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Enero de 2023 nos traera
las caducidades y nulidades administrativas ante la OEPM

Enero de 2023 nos trae las caducidades y nulidades administrativas ante la
OEPM. La Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16
de diciembre de 2015, relativa a la aproximacién de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de marcas, prevé en su art. 45 que los Estados
miembros deben establecer un procedimiento administrativo eficiente y
expeditivo que permita solicitar ante las oficinas la declaraciéon de caducidad
o nulidad de una marca.

El 14 de enero de 2019 entré en vigor el Decreto-ley 23/2018 por el que se
modificaba la Ley 17/2001 de Marcas (LM) y su Reglamento de ejecucién
(Real Decreto 687/2002, RM).

En la nueva LM, el apartado 2) de la disposiciéon adicional primera
“jurisdiccién y nomas procesales” establece que:

La competencia para declarar la nulidad y caducidad de los signos distintivos
regulados en la presente Ley corresponderd por via directa a la Oficina
Espariola de Patentes y Marcas y por via de reconvencion a la jurisdiccion
civil, de acuerdo con lo previsto en los articulos 51, 52 y 54.

No obstante, este precepto no entré en vigor junto con el resto de
modificaciones pues el citado Decreto-ley, en la disposicién final 7, establecia

que la modificacién del apartado 2) entraria en vigor el 14 de enero de 2023.
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Las resoluciones de la OEPM, revisables ante la jurisdicciéon
civil

El pasado 28 de julio se publicé en el BOE la Ley Orgénica 7/2022, de 27 de
julio, que modifica la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en
materia de Juzgados de lo Mercantil.

Esta Ley tiene un gran impacto en nuestra practica de propiedad industrial ya
que, entre otros, atribuye la competencia en exclusiva de los “recursos
contra aquellas resoluciones que agoten la via administrativa dictadas en
materia de propiedad industrial por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
(OEPM)” a ciertas Audiencias Provinciales, es decir, a la jurisdiccién civil.
Hasta ahora, la competencia ha sido de la jurisdiccion contencioso-
administrativa.
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La Irlandesa
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Ojos de mantequilla, boquita de requesdn,
envuelto en una tortilla te mando ... tu anulacién

Hijos de Moisés Rodriguez Gonzéalez, S.A. es una empresa situada en las
Palmas de Gran Canaria. En el afio 1967, esta empresa suscribié con la
empresa irlandesa, Ornua Co-operative Ltd, un contrato de suministro de
mantequilla. A raiz de tal contrato y en ese mismo afio, Hijos de Moisés
Rodriguez Gonzalez, S.A. solicitd la marca espafiola “LA IRLANDESA” para
distinguir “mantequillas de todas clases”.

A este registro le siguieron toda una serie de registros de marcas “LA
IRLANDESA”, tanto ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM)
como ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea (EUIPO).
No obstante, la relacién comercial entre Hijos de Moisés Rodriguez Gonzélez,
S.A.y Ornua Co-operative Ltd finalizé en el afio 2011.
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Batalla de felinos: el gato se ha comido al tigre

El pasado 13 de julio de 2022 se puso fin a la larga batalla legal entre dos de
las grandes compafias internacionales fabricantes de maquinaria destinada,
entre otras, a la industria de los recursos naturales. En efecto, hablamos de la
ya famosa contienda entre Caterpillar Inc. y Tigercat International Inc.

Caterpillar Inc., conocida por el publico general como "CAT" (con su
caracteristico logo) no necesita presentacion, y es que cualquiera de nosotros
se habré fijado alguna vez en esas pesadas y monstruosas excavadoras de
color amarillo que ocupan la mayor parte de las obras de construccién de
edificios de nuestras ciudades. Pues si, esa es parte de la maquinaria que
comercializa nuestro actor principal, que el 17 de diciembre de 2013
presentd oposicion contra la solicitud de Marca de la Unién Europea
“TIGERCAT"” de Tigercat International Inc.

Tigercat International Inc., por su parte, es una compafiia fundada en Canadéa
especializada en la fabricacién de maquinaria para el sector de la cosecha
forestal y sus equipos comparten con Caterpillar Inc. un rasgo fundamental,
el color que los identifica. Y es que ambas compafiias usan ese caracteristico
color amarillo.
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Carles Molina: nuevo agente de Patentes Europeas

Nos complace comunicarles que Carles Molina, ingeniero de
telecomunicaciones de nuestro departamento de patentes, ha obtenido el
titulo de agente de Patentes Europeas, una vez superado con éxito el examen
de cualificacién europeo, EQE. Este examen es una prueba que evalla los
conocimientos y aptitudes de los candidatos para representar a los
solicitantes en procedimientos ante la Oficina Europea de Patentes (EPO). Lo
felicitamos y nos congratulamos de que nuestro equipo de profesionales
cualificados crezca.
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Reconocimientos de otoiio

Los abogados de nuestro despacho Maria Ceballos y Emil Edissonov han
recibido de nuevo la distincién de Rising Star in IP de la prestigiosa
publicacién Managing Intellectual Property. jEnhorabuena a los dos! El
reconocimiento del equipo es importante para nosotros.
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