
El	gener	del	2023	ens	portarà
caducitats	i	nul·litats	administratives	davant	l’OEPM

	
La	 Directiva	 2015/2436	 del	 Parlament	 Europeu	 i	 del	 Consell	 de	 16	 de
desembre	 de	 2015,	 relativa	 a	 l’aproximació	 de	 les	 legislacions	 dels	 Estats
membres	en	matèria	de	marques,	preveu	en	el	seu	article	45	que	els	Estats
membres	han	d’establir	un	procediment	administratiu	eficient	i	expeditiu	que
permeti	 sol·licitar	 prop	 de	 les	 oficines	 la	 declaració	 de	 caducitat	 o	 nul·litat
d’una	marca.

El	14	de	gener	de	2019	va	entrar	en	vigor	el	Decret-llei	28/2018	pel	qual	es
modificava	 la	 Llei	 17/2001	 de	 Marques	 (LM)	 i	 el	 seu	 Reglament	 d’execució
(Reial	Decret	687/2002,	RM).

En	 la	 nova	 LM,	 l’apartat	 2)	 de	 la	 disposició	 addicional	 primera	 “jurisdicció	 i
normes	processals”	estableix	que:
	
La	 competència	 per	 a	 declarar	 la	 nul·litat	 i	 caducitat	 dels	 signes	 distintius
regulats	en	aquesta	Llei	correspondrà	per	via	directa	a	l’Oficina	Espanyola	de
Patents	i	Marques	i	per	via	de	reconvenció	a	la	jurisdicció	civil,	d’acord	amb
allò	previst	als	articles	51,	52	y	54.
	
Tanmateix,	 aquest	 precepte	 no	 va	 entrar	 en	 vigor	 alhora	 que	 la	 resta	 de
modificacions	ja	que	el	citat	Decret-Llei,	en	la	Disposició	Final	7,	establia	que
la	modificació	de	l’apartat	2)	entraria	en	vigor	el	14	de	gener	de	2023.

Llegir-ne	més

Veure	la	versió	en	línia
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Les	resolucions	de	l'OEPM,	revisables	davant	de	la
jurisdicció	civil

	
El	passat	28	de	juliol	es	va	publicar	al	BOE	la	Llei	Orgànica	7/2022,	de	27	de
juliol,	que	modifica	la	Llei	Orgànica	6/1985,	de	l'1	de	juliol,	del	Poder	Judicial,
en	matèria	de	Jutjats	Mercantils.
	
Aquesta	Llei	té	un	gran	impacte	a	la	nostra	pràctica	de	propietat	industrial	ja
que,	 entre	 d'altres,	 atribueix	 la	 competència	 en	 exclusiva	 dels	 “recursos
contra	 aquelles	 resolucions	 que	 esgotin	 la	 via	 administrativa	 dictades	 en
matèria	de	propietat	 industrial	per	 l'Oficina	Espanyola	de	Patents	 i	Marques
(OEPM)”	a	certes	Audiències	Provincials,	és	a	dir,	a	la	jurisdicció	civil.	Fins	ara,
la	competència	ha	estat	de	la	jurisdicció	contenciosa	administrativa.
	
Llegir-ne	més

Al	pa,	pa;	al	vi,	vi...	i	cada	mantega	de	la	seva	terra
	
Hijos	 de	 Moisès	 Rodríguez	 González,	 S.A.	 és	 una	 empresa	 situada	 a	 Las
Palmas	 de	 Gran	 Canària.	 L'any	 1967,	 aquesta	 empresa	 va	 subscriure	 amb
l'empresa	 irlandesa,	 Ornua	 Co-operative	 Ltd,	 un	 contracte	 de
subministrament	de	mantega.	Arran	d’aquest	contracte	i	el	mateix	any	1967,
Hijos	de	Moisés	Rodríguez	González,	S.A.	va	sol·licitar	la	marca	espanyola	“LA
IRLANDESA”	per	designar	“mantega	de	tot	tipus”.
	
A	 aquest	 registre	 li	 van	 seguir	 tota	 una	 sèrie	 de	 registres	 de	 marques	 “LA
IRLANDESA”,	tant	davant	de	l'Oficina	Espanyola	de	Patents	i	Marques	(OEPM)
com	 davant	 de	 l'Oficina	 de	 la	 Propietat	 Intel·lectual	 de	 la	 Unió	 Europea
(EUIPO).	 Ara,	 bé,	 la	 relació	 comercial	 entre	 Hijos	 de	 Moisés	 Rodríguez
González,	S.A.	i	Ornua	Co-operative	Ltd	va	finalitzar	l'any	2011.
	
Llegir-ne	més	

Batalla	de	felins:	el	gat	s'ha	menjat	el	tigre
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El	passat	13	de	juliol	de	2022	es	va	posar	fi	a	la	llarga	batalla	legal	entre	dues
de	 les	grans	companyies	 internacionals	 fabricants	de	maquinària	destinada,
entre	d’altres,	a	la	indústria	dels	recursos	naturals.	En	efecte,	parlem	de	la	ja
famosa	contesa	entre	Caterpillar	Inc.	i	Tigercat	International	Inc.

Caterpillar	 Inc.,	 coneguda	 pel	 públic	 general	 com	 "CAT"	 (amb	 el	 seu
característic	 logotip),	 no	 necessita	 presentació,	 i	 és	 que	 qualsevol	 de
nosaltres	 s'haurà	 fixat	 alguna	 vegada	 en	 aquestes	 pesades	 i	 monstruoses
excavadores	 de	 color	 groc	 que	 ocupen	 la	 major	 part	 de	 les	 obres	 de
construcció	d'edificis	de	 les	nostres	ciutats.	Doncs	 sí,	 aquesta	és	part	de	 la
maquinària	 que	 comercialitza	 el	 nostre	 actor	 principal,	 que	 el	 17	 de
desembre	de	2013	va	presentar	oposició	contra	la	sol·licitud	de	marca	de	la
Unió	Europea	“TIGERCAT”	de	Tigercat	International	Inc.

Per	 la	 seva	banda,	 Tigercat	 International	 Inc.	 és	una	 companyia	 fundada	al
Canadà	 especialitzada	 en	 la	 fabricació	 de	 maquinària	 per	 al	 sector	 de	 la
collita	 forestal	 i	 els	 seus	 equips	 comparteixen	 amb	 Caterpillar	 Inc.	 un	 tret
fonamental,	el	color	que	els	 identifica.	 I	és	que	totes	dues	companyies	usen
aquest	característic	color	groc.
	
Llegir-ne	més

Carles	Molina:	nou	agent	de	Patents	Europees
	
Ens	plau	comunicar-vos	que	en	Carles	Molina,	enginyer	de	telecomunicacions
del	 nostre	 departament	 de	 patents,	 ha	 obtingut	 el	 títol	 d’agent	 de	 Patents
Europees,	un	cop	ha	superat	amb	èxit	l’examen	de	qualificació	europeu,	EQE.
Aquest	examen	és	una	prova	que	avalua	els	coneixements	i	les	aptituds	dels
candidats	per	a	representar	els	sol·licitants	en	procediments	davant	l’Oficina
Europea	de	Patents	(EPO).	El	felicitem	i	ens	congratulem	que	el	nostre	equip
de	professionals	qualificats	creixi.

	
Reconeixements	de	tardor

	
Els	advocats	del	nostre	despatx	María	Ceballos	i	Emil	Edissonov	han	rebut	de
nou	 la	 distinció	 de	 Rising	 Star	 in	 IP	 de	 la	 prestigiosa	 publicació	 Managing
Intellectual	 Property.	 L’enhorabona	 per	 a	 tots	 dos!	 El	 reconeixement	 de
l’equip	és	important	per	a	nosaltres.
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