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OTHER LOGOS

• Sentencia del Tribunal Supremo 520/2014, de 14 de octubre:

“Procede que modifiquemos, en este particular, la jurisprudencia, para admitir que el titular de

una marca protegida en España pueda prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de

signos idénticos o similares a ella, siempre que hubieran sido registrados con posterioridad, sin

necesidad de una declaración previa de nulidad.”

• Artículo 37.3 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas según modificación

operada por el Real-Decreto Ley 23/201

• Limitaciones: marca posterior cuya nulidad no podía declararse a instancia del

titular de una marca anterior en el momento de su solicitud. La finalidad es

garantizar seguridad jurídica y proteger los derechos sobre una marca

legítimamente adquiridos.

1. Derechos de intervención vs.
Principio de inmunidad registral
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OTHER LOGOS1.1. Artículo 18 Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de 
diciembre, en materia de marcas. 

Protección del derecho del titular de una marca registrada posterior en

los procesos por violación de marca

1. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir

la utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera

declararse nula con arreglo al artículo 8, al artículo 9, apartados 1 o 2,

o al artículo 46, apartado 3.

2. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir

la utilización de una marca de la Unión registrada posterior si esta

última no pudiera declararse nula con arreglo al artículo 53, apartados

1, 3 o 4, al artículo 54, apartados 1 o 2, o al artículo 57, apartado 2,

del Reglamento (CE) nº 207/2009.

3. Cuando el titular de una marca no tenga derecho a prohibir la utilización

de una marca registrada posterior en virtud de los apartados 1 o 2, el

titular de esta marca posterior no podrá prohibir la utilización de la

marca anterior en las acciones por violación, aunque el derecho de

dicha marca anterior no pueda ya invocarse frente a la marca posterior.
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OTHER LOGOS1.1. Artículo 18 Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de 
diciembre, en materia de marcas. 

1. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá

prohibir la utilización de una marca registrada posterior si esta

última no pudiera declararse nula con arreglo al artículo 8, al

artículo 9, apartados 1 o 2, o al artículo 46, apartado 3.
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OTHER LOGOS1.1. Artículo 18 Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de 
diciembre, en materia de marcas. 

1. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá

prohibir la utilización de una marca registrada posterior si esta

última no pudiera declararse nula con arreglo al artículo 8, al

artículo 9, apartados 1 o 2, o al artículo 46, apartado 3.
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OTHER LOGOS1.1. Artículo 18 Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de 
diciembre, en materia de marcas. 

1. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá

prohibir la utilización de una marca registrada posterior si esta

última no pudiera declararse nula con arreglo al artículo 8, al

artículo 9, apartados 1 o 2, o al artículo 46, apartado 3.
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OTHER LOGOS1.1. Artículo 18 Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de 
diciembre, en materia de marcas. 

2. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la

utilización de una marca de la Unión registrada posterior si esta última no pudiera

declararse nula con arreglo al artículo 53, apartados 1, 3 o 4, al artículo 54,

apartados 1 o 2, o al artículo 57, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 207/2009.
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OTHER LOGOS1.1. Artículo 18 Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de 
diciembre, en materia de marcas. 

2. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la

utilización de una marca de la Unión registrada posterior si esta última no pudiera

declararse nula con arreglo al artículo 53, apartados 1, 3 o 4, al artículo 54,

apartados 1 o 2, o al artículo 57, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 207/2009.
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OTHER LOGOS1.1. Artículo 18 Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de 
diciembre, en materia de marcas. 

2. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la

utilización de una marca de la Unión registrada posterior si esta última no pudiera

declararse nula con arreglo al artículo 53, apartados 1, 3 o 4, al artículo 54,

apartados 1 o 2, o al artículo 57, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 207/2009.



12

OTRAS MARCAS  /  

OTHER LOGOS1.1. Artículo 18 Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de 
diciembre, en materia de marcas. 

En conclusión, el titular de una marca anterior no podrá impedir los usos

infractores, cuando:

• Su marca carecía de carácter distintivo o de renombre en el momento de la

solicitud de la marca posterior (art. 8 Directiva 2015/2436).

• Hubiera tolerado durante cinco años consecutivos el uso de la marca

posterior con conocimiento de dicho uso, siempre y cuando la solicitud de la

marca posterior se hubiera realizado de buena fe (art. 9 Directiva 2015/2436

y art. 54 del Reglamento 207/2009).

• Su marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo durante los cinco años

anteriores a la fecha de solicitud de la marca posterior (art. 46 Directiva

2015/2436 y art. 57 Reglamento 207/2009).

• No hubiera podido solicitar la nulidad de la marca posterior en el momento de

su registro; hubiera dado su consentimiento al registro o ya hubiera solicitado

la nulidad de la marca posterior sin alegar un derecho que podría haber

alegado en la primera demanda (art. 53 del Reglamento 207/2009).
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OTHER LOGOS1.2. Artículo 16 Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de 
junio de 2017, sobre marca de la Unión Europea

Derecho de intervención del titular de una marca registrada posterior como

defensa en las acciones por violación de marca

1. En las acciones por violación de marca, el titular de una marca de la Unión no

estará facultado para prohibir la utilización de una marca registrada de la Unión

posterior si esta última no puede declararse nula con arreglo al artículo 60,

apartados 1, 3 o 4, al artículo 61, apartados 1 o 2, o al artículo 64, apartado

2, del presente Reglamento.

2. En las acciones por violación de marca, el titular de una marca de la Unión no

estará facultado para prohibir la utilización de una marca registrada nacional

posterior si esta última no puede declararse nula con arreglo al artículo 8, o al

artículo 9, apartados 1 o 2, o al artículo 46, apartado 3, de la Directiva (UE)

2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo.

3. Cuando el titular de una marca de la Unión no esté facultado para prohibir la

utilización de una marca registrada posterior en virtud de los apartados 1 o 2,

el titular de esta última no podrá prohibir la utilización de dicha marca de la

Unión anterior en las acciones por violación que ejerza.
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OTHER LOGOS1.2. Artículo 16 Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de 
junio de 2017, sobre marca de la Unión Europea

1. En las acciones por violación de marca, el titular de una marca de la Unión no estará

facultado para prohibir la utilización de una marca registrada de la Unión posterior si

esta última no puede declararse nula con arreglo al artículo 60, apartados 1, 3 o 4,

al artículo 61, apartados 1 o 2, o al artículo 64, apartado 2, del presente Reglamento.
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OTHER LOGOS1.2. Artículo 16 Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de 
junio de 2017, sobre marca de la Unión Europea

1. En las acciones por violación de marca, el titular de una marca de la Unión no estará

facultado para prohibir la utilización de una marca registrada de la Unión posterior si

esta última no puede declararse nula con arreglo al artículo 60, apartados 1, 3 o 4, al

artículo 61, apartados 1 o 2, o al artículo 64, apartado 2, del presente Reglamento.
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OTHER LOGOS1.2. Artículo 16 Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de 
junio de 2017, sobre marca de la Unión Europea

1. En las acciones por violación de marca, el titular de una marca de la Unión no estará

facultado para prohibir la utilización de una marca registrada de la Unión posterior si

esta última no puede declararse nula con arreglo al artículo 60, apartados 1, 3 o 4, al

artículo 61, apartados 1 o 2, o al artículo 64, apartado 2, del presente Reglamento.
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OTHER LOGOS1.2. Artículo 16 Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de 
junio de 2017, sobre marca de la Unión Europea

1. En las acciones por violación de marca, el titular de una marca de la Unión no estará

facultado para prohibir la utilización de una marca registrada de la Unión posterior si

esta última no puede declararse nula con arreglo al artículo 60, apartados 1, 3 o 4,

al artículo 61, apartados 1 o 2, o al artículo 64, apartado 2, del presente

Reglamento.
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OTHER LOGOS1.2. Artículo 16 Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de 
junio de 2017, sobre marca de la Unión Europea

En conclusión, el titular de una marca anterior no podrá impedir los usos

infractores, cuando:

• Su marca carecía de carácter distintivo o de renombre en el momento de la

solicitud de la marca posterior (art. 8 Directiva 2015/2436).

• Hubiera tolerado durante cinco años consecutivos el uso de la marca

posterior con conocimiento de dicho uso, siempre y cuando la solicitud de la

marca posterior se hubiera realizado de buena fe (art. 9 Directiva

2015/2436 y art. 61 del Reglamento 2017/1001).

• Su marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo durante los cinco años

anteriores a la fecha de solicitud de la marca posterior (art. 46 Directiva

2015/2436 y art. 64 Reglamento 2017/1001).

• No hubiera podido solicitar la nulidad de la marca posterior en el momento

de su registro; hubiera dado su consentimiento al registro o ya hubiera

solicitado la nulidad de la marca posterior sin alegar un derecho que podría

haber alegado en la primera demanda (art. 60 del Reglamento 2017/1001).
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OTHER LOGOS1.3. Artículo 41 bis Ley 17/2001 de Marcas 

1. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la 

utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse 

nula conforme al artículo 52, apartados 2, al artículo 53 o al artículo 59, 

apartado 5.

2. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la 

utilización de una marca de la Unión registrada posterior si esta última no 

pudiera declararse nula conforme al artículo 60, apartados 1, 3 o 4, al artículo 

61, apartados 1 y 2, o al artículo 64, apartado 2 , del Reglamento (UE) n.°
2017/1001.

3. Cuando el titular de una marca no tenga derecho a prohibir la utilización de 

una marca registrada posterior en virtud de los apartados 1 o 2, el titular de esta 

marca posterior no podrá prohibir la utilización de la marca anterior en una 

acción por violación, aunque el derecho de dicha marca anterior no pueda ya 

invocarse frente a la marca posterior.

Protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos 

por violación de marca 
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OTHER LOGOS1.3. Artículo 41 bis Ley 17/2001 de Marcas 

1. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la 

utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse 

nula conforme al artículo 52, apartados 2, al artículo 53 o al artículo 59, 
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OTHER LOGOS1.3. Artículo 41 bis Ley 17/2001 de Marcas 

1. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la 

utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse 

nula conforme al artículo 52, apartados 2, al artículo 53 [a] o al artículo 59, 

apartado 5.

Protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos 

por violación de marca 
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OTHER LOGOS1.3. Artículo 41 bis Ley 17/2001 de Marcas 

1. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la 

utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse 

nula conforme al artículo 52, apartados 2, al artículo 53 [b] o al artículo 59, 

apartado 5.

Protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos 

por violación de marca 
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OTHER LOGOS1.3. Artículo 41 bis Ley 17/2001 de Marcas 

1. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la 

utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse 

nula conforme al artículo 52, apartados 2, al artículo 53 [c] o al artículo 59, 

apartado 5.

Protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos 

por violación de marca 



24

OTRAS MARCAS  /  

OTHER LOGOS1.3. Artículo 41 bis Ley 17/2001 de Marcas 

1. En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la 

utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse 

nula conforme al artículo 52, apartados 2, al artículo 53 o al artículo 59, 

apartado 5.

Protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos 

por violación de marca 
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OTHER LOGOS1.3. Artículo 41 bis Ley 17/2001 de Marcas 

En conclusión, el titular de una marca anterior no podrá impedir los usos

infractores, cuando:

• Su marca carecía de carácter distintivo o de renombre en el momento de la

solicitud de la marca posterior (art. 53 Ley de Marcas).

• Hubiera tolerado durante cinco años consecutivos el uso de la marca posterior

con conocimiento de dicho uso, siempre y cuando la solicitud de la marca

posterior se hubiera realizado de buena fe (art. 52 Ley Marcas y art. 61 del

Reglamento 2017/1001).

• Su marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo durante los cinco años

anteriores a la fecha de solicitud de la marca posterior (art. 59 Ley de Marcas y

art. 64 Reglamento 2017/1001).

• No hubiera podido solicitar la nulidad de la marca posterior en el momento de su

registro; hubiera dado su consentimiento al registro o ya hubiera solicitado la

nulidad de la marca posterior sin alegar un derecho que podría haber alegado en

la primera demanda (art. 60 del Reglamento 2017/1001).
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OTHER LOGOS2. Derechos de intervención. Protección del derecho 
del titular de una marca posterior en los procesos por 
violación de marca

• Requisitos para que prospere la excepción procesal:

1. Ejercicio de una acción de violación de una marca por el demandante.

2. Existencia de una marca registrada posterior a la alegada como infringida.

3. Que el demandante no hubiera podido anular la marca del demandado cuando fue 

solicitada por:

• Tolerancia: uso tolerado de la marca posterior o consentimiento a su registro

• Inoponibilidad de la marca anterior:

• Por su caducidad (no uso)

• Por ausencia de carácter suficientemente distintivo 

• Por ausencia de requisitos de protección del renombre

 Retroacción temporal al momento de solicitud de la marca, titularidad del 

demandado o licenciada al mismo.
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OTHER LOGOS2.1 Caso Sky vs. Skyworth
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OTHER LOGOS2.1 Caso Sky vs. Skyworth
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OTHER LOGOS2.1 Caso Sky vs. Skyworth
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OTHER LOGOS2.1 Caso Sky vs. Skyworth
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OTHER LOGOS2.1 Caso Sky vs. Skyworth

Hitos procesales relevantes:

• Noviembre 2016: Interposición de demanda, con solicitud de medidas cautelares.

• Febrero 2017: Contestación de la demanda con interposición de demanda reconvencional.

• Marzo 2017: Contestación demanda reconvencional.

• 13 de junio 2017: Escritos de ampliación de hechos de la demanda y de las cautelares.

• 3 de julio de 2017: Vista cautelares.

• 10 de julio de 2017: Audiencia previa.

• 1 de septiembre 2017: Auto 159/17, del Juzgado de Marcas de la Unión Europea por el que

se estima íntegramente la solicitud de cautelares. ECLI:ES:JMA:2017:131A

• 27 de febrero 2018: Celebración juicio.

• 8 de junio de 2018: Auto 55/2018, de la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante por el que se

confirma Auto del Juzgado de Marcas de la Unión Europea. ECLI:ES:APA:2018:304A

• 5 de octubre de 2018: Sentencia 179/18, del Juzgado de Marcas de la Unión Europea por la

que se estima íntegramente la demanda y desestima la reconvención.
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OTHER LOGOS2.1 Caso Sky vs. Skyworth

Medidas Cautelares:
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OTHER LOGOS2.1 Caso Sky vs. Skyworth
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OTHER LOGOS2.1 Caso Sky vs. Skyworth

Medidas Cautelares:
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OTHER LOGOS2.1 Caso Sky vs. Skyworth

Procedimiento principal: Acciones ejercitadas en la demanda con

efectos pan-europeos

• Art. 9(2)(b) del RMUE:

 Similitud/Identidad entre los productos/servicios

 Similitud entre los signos en conflicto.

 Riesgo de confusión/asociación.

• Art. 9(2)(c) del RMUE:

 Perjuicio al carácter distintivo de las Marcas Sky.

 Perjuicio al renombre de las Marcas Sky.

 Ventaja desleal (aprovechamiento indebido) del carácter distintivo y de la

notoriedad de las Marcas infringidas.

• Arts. 42 y 43 LM: Indemnización de daños y perjuicios.
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OTHER LOGOS2.1 Caso Sky vs. Skyworth

Procedimiento principal: Alegaciones del demandado

• Demanda reconvencional:

 Acción de nulidad de las Marcas Sky por su carácter descriptivo

 Acción de nulidad de las Marcas Sky por haber sido registradas de mala fe

 Acción de caducidad parcial de las Marcas SKY para televisiones

• Excepciones procesales:

 Falta legitimación pasiva de Skyworth Europe, en 26 de los 28 países de la UE.

 Derechos de intervención: aplicación art. 16.2 RMUE (antiguo 13 bis RMUE).

• No concurrencia requisitos art. 9(2)(b) del RMUE

• No concurrencia requisitos art. 9(2)(c) del RMUE

• Improcedencia de la indemnización de daños y perjuicios reclamada
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OTHER LOGOS2.1 Caso Sky vs. Skyworth

Procedimiento principal: Alegaciones del demandado

 Derechos de intervención alegados porque el demandado:

• Era licenciatario de dos marcas italianas solicitadas el 28/05/2004 y 07/04/2005

• Alega que las marcas del demandante:

– Eran descriptivas en el momento de solicitud de las marcas italianas

– Se encontraban caducadas por falta de uso en dicho momento

 Para defenderse el demandante, tuvo que acreditar que en 2004 sus marcas:

• No eran descriptivas

• No estaban caducadas por falta de uso
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OTHER LOGOS2.1 Caso Sky vs. Skyworth

Procedimiento principal: Prueba aportada por el demandante para

acreditar que en 2004 sus marcas:

(i) No eran descriptivas (ii) Ni estaban caducadas por falta de uso
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OTHER LOGOS2.1 Caso Sky vs. Skyworth

Procedimiento principal:
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OTHER LOGOS2.1 Caso Sky vs. Skyworth
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