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PRUEBA DE USO



FORMA DE
EFECTUAR LA PETICION

- Medio habitual de presentacion




FORMA DE
EFECTUAR LA PETICION



FORMA DE
EFECTUAR LA PETICION

- SOLICITUDES PRESENTADAS A PARTIR DEL 01/05/2019



PLAZO PARA
EFECTUAR LA PETICION

e Art. 21.bis.1, por remision al 20.2 del
Reglamento: 1 mes desde la fecha de
publicacidon del suspenso.




FORMULARIO DE
CONTESTACION AL SUSPENSO
CON PETICION DE PRUEBA DE USO



FORMULARIO DE
CONTESTACION AL SUSPENSO
CON PETICION DE PRUEBA DE USO



EXAMEN FORMAL
PETICION

* EXPRESA

“La peticion de la prueba de uso ha de formularse de forma positiva. Como el uso o la falta de uso
puede ser una cuestion llena de matices (por ejemplo, invocar o negar un mayor grado de
caracter distintivo de la marca anterior), las meras observaciones o comentarios del solicitante
sobre la falta de uso de la marca del oponente no son suficientemente expresos ni constituyen
una peticion valida de la presentacion de la prueba de uso efectivo.”

* INCONDICIONAL

“Las frases como «si el solicitante no limita sus productos/servicios de las clases «X» o «Y»,
solicitamos la prueba de uso», «si la Oficina no desestima la oposicion debido a la inexistencia del
riesgo de confusion, solicitamos la prueba de uso» o «si la Oficina lo considera oportuno, se invita
al oponente a aportar la prueba de uso de su marca» formulan pretensiones condicionales o
subsidiarias, que no constituyen peticiones validas de la prueba de uso.”




4. PETICION FORMAL Y EXPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 21.3 DE LA
LEY 17/2001, DE MARCAS Y 21BIS.1 DE SU REGLAMENTO DE
EJECUCION, MEDIANTE EL PRESENTE ESCRITO SE SOLICITA DE MODO
EXPRESO E INCONDICIONAL LA PRUEBA DE USO DE 1L10OS
EXPEDIENTES OPONENTES QUE SE INDICAN EN LOS APARTADOS
SIGUIENTES.

6. TRAMITACION ACELERADA

EL SOLICITANTE DECLARA QUE NO VA A PRESENTAR MAS
PETICIONES DE PRUEBA DE USO RESPECTO DE LOS OPONENTES DE
ESTE EXPEDIENTE, PARA QUE ASI LA OFICINA CONTINUE LA
TRAMITACION DE SU EXPEDIENTE SIN ESPERAR A AGOTAR POR
COMPLETO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 20.2 DEL REAL
DECRETO 687/2002.




MARCAS A LAS QUE SE
PUEDE PEDIR LA PRUEBA DE USO

Marcas oponentes.
Productos/ Servicios.

Que en la fecha de presentacion o prioridad de la
marca posterior, lleven registradas al menos 5 anos.

Registro firme.










REQUERIMIENTO A OPONENTES

e EXAMEN ADMISION

e ANOTACION EN CEO

e PUBLICACION EN BOPI

e PLAZO: 1 m desde la
publicacion en BOPI




NOTIFICACION DE DEFECTOS



REQUERIMIENTO A OPONENTES



REQUERIMIENTO A OPONENTES



REQUERIMIENTO A OPONENTES









FORMA DE
EFECTUAR LA APORTACION



FORMULARIO DE
APORTACION DE LA PRUEBA DE USO



APORTACION
PRUEBA DE USO

e DOCUMENTOS Y ELEMENTOS ACREDITATIVOS:

 FACTURAS - 5 ficheros, en
, formato PDF, MP3
U caral '
C 0h0s o MP4 de un
— LISTAS DE PRECIOS tamafio maximo
— ANUNCIOS de 50MB.
— ENVASES - “Otros
— ETIQUETAS documentos”: 5
, ficheros, en
— FOTOGRAFIAS '
formato PDF de
— DECLARACIONES ESCRITAS RELEVANTES menos de 5MB.
e TRADUCCIONES - Autorizacion

representante
5MB.

e ANOTACION EN CEO




APORTACION
PRUEBA DE USO

FORMATO (art. 60.3 RLM):

e En anexos numerados consecutivamente.
e |ndice:
— El nimero del anexo

— Breve descripcidon del documento o elemento, y numero de paginas, si
procede.

— Indicacion partes concretas del documento que invoca en apoyo de sus
alegaciones.

— Numero de pagina de las alegaciones en las que se menciona el documento o
elemento.

Si no cumplen estos requisitos, plazo para subsanar: entre 10 dias y un mes. Si no

subsana, el documento o elemento irregular no se tendra en cuenta.







REMISION
PRUEBA DE USO AL SOLICITANTE

e ANOTACION EN CEO

e PUBLICACION EN BOPI

e PLAZO: 1 m desde la
publicacion en BOPI




REMISION
PRUEBA DE USO AL SOLICITANTE









CONTESTACION A LA
PRUEBA DE USO

e TRAMITE ELECTRONICO

e Por separado o junto a la contestacion al suspenso

de fondo.




RESOLUCION SOBRE
LA SOLICITUD DE REGISTRO

e Pronunciamiento sobre todas las causas del
suspenso y sobre la prueba de uso si se pidio vy

aporto.

e Si el oponente no aportara prueba alguna o esta
fuera insuficiente o no se acreditara causa
justificativa de la falta de uso, se desestimara la

oposicion.




RESOLUCION SOBRE
LA SOLICITUD DE REGISTRO



CASUISTICA

 QUE PASA SI NO SE ACEPTA LA PETICION DE

PRUEBA DE USO Y NO SE HA CONTESTADO AL
SUSPENSOQO?

e ¢QUE PASA SI EL SOLICITANTE NO CONTESTA
AL SUSPENSO Y POSTERIORMENTE EL
OPONENTE NO PRESENTA PRUEBA DE USQO?




REMISION
PRUEBA DE USO AL SOLICITANTE






CASUISTICA

¢ QUE PASA SI ALGUNA DE LAS MARCAS
OPONENTES ESTUVIESE INCURSA EN UNA
CAUSA DE SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO
DEL ART. 26 LM?




DATOS ESTADISTICOS

PETICIONES DE PRUEBA DE USO: 124

REQUERIMIENTOS A OPONENTES: 96

APORTACIONES DE PRUEBA DE USO: 46

REMISIONES DE PRUEBA DE USO AL
SOLICITANTE: 5
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