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Resumen

Una de las mas novedosas modificaciones acontecidas en el ambito marcario en los Ultimos afos ha
sido la atribucion a la OEPM de la competencia para conocer de forma directa de la nulidad y cadu-
cidad de las marcas. Este trabajo analiza sucintamente algunos aspectos de tipo fundamentalmente
procesal que se han visto afectados por este cambio legislativo, asi como algunos problemas que
pueden surgir en su aplicacion practica. Mas concretamente, se analizan los articulos 60 a 61 ter de
la Ley de Marcas, que regulan los efectos de la caducidad y nulidad de las marcas, la firmeza de las
resoluciones, la litispendencia y la suspension de procedimientos conexos, asi como la inscripcion y
publicidad de dichas resoluciones.

Abstract

One of the most novel changes that have taken place in the trademark field in recent years has
been the attribution to the OEPM of the competence to directly hear cases of trademark nullity
and revocation. This paper briefly analyzes some aspects of a fundamentally procedural nature that
have been daffected by this legislative change, as well as some problems that may arise in its practi-
cal application. More specifically, articles 60 to 61 ter of the Spanish Trademark Law are analyzed,
which regulate the effects of the revocation and invalidity of trademarks, the finality of decisions,
lis pendens and the suspension of related proceedings, as well as the registration and publicity of
such decisions.
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I. DE LA JURISDICCION A LA ViA
ADMINISTRATIVA: UN CAMBIO
IMPUESTO POR EL DERECHO
EUROPEO

El Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciem-
bre (en adelante, “RDL 23/2018”) modifico, entre
otras normas, la Ley 17/2001, de 7 de diciem-
bre, de Marcas (en adelante, “LM”). Esta reforma
tiene su origen en la necesidad de transponer la
Directiva (UE) 2015/2436 de 16 de diciembre de
2015, relativa a la aproximacion de la legislacion
de los Estados miembros en materia de marcas
(en adelante, “Directiva 2015/2436”).

La Directiva 2015/2436 transpuesta perseguia,
entre otros fines, alcanzar una mayor coheren-
cia con el Reglamento 207/2009, sobre la marca
comunitaria, asi como reducir las divergencias
existentes en el sistema de marcas europeo. Los
cambios introducidos van desde la modificacion
del concepto de marca a la introduccion de la
posibilidad de que el solicitante de una marca
exija al oponente que aporte prueba de uso de
la marca anterior en que se funda la oposicion,
entre otras?.

Entre estas modificaciones se encuentra lo
que resulta objeto de este trabajo, la atribucion
a la Oficina Espanola de Patentes y Marcas (en
adelante, “OEPM” u “Oficina”) de la competencia
directa para conocer de las solicitudes de nulidad
y caducidad de marcas, es decir, la asignacion a
la Oficina de la competencia para resolver estas
peticiones por via administrativa en lugar de acu-
dir al proceso judicial.

No obstante, la via judicial no desaparece por
completo, sino que se mantiene de forma indi-
recta. Asi, en el marco de un proceso judicial por
infraccion de marca seguido ante los tribunales
del orden jurisdiccional civil, es posible interpo-
ner, aunque solo por via reconvencional, la pre-
tension de declaracion de nulidad o caducidad.
Asi, se elimina la posibilidad de interponer esta
pretension por medio de demanda no reconven-
cional (accion directa). De forma preliminar, mu-
chos autores ya han puesto el acento en lo que
resulta obvio, si es conveniente que el mismo or-
ganismo que concedio el registro de la marca sea
el competente para declarar su nulidad o caduci-
dad?. Sea como fuere, el cambio de direccion no
era una posibilidad, ni mucho menos una peticion

2 Al respecto de los cambios introducidos, vid. ESTEVE SANZ, M., “Principales aspectos de la reforma del sistema
marcario espanol como consecuencia de la transposicion de la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (LA LEY 19945/2015), relativa a la aproximacion de los derechos de
los Estados miembros en materia de marcas”, La Ley Mercantil, n° 55, 2019, pp. 1-23.

3 Por ejemplo, MASSAGUER FUENTES ha afirmado que: “En este sentido, no faltara razon al que se pregunte si
el organismo que resuelve las solicitudes de nulidad posee la libertad de juicio técnico necesaria para resolver
de forma imparcial un expediente de nulidad fundado en una circunstancia que deberia haber valorado y quiza
valoré como posible causa de denegacion del registro (del modo en que sucedera siempre que la causa de nulidad
sea una de las que tienen la consideracion de absoluta del art. 5 LM o de las que quedan encuadradas en la causa
de denegacion de registro relativa del art. 9.1 LM [arg. ex art. 20 LM] y puede suceder si la causa de nulidad
tiene la consideracion de causa de denegacion relativa y se invoco por tercero para oponerse a la concesion del
registro [art.19 LM]); en suma, salvo en los casos de registro de mala fe y de invocacion de una causa de nulidad
relativa que no se hubiere alegado para oponerse a la concesion de la marca en el tramite de registro, el conflicto

planteado por la accion directa de nulidad se encuentra muy préximo a ser resuelto por quien dejo prejuzgado
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de los actores del sistema marcario espafol, sino
una imposicion europea que Espafa debia trans-
poner en todo caso.

En concreto, el art. 45.1 Directiva 2015/2436
determinaba que: “Sin perjuicio del derecho de
las partes a recurrir ante los drganos jurisdiccio-
nales, los Estados miembros estableceran un pro-
cedimiento administrativo eficiente y expeditivo
gue permita solicitar a las oficinas la declaracion
de caducidad o de nulidad de una marca”.

De nuevo, la lectura de este precepto plan-
tea mas cuestiones, pues ;un procedimiento ad-
ministrativo es mas eficiente y expeditivo que
un proceso judicial? En todo caso, con lo que si
cuenta un proceso judicial es con muchas mas ga-

principios constitucionales que imperan en el po-
der judicial*. Por ello, algunos procesalistas han
estudiado por qué, en términos generales, son
los tribunales y no la Administracion los llama-
dos a resolver los conflictos sobre derechos de
propiedad industrial®>. Ademas de lo anterior, los
procedimientos también cuentan con claras dife-
rencias. A modo meramente ejemplificativo y en
relacion con la esfera procedimental, un proce-
so judicial de este tipo requiere la capacidad de
postulacion, por lo que necesariamente las partes
vendran representadas por abogado y procurador,
lo que garantiza la igualdad de armas procesales,
y no se exige en el procedimiento administrati-
vo®. También, el proceso judicial puede suponer
la condena costas, lo que no se prevé en el proce-
dimiento ante la OEPM lo que puede incentivar a

rantias derivadas, entre otras cuestiones, de los

el caso, sin que la diferencia de personas (salvo el subdirector), negociados a los que estan adscritos dentro del
departamento, y entorno procedimental sea un argumento que diluya las dudas suscitadas por la identidad insti-
tucional de las instancias administrativas involucradas”. MASSAGUER FUENTES, J., “La accion y el procedimiento
de nulidad administrativa en materia de marcas”, La Ley Mercantil, n° 102, 2023, p. 4.

4 Téngase en cuenta que la jurisdiccion o poder judicial queda sometida constitucionalmente a tres principios:
unidad (arts. 117.5 CE y 3.1 LOPJ), exclusividad (arts. 117.3 CEy 2.1 LOPJ) y juez legal o predeterminado (arts.
24.2 'y 117.6 CE). Asimismo, la funcion jurisdiccional que es Unica y que consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juz-
gado se lleva a cabo de forma irrevocable “al contrario que la actuacion de la administracion, cuyas resoluciones
pueden ser controladas por los tribunales”, con desinterés objetivo y subjetivo “a diferencia de la actuacion de
la administracion, que actla con interés objetivo y desinterés subjetivo”, y todo ello mediante la heterotutela
“lo que se contrapone a la autotutela con que actta la administracion”. MONTERO AROCA, J., “La nocion de
jurisdiccion y los érganos que la poseen”. En MONTERO AROCA, J.; BARONA VILAR, S; GOMEZ COLOMER, J. L.,
Derecho Jurisdiccional I, Parte General, 27° ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, p. 65.

5 Al respecto, CUCARELLA GALIANA estudia por qué son los tribunales y no la Administracion la llamada a re-
solver los conflictos sobre derechos de propiedad industrial, lo que se deduce, entre otras cosas del principio
de exclusividad de la jurisdiccion (art. 117.3 CE) y pone en relacion con el papel que realiza la Administracion
publica en estos casos. CUCARELLA GALIANA, L. A., “Litigios relativos a propiedad industrial: determinacion del
juez competente y problemas practicos de interpretacion”, ADI, n° 33 (2012-2014), 2014, p. 68. Ya nos alineamos
con esta opinion en CANTOS PARDO, M., El proceso civil para la cesacion de la infraccion de patentes, Valencia:
Tirant lo Blanch, 2023, pp. 105-108.

6 ROVIRA FERNANDEZ-ARCHE, J.; INES MOLINA ALVAREZ, I., “La nueva normativa procesal en materia de marcas”,

Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia, n° 98 (enero-abril), 2023, p. 55.
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los solicitantes de nulidad dudosos e incrementar
en numero de procedimientos con este fin.

Por ultimo, conviene realizar dos precisiones.
Por un lado, la desaparicion de la accion de nu-
lidad directa ante la jurisdiccion no impide que
el demandado por una accion de infraccion de
marca pueda recurrir a la excepcion de nulidad
—excepcion de fondo con alcance puramente
defensivo’—. Asi, si nos encontrasemos ante una
excepcion, se alegarian nuevos hechos, pero no
constituirian la causa petendi de otra preten-
sion, a diferencia de los casos en que la nulidad
se plantara como una reconvencion, en que si se
interpondria una nueva pretension y esos hechos
serian la causa petendi de la peticion. En esos
casos, la estimacion de la excepcion de nulidad
solo produciria efectos dentro del proceso, resul-
tando absuelto el demandado y sin afectar a la
validez de la marca. Por el contrario, si se tra-
ta de una reconvencion, los efectos seran erga
omnes. Al respecto, puntualiza MASSAGUER que
resulta dudoso que esta excepcion pueda tratar-

se como reconvencion a peticion del demandante
titular del derecho de propiedad industrial, segin
se prevé en el art. 120.2 Ley 24/2015, de Paten-
tes (en adelante, “LP”), que podria entenderse
aplicable a los procesos sobre marcas en virtud
de la Disposicion Adicional Primera de la LMé. Asi,
este autor entiende que esta posibilidad de la LP
parece justificada por la necesidad de establecer
un cauce adecuado para la limitacion de las rei-
vindicaciones de la patente que se dice infringi-
da, lo que no concurre en estos casos’.

Por otro lado, sigue existiendo la posibilidad
de interponer los correspondientes recursos ad-
ministrativos -recurso de alzada- contra las reso-
luciones de concesion de marcas'. Por tanto, por
esta via es posible obtener el mismo resultado,
impugnando en via administrativa la resolucion
de la OEPM que concede el registro del titulo y,
en su caso, posterior revision jurisdiccional ante
el orden jurisdiccional civil, segln la Gltima re-
forma, que se comentara mas adelante.

7 La jurisprudencia ha incidido en la diferencia de efectos, asi, por ejemplo en un supuesto sobre modelos de
utilidad, la SAP de Albacete (Seccion 12), n° 465/2020, de 26 de octubre (AC 2020/1588), con cita de la anterior
SAP de Barcelona (Seccion 152), de 17 de septiembre de 2003 (JUR 2004, 55860), manifestaba en relacion con la
excepcion de nulidad que: “Si el demandado opta por la segunda via, el éxito de la defensa limita sus efectos a
enervar la accion de violacion ejercitada por la demandante, con un alcance subjetivo inter partes y sin repercu-
sion registral alguna. Se trata, al fin, de un medio de defensa excluyente, por el que la parte demandada ataca
el derecho de la actora, solo en la medida estrictamente necesaria para lograr su absolucion. Es una excepcion
de las llamadas de fondo, con alcance puramente defensivo”.

8 Ex art. 120.2 LP, si la nulidad se plantea como excepcion, el titular de la patente dispondra de 8 dias desde
la recepcion de la contestacion a la demanda para solicitar al juzgado que la excepcion sea tratada como una
reconvencion. Esta prevision es similar a la establecida en el art. 408.2 LEC, aunque presenta sus diferencias.

9 MASSAGUER FUENTES, J., “La accion y el procedimiento , cit., p. 5.

10 MASSAGUER FUENTES, J., “La accion y el procedimiento , cit., pp. 4-5.

11 Ya encontramos en la jurisprudencia ejemplos de esta situacion, es decir, impugnaciones en via jurisdiccional
de las resoluciones de la OEPM sobre la concesion de una marca. Por ejemplo, SAP de Madrid (Seccion 322), de
24 de octubre de 2024 (ECLI:ES:APM:2024:14812), en la que se desestimd un recurso interpuesto ante la AP de

Madrid contra la resolucion de la Unidad de Recursos de la OEPM que estimo el recurso de alzada presentado por
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Il. BREVE REFERENCIA A LA
ENTRADA EN VIGOR Y ALGUNOS
ASPECTOS PROCEDIMENTALES DEL
NUEVO SISTEMA

La entrada en vigor del RDL 23/2018 se pro-
dujo el 14 de enero de 2019, con dos salveda-
des, entre las que se encontraba precisamente
la creacion de la via directa para la declaracion
de nulidad y caducidad ante la OEPM, que entro
en vigor el 14 de enero de 2023. Ante las dudas
que han surgido en la practica sobre la entrada
en vigor de esta reforma, al Audiencia Provincial
de Madrid (Seccién 282) en su Sentencia de 18 de
noviembre de 2024 aclaré que: “(...) la competen-
cia de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas
comenzo6 el 14 de enero de 2023 y nunca antes,
como claramente se desprende del inciso final de
la Disposicion Final Séptima, cuando difiere la en-
trada en vigor de la Disposicion Adicional Primera
de la Ley de Marcas (y, con ella, de los arts. 51,
52 y 54 en la misma citados) a dicha fecha.

De esta manera, la LM recoge en el Titulo VI de
Nulidad y caducidad de la marca (arts. 51 a 61 ter
LM) las lineas generales de dichos procedimientos

de caducidad y nulidad ante la OEPM, haciendo
referencia en algunos aspectos al Reglamento de
ejecucion de la LM (en adelante, “RLM”), que,
en consonancia con lo anterior, también, se vio
modificado para adaptarse a los cambios por el
Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que
se modifica el RLM.

El mencionado Titulo VI trata de forma sepa-
rada la nulidad y la caducidad, sus causas y otros
aspectos, y en el Capitulo lll aborda las disposi-
ciones comunes (arts. 58 a 61 ter LM).

Por lo que se refiere al procedimiento, el art.
58.2 LM establece que la solicitud de nulidad o
caducidad debera formularse ante la OEPM me-
diante escrito motivado y debidamente documen-
tado, y que solo se tendra por presentado una vez
que se haya abonado la tasa correspondiente™s.

En virtud del art. 58.1 a) LM, los legitimados
para presentar solicitudes de nulidad por causas
de nulidad absoluta o de caducidad son cuales-
quiera personas fisicas o juridicas, asi como las
agrupaciones u organismos que representen a fa-
bricantes, productores, prestadores de servicios

OFTASOLER, S.L. contra la resolucion de concesion de una marca.

12 También, se ha pronunciado en este sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruna, de 22 de
diciembre de 2023 (ECLI:ES:APC:2023:3105): “Como quiera que la demanda de nulidad se interpuso con anterio-
ridad a la entrada en vigor de la disposicion adicional primera de la LM segun redaccion procedente del RD-Ley
23/2018, de 21 de diciembre, que se produjo el pasado dia 14 de enero de 2023, debemos entender que los
tribunales de la jurisdiccion civil conservan la competencia para declarar la nulidad o la caducidad de una marca
o nombre comercial solicitada por via de accion. En consecuencia, no podemos admitir la alegacion contenida
en el recurso relativa a la inexistencia de accion de nulidad ante la jurisdiccion civil y desestimamos el primer
motivo del recurso de apelacion para enjuiciar la valoracion probatoria contenida en la sentencia respecto de la
apreciacion de mala fe en el registro de la marca por la entidad demandada”.

13 Puede consultarse un resumen del procedimiento de nulidad administrativa de las marcas espafolas en el Ma-
nual Informativo sobre Nulidad y Caducidad Administrativa, realizado por el Servicio de Informacion de la OEPM,

actualizado en diciembre de 2024 y disponible en: https://www.oepm.es/export/sites/portal/comun/documentos_rela-

cionados/Publicaciones/Folletos/Manual_Nulidad y_Caducidad Administrativa.pdf (consultado el 4 de enero de 2025).
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o comerciantes y las asociaciones de consumido-
res y usuarios, legalmente constituidas e inscritas
conforme a la legislacion estatal o autondmica
que les resulte de aplicacion, que se consideren
perjudicados y tengan capacidad procesal, en vir-
tud del art. 7 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjui-
ciamiento Civil (en adelante, “LEC”). Por lo que
respecta a las solicitudes de nulidad por causas
de nulidad relativa, la legitimacion se confiere a
las mismas personas legitimadas para oponerse al
registro de una marca, ex art. 19.1 b) a e) LM™.

Por su parte, el art. 59 LM regula el examen
de la solicitud y, en concreto, establece que, una
vez recibida la solicitud de nulidad o caducidad,
la OEPM dara traslado de la misma al titular de
la marca impugnada para que presente sus alega-
ciones y pruebas, en el plazo de dos meses. Asi,
se abre la fase contradictoria.

Cabe destacar que este procedimiento ad-
ministrativo es puramente escrito, pues no esta
prevista la celebracion de vista oral, con la que
si cuenta el proceso judicial. Sin duda esto afec-
ta a la capacidad probatoria, por ejemplo, en el
proceso judicial cuando la nulidad se inste por via
reconvencional cabra la posibilidad de que el pe-
rito intervenga en el juicio (art. 347 LEC). Como
es bien sabido, este medio de prueba puede re-
sultar crucial en estos casos y, en mayor medida,

la contundencia declarativa de un perito en el
juicio puede determinar el sentido del fallo™.

Siguiendo con lo que a la prueba se refiere,
el art. 59 LM regula la exigencia de la prueba de
uso de los registros anteriores en que se basa la
solicitud de nulidad, que el titular de la marca
posterior impugnada puede solicitar al titular de
la marca anterior.

También en relacion con la materia probato-
ria, debe advertirse que, hasta la fecha, la Ofi-
cina se limitaba a examinar los signos distintivos
enfrentados desde una perspectiva puramente
registral, pero tras esta modificacion legislativa,
de igual forma debe examinar solicitudes de nu-
lidad basadas en la mala fe del solicitante o soli-
citudes de caducidad basadas en la falta de uso,
por lo que se vera obligada a valorar pruebas que
trasciendan de la esfera registral.

Por otro lado, de modo similar al Reglamen-
to (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca
de la Union Europea (en adelante, “Reglamento
de Marca de la UE”), se establece que “en el cur-
so del examen de la solicitud de nulidad o ca-
ducidad, la Oficina podra requerir a las partes,
cuantas veces considere necesario, para que, en
el plazo que reglamentariamente se establezca
(que no debera ser superior a un mes ni inferior

14 Sobre la legitimacion, vid. MASSAGUER FUENTES, J., “La accion y el procedimiento..., cit., pp. 5-6.

15 Afirma PICO | JUNOY que “la prueba pericial es la regina probationum en aquellos procesos en los que para

resolver el conflicto son realmente imprescindibles saberes cientificos, técnicos o especializados”, como son

los conflictos aqui analizados. PICO | JUNOY, J., “La prueba pericial civil en la literatura procesal espafola”.

En AA.VV. (PICO | JUNOY, J., dir.), La prueba pericial a examen. Propuestas de lege ferenda, Barcelona: Bosch,

2020, p. 35. Compartimos esta opinion y la exponemos en CANTOS PARDO, M., “La algoritmizacion del dictamen

pericial: ;puerta de entrada para la aparicion del “perito-robot”?”, Actualidad juridica iberoamericana, n° 21,
2024, pp. 436-440. Dispone en: https://revista-aji.com/wp-content/uploads/2024/07/AJI21_Art16.pdf (consultado el 4

de enero de 2025).
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a diez dias, art. 61.5 RLM), contesten a las alega-
ciones o pruebas presentadas por la otra parte”.
De alguna forma, esta prevision viene a garanti-
zar el principio contradictorio, lo que es positivo,
pero esta redaccion de caracter amplio puede
llevar a que el objetivo de la Directiva de contar
con un procedimiento administrativo eficiente y
expeditivo, se convierta en todo lo contrario.

En otro orden de cosas, frente a la ausencia
de plazos maximos de duracion del proceso judi-
cial civil, este nuevo procedimiento de nulidad si
se encuentra sometido al limite temporal general
que establece el apartado g) de la DA 5% de la Ley
de Marcas, que determina que “g) Todo otro pro-
cedimiento en materia de propiedad industrial
que no esté sometido a un plazo especifico de
resolucion (como es el caso de los procedimientos
de nulidad y caducidad) tendra un plazo maxi-
mo de resolucion de veinte meses (computados
desde la fecha de recepcion en la Oficina de las
respectivas solicitudes)”®.

Por lo tanto, la OEPM cuenta con un plazo
maximo para desarrollar el procedimiento y re-
solver, lo que no se exige en la jurisdiccion, que,
aunque si cuenta con sus plazos, por ejemplo, el
de veinte dias para dictar sentencia desde la ter-
minacion del juicio (art. 434.1 LEC), son gene-
ralmente desatendidos, entre otros motivos, por
razon de la carga judicial existente y la ausencia

de consecuencias sobre el proceso de su incum-
plimiento —al menos en el plano teoérico—.

Lo que no se ha determinado es qué efectos
tendra el incumplimiento de estos plazos por par-
te de la OEPM. El Anteproyecto de Ley de modifi-
cacion de la LM que se publicé en octubre de 2021
preveia que, en el caso de incumplimiento de es-
tos plazos maximos de resolucion, la solicitud de
nulidad o caducidad se consideraria desestimada
por silencio administrativo'. Sin embargo, hasta
la fecha no hay prevision especifica al respecto.

Ill. EFECTOS DE LA CADUCIDAD Y
LA NULIDAD TRAS LA REFORMA

Los arts. 60 a 61 ter LM se centran en los efec-
tos de la caducidad y nulidad, la firmeza de las
resoluciones tanto judiciales como administrati-
vas, normas en materia de conexion de causas,
litispendencia, prejudicialidad, publicidad, entre
otras cuestiones. Se trata de cuestiones esencia-
les pues los procesos en materia de propiedad
industrial dificilmente se producen de forma ais-
lada, sino que, al contrario, resulta muy frecuen-
te que se den situaciones de conexion de causas,
interposicion de acciones reconvencionales de
nulidad o caducidad en procesos por infraccion
de derechos, concurrencia de diferentes procesos
judiciales sobre los mismos derechos o relacio-
nados, coexistencia de procesos judiciales y pro-
cedimientos administrativos relacionados, etc'.

16 Estos plazos se podran ampliar a 24 meses para el caso de los procedimientos de nulidad si prospera el An-

teproyecto de Ley de modificacion de la LM, la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccion Juridica del Disefo

Industrial, y la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

17 Puede consultarse el Anteproyecto de Ley de modificacion de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas,
la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccion Juridica del Disefo Industrial, y la Ley 24/2015, de 24 de julio, de

Patentes, en:

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2021/2021 10_19

Anteproyecto_Ley Modificacion_Leyes_Texto.pdf (consultado el 4 de enero de 2025).

18 CANTOS PARDO, M., “Conexion de causas en los procesos sobre derechos de propiedad intelectual e indus-
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Por ello, la norma pretende dar respuesta a los
supuestos que pueden acontecer en la realidad
y prever ya de antemano soluciones a los even-
tuales problemas que pudieran surgir al respecto.

En primer lugar, el art. 61 LM regula la firmeza
de las resoluciones judiciales y administrativas.
De esta manera se viene a imponer una “suerte
de efectos de cosa juzgada” a las resoluciones fir-
mes de la OEPM. De esta forma, se produciran es-
tos efectos respecto de aquellas resoluciones que
se refieran a una solicitud con el mismo objeto, la
misma causa y entre las mismas partes, siempre
que hayan sido interpuestas tras la entrada en vi-
gor de esta modificacion, esto es, el 14 de enero
de 2023, como se ha explicado®.

Téngase en cuenta que el concepto de firmeza
procesal difiere del de firmeza administrativa al
que se refieren los arts. 122y 125.1 Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Comin de las Administraciones Publicas y el
art. 29.2 Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-

ra de la Jurisdiccion Contencioso-administrativa,
que hablan de actos firmes como inmutables en
via administrativa.

Por su parte, la firmeza de una resolucion ju-
dicial, segiin el concepto de ORTELLS RAMOS, es
la cualidad inmutable que corresponde a la mis-
ma dentro del proceso en el que ha sido dictada,
en virtud de determinadas circunstancias previs-
tas, entre otros, en el art. 207.2 LEC que esta-
blece que: “2. Son resoluciones firmes aquéllas
contra las que no cabe recurso alguno bien por
no preverlo la ley, bien porque, estando previsto,
ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que
ninguna de las partes lo haya presentado”?.

Asimismo, la cosa juzgada es la cualidad de
inmutable que ostenta la decision contenida en
una resolucion firme respecto de cualquier pro-
ceso posterior entre las mismas partes (u otras
personas afectadas) y sobre el mismo objeto pro-
cesal (pretension procesal). Ademas, en algunos
casos la ley establece que estos efectos de cosa

trial: litispendencia, prejudicialidad y acumulacion”, Pe.i. revista de propiedad intelectual, n° 78, 2024, pp.
15-17.

19 En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia, en concreto, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil n° 6
de Madrid, de 16 de mayo de 2024 (ECLI:ES:JMM:2024:94), que determina que: “3.- Estos mecanismos legales de
extension de efectos de la Resolucion firme que pone fin a la via administrativa, o la cosa juzgada jurisdiccional
[-entre iguales partes y por razon de las mismas causas de nulidad y/o caducidad, por motivo del mismo signo y
registro controvertido-] descansan sobre la atribucion a la OEPM de competencia plena para el conocimiento de
las acciones directas de nulidad y/o caducidad [-art. 58 LM-] y su posterior revision jurisdiccional por los 6rganos
de la jurisdiccion civil [-D.A.12 LM, introducida por igual Ley 23/2018, de 21 de diciembre-], por lo que parece
razonable sostener que en tanto no alcanzo plena eficacia y aplicacion tal distribucion competencial administra-
tiva directa, y de revision jurisdiccional civil, la vinculacion del art. 61.1 LM entre Resoluciones administrativas
y jurisdiccionales no resultara de aplicacion. Ello podria predicarse de las solicitudes administrativas de nulidad
y/o caducidad de registros formuladas tras la entrada en vigor de la D.A.1? [-que lo fue el 14.1.2023-], pero no
respecto a los procedimientos de concesion y de oposicion tramitados antes de dicha fecha; aun cuando el pro-
nunciamiento de la OEPM no fuera impugnado por el demandante ante los 6rganos contencioso-administrativos”.
20 ORTELLS RAMOS, M., “Capitulo 23”. En AA.VV. (ORTELLS RAMOS, M., dir.), Derecho Procesal Civil, ed. 202,
Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters, 2022, p. 375.
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juzgada producen efectos erga omnes, como es el
caso del art. 104.4 LP, que establece que: “Una
vez firme, la declaracion de nulidad de la paten-
te (por sentencia) tendra fuerza de cosa juzgada
frente a todos”.

En el apartado primero del art. 61 LM se es-
tablece que: “Los tribunales desestimaran toda
demanda de reconvencion por nulidad o caduci-
dad si la OEPM ya se hubiere pronunciado con an-
terioridad, mediante resolucion ya firme, sobre
una solicitud con el mismo objeto y con la misma
causa, entre las mismas partes”. Asi, se prevé de
forma imperativa que los tribunales desestima-
ran estas demandas, lo que nos puede llevar a
pensar que, en un proceso judicial por infraccion
de marca, si se cumplen estos tres requisitos y
aun asi se interpone la reconvencion de nulidad,
se deberia continuar el proceso hasta la senten-
cia y en ese momento resolver desestimando. Lo
conveniente en realidad seria que la cuestion de
la nulidad —que se encuentra prejuzgada— no tu-
viera tanto recorrido para que el proceso se cen-
trara Unicamente en las acciones de infraccion
de marca. Esto es, que la “suerte cosa juzgada”
atribuida a las resoluciones de la OEPM que se ha
creado por esta reforma se alegara como excep-
cion procesal y fuera asi tratada en la audiencia
previa de conformidad con las previsiones de la
LEC (arts. 416.1.2% y 421 y concordantes).

Por el lado de la OEPM, en el segundo apar-
tado del art. 61 LM se determina que “La OEPM
no admitira una solicitud de nulidad o caducidad
cuando un tribunal o la propia Oficina hubieran
resuelto entre las mismas partes una demanda
reconvencional o una solicitud con el mismo ob-
jeto y la misma causa y esa sentencia o resolu-
cion hubieran adquirido firmeza”. Esta referencia
a un tribunal civil debe entenderse hecha bien
a un Juzgado de lo Mercantil por accion recon-
vencional o, en segunda instancia, a la Audiencia
Provincial o, incluso, en su caso, al Tribunal Su-
premo; pero, también, a la Audiencia Provincial
que hubiera conocido del recurso para la revision
de un procedimiento administrativo de nulidad
de la OEPM, actualmente atribuida al orden ju-
risdiccional civil, o su revision en casacion al Tri-
bunal Supremo?'. Ademas, a diferencia del caso
anterior, aqui se prevé la inadmision desde el mo-
mento inicial, esto es, en el tramite de admision.

Por ultimo, el art. 61.3 LM determina que: “No
podra solicitar ante la OEPM o demandar ante la
jurisdiccion civil la nulidad de una marca, invo-
cando la misma causa de nulidad que hubiera sido
ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fon-
do de la cuestion, en sentencia firme dictada en
recurso contencioso-administrativo, quien hubie-
ra sido parte en el mismo”.

21 Téngase en cuenta que en esta segunda situacion la nulidad de la marca sera conocida en todos los casos por

el Tribunal Supremo, cosa que no ocurre cuando se trata de una accion reconvencional de nulidad, cuya admision

sera mucho mas restrictiva. Al respecto, detecta MASSAGUER FUENTES que “el tratamiento desigual de asuntos

idénticos: por ejemplo, la nulidad reconvencional de una marca solo llegara a casacion si el asunto tiene interés

casacional, pero exactamente la misma nulidad llegara en todos los casos a casacion si se plantea por la llamada

via directa o administrativa, cuya impugnacion se plantea y sustancia con arreglo al proceso que aqui se conside-

ra”. MASSAGUER FUENTES, J., “La impugnacion en via civil de las resoluciones definitivas de la Oficina Espaiola

de Patentes y Marcas sobre propiedad industrial. Aspectos jurisdiccionales y procesales”, InDret, n° 4, 2024, p.

147.
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Téngase en cuenta que en virtud de la LO
7/2002, actualmente ya no es posible la inter-
posicion de recurso contencioso-administrativo,
sino que ha de acudirse al proceso declarativo
de impugnacion con arreglo al art. 250.3 y con-
cordantes de la LEC, ante las secciones espe-
cializadas en materia mercantil de la Audiencia
Provincial (art. 52.1 13° bis LEC) con arreglo a
los tramites especiales previstos (arts. 249.1 4°,
250.3 y 447 bis LEC)%.,

Por su parte, el art. 61 bis LM establece las
normas en materia de conexion de causas. En
concreto, el apartado primero trata los casos en
que el tribunal suspendera el fallo si la validez
de la marca se hallara impugnada ante otro tri-
bunal o ante la OEPM. Asi, siempre que la validez
de la marca ya se hubiera impugnado ante otro
tribunal o ante la OEPM, el (segundo) tribunal
ante el que se hubiere formulado una demanda
reconvencional por nulidad o caducidad de marca
suspendera su fallo, lo que puede realizarse tanto
de oficio, previa audiencia de las partes, como
a instancia de parte con audiencia de las demas
partes. Con todo, resulta muy interesante la sal-
vedad inicial que prevé el articulo, que establece
que las previsiones descritas se aplicaran “A no
ser que existan razones especiales para proseguir
el procedimiento”. Estas razones especiales re-

feridas de forma genérica deberan concretarse
jurisprudencialmente para determinar su verda-
dero alcance y la aplicacion real del precepto;
pero pueden devenir esenciales para evitar abu-
sos normativos y retrasos ilegitimos.

Esta prevision normativa la podemos poner
en relacion con el art. 42.3 LEC que regula las
cuestiones prejudiciales no penales y que, en los
casos en los que se haya suspendido el curso de
las actuaciones, establece taxativamente que el
Tribunal civil quedara vinculado a la decision de
la Administracion Publica competente (que en
este supuesto seria la OEPM) acerca de la cues-
tion prejudicial. Por tanto, tras la suspension, el
organo jurisdiccional quedaria vinculado a lo re-
suelto en via administrativa.

Las mismas previsiones se prevén a la inversa
en el apartado segundo del art. 61 bis LM que
determina que “A no ser que existan razones
especiales para proseguir el procedimiento, la
OEPM suspendera de oficio la resolucion de una
solicitud de nulidad o caducidad de marca, previa
audiencia de las partes, o a instancia de parte y
previa audiencia de las demas, si la validez de la
marca se hallara ya impugnada mediante deman-
da de reconvencion ante un tribunal”?.

22 En nuestra opinion, esta reforma legislativa resulta favorable, pues permite que estas cuestiones sean dilu-
cidades ante los 6rganos del mismo orden jurisdiccional civil y, mas particularmente, ante aquellos que se en-
cuentran especializados en materia de propiedad industrial; pero adolece de ciertas lagunas legislativas respecto
del procedimiento creado ad hoc, que van desde la regulacion del propio contenido del recurso, los efectos de
las alegaciones complementarias y su contenido, la regulacion de la tutela cautelar, etc. Para saber mas, vid.
CANTOS PARDO, M., “Los recientes cambios legislativos sobre los recursos contra las resoluciones de la OEPM”.
En AA.VV. (CANDELARIO MACIAS, M. I., dir.), Oportunidades y retos de la propiedad industrial en el entorno de
cambio climdtico, Valencia: Tirant lo Blanch, 2023, pp. 237-266.

23 Por su parte, el art. 62.1 RLM establece que cuando se presenten varias solicitudes de nulidad o caducidad
contra la misma marca, la OEPM las tramitara siguiendo el orden de incoacion, decretando la suspension de oficio

de las demas solicitudes presentadas. Consecuentemente, en el siguiente apartado se dispone que “si como con-
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Por tanto, el legislador no prioriza la via ju-
dicial a la administrativa, ni viceversa, sino que
opta por priorizar el factor temporal y dar pre-
ferencia al proceso judicial o, en su caso, pro-
cedimiento administrativo que comenzo6 en pri-
mer lugar. Esto debe ponerse en relacion con el
apartado cuarto del art. 61 bis LM, que establece
que la pendencia o litispendencia, con todos sus
efectos procedimentales o procesales, se produ-
cira desde la presentacion de la solicitud o de-
manda (se entiende que hace referencia a la de-
manda reconvencional), siempre que las mismas
sean admitidas. Lo que viene a recoger las reglas
generales contenidas para la demanda en el art.
410 LEC y para la solicitud ante la OEPM en el ya
referido art. 58 LM.

El art. 61 bis LM en su apartado tercero hace
referencia a aquellos casos en que un tribunal
tenga que resolver sobre una violacion de marca'y
dicha marca estuviera pendiente de una demanda
o solicitud de nulidad o caducidad ante otro tri-
bunal o ante la OEPM. Esta situacion puede pro-
ducirse porque en ese proceso no se esté cuestio-
nando la nulidad, pero pueda existir otro proceso
de infraccion donde por demanda reconvencional
si se esté cuestionando la nulidad de la marca, o
incluso porque se haya interpuesto recurso ante
la Audiencia Provincial para la revision de la reso-
lucion emitida por la OEPM en un procedimiento
de nulidad. En estos casos, la norma prevé que
el tribunal, a peticion de ambas partes o de una
de ellas, oida la contraria, pueda mediante auto

decretar la suspension del proceso, hasta que el
otro tribunal o la Oficina dicten resolucion firme
sobre la nulidad o caducidad formuladas.

Como ha quedado de manifiesto, en estos ca-
sos el legislador opta por suspender el segundo
proceso o procedimiento, segln los casos, lo que,
en nuestra opinion, es la opcion mas conservado-
ra; pese a que puede ocasionar la ralentizacion
de la solucidon definitiva —especialmente si ha
de esperarse a la resolucion de la nulidad en via
administrativa y esta es después recurrida ante
la Audiencia Provincial correspondiente vy, pos-
teriormente, en casacion ante el Tribunal Supre-
mo-?*. Sin embargo, existen otras formulas para
dar respuesta a este tipo de supuestos, salvando
las distancias, pues se trata de casos diferentes y
no puede pretenderse una aplicacion directa de
las soluciones que a continuacion se refieren su-
cintamente a modo meramente ilustrativo.

Por ejemplo, en el marco del Tribunal Unifi-
cado de Patentes, el Rules of Procedure prevé
que, si durante la tramitacion de un procedimien-
to por infraccion ante una division local o regio-
nal, esta pendiente una accion de nulidad entre
las mismas partes ante la division central o esta
pendiente una oposicion ante la Oficina Europea
de Patentes, la division local o regional tendra
dos posibilidades: (i) suspender, o bien (ii) dictar
una decision sobre el fondo de la pretension por
infraccion, estableciendo como condicion resolu-
toria que la patente no se considere total o par-

secuencia de un previo procedimiento de nulidad o caducidad recayera una resolucion firme que determinara la

extincion de la marca impugnada, las solicitudes de nulidad o caducidad que hubieran sido suspendidas conforme

al apartado anterior quedaran sobreseidas, salvo que el solicitante acredite un interés legitimo en obtener una

resolucion sobre el fondo de su solicitud. La Oficina informara del sobreseimiento a las partes afectadas” (art.

52.2 RLM).

24 La doctrina ya ha advertido este riesgo. Entre otros, MASSAGUER FUENTES, J., “La accion y el procedimien-

to..., cit., p. 9.
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cialmente nula por la decision final del procedi-
miento de nulidad o por una resolucion final de la
Oficina Europea de Patentes o en virtud de cual-
quier otro término o condicion (Regla 118.2.a)
Rules of Procedure)®. En estos casos, cuando
se dictase la decision final del procedimiento de
nulidad o de la Oficina Europea de Patentes al
respecto, cualquier parte podra solicitar en el
plazo de dos meses a la division local o regional
que dictd la decision sometida a condicion reso-
lutoria que se dicten resoluciones consecuentes
con dicha decision (Reglas 118.4 y 354.2 Rules of
Procedure)?.

Otro ambito en el que han surgido interro-
gantes sobre como proceder es en materia de
competencia judicial internacional. En concre-
to, cuando se dan procesos paralelos de nulidad
e infraccion de derechos de propiedad industrial
(por interposicion de los llamados sUpertorpedos
o torpedos de nulidad), teniendo en cuenta que
la validez o nulidad esta atribuida de forma ex-
clusiva a los tribunales del Estado concedente
del titulo, ex art. 24.4 Reglamento Bruselas | bis
(también, en estos términos, el art. 22.4 del Con-
venio de Lugano)?. En estos supuestos, las posibi-
lidades que se han barajado son las de suspender

el procedimiento, continuarlo o inhibirse a favor
de los tribunales del Estado de registro?.

25 EL TUP es creado al amparo del nuevo sistema la patente europea con efecto unitario, regulado fun-
damentalmente por el paquete de la patente unitaria incluye: a) el Reglamento (UE) 1257/2012 de 17
de diciembre del 2012, por el que se establece una cooperacion reforzada en el ambito de la creacion
de una proteccion unitaria mediante patente; b) el Reglamento (UE) 1260/2012, de la misma fecha,
por el que se establece una cooperacion reforzada en el ambito de la creacion de una proteccion uni-
taria mediante patente en lo que atafe a las disposiciones sobre traduccion, y c) el Acuerdo sobre un
Tribunal Unificado de Patentes (en adelante, “ATUP”). Ademas, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 41 ATUP, se promulgd el Reglamento de Procedimiento (Rules of Procedure), que viene a ser la
norma que regula el desarrollo del proceso ante el TUP. Este Rules of Procedure se encuentra dispo-
nible en: https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/rop_en_25_july_2022_fi-

nal_consolidated_published on_website.pdf (consultado el 4 de enero de 2025).
26 Para saber mas, vid. CANTOS PARDO, M., “El procedimiento ante el TUP”. En AA.VV. (JIMENEZ FORTEA, F. J.;
CANTOS PARDO, M., dirs.), El Tribunal Unificado de Patentes para la resolucién de litigios sobre la patente euro-

pea con efecto unitario, Valencia: Tirant, 2025, en prensa.

27 REGLAMENTO (UE) n°® 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a
la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecucion de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
28 El denominado “supertorpedo o torpedo de nulidad” se da cuando la accion por infraccion de un derecho de
propiedad industrial se interpone ante los tribunales de un Estado diferente al que ha concedido y en el que
esta registrado y produce sus efectos el concreto derecho de propiedad industrial, de modo que el demandado
interpone reconvencion por nulidad de la patente, pretension que solo puede ser conocida por los tribunales del
Estado que ha otorgado esa patente, por mor del art. 24.4 Reglamento Bruselas | bis. Asi, el tribunal ante el que
se hubiera interpuesto inicialmente la demanda deberia declararse incompetente para conocer de la reconven-
cion, pues si el proceso continuase y conocieran de la nulidad de la patente, esta resolucion no seria reconocible
posteriormente, en virtud del art. 45.1.e) ii Reglamento Bruselas | bis. No obstante, como advierte GARCIA VIDAL

“lo que queda sin resolver por el RBI bis, por el CL y por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia es que es lo
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Por tanto, existen otras soluciones a esta en-
crucijada que son diferentes a la suspension, la
cuestion es si cabe su aplicacion segin nuestro
sistema procesal —por ejemplo, las sentencias
con condicion resolutoria dificilmente cabrian
en Espana— o0 si es conveniente asumir los ries-
gos que entrafan, pues en el caso de continuar
ambos procesos hasta el final, podrian alcanzar-
se resoluciones contradictorias que impidieran la
ejecucion de estas en sus propios términos.

También, resulta interesante la prevision del
apartado quinto del art. 61 bis LM, que estable-
ce que, interpuesta una demanda por violacion
de marca ante un organo jurisdiccional, el de-
mandado no podra formular como defensa una
solicitud de nulidad o caducidad de dicha marca
ante la OEPM, sino que habra de interponer la
correspondiente demanda de reconvencion ante
dicho tribunal. De esta forma, parece perseguirse
una mayor eficiencia en el uso de los recursos,
evitando la duplicidad de procedimientos en las
diferentes vias.

No obstante, el precepto podria generar es-
trategias procesales interesadas, como la de in-
tentar evitar que de la nulidad conozca la OEPM
—por ejemplo, porque respecto de un determi-
nado aspecto aplique un criterio mas estricto

que la jurisdiccion—, para lo que se presentaria
la accion de infraccion ante los tribunales a fin
de forzar al eventual solicitante de la nulidad a
acudir a la via judicial e impedir que presente la
solicitud ante la Oficina.

Lo anterior se puede relacionar con la STJUE
de 13 de octubre de 2022, dictada en el Asunto
C-256/21 en el procedimiento entre KP y TV, en
la que, en respuesta a una peticion de decision
prejudicial planteada por el Tribunal Superior
Regional de lo Civil y Penal de Munich, el TJUE
determino que un tribunal de marcas de la Union
Europea, que conozca de una accion por violacion
de marca basada en una marca de la Union cuya
validez se impugne mediante una demanda de re-
convencion por nulidad, sigue siendo competente
para pronunciarse sobre la validez de dicha mar-
ca, a pesar de que se desista de la accion princi-
pal. Esta doctrina jurisprudencial podria aplicar-
se por analogia, también, en estos supuestos.

Por Gltimo, el art. 61 bis LM establece en su
apartado sexto que “La accion negatoria no po-
dra interponerse junto con la accion de nulidad
o caducidad de la marca”. En este sentido, en la
demanda reconvencional no cabe la acumulacion
de estas acciones y entendemos que para el resto
de casos deberan seguirse las normas generales

que debe suceder con la accion por infraccion cuando el demandado ha puesto en tela de juicio la validez del

derecho. Las opciones propuestas son la suspension del procedimiento, su continuacion o la inhibicion a favor de

los tribunales del Estado de registro. Estas posibilidades son apuntadas por el Abogado General en el caso GAT.

Pero el Tribunal de Justicia no ha entrado a analizar la cuestion ni, por lo tanto, a determinar cual es el proceder

que se debe adoptar”. GARCIA VIDAL, A., Las acciones civiles por infraccion de la propiedad industrial, Valencia:

Tirant lo Blanch, 2020, p. 97. CEDENO HERNAN entiende que en estos casos la solucion debera buscarse en las

legislaciones nacionales de los Estados, ya que el TJUE no determina cuales son las consecuencias de su doctri-

na jurisprudencial, ni si la suspension debiera limitarse a un plazo temporal para evitar situaciones de abuso.
CEDENO HERNAN, M., “Los fueros exclusivos de competencia internacional (art. 22 RB)”. En AA.VV. (DE LA OLIVA
SANTOS, A., dir.; GASCON INCHAUSTI, F., coord.), Derecho Procesal Civil Europeo, vol. |, Cizur Menor: Aranzadi

Thomson Reuters, 2011, p. 208.
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de acumulacion previstas en la LEC modificadas
en virtud de la LO 7/2022%.

El ultimo precepto a tener en cuenta es el art.
61 ter LM que regula las anotaciones registrales y
comunicaciones entre 6rganos.

Por un lado, se prevé que la OEPM anotara
en el Registro de Marcas la interposicion de toda
solicitud o demanda de nulidad o caducidad de
marca -sin efectos suspensivos—, asi como toda
resolucion o sentencia firmes que recayeran so-
bre las mismas (art. 61 ter.1 LM). Lo anterior ba-
sicamente se corresponde con la anotacion pre-
ventiva de demanda a la que de forma genérica
hace referencia el art. 727. 5° LEC, cuando ésta
se refiera a bienes o derechos susceptibles de ins-
cripcion en Registros publicos. Esta prevision de
anotacion se extiende, también, a las solicitudes
en la via administrativa y parece abarcar tanto
las resoluciones que acuerden la nulidad como las
que no lo hagan¥®,.

En el apartado segundo del art. 61 ter LM se
establece una novedad que se basa en la coope-
racion entre los tribunales y la Oficina. En con-
creto, se establece que el tribunal ante el que se
haya presentado una demanda de reconvencion
por nulidad o caducidad de una marca comunica-
ra de oficio a la Oficina la fecha de interposicion

de la misma. La Oficina, si dicha marca tuviera
pendiente de resolucion una solicitud de nulidad
o caducidad, informara de ello al tribunal, asi
como de la ausencia, en su caso, de dicha cir-
cunstancia. A lo que debiera anadirse que, si ya
ha resuelto al respecto de la nulidad, también se
lo deberia comunicar, pues, por el juego de pla-
Zos, esta podria ser la situacion.

En el apartado tercero del art. 61 ter LM se
establece el principio de prioridad como rector
en estos casos, de manera que si ante la Oficina
estuviera pendiente de resolucion una solicitud
de caducidad o de nulidad de la marca de fecha
de presentacion anterior a la de interposicion de
la demanda de reconvencion, el tribunal, una vez
informado conforme a la via de cooperacion entre
la OEPM vy los tribunales anteriormente referida,
suspendera el fallo, de conformidad con el art.
61.1 bis, hasta que la resolucion sobre la solicitud
sea firme. Asimismo, se establece que la Oficina
comunicara esta resolucion firme al tribunal. De
manera que si la Oficina comunicara al tribunal
que ha estimado la nulidad de la marca en re-
solucion firme -y frente a esta ya no cupiera re-
curso—, se produciria la carencia sobrevenida del
objeto del pleito en el proceso civil en lo que a la
demanda reconvencional de nulidad se refiere, lo
que debiera dar lugar a la carencia sobrevenida

29 CANTOS PARDO, M., “Conexion de causas en los procesos sobre derechos de propiedad , pp. 36-52.

30 Al respecto, afirma MASSAGUER FUENTES que: “Por otra parte, igualmente se prevé la anotacion de toda

resolucion firme sobre nulidad en el Registro de Marcas (art. 61 ter 1 inciso final LM), cuyo papel es igualmente

cabal y se comprende también con facilidad si la anotacion se refiere a resoluciones que declaran la nulidad,

se practica al margen del asiento de inscripcion y da cuenta de los particulares del asiento de cancelaciéon que

acabo de mencionar (arg. ex art. 195 RH), pero se comprende menos si, como sugiere la letra de la norma, no

se constrine a las resoluciones que declaran la nulidad, sino que alcanza a las que desestiman la nulidad como

de hecho parece que se quiere vista la relacion que se establece entre la anotacion de la resolucion y la previa
anotacion de la solicitud de nulidad (art. 61 ter 1 inciso inicial LM)”. MASSAGUER FUENTES, J., “La accion y el

procedimiento..., cit., p. 14.
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del objeto de la reconvencion y su tratamiento de
conformidad con el art. 22 LEC.

Por su parte, el tribunal que hubiere dictado
una sentencia sobre una demanda de reconven-
cion por nulidad o caducidad, que hubiere adqui-
rido firmeza, comunicara de oficio dicha senten-
cia a la OEPM para que proceda a su inscripcion,
registrando la sentencia firme, conforme al art.
61 ter.1 LMy, si se hubiera declarado la nulidad o
caducidad de la marca, la Oficina procedera a la
cancelacion de la inscripcion, segln lo previsto en
el art. 61 ter.5 LM. Este precepto determina que,
una vez firme la resolucion o sentencia que decla-
re la nulidad o caducidad de la marca, la OEPM
procedera inmediatamente a la cancelacion de
la inscripcion del registro y a su publicacion en
el “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”.
Ademas, establece que, si la marca cancelada
tuviera inscrita una hipoteca mobiliaria vigente,
la cancelacion se notificara telematicamente al
Registro de Bienes Muebles.

Precisamente esta prevision ha sido también
establecida en el sistema de la patente con efec-
to unitario al que se ha hecho referencia con an-
terioridad y que determina que cuando el Tribu-
nal Unificado de Patente declare la nulidad total
o parcial de la patente, de conformidad con el
art. 65 ATUP, remitira copia de la resolucion a la
Oficina Europea de Patentes y, si se tratara de
una patente europea, a la oficina nacional de pa-
tentes de todo Estado miembro contratante afec-
tado.

La resolucion que ponga fin al procedimien-
to de nulidad administrativa puede ser recurrida
ante el director de la OEPM por medio de un re-
curso de alzada que se regira por las disposicio-
nes generales. A su vez, la resolucion del recurso
de alzada, en cuanto agota la via administrativa,
puede impugnarse ante las secciones especializa-
das en materia mercantil de la Audiencia Provin-
cial (art. 52.1 13° bis LEC) con arreglo a los tra-
mites del ya citado y de reciente creacion juicio
declarativo, plenario y especial (arts. 249.1 4°,
250.3 y 447 bis LEC), cuya sentencia podria recu-
rrirse ante el Tribunal Supremo por medio de re-
curso extraordinario de casacion, que no requiere
interés casacional ni cuantia minima (arts. 460 y
477.3 LEC)>.

IV. CONSIDERACIONES FUTURAS

Esta modificacion viene a homogeneizar los
sistemas europeos de marcas nacionales por lo
que a la tramitacion de la nulidad se refiere, si-
guiendo el esquema establecido en el Reglamen-
to de Marca de la UE. En este caso, esta opcion
de politica legislativa solo alcanza a la accion de
nulidad, pero existen otros paises en que el am-
bito administrativo abarca incluso otras muchas
mas acciones, como es el caso de México, en que
las infracciones de derechos de propiedad indus-
trial son conocidas por organos administrativos,
en concreto, por el Instituto Mexicano de la Pro-
piedad Industrial®2. Resulta dificil imaginar que el
legislador espanol o el europeo optasen por esta
via, que no compartimos, pero que, como se ha

31 MASSAGUER FUENTES, J., “La impugnacion en via civil de las resoluciones definitivas de la Oficina , cit., p.

147.

32 En el caso de México la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial regula un procedimiento adminis-

trativo de declaracion de infraccion ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Para ver las diferencias

entre el sistema mexicano y el espaiol en los supuestos de infraccion de derechos de propiedad industrial, vid.:
CANTOS PARDO, M.; MAGANA RUFINO, J. M., “La infraccidn de las patentes: jtutela judicial o administrativa?
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ejemplificado, es una realidad en algunas juris-
dicciones.

Como ha quedado de manifiesto, existen cier-
tas circunstancias que impiden considerar de for-
ma preliminar esta modificacion legislativa como
positiva en su totalidad. Con caracter previo, se
han sefalado las diferentes garantias que ofrece
la tutela administrativa y la judicial, que nos lle-
van a posicionarnos a favor de aquellos que hu-
bieran preferido no desviar estos supuestos a la
via administrativa.

La practica nos permitira ver qué efectos rea-
les producen estos cambios, pues son muchos
los factores a tener en cuenta. Verbigracia, la
no condena en costas en los procedimientos ad-
ministrativos de nulidad puede traducirse en un
incremento de las solicitudes de nulidad ante la
OEPM, lo que podria llegar a colapsar este servi-
cio dentro de la Oficina, inexperta en la resolu-
cion de este nuevo tipo de procedimientos. Igual-
mente, la suspension que se acuerda en favor
del procedimiento o proceso preexistente puede
ralentizar mucho la obtencion del resultado final
y definitivo, especialmente dadas las posibilida-
des de recurso que se han previsto —por ejemplo,
si se opta por la via directa ante la OEPM vy se
agotan todos los recursos hasta llegar al Tribunal
Supremo—, de manera que lo que pretendio ser
un procedimiento administrativo eficiente y ex-
peditivo se convierta en todo lo contrario.

Por tanto, aunque la reforma supone un avan-
ce en la coordinacion entre procedimientos y/o
procesos, y pretende mejorar la seguridad juridi-
ca, su aplicacion practica puede generar disfun-
ciones y dilaciones procesales que deberian ser
corregidas mediante una adecuada interpreta-

cion judicial o incluso por medio de modificacio-
nes legislativas futuras.
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