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PRINCIPALES LOIS ET REGLEMENTATIONS QONSACREES ALA
PROPRIETE INTELLECTUELLE NOTIFIEES AU TITRE
DE L'ARTICLE 63:2 DE L'ACCORD

ESPAGNE

Par une communication en date du 11 avril 2002, 1'Espagne a notifié, au titre des dispositions
de l'article 63:2 de 1'Accord, le texte' de la Loi n° 17/2001, du 7 décembre 2001, sur les marques.
Celle-ci établit un nouveau régime juridique applicable aux signes distinctifs en Espagne, en
réunissant les dispositions du droit communautaire et international auxquelles 1'Etat espagnol est
soumis, et en incorporant des régles de fond et de procédure que la pratique recommandait. Cette loi
entrera en vigueur le 31 juillet 2002, a 'exception des dispositions du titre V, article 85, troisiéme,
quatrieme, huitiéme, dixiéme, onzieéme, treiziéme, quatorzieme et quinziéme dispositions
additionnelles, qui sont entrées en vigueur le 9 décembre 2001.

La Loi modifie, dans sa troisiéme disposition additionnelle, 1'article 125 de la Loi n® 11/1986
sur les brevets, en ajoutant un nouvel alinéa 3, ainsi que 1'article 155. Dans sa treiziéme disposition
additionnelle, elle modifie les articles 3.1, 4 et 5 de la Loi n°® 17/1975 sur la création de l'organisme
autonome intitulé "Registre de la propriété industrielle".

De la méme maniére, a compter de son entrée en vigueur, la nouvelle loi abroge ce qui suit:
la Loi n° 32/1988, du 10 novembre 1988, sur les marques; le chapitre II du titre IX du Code de la
propriété industrielle, approuvé par le Décret-loi royal du 26 juillet 1929, en ce qui concerne les
marques, les noms commerciaux et les enseignes d'établissement; l'alinéa 4 de l'article 11 en ce qui
concerne les marques, les noms commerciaux et les enseignes d'établissement et l'alinéa b) du
deuxiéme paragraphe de l'article 11:5 de la Loi n° 17/1975, du 2 mai 1975, sur la création de
l'organisme autonome intitulé "Registre de la propriété industrielle"; l'article 2 du Décret-loi royal
n°® 8/1998, du 31 juillet 1998, sur des mesures urgentes en matiére de propriété industrielle; les
sixiéme et septieme dispositions additionnelles et la deuxiéme disposition transitoire de la Loi
n® 14/1999, du 4 mai 1999, sur les taxes et prix publics pour services rendus par le Conseil de sécurité
nucléaire.

Le texte de la Loi est reproduit ci-apres.

" En espagnol seulement.
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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

23093 LEY 17/2001, de 7 de diciambre, de Marcas.

JUAN CARLOS |
REY DE ESPANA

A todos i0s que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que {as Cortes Generales han aprobado v Yo
venga en sancionar la siguiente Lay.

EXPOSICION DE MOTIVOS
)

La prosente Ley tiene par ob{ieto el régimen juridico
de los signos distintivos, categoria juridica que configura
uno de los grandes campas de la propiedad industrial.
La legislacion sobre este tipo de propiedad es compe-
tencia exclusive del Estado, de conformidad con el ar-
ticuio 149.1.9.2 de la Constitucién.

Las razones que justifican la necesidad de reformar
fa Ley de Marcas, dando lugar a una nueva Ley, obedecen
a tres érdenes de motivos. El primero, dar cumplimienta
a la sentencia del Tribunai Canstitucional 103/13989,
de 3 ds junio, que delimita las competencias que en
materia de propiedad industrial. corresponden a las
Comunidades Auténomas y al Estada,. E! segundo, incor-
porar a nuestra lagislacidn da marcas fas dispasicionas
de caricter comunitario @ intarnacional a que ests obli-
gado o se ha comprometido. el Estado aspanol. El tercet
motivo, finaimente, obedece =1z conveniancia da intro-
ducir en nuestro ordenamiento juridico ciertas nofmas
de caracier sustantivo y procedimental que vienan acon-
sejadas por la experiencia obtenida bajo la vigencia de
la Ley anmterior, las practicas seguidas por otras legis-
laciones de nuestro entomo-y.la.nacesidad de adaptar
nuestra sisterna de registro de marcas a las exigencias
do fa nueva Sociedad de la Informacién.

it

En fo que sc refiere & los motives de caracter cons-
titucional, la Ley plasma fielmente los criterios jurispru-
dencialas de delimitacién de competencias, atribuyendoe
éstas a los arganos autondmicos o estatales conforme
a to dispuesto en la citada sentencia del Tribuna! Cons-
titucional. Los punios de conexién se fijan de un mode
amplio y flexible, para dar una correcta cobertura a las
necasidades de los usuarios del sistema de registro y
facilitarles ur adecuado acceso a esia especial propiedad
que constituye la proteccidén de los signos distintivos.

En orden a los compromisos adquiridos por el Estado
espaniol, Ia presente Ley da cumplimientq a los mismes,
respondiendo a [os altos nivelas de armanizacidn impues-
tos on el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonizacién comunitaria en materia de mareas
se ha operado fundamentzlments a través de la Primara
Dirsctiva 89/ 104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre
de 1888, relativa a la aproximacion de las legislaciones
de los Estadas mismbros en materia de marcas, Sus
disposicianes, que ya fueron incorporadas por I
Ley 32/1988, da Marcas, tTambién han sido ob'jeto de
una plena transposicidn en la presente Ley. De las nor-
mas que se ransponen deben destacarse las siguientes:
nuevo concepto da marca, reformutacién de ias causas
de denegacian y nulidad del registra, extension al ambita
comunitario del agotamiento del derecho de marca,
incorporacign de 1a figura de la prescripcidn por 1ole-
rancia v reforzamiento de la obligacién de usc dao la
marca y de las sanciones par su incumplimienta. .

Dentro del Derecha Comunitario de Marcas merece
también una mencion especial el Reglamenta {(CE) nime-
ro 40/94 del Consajo, de 20 de diciembre de 19383,
sobre la marca comunttaria, por el que se crea un signo
distintive cuyas efectos se extienden a tado el territorio
de la Comunidad. Si bien es ciertc que este Reglamento
no impone a los Estados miembros dictar disposiciones
de aproximacidn de las. marcas nacionales a2 la comu-
nitaria —salvo la abligacidén de regular la transformaciaon
de una marca comunitaria en marca nacional—, no lo
es menos qus la indicada aproximacidn es deseable,
dada que permite evitar que dos tftulos que producen
idénticos sfactos en Espafia estén sujelos a‘normativas
totalmente dispares. En este sentido muchas.de las nor-
mas de la presente Ley son directamente tributartas de
dicha Reglamanto. : ) _ .

La Ley que ahora se sprueba contiene asimismo las
reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los
asfuerzoa armonizadaras realizadas en el :seno de la
Comunidad Internacional. De este modo, 58 incorparan
las normas que permiten la aplicacion en*Espana del
Protocalo_concerniente al Arregio de Madrid relativo ati
Registro -internacional de Marcas. de 27 de junio
de 1389; el Acuerdo sabre ios Aspactos de los Derechos
de Propiedad Intelectual Relacionadas con el Comercia
{Acuardo ADPIC). que forma parte integrante del Acuer-
da por el que se establece la Organizacion Mundial del
Comercia %OMC), de 15 de abril de 1994; asi como
el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamanio.
de 27 de octubre de 1394,

Comenzando por ei Protocalo. su incorporacion al
Derecho espafiol ha exigido reformar el Titulo que en
fa Ley =e dedica a las marcas internacionales. Asi, se
admite la posibilidad de que la solicitud se funde no
golo en ef registro nacional de marca, sirno en su mera
solicitud. Al mismo tiempo. se aprovecha la oportunidad



asi como en el supuesto de presentacion de una solicitud
de divisidn © a peticidn conjunta de todos los interesados.
El cusrpo normativa que ahara se aprueba también con-
templa la posibilidad de sometaer a arbitraje los actos
administrativos que hubieran puestc 1érminc al proce-
dimiento de registro y reguia los modas de notificacién
y la consulta pablica de expsdientes, adaptando el pra-
cedimiento de registro de los signos distintivos a las
exigencias de ia Sociedad de la Infarmacién, previenda
la posibilidad de efectuar notificaciones por correa elec-
tranico a de realizar consultas de expedientas por vias
telematicas. En este ambito de adaptacion a la Sociedad
de la Infarmacion, merecen ser destacadas las previsio-
nes contenidas en la Ley sobrae la ulilizacion futura de
medios alectrénicos o telematicas para la presentacion
de salicitudes y demas documentos,

Especial mencién debe hacerse del reforzamients de
la proteccidn de las marcas notorias y renombradas. A
estos efectos, se establece, por primera vezr en nuestro
ordenamiento, una dafinicién legal dsl concepto de mar-
ca notoria y renombrada, fijando ef alcance de su pro-
teccion. La marca notoria es la conacida por el sector
pertinante del publico al que se destinan sus productos
O servicios vy, si esta registrada, se protege por ancima
dal principio de especialidad segin su grado de noto-
riedad v, 8 no lo estd, se facula a su twular no sélo
a ejercitar la correspondiente accién de nulidad, como
hasta la fecha, sinc ademds a presentar oposicion al
registro en' f& via administrativa. Cuando |8 marca es
conocida por el publico en general, se considera gue
la misma es renombrada y el glcance de su proteccion
sg extiende a cualquier género de produclos o senvicios,
La misma proteccidn se otorga al nombre comercial noto-
rio 0 renombrado registrado.

En cuanto al contenido y alcance del derecho de mar-
ca, se fortalece la paosicion exclusiva del titutar de la
marca; al ampliar elpak:ance del «ius prohibendi» a los
medios de identificacion del producto o servicio, cuando
exista la posibilidad de que dichos mediocs se utilicen
para realizar actog prohibidos; al extendaer asimisma ese
«ius prohibandi» a fa utilizacion de la marca en redes
de comunicacién telematica; al instaurar, en ciartos
casos, la responsabilidad objetiva del usurpador de la
marca, sip sujecion a la cancurrencia de culpa o negli-
gencia; al considerar indemnizable el dafio mfligida al
prestigio o reputacidn de la marca; v, finalmente, al habi-
litar al titular para impedir la reproduccién de su marca
en diccianarias, si ello perjudica su caracter distintivo.
Se supeata la deficiencia técnica da |2 legislacian anterior,
estableciendo ei mayar slcance def contenide del dere-
cha de las marcas notorias y renombradas registradas
y, encuanto a las acciones que pueds ejercitar el titular;

se incorpara le de reclarnar la destruccion de las bienes:

ilicitamente marcados.
Desaparecen farmaimente tas figuras de la marca

derivada y de la ampliacién de marca, en ammonia conx.

las sistemas mayoritarics de nuestro entorne comuni-

1ario, pues la protcccidn iue estas modalidades atar- .

gaban se logra de moda mas simple y con igual aleance
mediante el registra de una nueva marca, en la que
manteniendo el distintivo principal, se incorporen nuevos
alemantos distintivos de caracter accesoria. para el ¢asa
de las marcas darivadas, o mediante la solicitud da los
nuevos productos ¢ sorvicios a que sa guiere extender
le marca registrada, en el caso de Ja ampliacidén de marca.

La nufidad y caducidad de la marca se completan
y sistematizan. Respecto de la caducidad, la Loy intro-
duce el principio general de que las marcas caducadas
dejardn de surtir efectos juridicos desde ol momento
on que se produjeron las hechos u omisiares que dieron
lugar a la caducidad. En los cascs de caducidad par
falta de renovacidn, se introducen garantlas en benaeficio
de quienes hubieran sjercido una accidn reivindicatoria

“Articulo 1,
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o fusran titulares inscritas de un embarge o de un dere-
cho de hipoteca sobre la marca.

Se reordena la regulacién de tas marcas colactivas
y-de garantla, procurando que las diferencias que sapa-
ran a estas dos madalidades de marcas aparezcan mas
nitidamente definidas, eliminando el confusionismo que
siempre ha envuelto.a las mismas.

El nuevo texmw legal incorpora el derscho de tads
persona juridica, que no hubisra registrado como nombra
comercial su denominacidén o razén social, B formular
la oportuna oposicidn al registro de una marca o hombre
comarcial posteriormenta solicitados o a reclamar ante
fos tribunales la anulacion de los mismos si hubieran
sido ya registrados, cuando dichos signos distintivas se
apliquen a productos. servicios o actividades idémnticos
o similares a aquelics para lo que se usa dicha deno-
minacién o razon social, siempre que se pruebe el uso
priaritario de ésta en tada el territorio nacienal y exista.
riesgo cierto de confusién en el pablico. Se rasuslva
as{ el problema de la equiparacién de trato de las extran-
jeros que puedan invocar el articulo 8 dei Canvenhio de
Paris para la proteccion de la propiedad industrial de
20 de marze de 1883 o el principic de reciprocidad,
a los que la Ley dispensa la misma proteccion. Final-
mente, la reg_ulacién del nombre comercial, aproximande
este signo distintivo a lag marcas, instaura el principio
de su libre cesidn y la aplicacidn de la Clasificactdn Inter-
nacional de Productos o Servicios al registro de estos
3ignos.

La Lay. alineandase con los sistermas de nuestro entor-
no polltico y econdmico, suprime 6l cardcter registral
de los rétulos de astablecimiento, dejando la proteccidon
de esta modalidad de propiedad industrial a las normas
comunes de competencia desleal. Por otra parte, la pro-
teccion antes otorgada por les réwlos de establecimiento
podrd hacarse valer a ravéas del registra de una marca
o nombre comercial, pudienda convivir sn diferantes
ambitos territoriales si no existiera oposicion de.tercero,
como consecuencia del nueve procedimiento, en que
se suprime al examen de oficio de las antariaridades.
La Ley fija minuciosamente en sus dispesicionss tran-
sitarias el transito a este nuevo modo de prateccidn de
fos rétulos de establecimienta inscritos durante la vigen-
cia de legislaciones antsriores. )

Por fin, se modifican las tasas exigibles por los
sarvicios prastados al amparo de la Ley de Marcas, ade-
cuandolas al marco intarnacional y comunitario y supn-
mienda algunas de las existenies para simplificar este
aspecio de la relacion entre las interesados y la Oficina
Espahola da Patentes y Marcas.

TiTUuLO I
Disposiciones generalss

Ambito de aplicacion.
1. Para la proteccién de los signos distintivas se

~concederan, de acuerdo con la presente Leay. los siguien-

tes derechas de propiedad industrial:

a)} Las marcas. .
b} Laos nompres comerciales.

2. La solicitud, la concesion y las deméas actos o
nagocios juridicas qua afecten a los derechos sefalados
en al apartado anteriar se inscribirdn en el Registro de
Marcas, segun (o previste en esta Ley y en su Regla-
mento. i

3. El Registro de Marcas 1endra caracter unico en
tado el territorio nacional y su llevanza carrespondera
a ia Oficina Espaniola de Patentes y Marcas, sin petjuicia
de las competencias que an matsria de sjecucion de
la legisiacion de propisdad industial corresponden = las
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Comunidades Autdnomas, segun se deszarralla sn
esta Ley.

Articulc 2.  Adquisicidn osl derecho.

1. El deracho de propiedad sobre la marca y el nom-
bre comercial sa adquierc por el regisiro vilidamente
efectuado de conformidad con las disposiciones de la
presente Ley.

. Cuando € registro de una marca hubiera sido
solicitado con frauds de los derechos de un tercero o
con violacidn de una obligacion legal © contractual, la
r:ersonz:: periudicada podra reivindicar ante los tribunalos
a propledad de la marca, si ejcrcita la eportuna accion
reivindicatoria con anteriorided a la fecha de registro
a en el plazo de cinco afias a cantar desde la publicacidn
de éste o desde &/ momento en que la marca registrada
hubiera comenzadoc a ser utilizade conforme a {o previsto
en ol articulo 38. Presentada la dermanda reivindicatoria,
ol Tribunal notificara la presentacion de la misma a la
Oficina Espafniala de Patentes y Marcas para su anotacién
en ol Ragiste de Marcas y decretard, si procediera, la
suspension del procedimiento de registro de la marcs.

3. Sicomo consecuencia de la santencia que resuel-
va la accidn reivindicatoria se produjera un cambio en
la titwlaridad da la marca, las licencias y demas derechos
de tarceros sabre la misma se extinguirén por la ins-
cripcién del nuevo titular sn el Ragistro de Marcas, sin
perjuicio del derecho rue les asista a reclamar de su
wansmitente.

Arnicula 3. Legitimacion.

1. Podrin obtener el registro de marcas o nombras
comerciales las personas naturales o juridicas de nacio-
nalidad espafiola y las personas naturales ¢ juridicas
extranjeras que residan habitualmente o tengan un esta-
blecimiento industrial o comercial efectivo y seric en
tarritorio espafial 0 que gocen de los beneficios del Con-
venio de fa Unién de Parls para la Proteccién de fa Pro-
piadad Industrial de 20 de marzo de 1883, de confor-
midad con lo establecido en el Acta vigente en Espana
de esto Convenic, denominado en lo sucesive «Convenio
de Parisn, asi camo los nacionales de los miembros de
la Organizacion Mundia! del Comercio.

2. También podran obtener el rogistro de marcas
o nombres comarciales, can arregio 2 lo dispuesto an
la presente Ley. las personas naturales o juridicas extran-
jeras no'comprendidas an el apartado anterior, siampre
que la legislacidn del Estado del que sean nacionales
permita a“las porsonas naturales o juridicas de nacio-
nalidad espaficla el ragistro da estos sighas.

3. ‘Las~psrsonas mencionadas en el apartadc 1
podrén invocar la aplicacién an su bencficio de Jas dis-
posicionés dal Convenio de Paris y las de cualquier otro
Tratado” Initérnacional ratificado por Espafa, en cuanto
les fuere de-aplicacion directa. en todo lo que les ses
més favorable respecto de lo dispuesto en la presen-
i ley.” 7

TruLo il
Concepto de marca y prohibiciones de registro

CAPITULO
Concepto de marca

Anticulo 4. Concepto de marca.

1. Se entiende por marca tade signo susceptible
de represantacion grafica que sirva para distinguir en

e] mercade los productos o servicios de una empress

de los de otras. :
2. Tales signos padrdn, en partcular, sar

a) Las patabras o combinaciones de palabras, inciui-
das las que sirven para identificar a las personas.

b} Lasimagenes, figuras, simbolos y dibujos.

<) Lasletras, las cifras y sus combinaciones.

d) las formas tridimensionales entre las que se
incluyen los envoltorios, fos envases y fa forma del pro-
ductc o de su prasentaciaon,

a) lLos sonoros, ,

f)] Cualquier combinacion de los signos que, con
caracter enunciative, se mencionan en los apartados
anteriares.

CAPITULO Il
Prohibiciones absolutas

Articulo B.  Prohibicioneas absoiutas.

1. No podréin registrarse como marca los signas
sigulentes:

a) Los qua no puodan constituir marca por no ser
conformes al articulo 4.1 de la prasente Ley.

b; _Los que carezcan de caracter distintivo.

.¢) lLosque se compongan exclusivamentc de sigrnos
o indicaciones que puedan servir en el comarcio para
designar la especie, la calidad, la cantidad. sl destino,
al valor, la procedencia geografica, la épaca de obtencién
del producto a ds {8 prestacion del servicio u otras carac-
terfsticas del producto o del servicio.

d) Losgue secompongan exciusivaments de signos
o indicaciones que se hayan convertido en habituales
para designar los praductos o las servicios en el lenguaje
comun o en las castumbres leales y constantes del
comercia, :

8) Llos constwidos exclusivamante por la forma
impuesta por la naturaleza del propio producto o por
Ia forma del producta necesarie para obtener un rasui-
tado técnico, o paor la forma que da un valor sustancial
al producto. )

f) Los que sean contrarios a !a Ley, al arden plblico
¢ a las busnas costumbrres.

g] Los que puedan inducit al publico a errar, par
ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o [a procedencia
geografica del producte o sarvicia,

h% Los quse aplicados a .identificar vinos ¢ bebidas
espintucsas contangan O cahsistan en indicaciones de
procedencia geogrifica -que.iderrtifiquen vinos o bebidas
espirituosas que no Iengan esa procedencia, inclusa
cuando se indique el verdaderc origen del producto o
se utilice la indicacidon geogréfica traducida o acompa-
fiada de expresiones tales camo aclases, «lipon, «estilon,
«mitacidne U otras andlogas.

i} ‘Les que reproduzcan o imiten el escudo, la ban
derza, las candecoraciones y otros emblemas de Espaiia,
sus Comunidades Autdhiamas, sus municipios, provincias
u ofras entidades locales, a menos que media ia debida
autorizacion. ‘

i) Los que no hayan sido autorizados por las auto-
ridades compsatantes y daban sar denegados en virtud
del articulc 6 ter del Convenio de Paris.

k) Los que incluyan insignias, emblemas o escudos
distintos de los cantemplados en .al articulo 6 ter del
Convanio de Paris y que sean de interés pukhco, salvo
que su registra sea autarizado por ia autaridad com-
petante.

2. Lo dispuesw en las letras b}, ¢} y d} dal apartado

1 no se aplicard cuando la marca haya adquiride, para
fos productos o sarvicios para los cuales se solicite el



registro, un caracter distinfivo como consecuencia del
uso que se hubiera hecho de la misma.

3. Podrad ser registrada como marca la conjuncion
de varios signos de los mencionadas en las letras b),
¢} v d) del apartado 1, siempre que dicha conjuncién
tenga la distntividad requerida por el apartado 1 del
articulo 4 de la presente Ley.

CAPTULO 11}
Prohibiciones relativas

Articulo 6. Marcas antericres.

1. No podran registrarse como marcas los signos:

a} Que sean idénticos a una marca antarior que
dasigne productos o servicios idénticos.

b? Qua, por zer idénticos o semejantes a una marca
anterior ¥ por ser idénticos o similares los productos
o saervicios gue designan, exista un riesgo de canfusion
en el publico; el riesgc de confusian incluye el riesgo
de asociacion con la marca antetior.

2. Por marcas anteriores se entenderd a los efectos
dal apartado 1:

a) Las marcas registradas cuya solicitud de regiswo
tenga una fecha de presantacion o de prioridad anterior
a la de la solicitud objeto de examen, y que perienszcan
2 las siguientes categarias: i} marcas espanalas; ii) mar-
cas que hayan sido objeto de un registro internacional
que surta sfectos en Espafia; iii) marcas comunitarias.

b) Las marcas comunianas registadas que., con
arregglo 2 su Raglamento, reivindiquen validameanta la
antigiiedad de una de las marcas mencionadas en los
purtos i) y ii} de la letra a), aun cuanda esta ditima
marca haya sido objeto de renuncia a se haya extinguida.

c) Las solicitudes ds marca a las que hacen refe-
rencia las letras a} y b}, a condicién de gue sean final-
mente registradas.

d) Las marcas no registradas que en la fecha de
presentacién o prioridad de la solicitud de {a marca en
examen sean «nowriamente conacidas» en Espafa en
ol sentido del articulo 6 bis del Convenio de Paris.

Articule 7. Nombres comerciafes antenores.

1. No podran registrarse como marcas los signos:

a) Que sean idénticos a un nombre comercial ante-
rior que designe actividades idénticas a los productos
o servicios para las que se solicita la marca.:

b) <Que por seridénticos o semejantes.a un nombre
comercial anterior y por ser idénticas’o similares las scti-
vidades que designa a los productos o servicios para
los que se solicita la marca, exista unriesgo. de confusion
en el publico; sl riesgo de confusion inciuye el riesgo
de esociscion can el nombre comercial anterior.

‘2. A los efectes de este articalo se entenderd por
nombres comerciales anteriores: -

g} Los nombres comerciales registradas en Espafia
cuya solicitud de registro tenga una fecha de presen-
tacidn o de prioridad antsrior a la de la solicitud objeto

de examen. = )
b} Las solicitudes de [os nombres comerciales 3 los
que hace referencia la letra antenor. a condicidn da que

sean finalmente registradas,

Articulo 8. Marcas y nombras cemercialas notorios y
renombrados registrados.

1. No podrad registrarse como marca un signo que
seB idéNtco o semejante & una marca ¢ nomkrs comer-
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cial anteriores aunque se solicite su rogistre para pro-
ductos o servicios que no sean similares a los protegidos
par dichos signos anteriores cuando, por ser éstos noto-
rias o renambrades en Espafia, el uso de esa marca
pueda indicar una canexidn aentra los praductos o
servicios amparados por la misma y el titular de squetios
signas o, en general, cuande esa usa, realizado sin justa
causa, pueda implicar un aprovechamiento indehide o
un menoscahe del caracter distintivo o de la notoriedad
o renambre de dichos signos anteriores.

2. Alos efectosde esta Ley, se entandera por marca
u normbrs comercial notarias los que, por su volumen
de ventas, duracidn, intensidad o alcance gecgrafico de
su uso, valoracidn a prestigio alcanzado en el morcado
o por cualquier atra causa, sean generalmente conocidos
por el sector pertinente del publice al que se destinan
los productos, servicios o actividades que distinguen
dicha marca ¢ nombre comercial. La proteccién otorgada
en el apartado 1, cuando concurran las requisites pre-
vistos en el mismo, alcanzaréd & productos, servicios ©
actividades de naturaleza tanto mds diferents cuanto
mayor sea el grado de conocimiento de la mareca o nam-
bre comercial notorios en el sector pertinents del ptiblico
< en otros sectores relacionados.

.3, Cuanda [a marca o nombre comercial sean cono-
cidos por el publico en general, se considerara que las
mismos son renombrados y el alcance de la proteccidn
se. extendera a cualquier género de productos, servicios
o actividades.

4. Alos efectos del apartada 1 por marca o nambre
camercial anteriores se entenderan los signos contam-
piados, respectivamentc, en el articulo 6.2, letras a). b)
yc), yenel articule 7.2.

Articulo 8. Otros derechos antsrioras.

1. 5in Iz debida autorizacion, no podran registrarse
COMOo marcas;

a) El nombre civil 0 le imagen que identifique a unsa
pearsona distinta del solicitante de la marca,

E nambre, apsilida, seuddnimo o cualquier otra
signo que para la generalidad dal pablice identifique a
una persona distinta del salicitante.

c) Lossignasque reproduzcan, imiten atransformen
creaciones protegidas por un dsrecho de autor o por
atro deracho de propiedad industrial disunto de los can-
zem‘flados enlos articulos 6y 7.

) El nombre comercial, denominacién o razén
social de una persona juridica que antes de la fecha
de presentacion o priaridad de la marca solicitada iden~
tifique en of trafico econdmico a una persona distinta
del solicitante, si, por ser idéntica o semejantes. a estas
signos y por ser idénmtico o similar su ambitd de- apli-
cacidn, existe un riesgo de confusidn en el publico, A
estos efectos, el Htular de esos signos habra .de probar
ol uso o conocimiento notorio de dichos sigrics én'el
conjunto del territorio nacionat. Cumpliéndosa éstas can-
diciones, de igual proteccidh gazaran los axtrarijéros que
de acuerdo can el articulo 3 de esta Ley puedan invacar
sl articulo 8 del Convenio de Paris o sl principio’de reci-
procidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento
notorio en Espafa de su nombre caomercial o registrado.

2. No podran registrarse como marcas el nombre,
apellidos, seuddnimo a cuslquier otrs signo qua iden-
tifique al solicitante dal ragistro si los mismos incurren
en alguna de las Prohibiciones de registro contanidas
on ol presammte Titulo.

Artculo 10. Marcas da agentes o rapresantanlas.

1. A menos gque justifique sy actuacién, el agente
o representante de uh tercero que sea titular de una
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marca en otro miembra del Convenio de Parls ¢ de la
Organizacidon Mundial del Comesrcio no podra registrar
qstzl: marca a su nombre sin el consentimients de dicho
titular,

2. El ttlar perjudicado tendra derecho a oponerse
al registro de la marca ¢ a formular conwa la misma
las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria
¢ de cesacidn, conforme a lo previsto en esta Ley y
en al articulo 6 septies del Convenio de Paris. En par-
ticular, seran de aplicacidn a la accion reivindicatoria
lzag pravisionas contanidas an los apartados 2 y 3 del
articulo 2.

TITULO 1)
Solicitud y procedimientoe de registro

CAPITULO I
Salicitud de registro

Articula 11. Presentacion de Ia splicitud.

1. Lla solicitud do rogistro de marca se presentard
en el 6r?ana competente de la Comunidad Autdnoma
donde el solicitante tenga su domicilic o un estableci-
miento industrial o comercial serio y efectivo.

2. Loz solicitantes domiciliades en las Ciudades de
Ceutz y Melilla presentaran la solicitud en la Oficina Espa-
fiola de Patentes y Marcas.

3. Los= solicitantes no domiciliades en Espafia pre-
semtaran (2 solicitud ante la Oficina Espafiola de Patentes
y Marcas.

4. También podrd presentarse la solicitud en el drga-
no competente de la Comunidad Auténoma donde sl
representante del solicitante tuviera su domicilio legal
o una sucursal seria y efectiva,

8. Podran también presentarse las solicitudes ante
1a Oficina Espafiala de Patentes y Marcas si el solicitarrte
O Su represantants la solicitaran a fravés de un esta-
blecimiento caomercial o industrial serio y efectivo que
no tuviere caracter territadal,

6. El 6rgano compstente para racibir la solicitud
hara constar, en el momenta de su recepcitn, el nomerc
de la solicitud vy el dia, la hora y el minuto de su pre-
sentacion, en la forma que reglamentariaments se deter-
mine.

7. Bl érgano competenta de la Comunidad Auta-
noma que reciba la solicitud remitird a la Oficina Espafiola
de Patentss y Marcas, dentro de los cinca dias siguientes
al de su recapcién, laos datas de la solicitud an [a forma
vy con el contenido que reglamentariamente se deter-
minen. ] )

8. La solicitud de registro de marca también podra
presentarse en los fugares previstos en el articulo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Régimen
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Proce-
dimiento Administrativa Comdn, dirigida af drgane que,
conforme a o establecido en los apartados anteriores,
resutte competente para recibir la solicitud.

8. Tanto {a solicitud come las damas documentos
que hayan de presentarse en la Oficina Espafolas de
Patentes y Marcas deberdn estar redactadas en caste-
Hano. Fn las Comunidadas Autdnomas donde exista tam-
bign otra langua aficial, dichos documantos, ademds de
an castaliano, padran redactarse an dicha lengua.

Articulo 12.  Requisstos de la solicitud.

1. Lla solicitud de registro de marca debera con-
tener, al menos!:

a) Una instancia por la que se solicite al registro
de marca.

b} Laidentificacion del solicitante.

cg La reproduccion de la marca.

d) La lista de los productos o servicios para los que
se solicita el registro.

2. La solicitud dara lugar al pago de una tasa, cuya
cuantia vendréd determinada por el nimers de clases
de productos o servicios del nomsnclator internacional
establecido en virtud del Arregla de Niza de 15 de junic
de 1857 gque se solictten.

3. La solicitud de marca daberda cumplir los demas
requisitos que se establezcan reglamantatiamente.

Articulo 13.  Fecha de prasentacion de la solicitud.

1. La fecha de presentacion de la solicitud serd la
dal momenta cn czuc ol drganc competente, conforme
a lo prevista en el articule 11, reciba los documentos
que contengan los- elementos establecidos en el apar-
tada 1 del articula 12.- )

2. La fecha de presentacion de las solicrtudes depo~
sithdas en una Oficina de Correos sera la del momenta
en gue dicha oficina reciba ios documentos que con-
tengan los elementos previstos en ¢l apartado 1 del ar-
ticula 12, siempre que sean presentadas en sobra abier-
to, por correo certificada ¥ con acuse de recibo, dirigida
al drgeno competenta para recibir la solicitud. La Oficina
de Correos hard constar el dia, hora y minuto de su
presentacion.

3. Si alguno de los 6rganos a unidades adminis-
trativas a que se refieren los apartades anteriores na
hubieran hecho canstar, en el momento de la recepcion
de la solicrtud, la hora de su presentacidn, sa le asignara
la dhtima hora del dia. Si no se hubiera hacho constar
el minuto, se asignara el ulimo minutc de la hora. Si
nc se hubiera hecho constar ni la haora ni el minuto.
se asignard la tltima hora y minuto del dfa:

Articulo 14. Derscho de prioridad unjonista.

1. Quienes hubieran presentadc regularmants una
solicitud de registra de marca en alguno de los Estadas
miembros del Convenia de Paris 0 en algun miembro
da la Organizacién Mundial dei Comercio o sus causa-
habientes gozaran, para la presantacién en Espafia de
una solicitud de registro de la misma marca, del derecho
de pricridad astablecido en el articulo 4 del Convenio
de Paris.

. 2. Tendran el mismo derecha de prioridad quienes

‘hubieren presentade una primera solicitud de proteccién

de’la ‘misma marcs en un Estado u Organizacidn inter-
pacional no mencionados en el apartado anterior. que
reconozca 8 las solicitudes de registro de marcas pre-
senmtadas ‘en Espana un derecho de priorided en con-
‘diciones y con efectos equivalentes a los previsios en
‘el'Convenio de Paris. ’

3. El solicitante que desae reivindicar la prioridad
de una solicitud anteticr debera presentar, en la forma
y plazos gue reglamentariamente se establezcan, una
declaracién de pricridad y una copia cortificade por la
oficina de origen de la solicitud anterior acompanada
de su traduccion al casisllano, cuando esa solicitud este
redactada en atro idioma. La reivindicacidn da pricridad
implica el pago de la tasa cerrespondiente.

Articulo 15,  Prioridad de expasicion.

1. El salicitante de una marca gue hublera desig-
nado con ella praductos © servicias en ura sxposicion
aficial u oficiaimente reconocida gozara del derecho de
priorided de la fecha de la primera presentacien de los



productos o servicios con la marca solicitada on la expo-
sicidn, siempre que fa solicitud de registro de la marca
se presenis en el plaza de seis mesas a partir de aquella
fecha. .

2. €l solicitante que desee reivindicar la prioridad
prevista en el apartade 1 debera justificar, an los t@r-
minos gue se determinen reglamentariamente, que los
producics © serviclos se presentaron en la exposicion
con la marca solicitada y en la foecha invocada. La rei-
vindicacion de prioridad implica el pago des la tasa corres-

pondiente.

CAPTULO II

Procedimisnto de registro

Articulo 18. Examen de admisibilidad y de forma.

1.- El drgano competente para recibir la solicitud,
conforme a lo previsto en el articulo 11, examinara:

‘a) Silasolicitud de marca cumple los requisitos para
que se otorgue una facha de prasantacidn conforme al
articulo 13. )

b} Sise ha satsfecho la tasa de solicitud.

c) Si la solicitud de marca redne los demas requi-
sitas formales establecidos reglamentariamente.

d} Siel solicitanta estd legitimado para solicitar una
marca, conformo al articulo 3 de asta Lay,

2.. Sidal examen resuhtara que la solicitud presenta
alguna irregularidad o defecto, se decretara la suspen-
sion de la tramitacion del expediente y se alorgara =l
sclicitante el plazc que reglamentariamente se determine
para que los subsane o formule, en su caso, las ale-
gadiones pertinentes.

3. Sila irregularidad consistiera en el incumplimien-
10 de los requisitos necesarios para obtener una facha
de presentacion, se otorgara la del dia en que se subsane
esta irregularidad.

4. Sila irregularidad consistiera en la falta de pago
de la tasa de solicitud y transcurrido el plazo para sub-
sanaria no se hubisra abonado dicha tasa an su totalidad,
se continuard la ramitacion respecta de aquallas clases
totalmente pagadas, siguienda el ordan de la- solicitud.

5. Transcurrido el plazo fijado en el apartado 2 sin
quea el irmtoresado haya contestade, el drgana compe-
tente resolvera teniendo por dasistida la solicitud. Se
procedera del mismo modo cuando, a juicia del drgeno
competents. [as. irregularidades no hubieran sido debi-
damente subsanadas.

Artleula 17 Remision de fa soficitud.

1. El drgana. compsetente de la Caomunidad Auto-
noma remitira.a la Oficina Espafiola de Patentes y Mar-
cas, con todo lo ‘actuado, las solicitudes que hubieran
superado el.examen de forma © que hubieran subsanado
los defectos-imputados, con indicacion, en su caso, de
la fecha de presentacion olorgada, si hubiera sida rec-
tificada conforme a Ic previsto en el apartado 3 del ar-
ticulo 16.

2. Las solicitudes que hubieran sido tenidas por
dasistides, sarén notificadas a la Oficina Espaficla de
Patentes y Marcas una vez qus ia resalucién sea firme,
con indicacién de su fecha de adopcidn Si la resolucicn
hubiera sido impugnada, también sa notificard esta cir-
cunstancia.

Articulo 18. Publicacién de la solicitud.

1. Recibida la solicitud de marca, la Oficina Espafiola
de Patentas y Marcas procedera a su publicacidon en
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ol Boletin Oficial de la Propiedad Industrial, salvo que
la misma fuera contraria al orden pdblice o las buenas
costumbres conforme a lo pravisto en el articula 5.1,
latra f). En este caso. se comunicard al intsresado el
reparo observado, para qua, en al plaza que reglaman-
tariamente se establezca, presente las alegaciones opor-
tunas. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas resol-
vera, decretande la continuacién de la ramitacién o ia
danegacion de la selicitud.

2. Si la solicitud padeciera algiin defecto no per-
cibido en tramites anteriores que imposibilitara su pubii-
cacién, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas comu-
nicard el defecto al interesado para su subsanacion, pro-
cediéndase conforms a lo establecido en el articulo 18.
. 3. La publicacion de solicitud de marca, a que se
refiere el apartado 1, debers incluir

a; El nombre y direccidn del solicitante.
b} El nombre y direccién dal representants, si lo
hubiere. ’

c) El namero del expediente, facha de pressntacian
Y. en su caso, prioridad raclamada.

La reproduccidn del signe solicitade camo marca

Y, en su casa, una declaracién en los téarmines de la
prevista en el apartado 2 del articulo 21,

e) La lista de los productos o servicies, con indi-
cacion de la clasa del Nomencldtor internacional,

4. Asimismo, la Oficina Espafiola de Patentes y Mar-
cas, en la farma que reglamentariamente se determine.
eomunicard la publicacian da ta solicitud a que se refiere
el apartadc 1, a efectos simplemente informatives, a
los titulares de los signos anteriares registrados o soli-
citados que hubieran sido detectados coma consscuen-
cia de una bdsqueda informatica realizada por dicha Ofi-
cina de acuerdo con sus disponibilidades técnicas y
materiales, y que en virtud de lo dispuesto en los articu-
los 6 y 7 pudieran formular oposicion &l registo de la
nueva solicitud.

Articulo 19. Oposiciones y obsarvaciones de terceros.

1. Una vez publicada la solicitud de la marca, cual-
quier persona gque se considere perjudicada podré opo-
nerse al registro de la misma, invocando las prohibiciones
previstas en el Titulo I

2. La oposicidn deberd formularse ante la Oficina
Espanola de Palentes y Marcas mediante escrito moti-
vado y debidaments dacumentado, en la forma y plazo
que reglamentariamente se éstsblezcan, y sélo se tendra
por presentada si en este plazo se abona la 1asa corres-
pondiente.

3. Los organcos de las Administraciones piblicas y
las asociaciones y organizacionas de ambito hacienal
o autendmico gue, segin sus estatutos, tengan por fina-
fidad la proteccién del .consumidor, podran dingir a la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, en el plazo pre-
visto en el apartado anterior, cbservaciones escritas,
sefialanda las prohibiciones-def artfcule &, on virtud de
las cuales procederiz denegar de oficio sl registro de
la marca. Dichos organos y asociaciones no adquiriran
la cualidad de partes en el procedimisnto, pero sus obsor-
vaciones se notificaran al solicitante de la mearca y se
resalveran conforme a lo previstoc en el articulo 22.

Articulo 20.  Examen de fondo.

1. La Oficina Espaficia de Patentes y Marcas pro-
cederd. asimismo. a examinar de oficia si ta solicrtud
de marca incurre en alguna de las prohihiciones cotr
templadas en los artucules 5y 3.1, letra b). Si af efectuar
este examen la Oficina observara dlgin defecto en la
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solicitud, lo notificard al solicitante conforme a [o previstc
en el articulo 21_1.

2. Siensl plazo establecido no se hubiera formulada
ninguna oposicion u observaciones de tarcaras y del
examen efectuado por la Oficina Espafiola de Patantas
y Marcas resultara que la solicitud da marca no incurre
en las prohibicicnes de las articulos 5 y 9.1, letra b},
la marca serd registrada, En este caso, la Oficina Espaficla
de Patentes y Marcas, en la forma que reglamentaria-
mente se establezea, publicara un anuncio dal registro
de la marca en el Boletin Oficial de l2 Propiedad industrial
y expedirad el titulo de registro de la marca.

Articulo 21. Suspensicn de fa solicitud.

1. Cuando se hubieren presentado oposiciones u
observaciocnes de tercero o del axamen realizade por
la Oficina Espafale de Patentes y Marcas resuitara que
la solicitud incurre, para la totalidad o parte de ios pro-
ductos o servicios solicitados. en alguna de las prohi-
biciones o defectos a que =e refiere el articulo 20.1,
se decretara la suspensién del expediente y se comu-
nicaran al solicitante las opcsiciones u obsarvacionas
formuladas vy los reparos serialados de oficic para que,
en ol plazo que reglamentariaments se determine, pre-
sente sus slegaciones,

2. En la contestacidén al suspensa, el solicitartie
podra retirar, limitar, modificar o dividir la solicitud con-
forme a 1o previsto en ios articulos 23 y 24 Si el motivo
del sauspenso se fundara en que la marca solicitada con-
tiene elementos incursos en las prohibiciones da las
letras b), ¢} o d} dal articulc 5.1, ol solicitants podra
presentar una declaracion excluyendo dichos elementos
de la prataccian solicitada.

Articulo 22. Resolucion de la saficitud.

1. Transcurrido sl plezo fijado para la contestacién
al susegensa, hag'a contestado o no ol salicitante, {a Of-
cina Esparnola de Patentes y Marcas acordara la con-
casién o denagacién del registo de la marca especi-
ficAndo=e, sucintamente, en este tiltima caso, los motivos
y derachas anweniores causantes de [a misma,

2. Sila causade denegarisn del registra de [a marca
sélo existiere para parts de los productos o servicios,
la denegacién del registro se limitard a los productos
o servicios de que se trate.

3. La resolucién de denegacién dsl registro de la
marca se publicard en el Boletn Oficial de la Praopiedad
Industrial en ia forma que se determine reglamentaria-
merrs.

4, Concedido el registro de la marea. fa Oficina Espa-
fiola de Patentes y Marcas, en la forma que se esteblezca
reglamentariamento, procederd a su publicacién en el
Boletin Oficial de la Propiedad Industrial y a expadir el
titulo de registro dae la marca.

CAPITULO I
Disposiciones genarales sobre el procadimiento

Articule 23. Retirada, Iimitacidn y modificacién ds fa
soficitud.

1. FEl salicitante podra en todo momanto retirar su
solicitud de marca o limitar la lista de los productos
o servicios que aqusliz contenga.

2. la sdlicitud de marca sélo podra ser modificada,
a instancia del solicrtante, para rectificat su nombre y
direccion, las faltas de expresién o de transcripcian o
las errores manifiestos, siempre que tal rectificacian no
afecte substancialmerta a la marca ni amplie o cambie

Ia lista de productos o servicics. También podra elimi-
narse del distintiva equeilos slementos que no alteren
de manata significativa sl caractar distintivo de la marea
en 12 forma en que fue solicitada.

. La limitacion y modificacian de ia solicitud dara
lugar al pago de la tasa carrespondisnite.

Articulo 24. Divisién de la solicitud o del registro de
fa marca.

1. E! solicitante o twlar de una marca que com-
prenda varios productas o servicios podra dividir la soli-
citud o registro de ésta en dos o mas solicitudes o regis-
tras divisionales, distribuyandao los productas o serviclos
enumerados en la solicitud o registro iniciai.

2. La division de la solicitud o registro de la marca
sélo podrd efectuarse durante los procedimientos de
registro o recurso y sdlo serd aceptada si, con dicha
division, el suspensaq, la opesicion o el recurso quedaran
circunscritcs 8 una de las solicitudes o registros divi-
sionales. También podra efectuarse la divisidn de la sali-
citud o del ragistro cuando se salicite una transmisién
parcial de las mismos.

3. Las sclicitudes o registros divisionales conserva-
ran_la fecha de presentacion de la saliciiud o registra
inicial y el beneficio del derecha de priotidad, si lo hubiera.

4. La divisidn estara sujeta a la que se establezca
reglamentariamente y dara lugar al pago de la tasa
correspondienta.

Articulo 25. Rastablecimiento de dsrechos.

1. El solicitante o el titular de une marca o cualquier
atra parte en un procedimiento ante la Oficina Espafala
de Patentes y Marcas que. aun habiende demostrada
toda la diligencia requerida por las circunstancias, na
hubiera podido respstar un plaze con respecto a dicha
Oficina, serd, previa solicitud, restabiecido en sus ders-
chos si la imposibilidad hubiera tenido cemo consecuen-
cia directa, en virtud de las disposiciones de ‘esta Ley
o de su Reglamenio, la pérdida de un derscho. En el
caso de que el plazo correspondiera a la interposicion
de un recurso terndrd como consecuancia su admision
a wramite, salvo lo previste en el apartado 5.

2. Lasolicitud debers presentarse par escrito a par-
tr del cese del impedimeanto, an la forma vy plazo que
reglamentariamente se establezcan, £l tramite incum-
plido debera realizarse en ese plazo. La solicitud sdio
sera admisible en el plazo de un afo a partir de la-expi-
racion del plazo no observado. Si se hubiere dejade de
presentar la solicitud de renovacién, se daducird dal
periodo de un anc el plazo suplementario de seis messs,
a que se refiere el segundo inciso del apartado -3 del
articuto 32.

3. La solicitud deberd motivarse, indicandose los
hechas vy las justificaciones que se aleguen en su apoya.
Sélo se tendra por prosantada cuando se haya pagado.
la tasa de restablecimientt de derechos.

4. Serad compestenta pararasolver la solicitud el orga-
no que lo sea para pranunciarse sobre el acto que no
se hubiere cumplido.

5. Las dispasicionas del presente arlicula no seran
aplicables a ios plazos contempladas an el spartade 2
del presents articulo, en los apartadas 1 y 2 del articu-
lo 14, en el apartado T del articulec 15 vy en el spar-
1ada 2 del articulo 19. Tampoco seran aplicables estas
disposicionas respactc del plazo de intarposicion da un
recurso cortra un acto declarativo de derechos. )

6. Cuandc se restablezca en sus derachos al saoli-
citante o al titular de una marca, éste no podra alegar
sus derechos contra un tercero que, de buena fe, hubiere
comercializade productos o hublere prestado servicics



baje un signo iddntico o similar a la marca durante sl
periode comprendido entre la pérdida del derecha sobre
la salicitud @ sobre la marca y la publicacién de ia men-
cion del restablecimiento de ese derecho.

7. No procedera e! restablecimiento dal derecho
sobre lg solicitud o sobre la marca cuendo en el periodo
comprendidc entre la perdida de aguél y la presentacion
da la salicntud de restablecimiento un tercero haya soli-
citado a magistradao de buena fe un signo idéntice ¢
similar. .

8. Contra la resclucion que restablezca an sus dere-
chos al sdlicitante podra interponer recurso el tercero
que pueda_prevalerse de las dispasicionas de los apar-
tados 6y 7.

Articulo 26.
tacion.

Suspensién de procadimientos de trami-

La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas padra sus-
pender 8l procedimiento de tramitacion:

a) Cuando la opasicidn se funde en una solicitud
anterior de registro. hasta el momento en que rccaiga
una resolucién sobre dicha solicitud qus ponga fin a
la via administrativa, .

b) Ainstancia del solicitante que hubiera entablado
una accion de nulidad, caducidad o retvindicacién del
signo anterior oponents, hasta que recaiga sentencia
firme, y sin perjuicio de que sea decratada judiciaimente.

c) Cuando sea presentada una solicitud de divisidn,
por el tiempo preciso para la resolucidn de la misma.

d) A solicitud conjunita de todas los interesadas, sin
que la suspensidn pueda en este caso exceder de seis
meses. :

Articulc 27. Revision de actos en via administrativa.

1. Los actos y resaluciones dictados por los drganos
de la Oficina Espafole de Patentes y Marcas serin
recurribles de corformidad con lo dispuests en la
Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de Régimen Juridico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administretive Comun.

2. lainterposicion de un recurso dara lugar al pago
de la tasa de recurso. No se procedera a la devolucion
de la tasa salve cuando el recurso fuera totalmente esti-
mado al acogerse razones juridicas que, indebidamente
apreciadas en la resoclucidn, fueran imputables a la Cfi-
cina Espafiota de Patentes y Marcas. devolucidn do
la tasa dsbera ser solicitada al interponerse el racurso
y sera acordada en la rasolucion del mismo.

. 3. Frenta a la concaesién de una marca la Oficina
Espanola de Patentes y Marcas no podra ejercer de oficio
.0 3 instancia de parte la potestad revisora prevista sn
sl articulo 102 de la Ley 3(/1892 ames citada, si la
nulidad de la marca se funda an alguna de las causas
previstas en los articulos 51 y 52 de la presante Ley.
Dichas causas de nulidad sdla se padrian hacer valer
anta los Tribunalas.

. 4. Los actos y resaluciones dictados, en virtud de
sus facultades, por loa dérganos competentes de las
Comunidades Autdnomas, serdn recurribles con sujecion
a lo digpuesto en la Ley 30/1982, de 26 de noviembre,
de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas
y del Pracedimiento Administrative Camin, asi como
en las normas arganicas que rjan para jos respeclvos
gérganas,

Articuio 28.  Arbitrajs.

1. lLos interesados podran someter a arbitraje las
cuestiones litigioses surgidas can ocasidn del procedt-
miento para &l registro de una marca, de conformidad
con lo establecido en el presente articule.
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2. El arbitraje sélc podrd versar sohre las prohibi-
ciones relativas previstas en los articulcs 6.1.b), 7.1b). 8
y 9 de la presenta Ley, En ningin caso podré sometarse
a arbitraje cuestiones referidas a la concurrencia o no de
defectos formales o prohibiciones absolutas de registro.

3. El convenio arbitral sdla sera valido si estd sus-
crito, ademas de por el golicitante de fa marca.

a) Por los titulares de los derechos anteriores que.
hubieren causado la denegacion de la marca y, en su
caso, por sus licenciatarios exclusivas inscritos.

b) Por los tiwlares de los derechos anteriores que
hubieran formulado oposicion al rogistre de la marce
Y. @n su casa, par sus licenciatarios exclusivos inscritos.

c) Paorquianes hubieran interpuesto recurso ¢ hubie-
ran comperecido durante el mismao.

4. El convenio arbitral deberd ser notificado a la
Oficina Espanola de Patantas y Marcas por todos los
interesados una vez finalizade el procedimiento admi-
nistrativo de registro de la marca y antes de que gane
firmaza ol acto administrativo que hubiara puesto tér-
mine al mismo. Resuslte &l racursc administrativo de
cardcter ordinario contra el acto que conceda o deniegus
el registra, quedard expadita la via contencioso-admi-
nistrativa sin que puedsa hacerse valer la firma del con-
venio arbitral,

5. Suscrito f convenio arbitral, y mientras subsista,
no eabrd interponer recurso adminisirative algune de
caracter ordinario, declarandose la inadmusibilidad del
mismo. iguaiments, de haberse interpueste cen ante-
rioridad a I8 suscripcion del convenio, se tendra por
desistida.

6, El laudo arbitral firme producira efectas de cosa
{uz ada, de acuerde con lo establecido an el aricu-
o 37 de la Ley 36/1988, de b do diciemnbre, de Arbitraje,
de aplicacidn en tode lo no previsto por el presente ar-
ticulo, y la Oficina Espafola de Patentes y Marcas pro-
cedera a realizar las actuaciones necesarias para su
ajecucion.

7. -€1 laudo arbitral firme debera ser comunicado
fehacientemente a la Oficina Espafiola da Patentes vy
Marcas en el plazo ds 6 meses a contar desde la fecha
de racepcign de la notificacion prevista en el apartado
4.Jranlscum‘do este plazo no procedera sjecutar el laudo
arbitral.

Artfcule 29. Notificaciones.

1. Llas notificaciones que daeba efectuar la Oficina
Espaicla de Patentes y Marcas se ajustardn a las dis-
posiciones de la Ley 50/1 992, de 26 de noviembrs,
de Regimen Juridico de las Administraciones Puablicas
y del-Procedimiento Administrative Comiin, sin perjuicio
de‘lo-establecido en los apartados siguientes.

2.. .Cuanda un destinatario asf o solicite vy posea
un-huzon an la Qficina Espaficla de Patentes y Marcas,
las notificaciones se podran efectuar mediante el depo-
sito en dicho buzdén del acte o resolucsidon qua doba noti-
ficarse. En la notificacidn se indicara [a fecha de dapésito,
y producira sus efectos desde el quinte dia siguiente
al de depdsiio.

3. Cuando el interesada as! lo solicite, las notifica-
cianas se realizaran mediante publicacién en el «Boleun
Oficial ds la’ Prapiedad Industrial», mediants telafax,
mediante correo elecdnice. o por cusalquier otre medio
téenico del que dispanga la Oficina Espanola de Patantes
vy Marcas. Las notificaciones que se practiquen al inte-
resada a traves ds un representante profesional o seran
en todo caso por medio de la publicacién en sl «Boletin
Oficial de la Propiedad Industrials de |a decisién recaida,
can indicacidn de si es o no definitive en la via admi-
nistrativa, recursos que procedan, drgane ante el que
hubieran de presentarse y plazo para interponerios sin
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perjuicio de que, ademas previaments, y con efectos
meraments informativas, se hubiere comunicado el texto
integro del acto a dicho representante por medio de
su depodsito en el buzdn de que disponga en la Oficina
Espanola de Patentes y Marcas, carrac electronico u otro
medio idéneo de que disponga la Oficina, an la forma
que reglamentariamente se determine.

4. Quienes sean parts sn un procadimiento ante

la Oficina Espafiola de Patenfes y Marcas en el gue
actien por si mismos y no tengan domicilia ni sede
en Espafa deberdn, a efectos de natificaciones, designar
un domicilic en Espafia. .
. 9, Cuando los interesados en un procadimianto
sean desconocidos, se ignore o lugar de la notificacion
en Espafa o la notificacion no hubiere podido practicarse
después de dos intentos, la notificacion se efectuara
mediarte publicacidn en el «Bolstin Oficial de la Pro-
piedad Industrials.

6. Las notificaciones que deban practicar los 6rge-
nos competerttes de las Comunidades Auténomas io
serdn de acuerdo a lo establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Admi-
nistraeciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Camun v la normativa propia que Ies sea aplicable.

Articulo 30. Consulta piblica de expedianies.

1. Losexpadientes ralativos & solicitudes de registro
todavie na publicadas sélo padran ser consultados con
el consentimiento del solicitante. No abstante, cualquiera
que pruebe que el solicitants del registro ha pretendido
hacer wvaler frente a @l los derechos derivados de su
solicitud, podra consultar el expediente anies de la publi-
cacidn de aquaella y sin el consentimiento del salicitants.

2. Una vez publicada la solicitud, los expedientes
podran ser consultados, previa peticién y con sujecicn
a las limitaciones que reglamentariamente se establez-
can. . )

3. Lla situacidn juridica de los expedientes se hara
dblica por medics teleméaticos on la forma y con las
imitaciones técnicas que puedan concurrir y fas gque

reglamentariamente se establezean.

TiTULO IV

Duracién, renovacién y modificacidn de la marca
registrada

Articulo 31. Buracion.

El registro de una:marca se otorga por diez afos
contados desde ld fecha de presentacion de la solicitud
y podra renovarse por. periodos sucesivos de diez afios.

Articulo 32, Renovacion.

1. Elregistro dela marca se renovara previa soficitud
del tritular de ia misma o ds sus derechohabientes, pra-
sentada ante l{a Oficina Espafnala de Patentes y Marcas
o las érganos a que se refiere el articulo 11, que deberan
acreditar esta cualidad en la forma que se dispongaregla-
mentariamente. Si la solicitud no fuera presentada ante
la Oficina Espanola de Patentes y Marcas. el érgana que
la reciba la remitird. jumo con la dacumentacién que
se acompane, en el plazc de cinco dias a la Oficina,
contando el plaro para su rasolucién a partir de la recep-
cion del expedients.

2. La solichtud se presentard acompanada del jus-
tificante de pago de la tasa de renovacidn, cuya cuantia
vendra determinada por el ndmero de clases que com-
prenda la solicitud de renovacion.

3. La solicitud se presentara y la tasa se abonara
en las seis meses antetiores a la expiracion del registro.
En su defectn, podrid hacerse 1odavia da forma vdlids
en un plazo de seis meses & partir de |a expiracién del
registro, con la obligacion de satisfacer, da forma simul-
1Enea, un racarge del 25 por ciento de la cuota si el
ingreso tiens lugar durante los tres primeros meses, y
de un 50 por cientc si se efectia dentro de los tres
siguientes. .

4. Silaasaderenovacion o, en su caso, los recargos
no fueran abonados en su towalidad, se concedera la
renovacian respecto de aqucilaz clases totalmente paga-
das, siguiendo el orden da la solicitud.

5. Sila solicitud do renovaciéon comprends tan sdla
una parte de los productos o servicias para los que la
marca ha sido registrada, el registre de la marca sera
renovadg, Gnicamente, en relacidn con. las producios
o servicios de que se trate.

. La renovacion, que serd inscrita en el Registro
de Marcas y publicada en el «Boletih Oficial da la Pro-
piedad Industrial», surtird efectos desde el dia siguiente
al de la fecha de expiracion del correspendiente periodo
de diez afnos. ’

7. Sila renovacikdn no fuera acordada se reembol-
sara, a peticidn del interesado, el 75 por ciento de Ia
tasa de renovacion pagada.

Articulo 33. Modificacion.

1. Lamarca no se madificara en al Registro durante
al pariado de vigencia, hi tampacao cuando se renueve.
No abstante, si la marca incluye el normbre y la direccion
del titular, toda modificacidn o supresidén de éstos que
no afecte sustancialmente a la identidad de la marca
tal como fue registrada originariamente, padra registrar-
se a instancia del titular.

2. La solicitud de madificacion, presentada ante |a
Cficina Espafiola de Patentes y Marcas o al drganc cam-

etente de canformidad con ko establecido en el articu-
o 11, dard lugar al pago de la tasa correspondiente
v si fuera registrada, se publicara en el «Boletin Oficial
de la Propiedad industriai» una reproduccidon de la marca
tal como quede rmodificada. Cuslquier tercero que se
considere perjudicado podrd recurrir esta modificacion.
Si la solicitud no se presentase ante la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas, se procederé de conformidad y
con los efectos expresades en el apartado 1 del articulo
anterior.

TiruLov

Contenido del derecho da marca
CAP[TULO

Efectos del registroc de la marca 'y de su solicitud
Articulo 34. Derschos confatidos por la marca.

1. El registra de la marca confiers a su titular el
derecho exciusivo a utilizarla en sl trafico econémico.

2. E! titwiar de la marca registrada podré prohibir
que los terceros, sith su consentimienio, utilicen sn el
trafica economico:

a) Cualquier signo idéntico a la marca para produc-
tos o servicios idéntices a aqueélles para les que la marca
esté registrada.

fo} Cualquier signo que por sor idéntico ¢ semejante
a la marca y por ser idénticos o similares los productos
o servicics impligue un riesgo de confusién del publico;



el riesge de confusion incluye el riesgo ds @sociacian
entre el signo y la marca.

¢) Cualquiar signc idéntico o semajante para pro-
ductos o sarvicios que no sean similaras a aquéllas para
los que es1é ragistrada fa marca, cuanda ésta sea notoria
o renombrada en Espafia y con la utilizacion del signo
realizada sin justa causa se pueda indicar una conexion
entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca
o, an general, cuando ese uso pusda implicar un apra-
vachamianto indabido o un'menoscabo dsl cardcrer dis-
tintive © de la natoriedad © renombre de dicha marca
registrada.

3. Cuanda se cumplan las condiciones enumeradas
en el apartado anterior podra prohibirsa, en especial:

a) Poner el signo en Ios productos ¢ en su presen-
tacion.

b) Ofrecer los productos, comercializarlos o alma-
cenarlos con asos fines u.ofrecer o.prasiar condsiCEs-S3R-
el signo.

cg Impartar o exportar-los preductos con el signo.

d) Utilizar el signo en los documentas mercantiles
y la publicidad.

e) Usar el signo en redes de comunicacion telema-
ticas y como normibre de dominio.

f) Poner &l signo en envoliorios, embaiajes, etique-
1as u otros medios de identificacién u ormamentacidn
del producta o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabri-
car, confaccianar, afrecer, comercializar, impaortar, sxpor-
tar 0 almacenar cualquiera de esos medios incorporando
ol signo, si existe la posibilidad de que dichos medics
pusdan ser ullizadas para realizar algun acto que con-
forme a las letras anteriores estarla prohibido, -

4. H tiwlar de una marca registrada padra impedir
que los comerciantes o distribuidores supriman dicha
marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrd
impedir que afadan por separado marcas o signos dis-
tintivos propios, siempre que ello no menoscabe la dis-
tintividad de la marca principal.

Las disposiciones de este articulo se aplicaran
a la marca no registrada «notoriamenta conocitda» en
Espafia en el serttido del articulo 6 bis del Convenia
de Paris, salvo lo previsto en la letra ¢} del apar-
‘tado 2.

Artfculo 35.

Si la reproduccién de una marca en un diccionaria,
enciclopedia u obra de consulta similar diera la impresién
de gue constituye el Wrmina genético de los bienes o
servicios para las que estd registrada la marca, ! editor, .
a paticion del titular de la marca, velarad par que |2 repro-
duccion de ésta vaya acompariada, a mas 1ardar snla
siguiente edicidn do la obra, de la indicacién de que
se rala de una marcsa registrada.

Reproduccion de la marca en diccionarios.

Articuio 36. Apotamisnto del derecha de marca.

1. El derecho conferido por el registro de mareca
no permitird a su titular prohibir a terceros el uso de
la misma para productos camercialicados en el Espacio
Econémica Europec con dicha marca por el titular o
con su consentmiento.

2. Elapartado 1 no se aplicard cuando existan moti-
vos legitimas que justifiquen que el tiwlar se aponga
a la comaercializacién ulterior de los productoes, en espe-
ciaf cuando el estado de los mismos se haya modificado
o alterade tras su comercializacion,

Artlcula 37,

El derecho conferido por lz marca no permitira a su
titular prohibir @ terceros el use en el trafico econdmico,

Limitaciones def derecho de marca.
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siempre gue ese uso se haga canforme a las practicas
leales en materia industrial o comercial:

a) De sunombre y de su direccion,

b) De indicaciones ralativas a la espedae, calidad,
canudad, destino, valor, procedencia geografica. época
de obiencién del producto o de prestacién del sarvicio
u otras caracteristicas de éstos;

¢) De la marea, cuando sea necesana para indicar
el destino de un producto o de un servicie, en particular
como accesaorios o recambias.

Articulo 38. Proteccion provisional.

- 1. El derecho conferido per el registro de la marca
sblo se podra hacer valer ante tercercs a partr de la
publicacidn de su cancesién. No obstante, la solicitud
de registro de marca configre a su titular, desde la fecha
de su publicacion, une proteccion provisional consigtente
en el derecho a exigir una indemnizacién razonable y
adecuada a las circunstancias. si un tercero hubiera lle-
vado a cabo, entre aquella fecha y la fecha de putlicacicn
de fa concesion, un uso de la marca que después de
ese pericdo quedaria prohibida.

2. Esa misma proteccion provisional sera aplicable
aun antes de la publicacién de la solicitud frente a ia
persona a quien se hubiera notificado la presentacian
y el contenido de ésta.

3. Se entienda que la solicitud da registro de marca
no ha tenida nunca las efectos previstos en el aparta-
do 1 cuando hubiere sidg o se huhbiere tenido por desis-
tida, o cuando hubiese sido denegada en virtud de una
resolucion firme.

4, .lLa proteccion provisional prevista en este articulo
solo podra roclamarsa después do la publicacién de la
conceasién del registro da la marca.

CAPITULO It

Obligacidn de uso de la marca
Artfculo 38, Uso de /a marca.

1. Si en el plazec de cinca afias cantados desds la
fecha de publicacién de su concesidn, la marca no hubie-
ra sido objeto de un uso efectivo y real en Espafna para
los produclos o servicios para los cuales esté registada,
o si tal uso hubiera sido suspendidc durante un plazo
ininterrumpido de cinco afics, la marca quedars sametida
a las sanciones previstas en la presents Ley, a menos
que existan causas justificativas de la falta de uso.

2. A los efectos del apartado 1 también tendrd la
considaracién de uso:

a) E! emplec de Ia marca en una forma gue difiera
en elementos que no alteren de manera significativa el
carécter distintiva de (& marca en la forma bajo la cual
se halla registrada.

b) La utiizacidn de la marca en Espafia, aplicandola
a los productos o servicios o @ su presentacidon, can
fines exclusivamente de expartacidén,

© 3. La marca se reputara usada por su titular cuando
sea utilizada por un tercero con su consentimienta.

4. Se reconoceran como causas justificativas de la
falta de usc de la marca las circunstancias obstalivas
que sean independientes de la valuntad de su titular,
como las restricciones a la importacidn u otros requisitos
oficiales impuestos a los productos o servicias para los
que esté registrada,
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CAP[TULO 1!

Acciones por violacidn del derecho d= marca

Articulo 40. FPosibilidad de sjercitar acciones civiles y
penales.

El titular de una marca registrada podra ejercitar arte
los drganos jurisdiccionales as acciones civilas o penales
que correspondan contra quienes lesionen su deracho
y exigir las medidas necasarias para su salvaguardia,
tode elio sin perjuicio de la sumisidn a arhitraje, si fuere
pasible.

Articulo 41. Acciones civiles que puede sjercitar ol titu-
lar do la marca.

1. Enespecial, ol thular cuyo derecho de marca sea
lesionada podra reclamar en la via civil:

a) La cesacion de los actus que violen su derecho.
4 b) La indemnizacién de los dafios y perjuicios sufri-

os.

¢) Laadopciéndelas medidas necesarias para evitar
que prosiga la violacion y, en particular, que se retiren
del trafica econdmico los praducios. embalajes, envol-
torios, material publicitario, etiquetas u otros documen-
105 en fas que se haya matenalizado la viaolactén del
deraecho de marca.

d) La dastruccién o cesién con fines humanitarios,
si fuere posible, a eleccidon del actor, y a costa siempre
del condenado, de los produetas ilicitamente identifica-
dos con fa marca que astén en posesién del infractor,
salvo que la naturaleza del producto permita la elimi-
nacion del signo distintivo sin afectar al producto o la
dastruccién del producto produzca un perjuicio despra-
porcionado al infractor o al propistario, segin las cir-
cunstancias especificas de cada caso apreciadas por el
Tribunal.

e} La publicacidn ds la sentencia a costa del con-
denado mediarte anuncios y natificaciones a las per-
sonas interesadas.

2. Cuanda el titular de una marca, que lleve al menos
cinca afos registrada en el momento de presentar ja
demanda, ejercite frente a un tercero, por medio de algu-
na de las accianes previstas eh &l apartado 1, los dere-
chos conferidos por el articuio 34, deberd probar, si asi
lo solicita el demandade por viz de excepcién. quc, en
ol curso da los cinco afios anteriores a la fecha de pre-
sentacidn de la demanda, la marca ha sido objeto de
un uso efectivo y real para los productos o servicios
para los que esté registrada y en los que sa basa ia
demanda. © que existen causes justificatvas de la falta
de uso. A estos efectos, la marca se -considerara regis-
trada sclamente para los productos o servicios para los
que haya sida realmente utilizada. B demandado podra
asimismo ejercitar, por via de recorwencion, la accidn
de declaracion de caducidad por falta de uso de la marca
del actor,

Articulo 42. Presupuastos do la indemnizacion de
-danos y parfuicios.

1. Quienes, sin consentimienta del titular de la mar-
ca, realicen alguno de los actos pravistos en las letras
a) y f} dal articulo 34.3, asi como los responsables de
la primera comerciaiizacion de los productes o servicios
illcitamento marcados. estaran obligados en todo caso
a responder de los dafes v perjuicios causados,

2. Todos aquellos qus realicen cualquier otro acta
de viclacidn de la marca registrada sdla estaran obli-
gados a indemnizar los dahos y perjuicios causades si
tubleran side advertides suficientemente por el tituiar

de In marca o, en su caso, la persona legitimada para
ejercitar la accidn acerca de la existencia de ésta, carr
venientements identificada, y de su wiolacién, con el
requerimianto de que cesen en la misma. o cuando en
su actuacion hubiere maediade culpa o negligencia o la
marca en cuestion fuera nareria o renambrada.

Articulo. 43. Calculo ds la indemnizacién de dafios y
perjuckas,

7. Laindemnizacién de dafas y perjuiciaos compren-
derd no sdlo las pérdidas sufridas, sino también las
qanancias dejadas de obtener por el tmular del repgistro
de la marca a causa de ta violacion de su derecha. El
titular del registro de marca también padra exigit la
indemnizacién del pearjuicio causado al prestigic de ia
marca por el infractor, espacialmente, por una realizacion
defectuosa de los productos ilicitamente. marcados o una
presentacidn inadecuada de aquélla en el mercado.

2. las ganancias dejadas de abiener se fijaran, a
eleccian del perjudicado, con arregio a uno de los cri-
terios siguientes:

a} Los beneficios gue el ttular habrla abteniu
mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar
la violacidn.

b) Los beneficics que haya obtenido el infractor
como consecuencia de la violacion,

c¢) El precio que al infractor hubiera debida pagar
al titular por la concesién de una licencia que le hubiera
permitida llavar a cabo su utilizacidn conforme a derecho.

3. Parz la fijacion de la indemnizacién se tendra
en cuanta, entré ofras circunstancias, fa notoriedad,
renambre y prestigio de la marea y el nimero vy clase
de licencias concedidas en ¢l momento en que comenzd
la violacién: En el caso da dafio en el prastigic de la
marca se atendera, ademas, a las circunstancies de. la
infraccién. gravedad de la lesidn vy grada de difusion
en el mercado,

4. A fin de fijar la cuantia de los dafios y perjuicios
sufridos, el titular de la marca podra exigit la exhibicién
de los documentos del respansable que puedan servir
para aquella finalidad, )

5. El titular de la marca cuya violacidn hubiera sido
dectarada judicialmente tendrd, en todo casc y sin nece-
sidad de pruaba alguna, derecho a percibir en concepta
de indemnizacién de danos y perjuicios el 1 por cienta
de la cifra de negocios realizada por el infractor con
{ns productos o servicios ilicitamente marcados. El titulr
de ta marca podra exigit, ademds, una indemnizacid
mavyor si prusba gque la viclacidn de su marca lo ocasiono
dancs a perjlicias’ superioras, de acuerdo con lo dis-
puesta en’los apartados anteriores.

Articulo 44, Indsmnizaciones coarcitivas.

Cuando se condene a la cesacion de los actos de
violacidn da una- marca, a! Tribunal fijard una inderm-
nizacidn de cuantia determinada no inferior a 600 eurps
por dia transcurrido hasta que se produzca la cesacion
efectiva de la violacidn. El importe de esta indemnizacidn
y el dia a partir dal cual surgira ia obligacién de indem-
nizar se fijarg en sjecucion de sentencia.

Articuloc 45. Prescripcion de acciones.

1. Las acciones civiles derivadas de la viotacidon det
derecho de marca prescribert a los cinco afas, contados
desde el dia en que pudieron ejercitarse.

2. Laindemnizacién de dafos y perjuicios sclamen-
te podrd exigirse en relacidn con los actos de vialaciaon
realizados durante los cinco afies antariores a la fecha
en que se glercite la correspondiente accién.



CAPITULO IV
La marca como objeto de derecho de propiedad

Articulo 486. Pancipios generales.

1. Lla marca o su solicitud padré partenecar pro indi-
viso a varias personas. La comunidad rasultante se regira
por lo acordade entre las partes, en su defecto por lo
dispuestc en este apartado y eni Ghima término por las
normas del Derecho comiin sobre la comunidad de bie-
nes. La concesion de licencias v el uso independiente
de la marca por cada partcipe deberan ger acordados
conforme a.lo dispuesto en al articulo. 388 del Cadiga
Civil. Cada participe podra por si sclo ejercitar las accio-
nes civiles y criminales en defensa de la marca. pero
deberd notficarle a los demas comunarcs, a fin de que
éstos puedan sumarse a las mismas y para que con-
tribuyan al pago de los gastos habidos. En caso de cesidn
de la marca o da una participacidn, los parnticipes podran
ejercitar el derecho de tanteo en el plazo de un mes
a contar dasde el momento an gque fueran natificados
del proposito y condiciones an que se llevaria a cabo
Ia cesion. A falta de aviso previo o si la casidn se hubiare
realizado de forma distinta a lo prevenido en aqudl, los
perticipes podrén ejercitar el derecho de retracto, en
igual plazo, desds fa publicacion de la inscripcion de
la cesién en el Registro de Marcas. La oposicién absoiuta
o injustificada de un participe al usa de la mareca de
forma que pusda dar lugar a su declaracian de caducidad
se considerara, a todos los efectos, como renuncia a
su derecho:

2. Con indspendencia de la transmision de la tota~
idad o de parte de la empresa, la marca y su solicitud
podréan transmitirse, darse en garantia o ser objeto de
otros derechos reales, licencias, opcionss de compra,
embargos u otras medidas que resulten dal procedimien-
to de ejecucion, para todos o parte de los productos
o sarvicics para los cuales astén registradas o sclicitadas,
e inscribirse en el Registro de Marcas, sin perjuicio de
los damas negocios juridicos de que fuere susceptibie
el derecho de marca. En el supuesto de que se constituya
una hipoteca mobiliaria, ésta se rogira por sus dispo-
sicianes especificas y se inscribird en fa Seccién Cuarta
del Regisiro de Bienes Musbles, con notificacion de dicha
inscripcion a la Oficina Espafiocla de Patentes y Marcas
para su anotacion en el -Registro doc Marcas. A estos
efectos ambos registros estardn coardinados de forma
que se comunicaran teleméticamaents entre ellos los gra-
vamenes scbre marcas inscritos o anotados en las mis-
mos. .

3. Llos actos jurldicos contémplados sn el apartado
anterior sdlo podran aponsrse frente a terceros de buena
fa una vez inscritos an el Registro dé Marcas.

4. Inscrito en el Registro de Marcas alguno de los
derechos o gravamenes cantamplados en el aparta-
da 2, no podra inscribirse ningun otro de igual o anterior
fecha que resutte opuesto o incompatible con aguél. Si
sélo se hubiera anotado la Solicitud de inscripcidn, tam-
poca podra inscribirse hasta la resolucién de la misma
ningun otro deracho a gravamen de la ciase antas expre-
sada.

8. Lla solicitud de inscripcidn gque acceda primera-
‘mente al drgano compatenta serd preferenta sobre las
que accedan con posterioridad, praciicandose las ope-
raciones registrales correspandientes segtin el orden de
presentacion. .

6. E! Registra de Marcas as pihblice. La publicidad
se hara efectva, provio pago de les tasas o pracies ptbli-
ces correspondientes, mediante el acceso individualiza-
da a las bases de datag, suministro de listadas infor-
maticos, consulta autorizada de los expedientes, obten-
cién de copias de los mismos y certificaciones y, de
forma gratuita, en la forma prevista en la disposicién
adicional undécima de fa pressnte Ley.
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Articulo 47, Transmisién de la tnarca.

1. La transmisidén de fa empresa en su totalidad
implicara la de sus marcas, salvo que exista pacto en
contraria ¢ ello se desprenda claramente de las circuns-
tangias del casa.

2. St de los documantos que establecen la trans-
misidn se dedujera do forma manifiesta que debido a
esa fransmisidn la marca podria inducir al publico a error,
en particular sabre la naturaleza, la calidad o la pro-
cedencia geografica de los productos o de los servicios

ara los cuales esté solicitada ¢ ragistrada, se denegard
a inscripcion de la transmisidn, & no ser que el adquirente
acepite limitar la’ solicitud o al registic de la marca a
productos ¢ servicios para las cuales no resulte enga-
fiosa.

Articulo 48, Licencia.

1. Tanto la solicitud como la marca podran ser abje-
to de licencias sobre la totalidad o una parta de fos
productos y servicios para los cuales esté ragistrada y
para todo o parte dsl territorio aspafiol. Las licencias
podran ser exclusivas o no exclusivas.

2. Los derechas conferidos por ol registro de la mar-
ca o por su =olicitud podran ser ejercitados fremte a cual-
quier licenciatario que viole alguna de las disposiciones
del contrato de licencia relativas a su duracidn, a la forma
protagida por el registre, a la naturaleza de los productos
a serviciag, al territorio en el cual pueds ponerse la matca
o a la calidad de las productos fabiricados o de las sarvi-
cios prestadas por el licenciatario.

3. El titular de una licencia Nno podra cederla a ter-
ceros, ni conceder sublicencias, & no ser qua se hubiere
convenido la contrario. -

4. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia
tendra derecho a utilizar la marca durante 1oda [a dura-
cién del registro, incluidas las renovaciones, en todo el
tarritorio nacional y en relacién con todos los praductos
© servicios para 108 cuales la marca esté registrada.

5. Se entendera, salvo pacto en contrario, qua la
licencia no as exclusiva y que al ficenciante podra con-
ceder owas licencias y utilizar por g mismo la marca.

6. Cuando la licencia sea exclusiva el licenciante
sélo podra utilizar la marca si en el cantrato se hubiera
reservado expresaments ese derecha.

Articulo 49. Solicitud de inscripcidn de las modifica-

ciones de darechos.

1. La inscripcion del cambio en. la: titularidad dsl
registro de marca deberd solicitarse mediarte instancia
en la forma qusa se establezca reglamentariamente, La
solicitud de inscripcidn deberd acompanarse del just-
ficante de pago ds la tasa carrespondients gue se abo-
nara segln los registros afectadosy .. .- -

2. Si la transmision da la titularidad resulta de un
contrate, la instancia daberd sxpresatio. A eleccién del
solicitante se deberda acompafar a la instancia alguno
de los siguiantes documentoes: -

a} Copia auténtcsa del contrato a bien copia simple
del mismo caon lagitimacién de firmas efectuada por nota-
rio & por otra autoridad publica competente.

b} Extracta del contraic en el que conste por tes-
timonio notarigl o de otra autoridad publica compatente
que el extracto es conforme con el contrato original..

c) Cenificado @ documenta de transferencia firmado
tanto por el titular como por el huevo propistanoc, ajus-
1ado al modelo que se establezca reglamentaramsents.

3. Si el cambio en la tiularidad se produce por una
fusién, por imperative de la ley, por resclucion admi-
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nistrativa o por decisidn judicial, deberd acompafarse
a la instancia testimonio emanado de la autoridad publica
gue emita el documento, o bien copia del documanto
que prueba al cambio, autenticada o legitimada par nota-
rioc o por otra autaridad publica competante. De la misma
manora se solicitard |a inscripeién de embargos y demads
medidas judiciales.

4. Los spartados anlteriores serdn aplicables, en
todo aquello que no sea incompatible con su propia natu-
raleza, a la inscripcion de los demés actos o negacios
juridicos contemplados en el apartado 2 del articulo 46,
salvo ia hipoteca mobiliaria que se regira por sus dis-
pasicionas aspecificas y la canstitucion de otros dare-
chas reales o de una opcidn de compra, para cuya ins-
cripcion debara acompafiarss algunc da los documenios
publicos previstos en las letras &) o b} del apartado Z.

Articulo 50. Procsdimiento de inscripcién de las madi-
ficaciones de derechos.

1. Lainscripcion de los aclos y negocios juridicos
contemplados en el apartado 2 del articulo 46, padra
salicitarse tanto por el cedante como por el casionario
y la =olicitud de inscripcidn se presentard, conforme a
quien sea el solicitante, en et 6rgano que resulte com-
petarnte de acuerdo con lo previsto en el arteuio 11,

2. Recihide la solicitud de inscripcidn, el érgano
competante la numerard y fechard an el momento de
su recepcién v, dentro de los cinco dias siguientes, remi-
tira, en su caso. los datos de la misma a Ia Oficina Espa-
fiola de Patentes y Marcas, en la forma que reglamen-
tariaments se determine.

3. El argano competents para la racepcidn exami-
nara si la documentacion presentada consta de:

a) Una instancia de solicitud conforme al medelo
oficial, conteniendo el nimero del registro de marca afec-
radao. los datos de identificacion dal nuevo fitular v la
indicacidn de los productos o servicios a Jaos que afects
fa cesion o licencia, si no fueran totales.

b) El documanto acreditativo de la cesidn o licencia,
de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2, 3
vy 4 del articulo 489.

c) Eljustficartte de abornie de la tasa carrespondienie.

4. Sila solicitud ds in=zcripcién no cumpliera las con-
diciones previstas en ol apartado anterior, el drgano com-
petente comunicara fas irregularidades observadas al
solicitarmte, para que, en el plazo que raglamantariamenta
se establezca, las subsane. Si no se subsanasen, la sali-
citud de inscripcidn se tendrd por desistida, procedién-
daose, en su caso, conforme estabiece ol apartade 2 dsl
artfculo 17. Sila solicitud no prasentara ninguna de-astas
irregularidades o las mismas hubieran sidoc subsanadas,
el organg competente de la Comunidad Autdénoma, 'si
de &l se tratara, procederd confarme a lo previsto en
el apartado 1 del articuio 17,

5. Recibida la solicitud de inscripcion, la Oficina
Espuanola de Patantes y Marcas examinara la documen-
tacién presentada y calificara la legalidad, validez y &fi-
cacia de los actos que hayan de inscribirss. Si ze obsar
vara algun defecto. se daclarara en suspensoc ia trami-
tacion de la inscripeién, notificandclo al interesado para
que, e¢n el plaza que reglamentariaments so cstabiszeaz,
subsane |cs defectos que se havan sefialado. Transcurri-
da ese plazo se resoiverd la solicitud de inscripcian.

6. Cuando la Oficina Espaficla de Patentes y Marcas
pueda dudar razonablemente de la veracidad de cual-
quisar indicacidn cantanida en la solicitud de inscripcidn
o en los documentos que la acompatien, podrd exigir
al solicitante la aportacidn de pruebas que acrediten |a
veracidad de esas indicaciones.

7. La Oficima Espafiola de Pgtentes y Marcas resol-
vara concedienda o denegando, total o parcialments,

la solicilud de inscripcion. En el caso de denegacion
sa indicaran sucintamente ios mativos de la misma. La
rasacluciéon racaida se puhblicard en o «Boletin Oficial de
la Propiedad Industrialy, con mancidn expresa de los
siguientes datos:

a) Nueve trtular det derecha.

b} Noimero de expediente.

¢} ldentificacion de los registros afectados.
d) Facha de resalucion.

o} Repraesertants, st hubiare intervenida.

f) Elacto que dio origen a la inscripcian.

TiTULO VI
Mulidad y caducidad de la marca

CAPITULO |
Nulidad

Articulo 51, Causas de nulidad absoluta.

1. FEl registro de la marca padra daclararse nula
mediante sentencia firme y ser objeto de cancelacidn:

a} Cuando contravenga lo dispuestc en las apar-
tados 1y 2 def articulo 3 vy en el articulo 5 de la presente
Ley.

. b} Cuande al presentar la solicitud de marea el soli-
citante huhiera actuado de maia fe.

2. La accidn para pedir la nulidad absaluta de una
marca rogistrada es imprescriptible.
La nufidad no podra ser declarada cuando sul cau-
sa haya desaparacido en el momento de interponer (a
demanda. En particular, no podré ser declarada la nulidad
dc una marca, cuanda habiéndosc registrado contravi-
niendo el articulo 5, apartado 1, letras b), c) o d}, dicha
marca hubiera adquirido después de su registro un carac-
ter distlintivo para ios productos o sarvicios para las cua-
les esté registrada por el uso que se hublera hecha de
ella por su titular o con su consentimiento.

Articulo 52. Causas dg nulidad relativa.

1. El registro de la marca padra declararse nulo
mediante sentercia firme y ser chjetc de cancela-
cién cuanda contravenga o dispuesto en los articu-
locs6.7.8, 9y 10.

2. . el twilar de un derecho anterior que haya tolerado
el uso de una marca posterior registrada durante un
pericdo de cinca afios consecutlivos can conocimiento
de dicho uso no podréa solicitar en lo sucesiva la nulidad
de la marca postariar ni opanarse al uso de la misma
‘basandese en dicho derecho anteriar para ios praductos
a los servicios para los cuales ss hubiera utilizadoe la
marca posterior, salvo que [a solicitud de ésta se hubiera
efectuado de mala fe, en cuyo caso ia accidn sera impres-
criptible. En al supuasto contemplado an este apartade,
el titular de [a marca posterior no podra oponerse al
uso del derecho anterior, a pesar de gque esae derecho
ya no pusda invocarsa contra fa marca postariar.

3. Cuando el titular de una marca anteriofr, que lleve
al menos ¢cinco angs registrada en el momento de pre-
sentar la demanda, solicite 2 nulidad de otra marca pes-
terior, debera- probar, si asi o saiicita el demandado por
via da excepcidn, que. en &l curso de los cinco aflos
antariores a la fecha de presentacian de la demanda,
la marca ha sido objeto da un uso efectivo y real para
los productos o servicias para ios gue esté registrada

an (os que se basa la demanda, o qua existen causas
justficativas de la falta de usa. A estos sfectes, la marca
se considerara registrada solamente para los productos
o servicias para los que haya sido realmante utilizada.



Articulo 53,  Extension de la sxcepcion de cosa juzgada.

No podra demandar arte la jurisdiccidn civil la nulidad
de una marca, invocando la misma causa de nulidad
que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuan-
1o al fonda de la cuestidn, en sentencia dictada en recur-
so contenciase-adminisirativo, quien hubiera side parts
en gl mismo.

Articulo 54, Efectos de la daclaracién de nulidad.

1. La declaracién de nulidad implica que &l ragistro
de la marca no fus nunca valido, considerandose que
ni el registo ni la solicitud que lo ariginé han temido
nunca las efectos previstos en el capftulo ! del Tiw-
lo V de la presente Ley, en la medida en que hubiers
sido declarada la nulidad.

2. Sin perjuicio de la indemnizacién de dafios y per-
juicios a8 que hubiare dade lugar cuando el tiluiar de
la marca hubiare actuado de mala fe, el efecta retroactivo
de la nulidad no afectara:

a) A las resoluctones sabre violacion de la marcsa
gue hubieran adquiride fuerza de cosa juzgada y hubie-
ran sido ejecutadas antes de [a declaracién de rnulidad.

b} Aloscontratas concluidas antas de la declaracién
de nulidad en la medida en que hubieran sido sjecutados
con anterioridad a la misma. Esto no abstante, por raza-
nes da equidad, y en la medida en que lo justifiquen
las circunstancias, serd posible reclamar la restitucion
de sumas pagadas en virtud del contrato.

CAPITULO 1}
Caducidad

Artleulo 5. Caducidad.

1. Se declarard la caducidad de la marca y se pro-
cedera g cancelar el registra:

a) Cuando no hubiere sido rcnovada conforme a
lo previsto an el articulo 32 de la presente Ley.

b} Cuando hubiera sidc objeto de renuncia por su
titular.

c) Cuando no hubiera sido usada conforme al acticu-
loa 38'de esta Ley.

d) Cuando en sl comercio se hubiara convertido,
por la actvidad o inactividad de su titular, en la desig-
nacion Usual de un productc o de un servicio para el
que esté registrada.

"e) Cuando a consecuencia del uso que de ella hubie-
ra hecho sl titular de [a marca, 6 que se hubiera hacho
con-su consentimients, para los productos @ servicios
para los que:esté registrada, la marca puada inducir al
publico a errar, especialments acerca de la naturaleza,
calidad a la procedencia geogréfics de estos productos
o-servicias.

f). Cuando, a consecuencia de una transferencia de
dereches o por otros motivas, el titular de la marca no
cumpliera ya las condiciones fijadas en el articulo 3 de
la Ley. Sdla se declarara la caducidad y se cancelara
8l registro mientras persista este incumplimianto.

En los dos primeras casos la caducidad sera declarada
por la Oficina Espariola de Patentes y Marcas y en los
cuatro siguientes por los Tricunales.

2. Las marcas caducadas dejarén de surtir efectos
juridicos desde el momento en que se produjeron los

aechos u amisiones que disron lugar a la caducidad,
con indepandencia de la fecha an gque se hubiera rea-
lizado su publicacian en el «Boletin Oficial de {a Propiedad
industriai». Seran de aplicacidn al efecto retroactive de
Ja caducidad las previsiones establecidas en el aparta-
do 2 del articulo 54 de esta Ley.
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Articulc 56. Caducidad por falta de renovacion.

1. Cuoande existan embargos inscritos sabre una
marca ¢ una accidn rewvindicatoria en curse v su ttular
no ta hubiera renovada, no caducara dicha marca hasta
el levantamiento del embargo o la desestimacion defi-
nitiva de la accidn reivindicatoria. $i come consecuencia
dc estos procedimientos se produjere un cambio en la
titularided de la marca, el nueve titular podra renovarla
en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en
que la sentencia sobre la accidn reivindicatoria hubijera
ganado firmeza o desde que la autoridad o tritunal com-
petente hubieran notificado a Ia Oficina Espancla de
Patentes y Marcas Ia adjudicacién definitiva de la marca
embargada. Transcurrido este plazo, la marca caducarid
st no hubiers sido renovada.

2, Tampoco caducard una marca por falta de reno-
vacidn cuando se encuentre inscrita en ol Registro da
Marcas una hipoteca mobiliaria sobre ia misma. £l titular
hipotecario podra solicitar la renovascion en normbre de
su propietarioc sn el plazo de un mes a contar desde
la finalizecién del piazo de demora previsto en el articu-
fo 32.3 de esta Ley. E! titular hipatecario también podra
abonar las tasas de renovacidn en el plazo de un mes
dasde ia finalizacion de! plazo en que debieron set paga-
das por el propietaria. La inactividad del titular hipote-
cario en los plazos previstas detarminarad [a caducidad
de la marca.

Articulo ©7. Renuncia ds la marca.

1. El tiular podré renunciar a toda ia marca o a
parte de los productos o servicios para los cuales esté
registrada.

2. La renuncia debera presentarse ante la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas o los érganos a que
se refiere el articulo 11, por escrito y sdlo tendra sfectos
una vez inscrita en el Registro de Marcas. Si la solicitud
se presentase ante un drgano distinto de la Oficina Espa-
fiola de Patentes y Marcas, el drganc que le reciba la
remitird 2 aguella, junto con la documaentacion que Ia
acompafie, an el plazo da cinco dlas siguientas a su
recepcion,

3. No podra admitirse la renuncia del titular de una
marca sobre la que existan derechos reales, opciones
ds compra, embargos ¢ licencias inscritos en el Registro
de Marcas, sin gue conste al consentimiento de los titu-
lares de esas derechos. Tampoco se admitird ka renuncia
si existiera en curse una accidn reivindicatoria scbre la
marca y no canstara el consentimiento del deamandanta.

Articulo 58. Caducidad por falta de uso de [a marca.

En la accién de caducidad por falta de uso de la
marca corrasponderd al titular de la misma demastrar
gue ha sido usada con arreglo al artfculo 39 o que existen
causas justificativas de {a falta de uso. No podrid decia-
rarse la caducidad de la marca sl, en al intarvalo entre
la expiracidon del periodo de cinca afics a gque se refiere
el articuie 38 vy ia presantacién da la damanda de cadu-
cidad, se hubiera iniciadc o reanudado un uso efective
de la marca; no .obstante, el comienzo o la reanudacidn
dal uso en un plazo de tres meases anterior a la pre-
sentacian de la demanda de caducidad. plazo que empe-
zara a correr en fecha no anterior a la de expiracian
del periodc ininterrumpido de cinca afos de no utili-
zacion, no se tomard en cuenta si los preparativos para
el inicic o la reanudacian del uso se hubieran producido
después de haber conocide el titular que la demanda
de caducidad podria ser presentada.
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CAPTULO IlI
Disposiciones comunes
Articulo 89,  Legitimacion.

La accidn declarativa de nulidad ¢ caducidad del regis-
1ro de [a marca podra ser ejsrcitada:

a) En los casos previstos en los articulos 51 y 55
c}. d), e} y ), por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas,
asl como par cualquier persona fisica o juridica o por
cualquicr - agrupacidn constituida legalmente para la
representacidn de los intereses de fabricartes, produc-
tores, prestadores de servicias, comerciantes © consu-
midores que resulten afectadas u astenten un derecho
subjetivo o un interés legitima.

by En lgs casos previstos en el articulo 52, por los
titulares de los derechos anteriores afectados por el regis-
tro da la marca, o por sus causahabientes sn al caso
de los derechos anteriores previstos en la letras =)
v b} del articule S de la prasents Ley.

Articulo 60. Nulfidad y caducidad parcial.

Si la causa de nulidad o caducidad solamente exis-
tiese para una parte de los productas o servicios para
las cuales estd registrada la marea, su declaracion sdlo
se extenders a los productos o sarvicios afectados.

Articulo 81. Anpotaciones registrales y ajecutividad y
comunicacién da sentencias..

1. Admitida a ramite la demanda de nulidad o cadu-
cidad del registre de la marca, el Tribunal, a instancia
del demandants, fibrara mandamiento a la Oficina Espa-
fola de Patantss y Marcas para que haga anctacién
preventiva de la demanda en sl Registro de Marcas.

2_ Una vez firme la sentencig, la declaracién de nuli-
dad o caducidad def{ registre de la marca tendra fuerza
de cosa juzgada frente a todos.

La sentencia firme que declare la nufidad o cadu-
cidad del registro de la marca se comunicara, bien de
oficio bien a instancia de parte, a la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas para que proceda, inmediatamen-
ta, & la cancslacién de |z inscripcidn del registro v &
su publicacién en el «Boletin Oficial de {a Propiedad
Industrials,

TITULO VI
Marcas colectivas y marcas de garantia

CAPITULD |
NMarcas colactivas.

Articulo 62. Concepto y titularidad.

1. Se entiende por marca colectiva todo signo sus-
ceplible de representacién grafica, de los comprendidos
an o apurtada 2 del articulo 4, que sirva para distinguir
sn el mercado los productos o servicios de las miembras
de una asociacién titular de fa marca de los producios
o sarvicios de otras empresas.

2. Sdlo podran solicitar marcas colectivas las aso-
ciacionas de productares, fabricantes, comerciantes o
prestadotes de servicios que tengan capacidad juridica,
asi coma ias perscnas juridicas de Derecho plbilico.

No obstante lo dispuestc en el arficule 5.1.¢),
podran registrarse como marcas colectivas Jos signos
o indicaciones que puedan setrvir en el comercia para

sefalar la procedencia geografica de los productos ¢
de los servicios, Ef derecho conferido por la marca colsc-
tiva no permitivda a su titular prahibir 8 un terceroc sl
uso an el comercio de tales signos o indicaciones, siem-
pre que dicho uso se realice can arreglo a practicas
leales en materia industrial o comercial, en particular
dicha marca no podra oponerse a un lercera autorizado
a utilizar una denominacion gacgrafica.

4. La marca colectiva no podra ser cedida a terceras
personas ni autorizarse su uso a aquellas que no estén
oficigimente reconocidas por la asociacion.

Articulo 63. Reglamento de uso.

1. Lasolicitud de registro de marca colectiva debigra
sor acompaniada de un reglamenio de uso, an el que,
adamas de las datos de identificacian de la asociacién
solicitante, se especificaran las parsonas autarizadas a
utilizar la marca, las condiciones de afiliacién a la aso-
ciacion, las condiciones de uso de la marea, los motives
por los que puede prahibirse el uso de la marca a un
miembro de la ascciacidn y demas sancionas en q
puade incurrir.

2. Silamarca colactiva consistiera enuna indicacion
de procedencia geografica, ef reglamento da uso debera
prever qua cuaiquier persona cuyos productas ¢ servicios
provangan de asa zona geagrafica y cumplan las con-
diciones prescritas por el mismo, podra hacarse miembro
de Iz asociacion.

Articula 64. Danagacidn da la solicitud.

1. La solicitud de registro de una marca colectva
sera denegada en la forma y por loz mismos motivos
que una marca individual y, ademds, cuando no cumpla
lo dispuesto en {og articulos 62 y 63, o cuanda el regla-
mento de uso sea contrario a la ley, al ardan pibhco
o a las buenas costumbres.

2. La saliciud de marca colectiva serd también
denegada cuando pueda inducir al ptiblico a arrar sobre
el cardcter o 1a significacién de la marca, en particular
cuando pueda dar la impresidn de sar algo distinto de
una marca colectiva,

3. No sa denegarg la solicitud si el solicitante,
mediante una modificacian del reglamonto de usa, cum-
pliere los requisitas enunciados en los apartados 1y 2.

Articulo 65, Modificacion del reglamento de uso.-

1. El tiwtar de la marca calectiva deberd sometar
a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas tods pro-
puesta de modificacidn del reglamento de usa: Se deses—
timara la modificacion cuanda el reglamenio de uso
madificado no cumpla.los requisitos del articulo 63 o
incurra en alguna de las prohibiciones de registia del
articulo 64.

2. La modificacion del reglamonto de uso surtird
sfectos a partir de su inscripcion en la Oficina Espatiola
de Patentas y Marcas.

Causas de nulidad.

Ademas de por las causas de nulidad previsias en
los articulos 51 y 52, se daclarara la nulidad del registra
de una marca colectiva cuando hubiera sido registrada
contraviniends ic dispuesto en al articule 64, salvo que
sl titular de la marce, por una maodificacion del regia-
mento de uso, cumpliera tas prescripciones de las citadas
dizsposiciones.



Articulo 67. Causas ds caducidad.

Ei registro de una marca calactiva caducars, ademas
de por las causas prewvistas en al articulo §5. cuanda
concurra alguna de las circunstancias siguientas y asi
se declare en sentencia firme:

a) Que el titular ha negado arbitrariamerrte ol ingre-
so en la asociacidn a una persona capacitada para ello
o ha incumplido cualquier otra disposicion esencial del
reglamento de uso de la marca. En el caso de inadmisidn
de una persona en la asociacién, el Trihunal podrd, en
atencién a las circunstancias, abstenerse de declarar la
caducidad, condenandc al titular a admitir en fa aso-
ciacion a la persona arbitrariamente excluida.

b) Que el titular no ha adoptado las medidas apro-
piadas para impedir que la marca sea utilizada de una
manera incompatible con el reglamento de usa.

cj Oue a cansecuencia del use permitido por sl titu-
lar, la marca se ha hecha susceptible de inducir al publico
a error en el sentido del apartado 2 del articuio 64.

d) Que se ha inscrito una madificacion del regls-
manto de uso contraviniendo las disposicionas del apar-
tado 1 del articulo 65, salvoe si el titular de 1a marea,
mediante una nueva modificacidn del reglamento de uso,
se ajustara z los requisitos fijados por dichas disposi-
ciones.

CAPITULO It

Marcas de garantfa

Articulo 68. Concaepto.

1. Se entiende por marca de garantia todo signo
susceptibla de rapresentacion grafica, de las exprasadoes
en el articulo 4.2, utilizado por una pluralidad de empre-
sas bajo el control y autorizacién de su titular, que cer-
tifica que los productos o servicios a Ins que se aplica
cumplen unos requisitos comunes, en especial, en o
que concierne a su calidad, compcnentss, arigen geo-
gréfica, candiciones técnicas o mado da slabaracién dal
producto o de prestacion dal servigio.

2. No podran solicitar marcas da garantia quienes
fabriquen a comercialicen productts o servicios idén-
ticos o similares a agquéllos para los que fuera a regis-
trarse la citada marca.

3. Serd aplicable a las marcas de garantia lo dis-
puesto en ol apartado 3 del articulo 62,

Artfculo 63.

1. La solicitud de registro de una marca de garantia
deberd ser acompafiada de un reglamento ‘de usc an
o] que sa indicaran las personas autcorizadas a utilizar
ia marca, las caraceristicas comunes de los productos
o servicios que se van a certificar, la manara en que
sa verificaran estas caractar(sticas, los controlas y vigi-
fancia del uso de la marca que se efecruaran, las res-
ponsabilidades en que se Fuedm incurrir por el usa ina-
decuado de @ marca y el canon gque, en su casao, se
axigird 2 quienas utilicen [a marca. )

2. El reglamento de uso deberéd ser. informado favo-
rablemonte por el érgano administrativa competente en
atencion a la naturaleza de los productos o servicics
s los que la marca de garantia se refiere. El informe
sa entendeora favorable por el transcurso del plazo de
tres meses desde su solicitud sin que el drgano admi-
nistrative campetente lo haya emitido. En caso de infor-
me desfavorable, se densgard, en su caso, |a solicitud
de registra de Ja marca de garantia previa audiencia
del solicttantse.

Reglamento de uso.
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3. Si la marca de garantia consistiera en una indi-
cacion de procedencia geografica, e reglamento de uso
deberd prever que cualquier persona, cuyas productas
o servicios pravengan de esa zona geografica y cumplan
las condiciones prescritas por o misma, padra utilizar
iz marca.

Artlculo 70.  Denegacion de fa solicitud.

1. La solicitud de ragistro de una marca de garantia
sard denegada en la forma y por los mismas motivos
que una marca individual y. ademads, cuando no cumpla
lo dispuesto en los articulos 68 y 69, o cuando &l regla-
manto de uso sea contrario & la ley, al arden pubiico
o a las buenas costumbres.

2. La solicitud de marca de garantia sera también
denegada cuando pueda inducir al publico a error sobre
el cardcter o la significacién de la marca, en particular
cuando pueda dar la impresidn de ser algo distinto de
una marca de garantia.

3. No se denegara la sclicitud si el solicitante,
mediante una modificacian dal reglamenta de usa, cunr
pliare los requisitos enunciados en los apartados 1y 2,

Artfculo 71, Modificacion del seglamento de uso.

1. El titular de la marca de garantia debera somster
a la Oficina Espafola de Patentes y Marcas toda pro-
puesta de modificacion del reglamento de uso. Se deses-
fimard la modificacidn cuando el reglamentc de usa
modificado na cumpla ics requisitos del articulo 69 o
incurra en alguna de las prohibiciones del articulo 70,

2. lLa modificacién del reglamento de uso surtira
efectos a partir de su inscripcidn on la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas.

Articulo 72. Causas de nulidad.

Ademds de par las causas de nulidad previstas en
los articulos 51 v 52, se dactarara la nulidad del registro
de una marca de garantia cuando hubiera sido registrada
contraviniendo la dispuesta en el articule 70, salve que
el titular de la marca. por una madificacion dsl regla-
mento de usa, cumpliera las prescripciones de los citados
precaepos.

Articulo 73. Causas da caducidad.

El registra da una marca de garantia caducara, ade-
mas de por las causas previstias en el articulo &5, cuando
concurra alguna de las circunstencies siguisntes y asi
sa daclare an sentencia irme:

a} Que el twlar ha negado arbitrariamants el uso
de la marca a una persona capacitada para sllo o ha-
incumplido cualquier otra disposicién osencial del regla-
manto de uso de la marca. En el caso ds danegacidn
injustificada del uso de fa marca, el Tribunal podra. en
atancidn a las circunstancias, absienarse de declarar la
caducidad, condenando al ttular a autorizar el uso de
Ia marca a la parsona arbitrariamente axcluida.

b) Que si titular no ha adoptado las medidas apro-
piadas para impedir que la marca sea utilizada de una
manera incompatible con el reglamento de usa. )

c} Que, a consecuencie def uso permitido por el titu-
iar. la marca se ha hecho susceptble de inducir al ptblico
a error en el sentido dsl spartada 2 del artfeulo 7Q.

d) Que se ha inscrito una medificacian del regla-
menio de uso contraviniendo las dispasiciones del apar-
tado 1 del articulo 71, salvo si el triular de la marca,
mediante una nueva modificacidn del reglamenta de uso.
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se ajustara 2 los requisitos fijados por dichas disposi-
ciones.

e} Que el titular ha utilizado la marca para los pro-
ductos o servicios gque él mismo a una persona gue esté
econamicaments vinculada con &l fabrique o suministre.

CAPITULO 1l

Disposiciones comunes

Articulo 74. Carédcter piblico del regiamento de uso.

‘El reglamenta de use de las marcas colectivas o de
garantia depositado en la Oficina Espariola de Patantes
y Marcas podra ser librements cansultado por cualguier
persona, sin sujecidn a page de tasa.

Articulo 75. Uso de Ja marca.

La exigencia de uso de las marcas colectivas y de
garantia se entenderd cumplida por el uso que cualquier
parsona facultada haga canforme al articulc 39 de esta

Ley.

Artfculo 76. Ejercicio de acciones.

1. Las acciones derivadas del registro de una marca
colectiva ¢ de garantia no podran ser sjercidas por las
personas facuttadas a utilizar dichas marcas, salva auto-
rizacion expresa del titular o disposicion contraria del
reglamento de usa. .

2. H trtular de una marca colectiva o de garantia
podra reclamar, por cuenta de las personas facultadas
para utilizar la marca, Ia reparacion de! dafio que éstas
hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca.

Artfculo 77. Prohibicion temporal de registrar marcas
colactivas o de garantia canceladas.

Las marcas colectivas y da garantia cuyo registro hava
sido cancelado por cualquiera de las causas previsias
an asta Ley no podran ser registradas en relacidn con
productos ¢ servicios idénticos o similares durante un
plazo de tres anos a contar desde cl dla en que fue

ublicada la cancelacidn del registro da la marca o, si

ubieran caducado por falta de renovacidn, desde el dia
en que concluyé el plazo de demora para renovar el
registro.

Articuio 78. Normas aplicables.

Las normas de la presente Ley relatives a las marcas
individuales se aplicardn 'a las mareas colectivas y de
garantia, salia’ disposicidn contraria pravisia en el pre-
sente Titulo.

TiITULO VI

Narcas internacionales

Articulo 79. Soficitud de extension territoriai a Espana.

Siempre gue al titular o solicite expresamante, al
registro internacicnal de una marca efectuado al amparo
del Acia vigente en Espana del Arreglo de Madrid
de 14 de abril de 1891, relativo al Registro Internacianal
de Marcas (lamado en la sucesivo «Arreglo de Madrich).
del Pratocolo cancarniente al Arregla de Madrid de 27
de junic de 1989 (llamadc en lo sucesivo «Protocolon)
o de ambos. extendsré sus sfectos en Esparia.

Articulo 80. Denepacion y concesién de la proteccidn
en Espana.

1. Se podra denegar la proteccién de la marca intaer-
nacional en Espafia, de acuerdo con el articulo 5 del
Arreglo de Madrid ¢ e articulo 5 del Protocole.

2. A efectos de la concesion o denegacidn sarédn
aplicables al registro de la marca internacional, en lo
que proceda, losg articutas 18, 20, 21, 22, 25, 28, 27
y 28 y el apartado 4 del articulo 29,

3. La publicacion de la solicitud & que se refiere
ol articulo 18, queda reemplazada, para las marcas inter-
nacionales, por la publicacidn que ia Oficina Internacianal
sefactia en su gaceta periddica conforme a lo prevista
en ol articule 3.4) del Arreglo de Madrid o en 8l articu-
lo 3.4) dal Protocolo. La Oficina Espaficla de Patentes
y Marcas publicard en el «Boletin Cficial de la Propiedad
Industrial» una mencion de la referida publicacién de
la Oficina Internacional.

4. El plazo de oposicion establecido en el articu-
Jo 19.2 ampazard a contar a partir de la publicacién
en el «Boletin QOficial de la Propiedad Industrial» dae le
mencidn a que se refiere el apartade anteriar,

5. La denegacion de la proteccidn provisional, en
el supuesto previsto pat e articule 21.1, o definitiva,
en el supuesto previsto por el articulo 22,1, seran not-
ficadas a la Oficina Intarnacional en la farma y plazo
establaecidos por el Reglamento comun del Arreglo de
Madrid relative al Registra Internacional ds Marcas y
del Protocalo concaerniente a ese Arreglo (llamado en
o fu;:esivc «Reglamento camun al Amreglo y al Proto-
colon).

Articulo 81. Presentacidn de la solicitud de registro
intsrnacional.

1. La solicitud se prasentard por el titular de una
marca registrada en Espafia, al amparo del Arreglo de
Madsid, o por el titular o el mero solicitante de una marca,

- al amparo del Protocolo, en el érgano que resulte com-

petents, de acuerdo con lo previsto en  les aparta-
dos 1, 2, 3 y 4 dal artleuia 11.

2. Al soliciiarse sl registro internacional, su reno-
vacidn, o la inscripcidn de cualquier modificacidn se satis-
fard una tasa nacional, sin cuyo paga no serd tramitada.

Articulo 82.. Examen praliminar de la solicitud interna-
cional.

1. Recibida la solicitud de registro internacional, el
dargano competante examinara:

a) Sila solicitud ha sido presentada en al formulario
oficial previste por el Reglamanto comin al Arragla y
al Protocolo.

b) Sila tasa nacionai ha sidv pagada.

2. Si la solicitud presentada no cumpliera estos
requisitos, se notificara al solicitante los defectos obser-
vados, para que, en &l plazo que reglamentaramente
se determinae, las subsania. Sino se subsanasen, se resol-
vera teniendo por desistida la solicitud. Si la solicrtud -
no presentara ninguno de estas defectas o los mismos
hubieran sido subsanados, el érgano competente otor-

ara como fecha de la solicitud de registro internacional
a fecha en que recibié la salicitud o la subsanacidn
de ésta, segin proceda, y la fransmitird, con tado o
actuada, a la Oficina Espaficla de Patentes y Marcas
dentra da los cinco dias siguientes.

3. Recibida la solicitud, la Oficina Espaiicia de Paten-
tes y Marcas, camao Oficina de origen, sxaminard si:

a} El solicitante tiene derecho a pedir al registo
internacicnal de acuerdo con los articules 1 y 2 del Arre-
glo de Madrid o, en su caso, del articulo 2 del Pratocole.



b) Lasindicaciones que figuran en la solicitud inter-
nacional se corresponiden can las del tegistro nacianal
o, en su caso,. con las de la soliciud de registro nacianal,
a los efectas de certificar esa conformidad segin esta-
blece ol articulo 3.1) del Arreglo da Madrid ¢, en su
caso, el articulo 3.1) del Protocolo.

4. En el caso de que la solicitud internacional carsz-
ca de algunc de los refuisitos examinados, la Oficina
Espafiola da Patentes vy Marcas notficara los defectos
al solicitante requiriéndole para que los subsane en el
plaza reglamentariamente establecido. Si no se subsa-
nasen, se rasolverd tenienda por dasistida la solicitud.

5. Si 6l solicitante subsana los defectos oportuna-
mente, [a Oficina Espafiola de Paterttes y Marcas indicara
como facha de la solicitud de registro internacional ia
fecha en que racibid ta subsanacién.

Articulo 83.  Transformacidn de un registro internacio-

nal.

1. Un registro internacional cancelado en virtud del
articule 6.4 del Protocolo podra ser transformado en
una solicitud de marca nacional para productes o ser-
vicios cubiertos en Espafia por dicho regtstro interna-
cional 8i diche solicitud se dirige a la Oficina Espaniola
de Patentes y Marcas en ol plazo de res meses a contar
desde la fecha de cancelacidn de dicho registro inter-
nacional.

2. £l peticionario da la wansformacicn debera pre-
santar una solicitud de registro nacional conforme a lo
dispuesto en el articulo 12 de la presenta Ley. Esta soli-
citud incluird, ademds, los siguientss datos:

a) Indicacién de que se trata de una solicitud de
transformacién.

b} Numero y fecha dal ragistra intamacional en que
2o basa.

c) Indicacién de si dichg registro estd concedida
o pendiente de concesién en Espana.

d) Doamicilic en Espafia a efectas da natificacionos,
de confortmidad can el articulo 28.4.

A la solicitud de registro debera adjuntarse una car-
tificacidn da la Oficina Intarnacional en la que se indique
la marce y los productos o servicios para los cualas la
protaeccian del registro internacional habia tenido efectas
en Espafia antes de su cancelacidn. Esta certificacion
se acompanard de su traduccion al castallano.

3. La solicitud de transformacién se considerara pre-
sertada an la fecha del registro intémacional o da la
oxtensién postarior para Espafia, segun proceda, v, si
tenia priondad, gozard de este derecho. En {o demas,
la solicitud de transformacidn se wamitara como una
_solicitud de marca nacional. No obstants; si la soliciiud
de wansformacion se refiriera a una marga internacional
ya conceclida en Espafia, se acordard-sin mas tramite
su concesidn como marca nacionsl, aplicéndosele las
chsposiciones del articulo 22 .4 Contra este acuerdo no
padra forrmularse recurso basado an la concurrencia de
prohibiciones absolutas o relativas, pero si podréd fun-
darse en el incumplimiento de (os requisitos exigidos
para la valida transformacion o concesidn directa del
registrc internacional solicitado.

4. A los efectos de la praviste en los articules 31
v 32 de la presenta Ley, se cansiderara come fecha
de preserntacidn la del dia en que ia solicitud de trans-
formacion hubiere sido recibida por fa Oficina Esparficla
de Patentes y Marcas o, en su caso, la prevista en el
articulo 16.3 de esta Ley. :
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TITULO IX
Marcas comunitarias

Articulo 84, Presgntacion de una solicitud de marca
cormunitaria anle la Oficina Espadiola de FPalenies y

Mareas.

La pressntacidn de una solicitud da marca comtni-
laria en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, al
amparo del articulo 25,1.b} del Reglamenta (CE) 40/94
dei Conzejn, da 2G de diciembre ds 1983, sobre la marca
comunitaria, dard lugar al pago de la tasa correspon-
diente. La Oficina Espafola do Patentas y Marcas indicard
la fecha de recepcidén de la solicitud ¥y el nimerc de
paginas qua la campangan, transmitiandacla a la Oficina
de Armonizacidn del Mercade interior, si la tasa ante-
riarmente sefnalada hubiers sido satisfecha.

Articulo 85. Declaracidn posterior de la caducidad o
nufidad.

Cuando una marca comunitaria se beneficie de la
antigiedad de una marca antarior con efectos an Espafia,
se padra declarar la caducidad o nulidad de esta marca
anierior, aunque la misma ya estuviera extinguida por
la falta de renavacion, renuncia dal titular o impago da
las tasas de mantenimienta. en su ¢aso.

Articulo 86. Transformacitén dg la rnarca comurnitaria.

1. El procedimienta de transformacidn de una soli-
citud o de una marca comunitaria en solicitud de marca
nacianal se iniciara con la recepcién por {a Oficina Espa-
fiola de Patentes y Marcas de la peticidon de transfor-
macién qua le transmita la Oficina de Armonizacién del
Mercado Interior.

2. Enelplazo gque reglamentariamente se establezca
desds la racapcian de la paticidn de transformacion por
la Oficina Espariola de Patentes y Marcas, el salicitante
debera cumplir los siguientes requisitos:

a) Abonar las tasas establecidas en el articula 12.2
de esta Ley.

b} Presentar una waduccion al castellano de la peti-
cidn de transformacion y de los documentos que la acom-
panan cuando no estén redactadas en este idioma.

c) Designar un domicilio en Espania a sfactos de
notificaciones, de conformidad con el articulo 25.4,

Suministrar cuatro reproduccianes de la marca
si la misma fuare grafica o contuviera elementas graficos

3. Si en el plazo previsto en sl apartada antenot.
no se cumplieran los requisitos exigides en el mismo,
la solicitud de transformacion se tendra por desistida.
Si ios requisitos fueran cumplidos, la Oficina Espadsla
de Patentes y Marcas. resolverd sobre la admisihilidad.
do 1a transfarmacién solicitada cenforme a lo previsto
en las articulos 1082 y 110.1 del Reglamenio
(CE) 40/94 de! Cansejo, de 20 de diciembre de 1993,
sobre la marca comunitaria.

4, La solicitud de transformacion se cansiderara pre-
sentada en la.fecha de presentacion que sa le hubiere
atorgado como solicitud de marca comunitaria v, si tenia
priondad o antigiedad reivindicada, gozarda de estos
dereches. Por lo damas, la solicitud de transformacion
se tramitard como una salicitud de marca nacional. No
obstante, si la solicitud de wansformacion se refiriera
2 una marca comunitaria ya registrada, se acordara sin
mas framite su concesion como marca nacionsl, apli-
candassle las dispasiciones del artisulo 22.4, salvo guo,
debido a la renuncia, faita de renovacidn o a cualquier
ctra causa provoceda por su titular, hubiera quedado
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pendiente de pronunciamiento en cuanlo al fondao algin
motivo de nulidad o caducidad capaz de afectar a la
prateccian de la marca en Espafia, 8n cuyo casa se tra-
mitard como una solicitud de marca nacional. Contra
el acuerdo de concesidn directa previsto an este apar-
tade nn padrd formularse recurso basado en la con-
currencia de prohibiciones absolutas o relativas, pero
sf podra fundarse en el incumplimisnto de las requisitos
exigidos para la valida transformacion o concesidn direc-
18 de la marca comunitaria solicitada.

5. A los efectos do lo pravisto an las articulos 31
y 32 de la presente Ley. se considerard como fecha
da presentacion la del dia en que la solicitud de trans-
forrmacidon hibiere sido racihida par la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas.

TITULO X

Nombres comerciales

Articulo 87. Concepto y normas aplicablss.

1. Se entiande por nombre comercial toda signo
susceptible de representacion grafica que identifica a
una empresa en el wifico mercantl y que sirve para
distinguirla de las demas empresas que desarrollan acti-
vidades idénticas ¢ similares. '

l2_ En particular, podran constituir nombres corner-
ciales:

a) Los nombres patronimicos, las razones sociales
y las denominaciones de las personas juridicas.
b} Las denominaciones de famtasia.
¢} Las denorninaciones alusivas al objeto de la act-
vidad empresarial.

d) Las anagramas y logotipos.

e) Las imagenes, figurasy dibujos.

f) Cualquier combinacién de los signos que, con
caracter enunciativo, se mencionan en los apartados

anteriores.

3. Salvo disposicién contraria prevista en este capi-
tula, sordn de aplicacién al nombre comercial, en la medi-
da en que no sean incompatibles con su propia natu-
raleza, las normas de la presente Ley relativas & las

marcas.

Articulo 88. Prohibicionas de registro.

. No podrén registrarse como nombres comerciales los
signos siguientes:

a} Las que no pusdan constituir nombtre comercial
por na ser conformes can sl articuio 87.

b) Los que incurran en alguna de las prahibiciones
absolutas del articulo 5 de la presente Ley.

c) Los que puedan afectar a algun derecha anterior
de loz previstos en los articulos 6 a 10 da asta Ley.

Articulo 89. Clasificacion y tasas apficables.

1. En la solicitud de ragistra deberan sspecificarse
ias actividades quse pretendan distinguirse con ef nombrs
comercial solicitade, agrupandolas par clases canforme
a la Clasificacidon internacional de Preductos y Sarvicios,
sagun se wate de actividades de prestacidn de setvicios
¢ de actividades de praduccidn o comercializacién de
productos.

2. La soficitud vy ta renovacidn del nombre comercial
estaran sametidas al pago de las tasas correspandienies,
segun el numera de clases que comprenda, en los mis-
mos términos que ias marcas.

Articulo 890, Derschos conferidos por 8! registro.

El registro del nombre comercial confiere a su titular
el derecha axclusivo a wtilizarlo en el tréfico econdémica
en los términcs previsios en asta ey,

Articulo 91,  Nulidad y caducidad dst nombre comercial.

1. Siempre que no sea CONIraric a su propia hatu-
raleza, ae declarara la nulidad del nombre caomarcial en’
la forma y por las mismas causas previstas para las mar-
cas vy, ademas, cuando hubisre sido registrado cantra-
vintendo lo dispuasto en el articuic 88 de la presente
Ley.
2. Se declarara la caducidad del nombre comaercial
en la forma y por las mismas causas previstas para les
marcas, siempre que ello no sea incompatible- con su
propia naturaleza.

Disposicidn adicional primera. Jurisdiccion y norrnas
procesaies.

Las normas vigentes contenidas en e Titulo Xill de
la Ley 11/18886, de 20 de marzo, de Patantes, respacta
de las patentas seran de aplicacidn a las distintas moda-
lidades de signos distintivos reguladaz an la presente
Ley, en todo aquellc que no sea incompatible con su
propia naturaleza, 8 excepcion del articuio 128 de dicha

Ley.

Dispasicidn adicional segunda. Tasas.

Las bases y tipos da gravamen de las tasas a que
se refiare ol apartado 4 del articulo 11 de la Ley 17,/1975,
de 2 de mayo, sobre creacion del Organiama auténomo
uRegistro de la Propisdad Industials, seran, en materia
de signos distintivos, las previstas en el anexc ds la
presente Ley.

Disposicion adicional tercera. Modificacion de la Ley

de Patentss.

1. Se aflade un nuevo apartade 3 al articulo 125
de la Ley 11/1386, de 20 de marza, de Patentes, con
la redaccidn siguiente:

Enel caso de acciones por violacian del derecho
de patents, ambian serd competents, a eleccidn
dél demandarite, el misma Juzgado a que se refiers
el apartado antarior de la Camunidad Autdnoma
daonde se hubiara realizado la violacion o se hubie-
ran producido sus sfectos.»

2. El ardeulo 155 de la Lay 11/1986, da 20 ds
;n-arza;; de .Patentes, queda redactado de la siguiente
orma:

«1. Podran actuar ante la Oficina Espafiola de
Patentes y Martas:

a) Lcs interesados con capacidad de obrar de
conformidad can lo previsto en el Thule {ll de (2
Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de Régimen
Juridico de las Administracionas Plblicas y del Pro-
cadimisnto Administrative Comtun.

tz) Los Agentes de la Propiedad Industrial.

2. Llas ne residentes en un Estado miambro

de.la Comunidad Europea deberan actuar, en todo
caso, mediante Agante de la Propisdad Industrial.»



Disposicion adicional cuarta. Cumpfimisnto de  tra-

mites.

Cuando un plazo para evacuar un ramite de un pro-
cedimiento en materia de proptedad industrial expire en
sdbado, el tramite de que se tratc sc podrd efectuar
validamente en el primer dia habil siguiente s ese sabado.

Disposicion adicional quinta.  Plazos de resclucion de
los procadimiantos.

Las plazos maximos de resolucion de los procedi
mientas regulados en esta Ley. se computaran desde
la fecha de recepcian en la Oficina Espariola de Patentes
y Marcas de las respactivas solicitudes, y serin los
siguierntes:

a) Concesion de signos distintivos. doce meses si
la solicitud na sufre ningln suspenso y no tuvicra opo-
siciones, y veinte mesas si concurriera alguna de las
circunstancias anteriores.

b) Rencovacion de signos distintivos: ocho meses si
no se produjera ningun suspensa y doce meses en ¢aso
contrario.

c) Inscripcién de cesiones, derechos reales, ficen-
cias contractuales y otras modificaciones de derechos
o de asientos registrales: seis meses si no concurriera
ningln suspenso y ocho meses si concurriera .esta cir-
cunstancia.

d) Restablecimiento de derechos: 2eis meses.

e) Transfortmacian de registros internacionales: cin-
co meses si la solicitud de transformacion se refiere a
una marca internacional gfa concedida en Espana, vy el

. establecido para el procegimiento de concesidén de mar-
cas nacionales, en caso contraria.

f} Transformacién de marcas comunitarias: cinco
meses si la solicitud de transformacién se refiere a una
marce comunitaria ya registrada y el establacido para
el procedimisro de concesidn de marcas nacionales
en caso conmtrario. En este caso, ¢l plazo se computara
desde la fecha en la que el sdlicitante cumpla los requi-
sitos establecidos en el apartado 2 del articuic 86 de
esta Lay.

qa) ‘i’odo otro procedimients en materiade propiedad
industrial que no esté sometido a un plazo especifica
de resolucidn: veinte meses.

Disposicidn adicional sexta. «Bofetin Oficial de la Fro-

piedad Industrigis.

1. La Oficina. Espafiola de Patantes y Marcas publi-
cara periodicamente el «Baletin Oficial de la Propiedad
industrials en 6l que se insertaran las solicitudes, reso-
fuciones y notificaciones relativas al servicia y a los pro-
cadimientos de las distintas modalidades de propiedad
industrial, conforme a lo que se disponga en sus res-
pactivas lagislaciones.

. ficina Espafidla da Patentes y Marcas pondra
a disposicion del publico &l «Baletin Oficial de- la Pra-
piadad Industrials en soporte informatico que haga posi-
ble su jectura.

Disposicidn adicional séptima. Aplicacicn del restabile-
cimisnto de derachos a las damds modalidadas rogis-
trales de propiedad industnal.

1. Las normas contenidas en el artleulo 25 de la
presente Lay seran de aplicacidn, en todo aguello que
no sea incompatible con su propia naturalezs, a las paten-
tes, modelos de utilidad, topografias de los productos
semiconductores v madeles y dibujos industriales y artis-
ticos.
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2. Ademas de las excepciunes previstas en el apar-
tado & del articulo 25, tampoco serd aplicable el res-
tablecimiento de derschas a los plazaes contempiadas
on los apartadas 1y 2 del articulo 33 v en sl aparta-
do 2 del articulo 38 dela Lay 11/1886, de 2C de marzo,
da Patentes.

Disposicién adicional octava. Utilizacién da medios

elactrénicos.

1. Se faculta al Ministerio de Cienciz y Tacnologia
para que en ¢l plazo de dos afios determine. en cola-
boracidn con las Comunidades Autdriomas que hiayan
asumida compelencias en la materia, los supuastos én
los que las comunicaciones ¢ intercambio de documen-
tacién antra ia Oficina Espaiicla de Patantes vy Marcas,
los drgancs cormpstentes, en su caso, de las Comuni-
dades Autdnomas y los usuaros dae sus servicios padran
@, en su caso, deberdn presentarse o remitirse en saporie
electronico. las condiciones generales, requisitos y
caracteristicas técnicas de las comunicaciones y de los
distintos documentos, serdn fijadas por resolucidn del
Director general de la Oficina Espanocla de Patentes y
Marcas.

2. Una vez se aestabiezcan las condiciones genera-
les, requisitos y caracterislicas técnicas de presentacion
de solicitudes en soporte maghstico o par medics tele-
maticos, quedard reducido en un 15 por ciento el importe
de las tasas de solicitud de registro, division de la sali-
citud y de renavacion, en sl supuesto en que los inte-
resados presentan dichas solicitudas en soporte mag-
nético o por maedios telematicos.

Disposicién adicionai novena. Camunicacion de signos

protegidos.

A tos efectos del examen de fonda de las prohibi-
ciones absolutas que ha de efectuar la Oficina Espafiola
g?_ Patentes y Marcas, deberd comunicarsele a esta

icina:

a) Por el organc competente del Ministerio da Agri-
culwra, Pesca y Alimentacian, las denominaciongs de
origen, las indkaciones geograficas protedidas y las
denominacioneas de las variedades vegetales protegidas.

b} Paor el drgano compstente dol Ministerio de Sani-
dad y Consumo la publicacién que, en cumplimisnto de
lo dispuesto en el apartado 3 de! artfculs 15 de la
Ley 25/1890, de 20 da diciembre. de! Madicamento.
efectita de la lista de dehominaciones oficiales espanolas
de las sustancias autorizadas en Espafa; asl como la
publicadién que realiza la Organizacién Mundial de la
Sulud de las denominaciones comunes. internacionales.

¢} Por los drganos competentes de las distintas
Administracionas publicas, los signas de intérés publico
que, conforme a lo prevista.en la letra k} del articu-
lo 5.1. hayan de ser protegidos.

Disposicion adicional décima. Régimen contractual v
presupusstario de fas consultas a basas de datos efec-
tuadas porla Oficina Espafola de Patentes y Marcas.

1. Las consulias gue sfectie la Oficina Espanola
de Patentes y Marcas a bases de datos nacionales o
aextranjeras sobre desarrollo tecncoldgico a. en general.
sobre propiedad indusirial, no regueriran la celebracion
de contratos en las términos previstos en el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Real Decrato legisiative 2/2000,
de 18 de junio.
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2. ta utlizacidn de esas bases de datos requetira
la existencia de crédito adecuado y sufictertte sn of pre-
supuesto de gastos de la Oficina Espafiola de Patentas
y Marcas. E pago 8 los proveedores por las consultas
efectuadas a dichas bases de datos podra realizarse
mediante expsdiente de pagos a justificar.

Dispostcian adicional undécima. Prestacion de servi-
cios de informacion por medio de redes de comu-
nicacidn telemastica.

La Oficina Espanoia de Patermes y Marcas. en cola-
boracién con las Comunidades Auténomas. padra poner
a disposicion a través de redes de comunicacidn tele-
mdtica con caracter grawito el «Boletin Oficial de la Pro-
piedad Industrialn, as{ como informacion sobra la situa-
cién juridica de los expedientes, sabre identidades y pare-
cidos entre signos distintivos, sobre patentes, modelos
de utilidad y disefia industrial, sobre el archivo histérico
y, €n generel, sobre aspectos relacionados con la pro-
piedad industrial cuya divuigacién se estime conveniente
por razones de informacidon tecnolégica, difusién de la
propiedad industrial u otra justificads.

Disposicion adicional duodécima. Aplicacion de la
ley 30,1992, de Z6 de noviembre, ds Régimen Juri-
dico de las Administraciones Publicas y def Proce-
dimiento Administrativo Coman.

Las procedimientas administrativos en materia de.

propiedad industrial y. en particular, los procedimientos
da registro, renovacion e inscripcion de cesionas da dere-
ches y demds actos registrales se regirén por su nor-
mativa especifica y, subsidiariamente, por fas disposi-
ciones de la Loy 30/1892, de 26 de noviembre, de
Régimen Juridica de las Administraciones Publicas y del
Procadimiento Administrative Comun.

Dispnosician adicianal decimotercera. Modificacicn de
la Ley 17/1975, de 2 ds mayo, sobre creacién del
Organismo autonomeo «Registro de la Propiedad
Industrial».

1. Se modifica el nimero 1 del articulo 3.° de la
Ley 17/1975, de 2 de mayq, scbre creacion del Orga-
nismo autdnomo «Registro de la Propiedad Industrial»,

te quodari redactado coma siguel «1. El Presidonte
sl Organsmo.»

2. Se modifica el articulo 4.° de la Ley 17/1975;
de 2 de mayo. sobre creacidn del Organismo auténomo
«Registro de la Fropiedad Industrial», qus quedard redsé-
tado como sigue:

«Art. 4° 1. El Presidente del Organismo serd
al Subsacretario del Ministeric de adscripeion de
la Oficina Espafiota de Patermes y Marcag.

2. Son facultades del Presidents del Organis-
mo:

@) Definirla politica del Organismo v establecer
las directrices de su acluacion,

b) Aprobar la gestién dal Director dal Organis-
mao.

c) Conocer el funcicnamientc de la Oficina
Espariola de Patentas y Mareas, por medio de los
informas qus periédicaments rinda el Directar.

d} Aprobar el anteproyecto del presupuest de
ingresos y gastos, asi como la higuidacion anual
del mismo.

o) Aprobar le memaoria anual de actividades del
Organismo.

f) Adoptar, en su caso, acusrdos sabre los asun-
105 que por su naturaleza e impartancia sean some-
tidas a su conocimianto.»

3. Se modifica el articulo 5.° de la Lay 17/1978,
de 2 de mayo, sobre creacidn del Organismo auténomo
«Reqistro de Iz Proptedad Industriain, que quedara redac-
tade como sigue:

«Art, 5° 1. El Director de la Oficina Espariola
de Patentes y Marcas sara al gjecutor de las direc-
trices marcadas por el Presidents del Organismo
y ostentara la representacidn legal del Organismo.
y las facultades efeclivas de direccidn y gestion
de los servicias; tendra a su cargo fa vigilancia y
fiscalizacién de todas las dependencias del Orga-
nismo; resalverd los asuntes propios de la com-
psetencia del mismo, y sus resolucionses eh ias mate-
rias da propiedad industrial de las que sea com-
petente pandran fin a la via administrativa.

2. -El nombramienio dal Director de la Oficina
Espafiola de Patantes y Marcas se efactuard por
Real Decreto a propuesta del Ministro del Depar-
tamentc de adscripcién dal Organismo.»

Dispasician adicional decimocuarta, Prohibicion ds
otorgamiento de denominaciones de personas juri-
dicas que puedan originar confusitn con una marea
o nombre comercial notorios o renombrados.

Los 6rganas registrales competentes para el otorga-
mianto o verificacién de denaminaciones de personas
juridicas denegaran el nombre o razon sacial salicitadg
si coincidiera o pudiera ariginar confusién con uns marce
o nombre comercial notorias ¢ renombrados en los tér-
minos que resultan de esta Ley, salvo atrtorizacion del
titular de la marce o nombre comercial,

Disposicidn adicianal decimoquinta. Cooperacion de la
Oficina Espariola de Patentas y Marcas con Organi-
zaciones Internacionales y Cficinas extranjoras.

Las actividades de formacién y cooperacién realiza-
das por la Oficina Espafola de Patentes y Marcas en
colaboracion con Organizaciones Internacionales y las
que tenga con Oficinas da Propiedad Industrial extran-
jeras o sus trabajadores come Eeneﬁciarios, que pudie-
ran sar consideradas como ayudas o subvenciones, no
tendran que estar precedidas por el réamite de publicidad
y cancurrencia.

Disposicion adicicnal decimesexta, FProyecto ds Ley de-
nombres de dominio en la red.

£l Gobierno, en el plazo oportuno y tras las estudias
v consultas que fueren nacesarios, remitirad al Congrosa
de los Diputadas un proyecto de Ley sobre os nombres
incluidos en sl dominic en la red de pals de primar tivel
«.asn. La regulacién se inspirarg, entra otras, en los cri-
terios aplicados a los signas distirtivas protegidos por
i2 legislacion de prapiedad industrial,

Disposicién adicional decimoséptima. Extincion de
sociedades por violacion del dsrecho de marca.

Si la sentencia por viclacién del derecho de marca
impusiera el cambio de denaominacicn social y éste no
se efectuara en el plaze de un afio, la sociedad quedara
disusita de pleno deraeche, procediendo el Registrador
Mercantit de oficic 2 practicar la cancelacién, vy sin per-
juicio de la establecida en el articulo 44 de esta Ley.



Dispasicidn adicional decimoctava. Proyecto de Ley de
denominacionss de personas juridicas.

£l Gobierno, en el plazo oportuno vy tras los estudias
y consulas que fueren neocasarios. remitird al Congreso
da los Diputadas un prayecto do Ley sobra el régimen
de las denomineciones saciales de las entidades juri-
dicas.

Disposicidn adicional decimenovena. Proyecto ds Lsy
de denocminacionas de origan e indicacionas gaogra-
ficas protegidas.

Por el Gobierno, en el plazo oportuno y tras las estu-
dios y consultas que fueren necesarics, sa pracederd
a remilir al Congreso de los Dipulados un proyecta de
Ley regulador de las denominacianes de arigen e indi-
caciones geograficas protegidas qua sustituys a ia vigen-
to Ley 25/1970Q, de 2 de diciembrs, del Estatute de
la vifie, del vino y de los aicoholes.

Disposicion transitoria primera, Régimen transitorio de

los procedimientos.

Las procedimientos sobre marcas, hombres comer
ciales y rétulos de establecimienta iniciades antes de
la entrada en vigor de esta Loy seran tramitados y resuel-
tos canforme a {a lagislacion anterior.

Disposicidon ransitoria segunda. Aplicacion de fa pre-
sente Ley a Jos derechos va registrados.

1. Las rmmarcas y nombres comerciales concedidos
durante la vigencia de legislaciones anteriores se regiran
par ke presente Ley. salvo en lo que se dispone en los
apartados siguientes.

2. Las marcas y nombres comerciales concedidas
canforme al Estatuto de la Propiedad Industrial que no
hubieran sido renovades durante la vigencia de la Lay
de Marcas de 1988 seguirdn, en cuantc a su renovacion
y pago de quinquenios las siguientes normas:

a) La primera renovacién gue se efectie de los mis-
mos, tras la entrada en vigor de la presente Ley, se
presentara dentro de los seis mases anteriores al 1érminc
de los vainte afos de su vida legal y se ajustard a lo
previsto en o] articulo 32. Esta renovacidn se otargard
por-diaz afios cartadaos desde la fecha de presentacion
da lg solicitud inicial de registro. Las renovaciones pos-
teriores-se efectuaran conforme a las previsiones de esta

Y.

‘b) Hasiwa fa primera renovacion que se sfectus tras
la- entrada en vigor de la presente Ley, estas marcas
¥'nombres comerciales estaran sujeios, baj sancién de
caducidad, al pago de los quinquenias correspondientes.
A estos efactos, la fecha de vencimiento de los quin-
guenios serd el Glimo dia del mes an que se cumpla
cada’ guinto aniversario de ta fecha de concesién del
registro, debisndo efectuarse el paga corresponrdiente
deritro de los tres meses anteriorgs a la fecha de ven-
cimianto o en el mes posterior a dicha fechn.

3. Las marcas y nombres comerciales na compren-
didos en el apsrtado anteriar, cuya concesién hubiera
sido publicada o cuya Ultima renovacién hubiera sido
solicitada bajo ia vigencia de la Ley do Marcas de 1988,
pero antes de la entrada en vigor de Ia Ley 14/138G,
de Tasas y Precios Publicos por servicios prestadas par
el Consejo de Seguridad Nuclear, estardn sujetos, hasta
{a primera._renovacién que efectlen tras la entrada en
vigor de la presente Ley, al pago de los quinguenios
comespandientes, bajc sancién de caducidad, A estas
efectas, la fecha de vencimiento del segundo quinquento
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sera el ullimo dia dej mes en gue se cumpla el quinto
aniversaric de la fecha de presentacion de la solcitud
inicial de registro, dablendo efactuarse al pago corras-
pondienta dentro de los res meses anteriores a la fecha
da vencimiento o an el mas pasteror a dicha fecha.

4. La cuantia de los quinquenios a que se refisren
los apartados antseriores sera la prevista on la tarifa 1.1 1
del anexo de la presente Lay. Finalizade el plazo para
al pago del quinquanio correspondienta, sin haberse
satsfecho su imports, podra abonarse el mismo con un
recargo dal 25 por cianto dentra de los tres primeros
meses y da un 50 par ciento dentro de los tres siguientes,
hasta bn maximo de sats mases de damara.

Disposicidn transitoria tercera. Regimen rransitario de
{os rotulos de establecimiento registrados.

1. Sin perjuicio de io establecido an la praesente dis-
pasicion transitoria, los rétulos de astablecimiento, mien-
tras dure su vigencia registal y en la medida en que
no sea incompatible con su propia naturaleza, se regiran
por las normas de esta Ley.

2. Los rdwlos de astabtecimiento contnuaréan tem-
poralmente su existencia registral de acuerdo con lo que
se dispona a continuacian:

a) Denmo de los seis meses siguientes a la entrada
en vigor de la presente ley, los rétulos de estableci-
miento que se hallen vigentes podrén ser renovados por
un perioda de sieta anos a contar desde la entrada en
vigor de la citada Lay. Esta solicitud de renovacion debera
acompafiarse del justificante de pago del 50 por ciento
de la tasa de renovacidn prevista en la tarifa 1.8.a) del
anexo, para una sola clase. Cuando la renovacién del
rétulo de establecimiento s6lo comprenda municipios
ubicados en una uUnica Comunidad Autonoma, a solicitud
de renovacion se presentard arme los drganos compe-
tentes de dicha Comunidad, a los que corresponderd
su resolucidn y anotacién registral pertinents, sin per-
juicio de la oportuna comunicacion g la Oficina Espafola
da Patentes y Marcas, en at plazo da cinco dias, tanto
de la presentacién de la soliciiud de renovacién como
do la resclucion adoptada, a efectos de su anotacion
registral. La Oficina Espariola de Patentes y Marcas, pre-
via peticidn do [os organos autendmicos compatantes.
remilird copia de estos expediontes de rétulo de esta-
blecimiento. Las tasas que han de abonarse por la reno-
vacion de estos rdtuios seran percibidas por las Comu-
nidades Autdnomas campetentas y se abanaran en la
forma que las mismas dispongan.

b) Los rétwlos de establacimionto que no hubieran
sido renovados-confarme a lo previsto en la letra anterior
o aguellos’ gue resulten concedidos con posterioridad
a la sntrada en vigor de la presento Ley, =n virtud de
lo establecido en la disposicidén transitoria primera, con-
tinuaran su existencia registral hast la conclusion del
periodo de-diez o veinte afios por &l que hubieran sido
concedidos o rénavados par tlima vez Los rotulos de
astablecimionto, comprendidos en esta {etra, que asiu-
vieran somatidos al pago de quinquenios, deberan abo-
nar éstog, bajo sancion de caducidad, en el plazo previsto
en al apartado 2 .b} a en al apartado 3 de la dispasicion
trapsitoria segunda, segun la legislacion bajo la que
hubieran sido concedidos o renovados por ditima vez.
El apartado 4 de la citade disposicidn transitoria ser#é
también de aplicacidn,

Transcurrida el periode de vigencia ragistral prevista
en las letras anteriores, ¢l registro de [os ratulos de esta-
blecimienta sera definitivamente cancelado, pasando a
estar protegidos por las normas comunes de compe-
tencia desleal, conforme a lo dispussto en los articu-
fos €6y 12 de la Ley 3/1931, de 10 de enerc, de Com-
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petancia Desleal y por lo dispuesto en fa disposicidn
transitonia siguiente.

3. Mientras dure la vigencia registral de las rotulos
de establecimiento:

a) No podran registrarse camo marcas o nembres
comerciales los signos que sean idénticas a un rotulo
de establecimiento anteriormerts solicitado a registradc
para designar las mismas actividades que los producios,
servicios o actvidades para los que se solicitan la marca
o nombre comercial. A estos efectos, ol titular del rétulo
da establecimiento podra oponerse al registro da dichos
signas conforma a lo previsto en ¢l articula 19 o salicitar
la nulidad de las mismos si hubiesen sido registrados
"en contravencion de lo dispuesto en este pairrafo,

b) Podra declararse la nulidad o caducidad de un
réwlo de establecimisnto en [a forma‘y par las mismas
causas previstas para las marcas. Su nulidad podra decla-
rarse adermas cuando hubiere sido registrado a pesar
de no distinguirse suficiermementa. de una marca, nom-
bre comercial o réwlo de establecimiento, en este caso,
para ol misma términa municipal, que sean anteriores
y para productos, servicios o -actividades’ idénticos o
similares.

Disposicion transitoria cuarta. Profeccion extramregis-
tral. de los rotulos de establacimiento definitivamente
cancslados.

1. £l ttslar o causahabients de un rotulo de esta-
biacimiants que hubisre side cancelado definitivamearta
en virtud de lo dispuesto en el dltimo parrafo def aparta-
do 2 de la disposicidn transitoria tercera, podra oponerse
al uso de una marca o nombre camarcial en el término
municipal para el que hubiere estado protegido regis-
tralments, si dichos signos distintivas fueran pasteriores
e incompatibies con diche rotule en los 1¢rmines esta-
" blecidos an ia letra a) del apartadc 3 de la disposicion
transitoria tercera.

2. Ha do 1 dejara de ser aplicable si ef titular
dal rétulo de estabiecimientc hubiere tolerado, teniendo
conocimiento de ello, el uso de la marca o nombre comer-
cizl en al 14rmina municipal en el que dicho rétulo tiene
proteccidn, durante cinco afos cansacutivos, a no ser
que la solicitud de estos signos distintivas se hubiera
afectuado de mala fe.

3. Los titulares de marcas o nombres comerciales
ragistrados posteriormenta no podrdn oponerse al uso
de los rotulos de establecimiento contemplados an al
apartado 1, incluso si los mismas, por aplicacién del
apartado snterior, no pudieran ya ser alegados contra
dichas marcas ¢ nambres comerciales posteriores.

4. Los derechos concadidos en esta disposicion
transitoria se extinguiran a los veinte afios de haber sido
cancelada el registre conforme a la pravisto sn ef ditimo
parrafo del apartadc 2 de la disposicion transitoria ter-
cera, o si ol rotulo de establecimiento dejara de ser usado
par un plazo inintarrumpido de tres anos.

Disposicidn transitoria quinta. fnicio de fas actividades
registrales ds ios organos competentes de fas Comu-
nidadas Auténomas.. ) .

Las Comunidades Autdnomas que estatitariamenta
tuvieran atribuida la competencia Fara la ejecucion de
la legislacién de propiedad industrial, pravia coordinacion
con la Oficina Espafola de Patentes y Marcas, publicaran
en suUs respectivas Boletines Oficiales la fecha a partir
de la cual iniciard su funcionamiento el drgano com-
petente de las mismas para recibir y examinar las soli-
citudes confarme a lo previsio an esta Lay. Hasta fa
antrada on funcionamiento de dichas drgancs, las fun-
cienes registrales que las mismos tienen atribuidas seran
ejecutadas por |la Oficina Espafiola de Patentas y Marcas.

Dispasicion transitoria sexta. Clasificacion ds los nom-

bres comercialss.

1. En la primera renovacidn que se produzca tras
la entrada en vigor de la presente Ley, los nombres
comerciales concedidos bajo la legislacién anterior se
clasificaran conforme a lo previsto en el articulo 89 de
esta Ley.

2. El solicttante de la renavacidn deberd presentar
su propuesta de clasificacion sin modificar ol tenor literal
de la lista de actividades, aunque podra reordenarias
o renunciar a las que estime oportunas. En caso de que
ia Oficina Eapafiola de Patentes y Marcas ne considerara
correcta la clasificacion presentada, prapondrd al imte-
resado una nueva clasificacién para que, en el plaza
que reglamentariamentas se determine, se pronuncie
sobre la miama. Transcurrido este plazo, la Oficina Espa-
fiola de Patentes y Marcas, haya contestado o no el
interesado, resolvera.

3. Por esta pomara renovacion sa abonara [a tasa
de renovacion prevista en la tarifa 1.8.a) deol anexo, para
una sala clase. Las renovaciones posteriores quedaran
sujetas al pago de la tasa de renovacian en la cuantia
que corresponda, segun el nimero ds clases que com-
prenda la solicitud de renovacion.

Disposicion transitoria séptima. Fusion de registros.

A peticion del interesado en la primera renovacion
que se produzca tras la entrada en vigor de la presente
Ley, padran unificarse en un Gnico registro las marcas
concedidas para diferentes clases bajo la legislacidn
anteriar, siempre que concurra identidad de titular, ds
signo y de fecha de presertacidn y se abonen las tasas
de solicitud de renovacidn suplementarias correspon-
dientes. Regiamentariamente se determinard el procs-
dimiento de fusidn.

Dispasicidn transitoria octava. Caducidad por falta de

pago de quinquanios.

El articulo 56 de la presente Ley serd aplicable a
las marcas, nombres camaercialag y rétulas de astabie-
cimiento cuando hubiera de declararse la caducidad de
los mismos por la ausencia de pago de las quinquenios
de manitenimiento.

Disposicion derogatoria tinica

1. Quedan derogadas tocdas las normas de igual a
inferior rango en lo que contradigan o se opangan a
lo dispuesto en la presente Ley.

2. Quedan derogadas expresamante las siguicntes
dispasiciones:

8} Laley32/13988,da 10 de hoviambra, de Marcas.

b} Del Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobade
por Real Dacreto-ley de 26 dé julio da 1328, texto refun-
dido aprobado par Real Orden de 30 de abril de 1330
y ratificadc con fuerza de Ley por la ds 16 de septiembre
de 1831, al capitulo Il dsl Titulo X!, en cuanio afecta
a las marcas, nombres comerciales vy rdtulos de esta-
blecimiento.

c) Delaley17/19785, de 2 de mayo. sabre creacioén
del Organismo autdnomo «Registro de {a Propiedad
Industrial», el apartado 4 del articuto 11 en cuanto afecta
a las marcas, nombres comerciales y rowlos de esta-
blecimiento v la letra b) dsl parrafo segunda del aparta-
do 5 del articulo 11.



d} H articulo segundo del Real Decreto-ley.8/13998,
de 31 de julic, de medidas urgentes en materia de pro-
piedad industrial.

s) De la Ley 14/1989, de 4 de mayo, de Tasas
y Precios Pablicas por servicios prestados por el Consejo
de Seguridad Nuclaar, [zgs d:spogici_o nas adictonales sexta
y séptima y la disposicion transitoria segunda.
Disposician final primera.  Titulo competencial.

La presente Lay se dicta en virtud de la competancia

estatal en materia de legislacian sobre propiedad indus-
trial, previsia por el articulo 149.1. 9. de la Constitucion,

. Disposicién final segunda.  Desarroflo de la Ley.

Se autoriza al Consejo de Ministros a dictar cuantas
disposiciones de aplicacion y desarrollo de la presente
Ley sean necesanas.

Disposicion final tercera.  £ntrada en vigor.

La presents Ley entrard an vigor sl 31 .de julio
de 2002, salva lo prevista en el Titulo V, aniculo 85;
disposiciones adicionales tercera, cuarta, octava, décima,
undécima, decimotercera, decimocuaria y decimogquirtta
gue ertraran en vigor el dia siguiente al de su publicacion
an al «Bolatin Oficial del Estadox.

Por tanto, - ]
Mando a todos Ios espafioles, pariculares y auto-
ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 7 de diciembre de 2001.
JUAN CARLOS R.

ki Prosxionte dsl Gobiarne,
JOSE MARIA AINAR LOPEZ

ANEXO

Las tasas previstas en la disposicidn adicional segun-
da serén las siguientes:

TARIFA PRIMERA
Adquisicién, defensa y mantenimiento de derechos

1.1 Tasa de sclicitud de registro:

a) De una marca o nombre comercial. Por cada clase
solicitada; 134,39 euros {22.360 pesstws).

b) De una marca de garantia o colectiva. Por cada
clase solicitada: 268,77 suros {44.720 pesetas).

¢) De un registro intemacional (tasa nacional):
36,08 euros (6.000 pesetas). B

d) De una marca comunitaria {tasa de recepcién y
ansmisién): 24,04 euros (4.000 paszetas).

1.2 Tasa de divisidn. Por cada salicitud o registro
divisional resultants: 51,09 euros {8.500 pesetas).

1.3 Tasa de restabiecimiento de derechos: 89,01
euras {14.810 pesetas). B v

1.4 Tasa de salicitides gue no tengan sefiafada una
1asa especifica; 44,50 suros (7.405 pesetas).

1.5 Par cada prioridad extranjera © de expasicion
reivindicada: 19,05 euros {3.170 pesstas).

1.8 Modificacionas: por ia tmodificacidn de la clase,
madalidad, distintivo, lista da productos o servicios, del
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reglamenio de uso o, en genaral, por cualquier modi-
ficacion del expediente autcrizade por ie Ley, ya sea
de la sclicitud o del registro de Ia marca, ya se efectiie
de modo espontanec o como consecuencia de un sus-
penso decretada de oficio: 21,55 euras (3.585 pésetas).

1.7 Opasiciones: Por formulacién de oposicidn:
38,56 euros (6.410 pesetas).

1.8 Tasas de la renovacion del registro:

a) Deuna marca o nombre comercial. Por cada clase
renovada: 155,60 euros (25.890 pesetas).

b} De una marca de garantia o colectiva. Por cada
clase renovada: 312,53 auros {52.000 pesetas).

1.8 Demoras: par demaras en o3 pagos de las wsas
de renovacién y quinquenios sucesivos {régimen tran-

sitoria), los recargos ssran del 25 por 100, dentro de
{os-tres primeras meses, y del 50 por 100. dentro de

los: tres siguisntes, hasta el maximo de seis meses de

-demora.

1.70 Racursos y revisién de actes administrativos:
por la presentacion :!e un recurso o solicitud de revision:
89.01 ouras (14.810 posotas).

111 Quinquenios sucesivos (régimen Transitorio):
69,54 euros (11.570 pesetas).

TARIFA SEGUNDA

Inscripcién de cesién de derechos
y otras modificaciones

2.1 Por la inscripcidn ¢ cancelacidn de cambios en
la titularidad, licencias, derechos reales, opciones de
compra u otras trabas o medidas cautelares o de eje-
cucion. Por cada registro sfectada: 28,24 euras (4.6398

asetas) [hasta un maximo de 6.010,12 euros
1.000.000 da pesetas)].

2.2 Por la inscripcion del cambio del nombre del
titular o del nombre y/c de la direccion del representants,
y por la inscripcién de un nuevo representante. o de
un poder gaeneral de represemtacién. Por cada registro
afectado 14,12 suros (2.350 pesstas) [hasta un maximo
de 2.404.,05 eurcs {400.000 pesatas)].

TARIFA TERCERA

Otros servicios

3.1 Certificacianes: 14,27 eurcs (2.375 pesetas).

3.2 Consulta y vista de un expedienta: 3,01 euros
{500 pesetas). ’

3.3 Copia da las documentos obrantss en el expe-
diants: 9,82 suros {1.600 pasetas} mas un suplemento
par cada pagina que exceda de 10 de §,86 suros (160
pesetas).

TARIFA CUARTA

Publicacionses

4.1 Por la publicacion en el «Baoletin Oficial de la
Propiedad Industrial», a solicitud del recurrente, del anun-
cia da la intarpasicién de un recurso contenciosc-ad-
ministrativo en’ materia de signos distintvos: 120,20
eurcs {20.000 pesetas).

4.2 Por la pubiicacidn en ‘sl «Baletin Cficial de la
Propiedad Industrial» a instancia de pare, del fallo de
un recurso contanciasc-administrative sobre signos dis-
tintivos: 120,20 euras {20.000 pasetas).
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