteristicas de los productos y/o servicios
protegidos. En segundo lugar, y de forma acumulativa, precisa que esa capacidad de generar error en el
consumidor sea debida a la actuacion del titular de la propia marca o al uso que se realiza por un tercero con
su consentimiento. Corresponde al solicitante de la caducidad la carga de la prueba, por lo que debe probar,
a través de la documentacion presentada, que concurren todos los requisitos para la aplicacién de la presente
causa de caducidad.

Para determinar para qué servicios se esta utilizando el signo en liza, se debe atender a la prueba a
aportada por las partes. En el presente caso se aportaron, junto con la solicitud de caducidad, las siguientes
pruebas en las que se indica que el signo impugnado se usa para «grupo de muasica»:

- Anexo 1: Articulos referidos al grupo Los Iberos de diversos medios de comunicacion, asi como al
fallecimiento de su integrante Enrique Lozano.

- Anexo 2: Referencias al procedimiento de caducidad CAD/0081/2023, relativo a una caducidad por
falta de uso contra el registro impugnado.

- Anexo 3: Articulos referidos a declaraciones de Marcos Garcia Montes en relacion con su
pertenencia al grupo Los Iberos, asi como contenido de podcast y referencias a conciertos.
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- Anexo 4: Certificado de registro de la marca 4200039 LOS IBEROS, registrada a nombre de
CARMEN LOZANO DONATE y ENRIQUE LOZANO DONATE.

Adicionalmente, en sede de recurso se presentaron los siguientes documentos como escritos
complementarios:

- Escrito complementario de 20 de agosto de 2024;
- Ampliacion de alegaciones 14 de octubre;

- Documento 1: acta notarial marcos;

- Documento 2: 17 de octubre de 2016 Lavanda;

- Documento 3: Facebook comentario;

- Solicitud de suspensién y alegaciones;

- Documentos 1-2 expediente deontoldgico;

- Documentos 3-5: email a marcos y respuesta medios.

SEXTA. — En relacién con la supuesta falta de valoracion de la prueba por no haber considerado,
segun la recurrente, la banda «Los Iberos» como una conocida banda por el piblico, debemos sefialar que la
resolucién en ningin momento niega que la banda no fuera reconocida, sino simplemente que el publico no
asocia la actual banda «Los [beros» a los miembros integrantes iniciales. De la documentacion obrante se
desprende que se trata de una banda musical formada en la década de los sesenta, la cual, ademéas de
experimentar una serie de modificaciones en su composicion a lo largo de su trayectoria, se disolvio en el
afio 1973. Si bien es comun que en los grupos musicales se produzcan altas y bajas en sus integrantes, en
este caso concreto debe destacarse que la formacion actual continta integrada, en su mayoria, por miembros
clasicos u originarios, con la excepcion de Enrique Lozano.
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En consecuencia, procede desestimar este motivo, dado que en la resolucion impugnada no se ha
puesto en duda la notoriedad del grupo, sino que simplemente se ha sefialado que la ausencia de dicho
miembro no es suficiente para inducir al publico a pensar que se trata de una banda distinta de la original. Y
mas aun si tenemos en cuenta que el grupo es de la década de los sesenta del siglo pasado.

SEPTIMA. — La recurrente alega que no existen nuevos hechos que deban ser considerados y que no
lo hubieran sido en el procedimiento de caducidad que se sustancié ante esta Oficina cuando se interpuso la
solicitud de caducidad por falta de uso ex articulo 54.1.c) de la Ley de Marcas (REF: CAD/0081/2023). No
obstante, debemos recordar, como bien manifesto la representacion del titular de la marca impugnada en el
escrito de contestacion a la solicitud de caducidad por conversion del signo en engafioso ex articulo 54.1.c)
de la Ley de Marcas, que la prueba que se aportd en el procedimiento de caducidad (REF: CAD/0081/2023)
abarcaba los cinco afios anteriores a la solicitud de caducidad. Este limite temporal no se exige en un
procedimiento de caducidad por conversion de la marca en un signo engafoso ex articulo 54.1.c) de la Ley
de Marcas.

OCTAVA. — La parte recurrente sostiene que la resolucion no se pronuncia sobre el verdadero objeto
de la solicitud de caducidad, puesto que el recurrente no se opone a que se unan nuevos miembros a la
banda, sino que Marcos Garcia Montes «diga cosas falsas como que lleva en el grupo Los iberos més de 50
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7. CONSIDERACIONES JURIDICAS

afios» y que utilice sus casos mas mediaticos como el de Daniel Sancho o Urquijo para dar publicidad a la
banda.

Consideramos que esta alegacion tampoco puede prosperar. En primer lugar, Marcos Garcia Montes
podria estar aprovechando el interés mediatico de algunos de sus casos para dar a conocer la banda. Esta ha
estado inactiva durante muchos afios, entonces, partiendo de la base de que la buena fe se presume (articulo
7 del Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Codigo Civil), el sefior Garcia Montes
podria simplemente estar aprovechando el interés mediatico que despiertan sus casos para publicitar la
banda. Por lo que el hecho de que la mencione en entrevistas con los medios no nos parece que sea
degradante para la reputacion de la banda. Ademas, ni, aunque asi fuera, no seria motivo para declarar su
caducidad conforme al articulo 54.1.c) de la Ley de Marcas porque no estaria engafiando a nadie sobre su
origen, naturaleza, historia o discografia.

En linea con lo anterior, los recortes en medios y prensa pueden dar lugar a un sesgo de confirmacion
construido sobre una narrativa basada en los hechos presentados como prueba en el expediente, es decir,
estos no tienen un por qué reflejar la realidad. En cualquier caso, unas meras declaraciones, sacadas o no de
contexto, no son susceptibles, a nuestro parecer, de convertir el uso de la marca en engafioso respecto al
origen empresarial, la naturaleza, la historia o la discografia de la banda.

En el ambito musical, es habitual que las bandas de musicos experimenten cambios en su
composicion a lo largo del tiempo, circunstancia especialmente comin en bandas con una larga trayectoria,
y mas aln en este caso que la banda se disolvié en 1973 y fue revivida en 1996 con la presentacion,
nuevamente, de la solicitud de registro como marca de la denominacion del grupo (M 2047421 — LOS
IBERQOS) por parte de uno de los integrantes de la banda.

) através del Codigo Seguro de Verificacion: hikp9vly6pyJfrodBY Seew

En la actualidad, los miembros fundadores, con la salvedad de Enrique Lozano, contindan integrando
la banda, lo que garantiza una vinculacion real y objetiva entre la marca impugnada y la banda musical
originaria. En este sentido, la propia recurrente no cuestiona que la marca siga identificando al grupo
originario ni siquiera se opone a que el sefior Garcia Montes toque con la banda, sino que solo pretende que
este sefior no haga declaraciones erréneas sobre su pertenencia en la banda desde sus origenes, ya que se esta
atribuyendo un mérito que corresponde, fundamentalmente, al padre de la recurrente.

El hecho de que el sefior Garcia Montes haya realizado declaraciones que pudieran inducir a pensar
que formo parte de la banda desde sus inicios no constituye, por si solo, un elemento engafioso en el uso de
la marca, en tanto no incide en la percepcion del consumidor medio. Este consumidor —el pablico general—
no espera necesariamente que todos los miembros fundadores de una banda de los afios sesenta sigan en
activo o vinculados al grupo en la actualidad. En cualquier caso, lo cierto es que, salvo Enroque Lozano, el
resto de los integrantes originales continda formando parte de la banda, por lo que no puede apreciarse
engafio alguno si, al acudir a un concierto o al consumir su musica, el publico esté efectivamente escuchando
a los miembros fundadores.
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Asimismo, cualquier persona interesada en conocer la historia de la banda y la identidad de sus
miembros fundadores puede acceder facilmente a esa informacién a través de fuentes publicas y accesibles a
través de los diferentes motores de blsqueda, como las que figuran en la documentacion aportada por la
parte solicitante (pags. 8 a 10) de la solicitud de caducidad. Esta accesibilidad a la informacion elimina
cualquier posibilidad de error o expectativa frustrada por parte del consumidor.

En consecuencia, lo cierto es que el uso de la marca —realizado tanto por el titular como por el sefior
Marcos Garcia Montes con el consentimiento de este— no ha inducido ni puede razonablemente inducir a
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7. CONSIDERACIONES JURIDICAS

error al publico en los términos exigidos por el articulo 54.1.c) de la Ley de Marcas. La marca «LOS
IBEROS» contintia identificando legitimamente al grupo musical al que fue originalmente asociada, y es
valida para distinguir los servicios de grupo musical en la clase 41, sin que concurran los requisitos que
justificarian su caducidad por conversion en un signo engafioso.

NOVENA. — En relacion con las declaraciones del Tribunal Supremo sobre la banda musical Triana,
no entendemos la relevancia que supone para este caso, pues los hechos no parecen asimilarse a los del
presente caso. Parece ser que Eduardo Rodway fundd junto con Jesis de la Rosa y Telé (ambos ya
fallecidos) la banda musical y unos nuevos masicos — que contrariamente a lo que sucede en este caso, no
son sus ex-compafieros — se presentan ante el publico como los miembros originales de la banda, con el
consentimiento de la titular de la marca, que resulta ser la mujer viuda de Telé. En tal caso, vemos un
engafio evidente porque los nuevos musicos no son los integrantes de la banda, contrariamente a lo que si
sucede en Los Iberos, en el cual sus integrantes si son los originarios.

DECIMA. — Con respecto al deber de proteger el patrimonio cultural ex articulo 46 de la
Constitucion Espafiola de 1978, si bien es cierto que es un deber de los poderes publicos, no corresponde a la
Oficina Espariola de Patentes y Marcas proteger una banda musical per se. En este caso, la banda musical
estd protegida como marca en nuestro registro y nosotros garantizamos que no puedan registrarse marcas
idénticas o similares en un campo aplicativo idéntico o similar de forma que den lugar a un riesgo de
confusion con la prioritaria. Podriamos pronunciarnos sobre un supuesto de mala fe en relacion con el
registro de dicha marca (ex articulo 54.1.a) de la Ley de Marcas), pero tampoco es el objeto del
procedimiento. Por lo que debemos desestimar dicho motivo. Nuestras competencias vienen delimitadas en
el Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, y
entre ellas no se encuentra la de pronunciarnos sobre qué debe ser considerado «patrimonio cultural».

NACION JURIDICA Y RELACIONES INTERNACIONAL. Fecha 26/06/2025 11:01
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UNDECIMA. — El articulo 27.2 LM establece que cabra la devolucion de la tasa de recurso cuando
«el recurso fuera totalmente estimado al acogerse razones juridicas que, indebidamente apreciadas en la
resolucion, fueran imputables a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas», exigiendo que «la devolucion de
la tasa deberd ser solicitada al interponerse el recurso y serd acordada en la resolucion del mismo». Dado
que, en este supuesto, se ha procedido a una desestimacion de las pretensiones de la recurrente, no se
cumplen todos los requisitos previstos en este articulo, y, por ello, no procede la devolucion de la tasa de
recurso.

Se acuerda la DESESTIMACION del Recurso interpuesto, confirmando la resolucion recurrida vy,
en consecuencia, manteniendo en vigor la marca M 2047421 — LOS IBEROS.

Contra la presente resolucion no procede la impugnacion en via administrativa y tan solo cabe recurso
jurisdiccional que debera interponerse ante las secciones especializadas en materia mercantil de la Audiencia
Provincial en cuya circunscripcion radique la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Autonoma del domicilio del recurrente o, en su defecto, del domicilio del representante autorizado en
Espafa para actuar en su nombre, siempre que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir
en exclusiva a los Juzgados de lo Mercantil de esa localidad el conocimiento de los asuntos en materia de
propiedad industrial. EI recurso también podra interponerse, a eleccion del recurrente, ante la Audiencia
Provincial de Madrid. El plazo para la interposicién del recurso es de dos meses a contar desde el dia
siguiente al de la presente notificacion o al de la publicacion de esta resolucion en el Boletin Oficial de la
Propiedad Industrial. Todo ello de conformidad con los articulos 52.1.13° bis, 250.3 y 447 bis de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
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8. RESOLUCION

Se acuerda la DESESTIMACION del Recurso interpuesto, confirmando la resolucion recurrida y, en
consecuencia, manteniendo en vigor la marca M 2047421 — LOS IBEROS.

EL LETRADO PONENTE
Marc Abrines Escobar
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