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DEL COMERCIO
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Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Original: espafiol
Intelectual relacionados con el Comercio

PRINCIPALES LEYES Y REGLAMENTOS DEDICADOS A LA
PROPIEDAD INTELECTUAL NOTIFICADOS EN VIRTUD
DEL PARRAFO 63.2 DEL. ACUERDO

ESPANA

Mediante una comunicacion del 11 de abril de 2002, Espafia ha notificado en virtud de lo
dispuesto en el parrafo 2 del articulo 63 del Acuerdo, el texto' de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
de Marcas. Establece un nuevo régimen juridico de los signos distintivos en Espafia, acogiendo las
disposiciones de derecho comunitario e internacional a que esta obligado el Estado espafiol e
incorporando normas de caracter sustantivo y procedimental que la practica venia aconsejando. Su
entrada en vigor sera el 31 de julio de 2002, salvo lo previsto en el titulo V, articulo 85, disposiciones
adicionales tercera, cuarta, octava, décima, undécima, decimotercera, decimocuarta y decimoquinta,
que entraron en vigor el 9 de diciembre de 2001.

La ley modifica, en su disposicion adicional tercera, los articulos 125, afiadiendo un nuevo
apartado 3 y 155 de la Ley 11/1986, de Patentes. En la disposicion adicional decimotercera modifica
los articulos 3.1, 4 y 5 de la Ley 17/1975 sobre creacion del Organismo autonomo "Registro de la
Propiedad Industrial”.

Asimismo, la nueva ley deroga, a partir de su entrada en vigor, la Ley 32/1988, de 10 de
noviembre, de Marcas; el capitulo II del Titulo IX del Estatuto de la Propiedad Industrial, aprobado
por Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, en cuanto afecta a marcas, nombres comerciales y
rotulos de establecimiento; el apartado 4 del articulo 11 en cuanto afecta a las marcas, nombres
comerciales y rétulos de establecimiento y la letra b) del parrafo segundo del apartado 5 del
articulo 11 de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creacion del organismo auténomo Registro de la
Propiedad Industrial; el articulo segundo del Real Decreto-Ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas
urgentes en materia de propiedad industrial; las disposiciones adicionales sexta y séptima y la
disposicién transitoria segunda de la Ley 14/1999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios Publicos por
servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear.

El texto de la Ley se reproduce a continuacion.

" En espafiol solamente.
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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

23083 LEY 17/2001, da 7 de diciembre, de Marcas.

JUAN CARLOS |
REY DE ESPANA

A todos {os que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Genarales han aprobado y Yo
vengo an ssncionar la siguiente Lay.

EXPOSICION DE MOTIVOS
|

La prosents Ley tiche par ob}'eto el régimen juridico
de los signos distintivos, categorla juridica que configura
uno de los grandes campos de la propiedad industrial.
La legislacion sobre este tipo de propiedad es compe-
tencia exclusive del Estado, de conformidad caon el ar-
ticulo 148.1.9.2 de la Constitucidn.

Las razones que justifican la necesidad de reformar
la Ley de Marcas, dando {ugar a una nueva Ley, obedecan
a tres drdenes de motivos. El primero, dar cumplimienta
a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1338,
de 3 de junip, que dalimita {as competencias que en
materia de propiedad industrial corresponden a las
Comunidades Auténamas y al Estada, El sequndo, incor-
porar & nuestra lagislacion da marcas las dispasicionas
de caticter comunitario e internacional a que estd obli-
gado o se ha comprometido e! Estado espanol. El tercer
motivo, finalmente, obedeca a la conveniencia da intro-
ducir en nuestro ordenamiento juridico clertas normas
de caracter sustantivo y pracedimental que vianan acon-
spjadas por la experiencia obtenida baja la vigencia de
la Ley anterior, las practicas -seguidas por otras legis-
lacionas de nusstre entomo vy la nacesidad de adaptar
nuestra sistema de registro de marcas a las exigencias
dc la nueva Sociedad de la Infarmacién.

En lo que sc refiere 8 log motivos de carécter cons-
titucional, la Ley plasma fielmente los criterias jurispru-
dencialas de delimitacién de competencias, atribuyando
éstas 8 las drganos autondmicos o estatales conforme
a {o dispuesto en ia citada sentencia del Tribunal Cons-
titucional. Los puntos de conexién se fijan de un modo
amplio y flexible, para dar una correcta cobartura a las
neacesidades de fos usuarios del sistema de registro y
facilitarles un adecuado acceso a esta especial propiedad
que constituye la proteccidon de los signos distintivos.

En orden a los compromisas adquiridos por ¢l Estado
espafol, Ia preserte Ley da cumplimienta a los mismos,
respondiendo a los altos niveles de armanizacian impues-
tos on el seno de la Comunidad Europea e Internacionat,

La armonizacion comunitaria en materia de mareas
se ha operado fundamentzlmente & través de la Primara
Diractiva 89/ 104/CEE del Consajo, de 21 de diciembre
de 1888, relativa a la aproximacion de las [egislaciones
de las Estados mismbrog an materia de marcas, Sus
disposicianes, que ys fueron incorporadas por la
Ley 32/1588. de Marcas, también han sido ob|jeto de
una plena transpaesician en la presente Ley. De las not-
mas que se ransponen deben destacarse las siguientes:
nuevo cohoepto de marca, reformulacidn de las causas
de deanegacién y nulidad del registro, extension el &mbito
comunitario del agotamiento del derecho de marca,
incorporacion de la figura de ia prescripeidn por 1ole-
rancia v roforzamiento de la obhigacién de uso de la
marca Yy de las sanciones por su incumplimiento.

Dontro del Derecha Comunitario de Nlarcas merece
tambisn una mencidén especial el Reglamento (CE) ndime-
ro 40794 del Consajo, de 20 de diciembre de 1983,
sobre la marca comunitaria, por el que se ¢rea un sigho
distintive cuyas efectos se extienden a tado el territorio
de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento
no impaone a los Estados miembros dictar disposicionas
de aproximacian de las marcas nacionales a la comu-
nitaria —salve la abligacién de regular la transformaciéon
de una marca comunitaria en marca nacional—, no lo
es menos que la indicada aproximacién ez deseable,
dada que permite evitar que dos titulos que producen
idénticos efectos en Espafia astén sujetos a normativas
lotalmente dispares. En este sentido muchas-de las nor-
mas de la presente Ley son directamente tributartas de
dicha Reglamanto.

La Ley que ahora se aprueba contiene asmimismo las
raglas necasarias para adaptar nuestro Derecho a los
asfuerzos armonizadoras realizadas en el seno de la
Comunidad Internacional. De este modo, se incarpaoran
las narmas que permiten la aplicacion en Espana del
Protacolo concerniente al Arregla de Madrnd relativo al
Registro internacional de Marcas. da 27 de junio
de 13989; el Acuerdo sabre los Aspactos de los Derechos
de Propiedad Intelectua! Relacionades con el Comercia
(Acuerde ADPIC), que forma parte integrante del Acuer-
do por el que se establece la Organizacion Mundial dei
Cometcio 1OMC), de 15 de abnl de 1994; asi como
el Tratado sobre e! Derecho de Marcas y su Reglamanio.
de 27 de octubre de 1894,

Comenzando por el Protocolo, su incarporacién al
Derecho espafiol ha exigido reformar el Titulo que en
iz Ley se dedica a las marcas internacionales. Asi, se
admite la posibilidad de que la solicitud se funde no
solo en el registro nacional de marca, sine en su mera
solicitud. Al mismo tiempa, se aprovecha la oportunidad



asi como en el supuesto de presentacion de una solicitud
de divisién o & peticidon conjunta de todos los interesados.
Eircusrpo normativa que ahare se apruseha también con-
templa la posibilidad de somater a arbitraje los actos
administrativos que hubieran puesta término al proce-
dimiento de ragistro y regula los modoes de notificacion
y la consulta piablica de expedientes, adaptando el pro-
cedimiento de reqistro de los signos distintivos a las
exigencias de la Sociedad de la Infarmacién, previenda
la posibilidad de efectuar notificaciones por correo elec-
trénico o de realizar consultas de expedientes por vias
telematicas. En este ambito de adaptacion a la Sociedad
de la Infarmacién, merecen ser destacadas las pravisio-
nes contanidas en la Ley sobra ia utlizacion futura de
medios alectrénicos ¢ telematicos para la presentacion
de salicitudes y demas documentos,

Especial mencién debe hacerse del reforzamiento de
la proteccidn de las marcas notorias y renombradas. A
esios efecios, se establece, por pritmera vez en nuestro
ordenamiento, una definicion legal de! concepto de mar-
ca notoria vy renombrada, fijando el aicance de su pro-
tecoion. La marca notoria es Iz conacida por el sector
pertinente del publico al que se destinan sus productos
O SBrvicios Y, 8i es1a registrada, se pratege por encima
deal principic de especialidad seguan su grado de noto-
riedad v, & no lo estd, se faculta 2 su ttular no sélo
a ejorcitar la correspaondiente accién de nulidad, como
hasta la fecha, sinc ademas a presentar oposicion al
registro en la via administrativa. Cuando la marca es
conocida por o] publico en general, se considera que
fa misma es renombrada y el alcance de su proteccion
se extiends a cualquier género de productos o senicios.
La miama proteccidn se otorga al nombre comercial noto-
ria o renombrado registrado.

En cuanto al contenido y alcance del derecho de mar-
ca, se fortalece 1a pasicion exclusiva del titutar de la
marca; al ampliar efa!cance del «ius prohibendi» & los
medias de identificacion del producto o servicio, cuando
exista la posibilidad de que dichos medics se utilican
para reatizar actos prohibidos; al extendar asimismo ase
«ius prohibendi» a la utilizacion de la marca en redes
de comunicacidn telemadtica; al instaurar, en ciertos
casos, la responsabilidad objetiva del usurpador de la
matrca, sin sujecion a la cancurrencia de culpa o negli-
gencia; 8l constderar indemnizable el dano nfiigida al
prestigio o reputacién de la marca; vy, finalmertte, al habi-
litar al titular para impedir la reproduccién de su marca
en diccianarios, st ello perjudica su caracter distintivo.
Se supera la deficiencia técnica de Iz legislacién anterior,
establociendo el mayar sicance del contenido del dere-
cho de las marcas notorias y renombradas registradas
v, en cuanto a8 las acciones gue pueds ejercitar el titular,
se incorpora Ja de reclarnar la destruccion de los bienes
ilicitamente marcados.

Desaparecen farmalmenta las figuras de la marca
derivada y de la ampliacion de marca, en armonia con
los sistemas mayaritarios de nuestro entorne comuni-
1ario, pues la protcccion que cestas modslidades otor-
gaban se logra de modo mas simple y con igual alcance
mediante el registro de una nueva marca, en la que
manteniendo el distintivo principal, se incorporen nuevos
elemahtos distintivos de caracter accesoria. para el ¢asa
de iag marcas dsrivadas, o mediante la solicitud de las
nuevos productos ¢ sorvicios a gque sa guiere extender
la marca registrada, en el caso dela ampliacion de marca.

La nufidad y caducidad de la marce se compigtan
y sistematizan. Respecto de la caducidad, la Loy intro-
duce el principio general de que las marcas caducadas
dejaran de surtir efectos jurldicos desde sl momento
on qgue se produjeron los hechos U omisianes que dieron
lugar a la caducidad. En los casos de caducidad par
falta de renovacian, se introducen garantias en beneficio
de quienas hubieran ejercido una accidn reivindicatoria
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o fusran titulares inscritos de un embargo o de un dere-
cho de hipoteca sobre la marea.

Se reordena la ragulacién de las marcas colactivas
y de garantla, procurando que las diferencias que sepa-
ran a estas dos modalidades de marcas aparezcan mas
nitidamente definidas, sliminando el confusionisma que
siempre ha envuelto a las mismas,

El nueve 1exto legal incorpora el derscho de tads
persona juridica, que no hubisra registrado come nomhbre
comercial su denominacidon o razén social, 8 formular
la oportuna oposicidn al registro de una marca o nombre
comercial posteriormente solicitados o a rectamar ante
Ios tribunales la anulacion de los mismos si hubiaran
side ya registrados, cuando dichos signos distintivos se
apliquen a productos, servicios © actividades idénticos
o similares a aquellos para 10 que se usa dicha deno-
minacién o razén social, siempte gque se pruebe al uso
prioritario de ésta en toda el territorio nacional y exista
riesgo cierto de confusidn en el publico. Se resuselve
as{ &l problema de {a equiparacion de trato de las extran-
joros que pusedan invocar el articulo 8 del Convenio de
Paris para le proteccion de la propiedad industrial de
20 de marzo de 1883 ¢ el principic de reciprocidad,
a los que la Ley dispensa la misma prateccién. Final-
marite, [a regulacion del nombre comercial, aproximando
aste signo digtintivo a las marcas, instaura e! principia
de su libre cesidn y la aplicacién de la Clasificacton Inter-
nacional de Productos o Senvicios al registro de estos
SigNos.

La Loy, alinedéndose con los sistermas de nuestro entor-
no politico y econdmico, suprime el cardcter registral
de las rétulos de establecimiento, dejando la proteccion
de esta modalidad de propiedad industrial a las normas
comunes de competencia deslsal. Por otra parte, la pro-
teccian antes atorgada por los néuios de esiablecimiento
podrd hacerse valer a través del registro de una marca
o nombre comercial, pudiendo convivir sn diferentes
ambitos tarritoriales si no existiera oposicion de tercero,
como consscuencia del nuevo procedimisnto, en que
se suprime al examen de oficio de las antarioridades.
La Ley fi{a minuciasamente eh sus disposicianass tran-
sitorias el rangito a este nuevo modo de prateccion de
los rétulos do establecimienta inscritos durante la vigen-
cia de legislaciones anteriores.

Por fin, 2e modifican las tasas exigibles por los
servicias prestados al amparo de la Ley de Marcas, ade-
cuandolas al marco internacional y comunitaria y supr-
miendo algunas de las existentes para simpfificar este
aspecio de la relucion entre lus interesados y la Oficina
Espanola de Patentes y Marcas.

TiTuLo |
Disposiciones generales

Articuio 1. Ambito de apficacién.

1. Para la proteccidn de los signos distintivos se
concederdn, de acuerde con la presente Ley. los siguien-
tes derechos de propiedad industrial:

a) Las marcas. ,
b) Los nompres comerciales.

2. La salicitud, la cancesidon y loz demas actos ¢
nagocios jutidicos que afecten a los detechos sefialados
en el apartado anterior se inscribirdn en sl Registro de
Marcas, segin [0 previsto en esta Ley y an su Ragla-
mento. B

3. El Registro de Marcas tendra cardcler unico en
tado el tarritorio nacional y su llevanza corresponderi
a la Oficina Espariola de Patentes y Marcas, sin perjuicio
de laz competencias que an maleria de sjecucidon de
la legisiacion de propiedad industrial corresponden a las
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Comunidades Autdnomas, segin se desarralla sn
esta Ley.

Articulo 2. Adquisicidn del darecha.

1. Elderacho de propiedad sobra la marca y el nam-
bra comercial se adqguiere por el registro validamente
efectuado de conformidad con las disposiciones de la
prasente Ley.

2. Cuando el registro de una marca hubiera sido
solicitado con frauds de los derechos de un tercero o
con viclacidn de una obligacidn legal o contractual, la
Person:_a perjudicads podra reivindicar ante loz tribunalos
a propiedad de la marca. si ejercita la oportuna accién
reivindicatoria con anterioridad a la fecha de reqistro
< en el plaso de cinco afios a contar desde la publicacidn
de éste o desde 8 momento en que la marca registrada
hubiera comenzado a ser utilizade cenforme a lo previsto
an el articuio 39. Presentada la dernanda reivindicatoria,
o} Tribunal notificard la presentacion de la misma a la
Oficina Eapainola de Patentes y Marcas para su ahotacién
en ol Registre de Marcas y decrsetard, si procediera, la
suspension del procedimiento de registro de la marca,

3. Sicomo consecuencia de la santencia que resuel
va la aceidn reivindicatoria se produjera un cambio en
ja tiwlardad de la marca, las licencias y demas derechos
de terceros sabre la mizma se extinguiran por ia ins-
cripcién del nuevo titular en el Ragistro de Marecas. sin
perjuicio del derecho que les asista a reclamar de su
ransmitente.

Articulo 3. Legitimacion.

1. Podran obtener el registro de marcas o nombres
cometciales las personas naturales o juridicas de nacio-
nalidad espafola y las personas natutales ¢ juridicas
extranjeras que residan habitualmente o tengan un esta-
blecimiento industrial o comercial efectivg y seric en
tarritorio espafiol o que gocen de los bensficios del Con-
venio de {a Unidn de Parls para ia Proteccién de la Pro-
piedad Industrial de 20 de marze de 1883, de canfor-
midad con la establecido an el Acta vigenia en Espaia
de esto Convenhia, denominado en [o sucesive «Convenio
da Paris», asi camo [0s nacionzles de los mismbras de
la Organizacion Mundial daf Comercio.

2. Tambidn podrin obtener el rogistro de marcas
o nombres comarciales, con arreglo a lo dispuesto an
la presente Lay. las personas naturales o juridicas extran-
jeras no camprendidas en el apartado anterior, siempre
que la legislacién del Estado del que sean nacionales
permita alas porsonas naturales o jurldicas de nacio-
nalidad espariofa el ragistro de estos sighos.

3. ‘Las“personas menciocnadas en el apartado 1
podrédn invocar la aplicacién en su beneficio de las dis-
posicionas del Convenio de Paris y las de cualquier otro
Tratado - Internacional ratificado por Espafa, en cuanto
les fuere de aplicacion directa. en todo lo que les sea
més favorable respecto de lo dispuesto en la presen-
1o Ley.

TiruLo
Conceptc dae marca y prohibicionss de registro

CAPITULO
Conceapto de marca

Anrticulo 4. Concepto de marea.

1, Se entiende por marca todo signo susceptibla
de representacion grdfice que sirva para distinguir en

el mercado los productos o servicios de una empresa
de los de otras. ‘
2. Tales signos podran, an particular, ser

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

b) Las iméagenes, figuras, simbolos y dibujos.

c) Lasletras, las cifras y sus combinaciones.

d} Las formas tridimensionales entre las que s5e
incluyen los envoltorios, los envases v {a forma dsl pro-
ducto o de su presentacion,

e) Los sonoros,

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

CAPITULO Il
Prohibiciones absolutas

Articulo 5. Prohibiciones absolutas.

1. No podrin registrarse camo marca los signos
siguientes:

a} Los qua no puodan constituir marca por No sar
conformas al articule 4.1 de la prasente Ley.

b; Los que carezcan de caracter distintivo.

c¢) Los gue se compongan exclusivamentc de signos
o indicaciones que puedan servir en el comercic para
designar la especie, la calidad, la cantidad, sl destino,
ol valor, la procedencia geogrifica, la épaca de obtencidon
del producto o de (a prestacion del servicio u otras carac-
teristicas del producto o del servicio.

d] Losgue secompongan exclusivamente de signos
o indicaciones que se hayan convertido en habituales
para designar los praoductos o los servicios eh el lenguaje
comun o en las castumbres leales y constantes del
comercio,

o) Los constituidos exclusivamaente por fa farma
impuesta por la naturaleza de! propio producta o por
Ia forma del producta nacesatia para obtener un resul-
1ado técnico, o por la forma que da un valor sustancial
al producto,

f} Los que sean contrarios a la Ley, al orden piblico
o a lasg buanas costumbres.

a) Los que puedan inducir al publico a error, par
ejamplo sobre la naturaleza, 1a calidad o la procedencia
geografica del producto o servicio,

h} Los que aplicados a identificar vinos ¢ bebidas
espiritucsas contangan o consisian en indicaciones de
procedencia geografica que idetitifiquen vinos o bebidas
espiriludsas que no tengan esa procedencia, inclusa
cuando se indique el verdadero origen del producto o
so utilice la indicacion geogréfica traducida o acompa-
fiada de expresiones tales como «clasen, alipon, «astiloy,
dmitacién» U otras andlogas.

i} Leos que reproduzcan o imiten el escudo, la ban-
dera, las condecoraciones y otros emblemas de Espaia.,
sus Comunidades Autdfiomas, sus municipios, provincias
u ofras entidades locales, a menos que medie la debida
autorizacion

i} Los que no hayan sido autonzados por las auto-
ridadas compstantes y daban sar denegados en virtud
del articulo 6 ter del Convenioc de Paris.

k) Les que incluyan insignias, emblemas o escudos
distintos de los cantemplados en al articulo 6 ter del
Caonvanio de Parls y que saan de interés publico, salvo
que su registro sea autorizado por la autoridad com-
petante,

2. Lo dispuesto en las letras b), ¢} y d) dal apertado

1 no se aplicara cuando la marca haya adguindo, para
fos productos o servicios para los cuales sa solicite el



registro, un caracter distintivo como consecuencia del
uso que s8 hubiera hecho de le misma.

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

CAPTULO 11
Prohibiciones relativas

Articulo 6. Marcas anteriores.

1. No podran registrarse como mareas los signos:

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

b} Qua, por ser idénticos o samejantes a una marca
anterior y por ser idénticos ¢ similares los productos
0 servicios que designan, exista un riesgo de confusién
en ol ptblica; el riesge de confusion incluye el riesgo
de asociacion coh la marca antetior.

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

a) Las marcas registradas cuya solicitud de registro
tenga una fecha de prasentacién o de pricridad anterior
a la de la solicitud objeto de examen, y que pertengzcan
& las siguientas categarlas: |} marcas espanolas; i) mar-
cas que hayan sido cbjete de un registro internacional
que surta efectos en Espafa: iii) marcas comunitarias.

b} Las marcas comunilanas registradas que, con
arreglo a su Reglamento, reivindiquen vilidamante ia
antigiledad de una de las marcas mencionadas an los
purtos i} y ii} de [a letra a), aun cuandeo esta Gitima
marca haye sido objeto de renuncia o se haya extinguida.

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

d) Las marcas no registradas que en la fecha de
presentacion o prioridad de la solicitud de la marca en
examen seah «notoriamemnte conocidas» en Espafia en
ol sentido del articulo 6 bis del Convenio de Paris.

Articulo 7. Nomibres comerciales anteriores.

1. No podran registrarse comoe marcas los signos:

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

b) Que por seridénticos o semejantes.a un nombre
comercial anterior y par =sar idénticas o similares las acti-
vidades gue designa a los productos a servicios para
los que se solicita la marca, exista un-riesgo de confusion
en el publico; el riesgo de confusidn incluye el riesgo
de asociacion can el nombre comercial anterior.

2. A los efectos de este sriiculo se entenderd por
nombres comerciales anteriores:

a) Los nombres comerciales registradas en Espafia
cuya solicitud de registro tenga una fecha de presen-
tacidn o de prioridad anterior a la de Iz solicitud objeto
de examen.

b} Las solicitudes de los nombres comerciales a los
gue hace referencia la letra anterior, a condicidn de que

sean finalmente registradas,

Artictlo 8. AMarcas y nombras comaercialas notorios y
renombrados ragistrados.

1. No podrd registrarse coma marca un signo que
sen idénticc © semejante B una marca 0 nomtbre comer-
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cial anteriores aundque se solicite su rogistro para pro-
ductos o servicios que ro sean similares a los protegidos
par dichos signos anteriores cuando, por ser és510s noto-
rios o renombrados en Espafia, el uso de esa marca
pueda indicar una conaxion antre laos productos o
servicios amparados por la misma v el titular de aquetlos
signos o, en general, cuando esa usa, realizado sin justa
causa, pueda implicar un aprovechamiento indehido o
un menaoscaho del caracter distintive o de la notoriedad
a renambre de dichos signos anteriores.

2. Alos efactos de asta Lsy, se entenderad por marca
v nombre camercial notorios fos gue, por su volumen
de ventas, duracion, intensidad o alcance geografico de
3u uso, valoracion a prestigio alcanzado eh el mercado
o por cualquier otra causa, sesan generalments conocidos
por el sector pertinente del pubiice al que se destinan
los productos, servicios o actividades que distinguen
dicha marca 0 nombre comercial. La proteccion otorgada
en el apartado 1, cuanda concurran los requisitos pre-
vistos en &l mismo, aicanzaréd & productos, servicias o
actividades de naturaleza tanto mds difarents cuanto
mayor sea el grado de conocimisnts de la marca o nom-
bre comercial notorios en &l sector pertinents dal ptiblico
o en otros sectores relacionados.

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

4. Alos efectos del apartado 1 por marca o nambre
comercial anteriores se entenderan los signos cantam-
plados, respectivamente, en el articula €.2, letras a). b}
yc), yenel articulo 7.2.

Articulo 8. Otros derechos anteriores.

1. Sin [a debida autorizacidn, no podran registrarse
cOMO marcas;

a) El nombre civil o le imagen que identifique a una
persona distinta del solicitante de la marea,
El nombre, apsllido, seuddnimo o cualquier otra
signo que para {a generalidad de! pubiico identifique a
una persona distinta del salicitante.
c} Lossignos que reproduzean, imiten o transfarmen
creaciones protegidas por un derecho de auter o por
otro daraecho de propiedad industrial distinto de los can-

templados en las artfeuloz 6 y

)} El nombre comercial, denominacién ¢ razén -
social de una persona juridica que antes de la fecha
de presentacion ¢ prioridad de la marca solicitada iden- -
tifique en al trifico econdmice a una persona distima
del salicitanta, si, por ser idéntica o semsjants. a estos
signos y por ser idéntico o similar su &mbia:de- apli--
cacion, existe un riesgo de confusidn en el pablico, A
estos efectos, el titular de esos signos habré .de probar -
ol uso o conocimiento notorio de dichos sigrics en el
conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas can-
diciones, de igual proteccidh gazaran log extrarijarns qus -
de acuerdo can el articulo 3 de esta Ley puaedan invacar
al articulo 8 del Canvenio de Paris o el principio’ de reci-
procidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento
notorio en Espafia de su nombre comercial ho registrado.

2. No podran registrarse como marcas el nombre,
apellidos, seuddnimo o cualguier otrs signo gua iden-
tifique al solicitante del registro si los mismos incurren
en alguna de lag prohibicionas da registro contenidas
en el preseme Titulo.

Articulo 10.  Marcas da agantas o raprasentantas.

1. A menos que justifique su actuacion, el agente
o representante de un tercero que sea titular de una
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marca en otro mrembre dol Convenio de Paris o de la
Organizacion Mundial del Comarcia no podra registrar
qst? marca a su nombre sin el consentimiento de dicho
titular.

2. El utular perjudicado tendra derecho a aponerse
al registro de la marcz ¢ a formular conwa ia misma
las correspandientes acciones de nulidad, reivindicatoria
o de cesacién, conforme a lo previsto en esta Ley y
on @l articulo 8 septies del Convenio de Paris. En par-
ticular, seran de aplicacidn a la accion reivindicataria
laz previsionaes contenidas en los apartados 2 y 3 del
articulo 2.

TiTULO 1)
Solicitud y procadimiento de registro

CAPITULO
Solicitud de registro

Articttla 171, Prosentacion de la solicitud.

1. La solicitud do rogistro de marca se presentard
aen el 6r?ano competents de la Comunidad Autdnoma
donde el solicitante tenga su domiicilio o un estableci-
miento industrial o comercial serio y efectivo.

2. Loz solicitantes domiciliados en las Ciudades de
Cautn y Melilla prasentaran la solicitud en la Oficina Espa-
fiola de Patentes y Marcas. .

3. Loz solicitantes no domiciliades en Espana pre-
santaran la solicitud ante la Oficina Espafiola de Patentes
y Marcas.

4. También podrd presentarse la solicitud en e) arga-
na competente de la Comunidad Auténoma donde el
representante del solicitante tuviera su domicilio legal
© una sucursal seria y efectiva.

%. Podran también presertarse las solicitiudes ame
la Oficina Espaficla de Patentes y Marces si el solicitante
O su represantanta la solicitaran & través da un eosta-
blscimiento comercial o industrial serio y efectvo que
no tuviere caracter territarial.

6. El dérgano compstente para recibir la solicitud
hara constar, en el momenta de su recepcion, el numera
de la solicitud y el dia, la hora vy el minuto de su pre-
sqntacién, en la forma que reglamentariamente se dotar-
mine.

7. El érgana competente de la Comunidad Auté-
noma que reciba la solicitud remitird a la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas, dentro de los cinco dias siguientes
al de su recapcidn, las datos de la solicitud en |z forma
‘v con el contenido que reglamentariamente se deter-
minen. )

8. La solicitud de registro de marca también podra
praesgntarse en los lugares previstos en el articuio 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurfdico ds las Administraciones Publicas y del Proce-
dimiento Administrativa Camun, dirigida al érgano que,
conforme a lo establecido en los apartados anteriores,
resulte competente para recibir {a solicitud.

9. Tanto la solicitud como lo’ daméas documentos
que hayan de presentarse en la Oficina Espafola de
Patentes y Marcas deberdn estar redactados en caste-
Hano. Fn las Comunidadas Auténomas donde exista tam-
bién otra lengua coficial, dichos documentos, ademds de
on castellano, padran redactarse an dicha lengua.

Articulo 12,  Requissios de la solicitud.

1. Le solicitud de registro de marca deberd con-
tener, al menos:

a) Una instancia por la gque se solicite el registro
de marca.

b) Laidartificacion del solicitante.

¢) La reproduccion de la marca.

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

2. La solicitud dara [ugar &l pago de unha tasa, cuya
cuantia vendréd determinada por el nimers de clases
de productos o servicios del nomencldtor internacional
establecido en virtud del Arregla de Niza de 15 de junic
de 1957 que se soliciten.

3. La salicitud de marca daberd cumplir los demas
requisitos que se establezcan reglameantariamente.

Articulo 13.  Fecha de presentacion de la solicitud.

1. La fecha de presentacion de la solicitud sera la
dol momenta ©n crm al organc competaente, conforme
a lo previsto en el articule 11, reciba los documentos
que contsngan los eletnentos estabiecidos en ef apar-
tado 1 del articulo 12. )

2. laf{echa de presentacion de las solicitudes depo-
sitadas en una Oficina de Correos serd la del momenta
en gque dicha oficina reciba los documentos que con-
tengan los elementos previstos en el apartado 1 del ar-
ticulo 12, siempre que sean presentadas en sabra abier-
1o, por correo certificado ¥ con acuse de recibo, dirigida
al drgeno competenta para recibir 1a solicitud. La Oficina
de Carreos hard constar al dia, hara y minute de su
presentacion.

3. Si alguno de los organos o unidades adminis-
trativas 2 que sa refieren los apartados anteriores no
hubieran hecho canstar, én al momanto de la recepcion
de la solicitud, la hora de su prasentacidn, se le agignara
ja Gltima hora del dia. St no se hubiera hecho constar
ol minuto, se asignard el ultimo minutc de la hora, 5i
no se hubiera hecho constar ni !s hora ni el minuto.
se asignard la tltima hora y minuto del dia,

Artlcuio 14.  Derecho de prioridad unionista.

1. Quienes hubieran presentado regularmente una
solicitud de registro de marca en alguno da Ios Estados
miembros del Convenia de Paris 0 en algin miembro
de ia Organizacion Mundial del Comercio o sus causa-
habientes gozaran, para la presentacidén en Espaiia de
una solicitud de registro de la misma marca, del derecho
de prioridad establecido en el articulo 4 del Convenio
de Paris.

2. Tendrén el misma derecha de prioridad quisnes
hubieren presentade una primera solicitud de proteccion
de la misma marce en un Estado u Organizacidn inter-
nacional no mencionados en el epartade anterior. que
reconozca 8 las solicitudes de registro de marcas pre-
sentadas en Espafia un derecho de priorided en can-
diciones y con efectos equivalentes a los previsios en
ol Convenio de Paris.

3. El solicitante gque desee reivindicar la prioridad
de una solicitud anteticr debera presantar, en la forma
vy plazos gque reglamentariamente se establezcan, una
declaracidn de prioridad y una copla cortificada por la
oficina de origen de la solicitud anterior acompanada
de su traduccion al casiellano, cuando esa soliciiud este
redactada en atro idioma. La reivindicacidn de prioridad
implica el pago de la tasa correspondiente.

Articule 15.  Prioridad de exposicién.

1. El salicitante de una marca gue hubiera desig-
nado con ella praductos ¢ servicios sn una exposicion
oficial u oficialmente reconocida gozara del derecho de
prioridad de la fecha de la primera presentacion de los



productos o servicias con 1@ marca solicitada on la expo-
sician, siempre que la solicitud de reqistre de la marca
se presente en el plaza de seis mesas a2 partir de agquella
fecha.

2. El solicitante que desee reivindicar la prioridad
prevista en el apeartade 1 deber# justificar, en los tér-
minos yue se delerminen reglamentariamente, que los
producios O SBrvicios se presentaron en la exposicion
con la marca solicitada y en la faecha invoeada. La rei-
vindicacion de prioridad implica el pago da la tasa corres-
pondiente.

CAPITULO Il

Procedimisnto de registro

Articulo 16. Examen de admisibilidad y de forma.

1. El drgano compotente 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 fecha de presantacién conforme al
articulo 13.

b} Si se ha satisfecho la tasa de =solicitud,

¢} Sila solicitud do marca radne los damas requi-
sitas formalas astablecidos reglamentariamente.

d] Si el solicitante esta legitimadao para solicitar una
marea, conforma al articulo 3 da asta Lay,

2. Sidal examen resuhtara que la solicitud presenta
alguna irregularidad o defecto, se decretard la suspen-
sion de la tramitacion del expediente y se alotgara al
solicitante el piazo que regiamentariamente se determine
para que los subsane o formule, en su caso, las ale-
gaciones pertinentes.

3. Silairregularidad consistiera en el incumplimien-
to de los requisitos necesarios para obtener una fecha
de presentacion, se otorgara ia del dia en que se subsane
esta irregularidad.

4. Sila irregularidad consistiera an la falta de pago
de la 1asa de solicitud y transcurride el plazo para sub-
sanarla no se hubisra abonado dicha tasa an su totalidad,
se continuard la rramitacian respecto de aquallas clases
totalmente pagadas, siguiendo el orden da la solicitud.

Transcurrido el plazo fijado en el apartado 2 sin
que al interesacdic haya contsstado, el érgane campe-
tente resolvera teniendo por desistida la solicitud. Se
procedera del mismo modo cuanda, a juicio del drganc
competente, las. irregularidades no hubieran sido debi-
damente subsanadas.

Articulo 17 Ramizién da la solieitud,

1. El drganc. competente de la Comunidad Auto-
nama remitira.a la Oficina Espafiola de Patentes y Mar-
casg, con tado lg actuado, las solicitudes que hubieran
superado el examen de forma o que hubieran subisanado
las defactos tmputados, con indicacidn, en su caso, de
la fecha de presentacion otorgada, si hubiera sida rec-
tificada conforme a le previsto en el apartado I del ar-
ticulo 16.

2. Las solicitudss que hubieran sido tenidas por
dasgistidas, serdn notificadas a la Oficina Espanocla de
Patentes y Marcas una vez qua iz resolucidn sea firme,
con indicacidn de su fecha de adopcisn. Si la resolucion
hubiera sido impugnada, también se notificard esta cir-
cunstancia.

Articulo 18. Publicacién de {a solicitud.

1. Recibida la soficitud de marca, la Cficina Espafiola
de Pstertes y Marcas procederd a su publicacién en
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ol Boletin Oficial de la Propiedad indusirial, salvo que
la misma fuera contraria al orden ptiblice o las buenas
costumbres conforme a lo pravisto en el articulo § 1,
latra f). En este caso, se camunicard al intsresado el
reparo obsservado, para que, en el plazo gue reglaman-
tariamente se establezea, presente las alegacicnes opor-
tunas, La Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas resol-
vera, decretando la continuacién de la tramitacién o ia
denegacion de la solicitud.

2. Si la solicitud padaciera algun defecto no per-
cibido en traimies anteriores que imposibilitara su publi-
cacién, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas comu-
nicard el defecto al interesado para su subsanacion, pro-
cediandase conforme a lo establecido en el articula 18.

3. La publicacion de solicitud do marca, a que se
refiere el apartade 1, deberé incluir;

ag El nombre y direccidn del solicitante.
b) El nombre y direccion del reprasentante, si la
hubiere.

c} €l nimero del expediente, facha de pressntacian
y. en su caso, prioridad raciamada,

d) Lareproduccidan del signo solicitade como marca
Y., on su casa, una declaracién en los terminos de la
prevista en el apartado 2 del articulo 21,

e) La lista de los productos o servicios, con indt-
cacion de ia clase del Nomenclator Internacional.

4. Asimismg, la Oficing Espofiola de Patentes y Mar-
cas, en la forma que reglamentartamente se determine.
comunicard la publicacion de ta solicitud a que se refiere
el apartado 1, a efectos simplements informatives, a
los titulares de los signns anteriores registrados o soll-
citadas que hubieran sido detectados como consecuen-
cia de una bisqueda informatica realizada por dicha Cfi-
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 opeosicion al registre de la
nueve solicitud.

Articulo 19. Oposiciones y pbsaervaciones de terceros.

1. Una vez publicada la solicitud de la marca. cual-
quier parsona que se considere perjudicada pedrd opo-
nerse al registro de la misma, invocando las prohibiciones
previstas en el Titulo 1L

2. La oposicién deberd formularse ante la Oficina
Espafula de Palentes y Marcas mediante escrito moti-
vado v debidamente dacumentado, en la farma y plazo
gue raglamentariamente se estabiszean, y sdlo se tendra
por presentada si en este plazo se abona la tasa corres-
pondiente.

3. Llos organos de las Administracionhes poblicas ¥
las asociaciones y organizaciones da ambito nacional
o autondémico que, sagun sus estatutos, tengan por fina-
{idad la proteccién del consumidor, podran dingir a [a
Oficina Espafiola de Patertes y Marcas, en &l piazo pre-
visto en el apartado anterior, observaciones escritas,
sefalando las prohibiciones-del artlcule &, on virtud de
las cuales procederia denegar de oficio el registro de
la marca. Dichos organos y asociaciones no adquirirdn
la cualidad de partes en el precedimianto, paro sus obsor-
vaciones se notificaran al solicitante de la marca y se
resalveran conforme a lo previsto en el articulo 22.

Articulo 20.  Examen ds fondo.

1. La Oficina Espaficla de Patentes y Marcas pro-
cedera, asimismo, a examinar de oficio si la solicitud
de marca incurre en alguna de las prohibjciones con-
templadas en fos articulos 5y 9.1, letra b). Si al efectuar
este examen la Oficina observara algin defecto en la
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solicitud, lo notificard al solicitanie conforme a lo previsto
en e articulo 21.1.

2. Sienasal plazo esmablecido no se hubiera formulado
ninguna oposicion u observaciones de taercaros y del
axamen efectuado por la Oficina Espafola de Patantas
y Marcas resultara que 1a solicitud da marca no incurre
en las prohibiciones de los articulos 5 y 9.1, letra b},
la marca seré registrada. En este caso, la Oficina Espariola
de Patantas y Marcas, en la forma que reglamentaria-
mente se establazca, publicard un anuncio dal registro
da la marca en el Boletin Oficial de la Propiedad (ndustrial
y expedirad el titulo de registro de {a marca.

Anticulo 21. Suspensida de la solicitud,

1, Cuamdo se hubieren presentado oposiciones u
observaciones de tercera o del axamen realizado pot
la Oficina Espafiale de Patentes y Marcas resultara que
la solicitud incurre, para la totalidad o parte de Ios pro-
ductos o sarvicios solicitados, en alguna de las prohi-
biciones o defactos a que se refiere el articulo 20.1,
se decretara |la suspensién del expediente y se comu-
nicaran al solicitante las oposiciones u observacionas
formuledas y 105 reparos sefialades de oficio para que,
en el plazo que reglamentariaments se datermine, pre-
sente sus alegaciones.

2. En la contestacidn al suspensa, el solicitante
odra retirar, limitar. modificar o dividir la solicitud can-
orme a 1o previsto en los articulos 23 y 24, Si sl motivo

del suspanso se fundara en que la marca solicitade can-
tisne elementas incursos en las prohibiciones de las
letras b), ¢} o d) dal articuic 5.1, el solicitants podra
presentar una declaracién excluyendn dichos elamantos
de la proteccian solicitada.

Articulo 22.  Resolucion de Ja solicitud.

1. Transcurrido el plazo fijado para la contestacian
al suspensa, haya contestado o no el solicitante, ia Ofi-
cina Espanola de Patantes y Marcas acordara la con-
cagién o denegacién del registro de la marca espaci-
ficandose, sucintamente, en este Gltimo caso, los motivos
y darechas antericres causantes de la misma,

2. Silacausa de denegacidn dal registro de la marca
sblo existiere para parte de los productos o sanvicios,
la denegacién deal! registro se limitara a los productos
O Servicios de que se trate. )

3. La resolucién de denegacidn de! registro de la
marca se publicard en sl Boletin Oficial de la Propiedad
Industrisl en la forma que se determine reglamentaria-
merms,

4, Concedido el registro de ta marca,la Oficina Espa-
fiala de Patentes y Marcas, en la forma que se establezca
reglamentariamentn, procedera a su publicacion en el
Boletin Oficial de la Propiedad Industrial y a expadir el
tituio de registro da la marca.

CAPITULO ili
Disposicionas genaralas sobre el procedimiento

Articulo 23, Retirada, limitacion y modificacidn de la
soficitud.

1. El salicitante podra en todo momento ratirar su
solicitud de marca o limitar la lista de los producios
¢ servicios que aqusila contenga.

2. la solicitud de marca solo podrd ser moedificads,
a instancia del solicitante, para rectficar su nombre y
direccidn, las faltas de expresion o de transcripcian ©
las errores manifiestos, siempre gue tal rectificacion no
afectse substanciaimertte a la marca ni amplie o cambie

la lista de productos o servicios. También podré elimi-
narse del distintivo aquellos elementos gque ne alleren
de manersa significativa el caracter distintivo de fa marca
an 1a forma en que fue solicitada,

3. La limitaciéon y modificacian de la solicitud dara
lugar al pago de la tasa carrespondisnte.

Articulo 24. Division de la solicitudt o del registro de
la marca.

1. El solicitante o ttlar de una marca que com-
prenda varios productos o servicios podra dividir la soli-
citud o registro de ésta en dos o0 mas solicitudes o regis-
tras divisionales, distribuyanda los productoz o servicios
snumerados en la solicitud o registro inicial.

2. La division de Ja solicitud o registro de la marce
sblo podréd efectuarse durants los procedimientos de
regisiro o recurso y salo serd aceptada si, con dicha
division, el suspensa, la oposicion o el recurso quedaran
circunscritos a8 una de las solicitudos o registros divi-
sionalas. También podra efectuarse la division de la soli-
citud o del ragistro cuandc se salicite una transmision
pareial de los mismos.

3. Las solicitudes o registros divisionales conserva-
ran la fecha de prasentacion de la salicitud o registro
inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si io hubiere.

4. La divisidn estara sujeta a lo que se establezca
reglamentariamente y dara lugar al pago de la iasa
correspandianta.

Articulo 2% Rastablecimianto de derechos.

1. Elsolicitante ¢ el titular de una marca o cualguier
atra parte en un procedimiento ante |a Oficina Espafinia
de Patentas y Marcas que. aun habiendo demostrada
toda la diligencia requerida por las circunstaencias, na
hubiera podido respstar un plaza con respecto a dicha
Oficina, serad, previa solicitud, restabiecide en sus dare-
chos si la imposibilidad hubiera tenide como consecuen-
cia directa, en virtud de las disposiciones de esta Ley
o de su Reglamento, la pérdida de un derecho. En el
caso de que el plazo correspondiera a la interposicion
de un recurso tendrda comeo consecuencia su admisién
a trarmite, salvo io previsto en el apartada B,

La solicitud debera presentarse par escrito a par-
tir del cese del impedimanta, en la forma y plazo que
reglamentariamente se establezcan. &l tramite incum-
plido debera rezlizarse en ese plazo. La solicitud sdlo
sera admisible en e] plazo de un afo a partir de la-expi-
racion del plazo no observado, Si se hubiere dejado de
presentar la solicitud de renovacidn, se daducira del
periodo de un aiw el plazo suplemsentario de seis messs.
a que se refiere el segundo inciso del apartado 3 dsl
articule 32. _

3, La solicitud deberd motivarse, indicandose. los
hechos vy las justificacianes que se azleguan en su apoyo.
Sdlo se tendré por presantada cuandeo se haya pagado
ja tasa de restablecimisanto de derechos.

4. Sera competente pararasclver la solicitud el orga-
no que lo sea para pranunciarse sobre el acto que ho
se hubiere cumplido.

5. Las disposicionas del presente arliculo no seran
aplicables a los plazos contemplados en el apartado 2
del presants articulo, en los apartadas 1 y 2 del articu-
lo 14, en el apartado T del articulo 15 y en el epar-
tada 2 del articulo 19. Tampoco serén aplicables estas
dispesiciohes respacio del plazo de intarposicion de un
recurso contra un acto declarativa de derechos. )

6. Cuandc se restablezca en sus derechos al soli-
citante o al titular de una marca, éste no podré alegar
sus derechos contra un tercera que, de buena fe, hubiere
comercializado praductos o hubiere prastado servicios



bajo un signo idéntico o similar a la marca durente sl
periodo comprendido entre la pérdida del derecho sobre
Ia golicitud o sabre la marca y la publicacion de 1a men-
cion del restablecimiento de ese derecho.

7. No procedera el restablecimients dal derecho
sobre la solicitud o sobre la marcs cuando en et pariodo
comprendide entre la perdida de aquél y la presentacion
de la solicitud de restablecimienio un tercero haya soli-
citado o ragistrado de buena fe un signo idéntice o
similar.

8. Contra la resolucion quea restablezca en sus dere-
chos al solicitante podra interponer recurso el terccro
que pueda prevailerse de las disposiciones de los apar-
tados 6y 7.

Articulo 26,
tacion.

Suspensidn de procadithientos de trami-

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

a) Cuando la oposicidn sa funde an una solicitud
anterior de registro. hasta el momento cn que rceaiga
una resolucién sobre dicha solicitud que ponga fin a
la via admimistrativa.

b) Ainstancia del solicitante que hubiera entablado
una accion de nulidad, caducidad o reivindicacién dal
signo anterior oponentse, hasta que recaiga sentencia
firme, v sin perjuicio de que sea decretada judicialmente,

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

d) A solicitud conjunia de todas {os interesadas, sin
que la suspension pueda en este caso exceder de seis
meses.

Articulo 27. Revision de actes en via administrativa.

1. Los actosy resoluciones dictados por los drganos
de la_Oficina Espaficla de Patenies y Marcas seran
recurribles de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 30/79982, de 28 de noviernbre, de Régimen Juridico
de Jas Administraciones Plblicas y del Procedimientn
Administrative Comun.

2. lainterposicidn de un recurse dara fugar al pago
de Ja tasa de recurso. No se procedera a la devolucion
de la tasa salve cuando el recurso fuera totalmente est-
mado al acogerse razones juridicas que, indebidamente
apreciadas en la resclucidn, fueran imputables a la Ofi-
cina Espafola de Patentes y Marzas. devolucién de
la tasa debera ser solicitada al interponerse el recurso
y sera acordada en la resolucion del mismo.

3. Frenta a la concagidn de una marca la Qficina
Espafiola de Patentaes vy Marcas no podra ejercer de oficio
o.a instancia de parte la potestad revisora prevista an
el articulo 102 de la Ley 30/1992 antes citada, si la
nulidad de la marca se funda an alguna de las causas
previstas en los articulos 51 y 52 de la presente Laey.
Dichas causas de nulidad sola se podrdn hacer valer
anta los Trbunales.

4. Loz actas y resoluciones dictados, en virtud de
sus facultades. por los 4érgancs competentes de las
Comunidades Autdnomas, serdn recurribles con sujecitn
a la dispuesto en la Ley 30/1332, de 26 de noviembre,
de Régimen Juridico de las Administraciones Pablicas
v del Pracedimiento Administrative Camtn, asi como
en las normas orgénicas que rijen para los respectivos
arganaos,

Articulo 28. Arbitraje.

1. Los interesados podran someter s arbitraje las
cuestiones litigiosas surgidas con ocasion det procedi-
miento para el registto de una marea, de canformidad
con lo establecido en el presente articula.
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2. El arbitraje sélo podrd versar sobre las prohibi~
ciones relativas previstas en los articuios 6. 1.18). 7.1.b), 8
y B de la presente Ley. En ningiin caso podrd someterse
a arbitrajs puestiones referidas a Ia concurrencia o no de
defactos formales o prohibiciones absolutas de registro.

3. El convenio arbitral sdlo serd vilido si estd sus-
orito, ademas de por el solicitante de la marca.

a) Por los titulares de los derechos anteriores que
hubieren causado la denegacién de la marca vy, en su
caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos.

b) Por los tiwulares de los derechos anteriores que
hubieran formulado oposicion al registre de la marca
Y. én su casq, par sus iconciatarios exclusivos inscritos.

c) Parguienss hubieran interpuesto recurso o hubie-
ran comparecido durante el mismo.

4. El convanio arbitral debera ser notificade a la
Oficina Espanola de Patantas v Marcas por todos los
interesados una vez finalizado el procedimienito admi-
nistrativo de registro de la marca y antes do que gane
firmeza ol acto administrativo que hubiara puesto tér-
mino al mismo. Resuelte el recurso administrativo de
cardacter ordinario contra el acto que conceda ¢ deniegue
el registro, quadard expadita ia via contaencioso-admi-
nistrativa sin que pueda hacerse valer la firma del con-
venio arbitral,

5. Suscrito el convenio arbitral, v mientras subsista,
no eabrd interponer recursc administrative alguno de
caracter ordinario, declardndose la inadmisibilidad del
mismo. igualments, de haberse interpuesto con ante-
rioridad & fa suscripcion del convenio, se tendrd por
desistida.

6. El lauda arbitral firme producira efectas de cosa
{'uz ada, de acuerdo con lo establecido sn el articu-
o 37 de la Ley 36/1988, de b do diciembre, de Arbitraje,
de aplicacion en todo lo no previsto por el presente ar-
tlculo, y la Oficina Espahnola de Patentes y Marcas pro-
cedera a realizar las actuaciones hecesarias para su
asjecucion.

7. [l laudo arbitral firme debera ser comunicado
fehacientemente a Iz Oficina Espafiola da Patentes y
Marcas en el plazo de 6 me=es a contar desde la fecha
de rocepcién de la notificacidn prevista en el apartado
4, Transcurrido este plazo no procedera sjecutar &l laudo
arbitral.

Artlcule 25. Notificaciones.

1. Las notificaciones que deba efectuar la Oficina
Cspafiola de Patentes g Marcas se sjustardn a les dis-
posiciones de la Lay 30/1882, de 26 de noviembre,
de Reégimen Juridico de las Administraciones Publicas
y del-Procedimiento Administrativo Comiin, sint perjuicia
delo-establecido en los apartados siguientes.

2. Cuanda un destinataric asfl lo solicite v posea
un buzén en la Oficina Eapaficla de Patentes y Marcas,
las notificaciones se ogodrén efectuar mediante el depd-
sito en dicho buzén del acto o resclusion qua doba noti-
ficarse. En la notificacién se indicara Ia facha de depdésito,
y producira sus efectos desde el quintc dia siguienle
al de deposito.

3. Cuando el interesado asf lo solicita, las notifica-
cionas se realizardn mediante publicacidén en al «Boletin
Oficial de la Propiedad Industrial», mediante telafax,
mediante correo electrénico. o par cualquier otro medio
téchico del que dispanga la Oficina Espaiola de Patentes
y Marcas, Las notificaciones que se practiquen al inte-
resado a traves de un representante profesional lo seran
en todo casc por madio de la publicacién an sl uBoletin
COficial de la Propiedad indusirial» de la decisién recaida,
con indicacién de si es o no definitiva en la via admi-
nistrativa, recursos que procedan, drgane ante el que
hubieran de presentarse y plazo para interponerlos sin
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psrjuicio de que, ademas previamente, y con slectos
meramente informativos, se hubiere comunicadoe el texto
integro del acto a dicho representante por medio de
su deposito en el buzdén de que disponga en la Oficina
Espanola de Patentes y Marcas, correo alectronico u otro
medio idénea de que digponga la Oficina, en la forma
que reglamentariamente se determine.

4. Quienas sean parte sn un procedimiento ante
la Oficina Ezpafinla de Patantas y Marcas en ol que
acten por s mismos y no tengan domicilic ni sede
en Uspana deberan, a efectos de natificaciones, designar
un domicilio en Espafia.

8. Cuando los interesados en un procedimianto
sean desconocidos, se ignore ef lugar de la notificacion
an Espafia o la notificacion no hubiere podido practicarse
daspuss de dos mtentos, la notificacion se efectuara
mediante publicacidn en el «Bolstin Oficial de la Pro-
piedad Industriai».

6. Las notificaciones que deban practicar los 6rga-
nos competentes de las Comunidades Auténomas lo
serdn de acuerdo a lo establecido en la Ley 30/1982,
de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Admi-
nistracianes Piblicas y del Procedimiento Administrativo
Comuan y la normativa propia que les sea aplicable.

Articulo 30. Consulta piblica de expadientas.

1. Los expadientss relativos a solicitudes de registro
tadavia no publicadas sélo podran ser consultadas con
&l eonsentimianto del solicitante. No obstante, cualquiera
que pruebe gque el solicitante del registro ha pretendido
hacer valer frente a él los derechos derivados de su
solicrtud, podri consuliar el expediente antes de la publi-
cacidn de aquelia vy sin a! consentimianto dal solicitante.

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

3. La situscion juridica de las expedientes se hara
Ghlica por medios telemaéaticos en la forma y con las
imitaciones técnicas que puedan conecurrir y 1as gue

reglamentariamente se establezcan.

TITULO IV

Duracién, renovacién y modificacién de le marca
registrada

Articulo 31. Duracidn.

El registrc de una. marca se otorga por diez afos
contados desde la fecha de presentacion de la solicitud
y podra renovarse por pericdos sucesivos de dies afos.

Articule 32,  Renovacion.

1. HE registro da la marca se renovars previa solicitud
dal titular de la misma o de sus derechohabientes, pre-
sentada ante la Oficina Cspafaola de Patentes y Marecas
o laos érganps & que se refiere el articulo 11, que deberan
acraditar esta cualidad an la forma que se disponga regla-
mentariamente. Si la solicitud no fuera presentada arite
la Oficina Espanola de Patentes y Marcas, el érgana que
la reciba la remitird. jumto con la dacumentacion qus
se acompane, en el plazc de cinco dias a la Oficina,
contando al plazo para su resclucién a partir de la recep-
cion del expediente.

2. La solicitud se presentarda acompafiada del jus-
tificante de pago de la tasa de renovacidn, cuya cuantia
vendra determinada por el numero de clases que com-
prenda la solicitud de renovacion.

3. La solicitud se presentara y la tasa se abonars
en las seis meses antaeriores a la expiracion del registro.
En su defecto, podrd hacerse todavia da forma vdlids
on un plazo de seis meses & partir de |a expiracion del
registro, con la obligacion de satisfacer, de forma simul-
tanea, un recargo del 25 por ciento de la cuocta si el
ingreso tiene lugar durante los tres primeros maeses, y
de un 50 por ciento si se efectita dentro de los tres
siguientes.

4. Sila1asa darencvacion o, en su caso. las racargos
no fueran abonados an su totalidad, se concedera la
renovacion respecte de aquclias clases wialmente paga-
das, siguiendo el orden de la solicitud.

Si la solicitud do renovacion comprende tan sdlo
una parte de los productos o servicios para los que la
marca ha sido registrada. el regiatro de la marca sera
renovado, unicamente, en relacidn con las productos
a servicios de que se trate.

€. La renovacion, que sera inscrita en el Registro
de Marcas y publicada en el «Boletin Oficial de la Pro-
piedad Industrials, surtird efectos desde e} dia siguiente
al de Ia fecha de expiracion del correspendiente periodo
de diez anos.

7. Si la renovacidn no fuera acordada se reembol-
sara, a peticidn del interesado, el 75 por ciento de ia
tasa de renovacion pagada.

Articulo 33. Modificacién.

1. La marca no se madificara en al Raegistro durante
a) periodo de vigencia, ni tampaco cushdo se renusve.
No abstante, si fa marca incluye el nombre v la direccion
del titular, toda modificacién o supresion de éstos que
no afects sustancialmente a la identidad de la marca
tal como fue registrada originatismaente, podra registrar-
se a instancia del titular.
2. La solictud de modificacion, presentada ante la
Oficina Espafiola de Patantes y Mareas o al drgano cam-
etente da canformidad con o establecido en el artieu-
o 11, dara lugar al page de la tasa correspondiente
y si fuera registrada, se publicard en el «Bolatin Oficial
de ia Propiedad Industrial» una repraoduccion de la marca
tal como quede modificade. Cualguier terceroc gque se
considere perjudicado podrd recurrir esta modificacion.
Si ia solicitud no se presentase ante la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas, se procederd de conformidad y
con los efectos expresados en el apartado 1 del articulo
anterior.

ThuLov

Contenido del derecho da marca
CAPITULD

Efectos del registro de la marca y de su solicitud
Articulo 34.  Derschosg confaridos por fa marca.

1. El registro de lz marca confiere a su titular el
derecho exclusivo a utilizarla en el trafico econamico.

2. El titular de ta marca registrada podra prohibir
que los terceros, sin su consenlimienig, utdicen sn el
tréfica economico:

a) Cualquier signo idéntico a il marca para produc-
tos o servicios idémticos a aquéllos para los que la marca
esté registrada.

H) Cualguist signo que por sor idéntico ¢ semoejante
a la marca y por ser idénticos o similares los productos
o servicies implique un riesgo de confusién def publico;



el riesge de confusion incluye el riesgo de asociacian
entre el signo y la marca.

©¢) Cualquier signo idéntico o semejante para pro-
ductos o sarvicios que no sean similares a aquéllos para
los que esté ragistrada la marca, cuando ésta sea notoria
o reanombrada en Espafia y con la utilizacion del signo
realizada sin justa causa se puseda indicar una conexion
entre dichos biencs o servicios y el titular de la marca
o, en general, cuando ese usa pueda implicar un apro-
vachamisnto indebido o un menoscabo dsl cardcter dis-
tintive ¢ de la natoriedad ¢ renombre de dicha marca
registrada.

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

_a) Poner el signo en los productos o en su presen-
tacion,

b} Ofrecer los productos, comercializarlos o alma-

cenarlos con asos fines u.ofracer. o-practar coniGiGE-50R-

el signo.

c; Importar o exportar los productos con el signo.
d) Utilizar el signo en los documentas mercantiles
y la publicidad.

a} Usar el 8igna en redes de comunicacion telema-
tices y como nombre de dominio.

f}  Ponar el signo en envaliorias, embalajes, etique-
1as U otros medios de identificacién u ornamentacidn
del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabri-
car, confeccianar, ofrecer, comercializar, importar, expor-
tar 0 almacenar cualquiera de es50s medios incorporando
ol signo, si existe la posibilidad de que dichos medics
puadan ser uillizadas para realizar algun acts que oon-
forme a tas letras anteriores estarfa prohibido,

4. El titular de una marca registrada padra impedir
que los comerciantas o distribuidores supriman dicha
marce sin su axpresc consentimiento, si bien no podra
impedir que afadan por separado marcas o signos dis-
tintivos propios, siempre qus ello no menoscabe la dis-
tintividad de la marca principal.

5. Las disposiciones de este articulo se aplicaran
a la marea no registrada «notoriaments conocida» en
Espafia en el sentido dal articule 6 bis del Convenio
da Paris, salva lo previsto en la letra c) del apar-
tado 2.

Articulp 35.

Si la reproduccidn de una marca en un diccionatia,
anciclopadia u phra de consulta similar diera la impresion
de gue constituye el ermino genérico de los bienes o
servicios pata las que estid registrada la marca, a! editor,
a peticién dal ttular de la marea, velard par que le repro-
duccion de ésta vaya acoirntpafiada, a mas-tardar an la
siguiente edicidén do la obra, de la indicacidn de que
se trata de una maras registrada.

Reproduccion de la marea en diccionarios.

Articuic 36. Agotamisnto del derecho de marca.

1. E daracho conferido por el registro de marca
no permitra a su 1ular prohibir a terceros el usoc de
la misma para producios camercialicados en el Espacio
Econémica Eurcpec con dicha marca por el titular o
con su consentimiesnto.

2. El apartado 1 no se aplicard cuando existan moti-
vos legitimas qus justifiquen que el titular se aponga
a la comarcializacian ulterior de las productoes, an espe-
cial cuando el estade de Ios mizmos se haya modificado
o alterado tras su comerciafizacion,

Articula 37,

El derecho conferido por fa marca no permi‘ﬂ'r@' a su
titular prohibir a terceros el uso en el trafico scondmico,

Limitaciones def deracho de marca.
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siempre yue g3e Us0 56 haga conforme a las practicas
leales en materia industrial o comercal:

a) De sunombre vy de su direccion;,

b} De indicaciones relativas a la especie, calidad,
cantudad, destino, valor, procaedencia geografica, época
de obtencién dal producto o de prestacién de! servicio
U otras caracteristicas de és10s;

¢) De ln marea, cuando sea necesaria para indicar
al destino de un praducto o de un sarvicie, en particular
como accasoerios o racambios,

_ Articulo 38. Proteccion provisional.

- 1. El derecho confarido por el ragistro de la marca
sblo se podra hacer valer ante terceros & partir de la
publicacién de su cancesian. No cbstante, la solicitud
de registro de marca confiere a su titular, desde la focha
deé su publicacitn, una proteccion provisional consistente
en @ derecho a exigir una indemnizacidn razonable y
adecuada a las circunstancias, ai un tercero hubiera lle-
vado a cabo, entre aguella fecha y la fecha de publicacion
de la concesion, un uso de la marca que después de
ese periodo quedaria prohibido.

2. Esa misma proteccion provisional seré aplicable
aun antes ce la publicacién de la solicttud frente a la
persona & quien se hubiera notificado la presentacian
y el contenido ds ésta.

3. Sa entiends qus la solicitud de registro de marca
na ha tenido nunca los efectos previstos en el aparta-
do 1 cuande hubiere side o se hubiere tenido por desis-
tida, o cuando hubiese sida denegada en virtud de una
resalucion firme.

4, .La proteccion provisional prevista en este articulo
s6lo podra roclamarse despuds de la publicacidn de la
concesion del registro da ta marca.

CAPITULD 1t

Obligacidn de usc de ia marca
Articulo 3%, Uso de la marca.

1. Si en el plazoe de cince afias cantados desde ia
fecha de publicacién de su concesian, la marca no hubie-
ra sido ogjeto de un uso efectivo y real en Espana para
fos produclus o servicios para los cuales esté registrada,
o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo
ininterrumpido de ¢cinco afios, Ia marca quedars sametida
a las sancianes provistas en la presents Ley, a menos
que axigtan causas justificativas de la falta de uso.

2. A los efectes del apartado 1 también tendrd la
considaracion de uso:

a) El empleo de la marca en una forma que difiera
an elementos que no alteren de manera significativa el
carécter distintiva de la marca en la forma bajo la cual
se halla registrada.

b) La utilizacidn de {a marca en Espafia, aplicandola
g ios productos o servicios o @ su presentacion, con
fines exclusivamante de expartacidn,

3. Le marca se reputara usada por su titular cuando
sea utilizada por un tercero con sy congentimienta.

4. Se reconoceran como causas justificativas de la
falta de usc de la marca las oircunstancias obstativas
que sean independientes de la vaoluntad de su tituar,
comeo las restricciones & la importacion u otros requisitos
oficiales impuesios a los productes o servicios para los
que esté registrads,
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cAPfTuLo 1

Acciones por violacidn del derecho de marca

Articulo 40.  Posibilidad de efercitar acrciones civiles y
penales.

£l titular de una marca registrada podra ejercitar arme
los érganos jurisdiccionales fas acciones civilas o penales
que cotrespondan contra quienes lesionen su deracho
y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia,
todo ello sin perjuicic de la sumisidn a arhitraje, si fuere
pasible.

Articula 41.  Acciones civiles que pueds ejercitar ol titu-
lar da la marca.

1. En especial, el thular cuyo derecho de marca sea
lesionado podra reclamar an la via civil:

a} La cesacion de los actus que violen su derecho.
q by Laindemnizacion de los dafios y perjuicios sufri-

os.

¢} Laadopeitdn delas medidas necesarias para evitar
que prosiga la violacion y, en particular, que se retiren
del tréfico scondmico las praductos. emhbalajes, envol-
tarios, material publicitario, etiquetas u otros documen-
108 en los que se haya materializada la vialacidon del
darache de marca.

d] La destruccian o cesion con fines humanitarios,
si fuera posible, a eleccion del actor, y 8 costa siempre
del condenado, de los praductas ilicitamente idertifica-
dos con la marca gue estén en posesion del infractor,
salvo que la naturaleza del producto pammita la elimi-
nacidn del signo distintivo sin afectar al producto o la
dastruccién del produrto produzea un pearjuicio despra-
porcionado al infractor o al propietario, segin las cir-
cunstancias especificas de cada caso apreciadas por el
Tribunal.

e} La publicacion de la sentencia & costa del con-
denadeo mediante anuncios y notificaciones a las per-
sonas interesadas.

2. Cuando el titular de una marca, que lleve al mencs
cinco anos registrada en el momenta de presantar la
damanda, ejarcite frente a un tetcero, por medio de algu-
na de las aceciones previstas eh al apartado 1, los dere-
chos confaridos por el articilo 34, deberd probar, si asi
lo solicita el demandado por via de excepcidn. quc, en
el curso de los cinco afos anteriores a la fecha de pre-
‘'sentacion ‘de la demanda, la marca ha sido objeto de
un uso efectivo y real para los productos o servicios
‘para los gue esté registrada y en los que se basa la
demanda, o que existen causas justificativas de la faita
de uso. A estos efectos, la marca se -considerara regis-
trada solamente para los productos o servicios para los
que haya sida realmente utilizads. El demandado podra
asimismo ejercitar, por via de reconvencion, la acciéon
de decdlaracion de caducidad por falta de uso de la marca
del actor.

Articulo 42. Presupusstos do la indemnizacion de
-danas y perjuicios.

1. Quienes, sin consentimienta de! titular de la mar-
ca, realicen alguno de los actos pravistos en las lstras
a) v f) del articulo 34.3. asi como los responsables de
la primera comercializacidén de los productos o servicios
ilfcitamento marcados, estaran obligados en todo caso
a responder de los dafios y perjuicios causadoes,

2. Todos aquelios que realicen cualquier otro acto
de violacion de la marca registrada s6lo estaran obli-
gados a indemnizar los daflos y perjuicios causados s
hubieran side advertidos suficientemente por el ttular

de Ia marca o, en su caso, la persona legitimada para
ejercitar la accidn acerca de la existencia de ésta, carr
venientements identificada, y de su violacién, con el
requerimiento de gque cesen on la misma, o cuando en
su actuacion hubiere madiado culpa o negligencia o la
marca en cuestion fuera notoria o renambrada.

Articulo 43. Cdleulo de I indemnizacidn de dafios y
POerjincios,

1. Laindemnizacién de dafas y perjuicios campren-
derd no golo las pérdidas sufridas, sinc también las
ganancias dejadas de obtaner por el trtular del registro
rde [a marca a cansa dg ta violacion de su derecho. El
titular del registro de marca también padrd exigit- la
indemnizacién del parfuicic causado al prestigic de la
marca por el infractor, espacialmente, por una realizacidn
defectunsa de los productos ilicitamante marcados a una
presentacion inadacuada de aquélla en el mercado.

Las ganancias dejadas de obtener se fijaran, a
eleccidn del perjudicado, con arreglo a uno de los cri-
terios siguientas:

a) Las beneficios gque el titular habria abtenido
mediante al uso de [a marca si no hubiera tenida lugar
fa viglacidn.

b) Los beneficios que haya obtenido el infractor
comao ceonsecuencia de {a viclacion.

¢} E! precio que el infractor hubiera debida pagar
al titular por la conecesion de una licencia que le hubiera
permitido llavar & cabo su utilizacion conforme a derecha.

3. Para la fijacién de la indemnizacion se tendra
en cuenta, entre ofras circunstancias, la notariedad,
renambre y prastigio de la mareca y el nimero y clase
de licencias concedidas en el momento en gue comenzd
la violacién. En el caso de dafic en el prestigio de la
marca se atendera, ademads, a las circunstancias de. la
infraccién, gravedad de la lasidn v grada de difusion
en el mercado,

4. A fin de fijar la cuantia de los dafios y perjuicics
sufridos, el titular de la marca podra exigir 1a exhibicién
de los documentos del respansable que puedan servir
para aquella finahdad, ]

5. FEl titular de la marca cuya violacién hubiera sido
declarada judicialmente tendra, er1 todo caso y sin nece-
sidad de prueba alguna, deracho a percibir en concepta
de indemnizacién de dafios y perjuicias el T por cienta
de la cifra de negocics realizada por el infractor con
Ios productas o servicios ilicitamente marcados, Ef titular
de la marca podra exigir, ademds, una indemnizacidn
mavyor si prusba que la viclacidn de su marca lo ocasiond
dafos o perjuicins superiores, de acuerdo con lo dis~
puesta en’jos apartados anteriores.

Articule 44,  indemnizacionas cosrcitivas,

Cuando se condsene a la cesacion de los actos de
violacion de: una marca, o} Tribunal fijard una inderm-
nizacidn de cuantla determinada no inferior a 600 euros
por dia transcurrido hastas que se produzca la cesacion
efectiva de la violacidn. El imponte de esta indemnizacidn
v el diz a partir dal cual surgira la obligacidn de indem-
nizar se fijard en ejecucion de sentencia.

Articulo 45.  Prescripcion ds acciones.

1. Las acciones civiles derivadas de la violacidn det
derecho de marca prescriben a los cinco afins, contados
desde el dia en que pudieron ejercitarse.

2. Laindemnizacidn de daihos y perjuicios solamen-
18 podra exigirse en relacidn con los aclos de viclacion
realizados durante los cinco afhos anteriores a la fecha
en que se glercite la correspondiente accidn.



CAPITULO IV
La marca como objeto de derecho de propiedad

Articulo 48. Pancipios generaies.

1. La marca o su salicitud podré partenecer pro indi-
viso a varias personas. Le comunidad resultante se regird
por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo
dispuesto en este apartado y en ultima términe por las
normas del Derecho comtin sobre la comunidad de bie-
nes. La concesion de licencias y el uso independiente
da la marca por cada participe deberian ser acordados
conforme 2.lo dispuesto en al articulo.388 del Cadigo
Civil. Cada participe podra por si solo ejercitar Ias accio-
nes civiles y criminales en defensa de la marca. pero
debera notficarle a los demas comuneras, a fin de que
édstos puedan sumarse a las mismas y para que con-
fribuyan al pago de fos gastos habidos. En caso de cesidn
de la marca o da una participacidn, los participes podran
ejercitar @l derecho de tanteo en el plazo de un mes
a contar desde el memanto an gue fueran notificados
del proposite y condiciones en que se flevaria a cabo
la cesion. Afalta de aviso previo o si la cesion se hubiare
realizado de forma distinta a lo prevenido en aguél, los
participes podrén ejercitar el derecho de retracto. en
tgual plazo, desde {a publicacion de la inscripcion de
la cesidn en el Registro de Marcas. La oposiciéon absoluta
& injustificada de un participe al usa de la marca de
forma que pueda dar lugar a su declaracién de caducidad
se considerars, a todos los efectas, coma renuncia a
su derecho.

2. Con independencia de la transmision de [a 1ota-
lidad o de parte de lz empresa, la marca y su solicitud
podréan transmitirse, darse en garantia o ser ohjeto de
otros derechos reales, licencias, opciones de compra,
embargos u otras medidas que resulten dal procedimien-
o de ejecucion, para todos o parte de los productos
o sarvicios para los cualas estén registradas o solicitadas,
e inscribirse en el Registro de Marcas, sin perjuicia de
los demas negoctos juridicos de que fuere susceptibie
el derecha de marca. En el supuesto de que se constituya
una hipoteca mobiliaria, ésta se rogird por sus dispo-
siciones espacificas y se inscribird en {a Seccién Cuarta
del Registro de Bienes Muebles, con natificacion de dicha
inscripcion a la Oficina Espafola de Patentes y Marcas
para su anotacion en el Registre dc Marcas. A estos
efectos ambos registros estardn coardinados de forma
que se comunicaran telaméticaments entre ellos los gra-
vamenes scbre marcas inscritos o anotados en las mis-
mos.

3, Llos actos juridicos comemplados enh el apartado
anterior sole podran apongrse frente a terceros de buena
fa una vez inscritos en el Registro de Marcas.

4. Inscrito en ef Registro de Marcas alguno ds los
derechos o gravamenes contemplados en sl aparta-
da 2, no podra inscribirse ningun otro de igual o anterior
focha guo resutie opuesta o incompatible con agueél. Si
sélo se hubiera anotado la sglicitud de inscripcidn, tam-
pocs podra inscribirse hasts [a resolucian de la misma
nirégdn otro deracho a gravamen de la clase antes exptre-
sada.

5. Lla solicitud da inscripcién gue scceda primera-
mante al érgano compstents sera preferente sobre las
que accedan con posterioridad, practicandese las ope-
racianes registrales corragpandientes segiin ol orden de
presentacion,

6. El Registro de Marcas es publico. La publicidad
se hard efectiva, previo pago de las tasas o precias publi-
cos correspondientes, mediante el acceso individualiza-
da 2 las bases de datog, suministro de listadas infor-
maticos, consulta autorizada de log expedientes, abten-
cién de copias de los mismos y certficaciones y, de
forma gratuita, en la forma prevista en la disposicidn
adicional undécima de la presente Loy.

IP/N/1/ESP/T/3
Pagina 13

Articulo 47,  Transmision de la tnarca.

1. La transmision de la empresa en su totalidad
implicara la de sus marcas, salve que exista pacto en
contraria o ello se desprenda claramente de las circuns-
tancias del casa.

2. Si de los documantos que establecen la trans-
misién se dedujera de forma manifiesta que debide a
esa transmisidn la marca podria inducir al pablico a errar,
an particular sabre la naturaleza, [a calidad o la pro-
cedencia geografica de las productos o de los servicios

ara los cuales es1é solicitada o ragistrada, se denegaré
a inscripeidn de la transmisidn, a no ser que el adquirente
acepte himitar la solicftud o al registro de la marca a
groductos o servicios para los cuales no resulte enga-
osa.

Articulo 48, Licencia.

1. Tanto la soliciud como la marca podran ser abje-
to de licencias sobre la totalidad o una parte de los
productos y servicios para ios euales esté registrada y
para todo o parte dal territoric aspafiol. Las licencias
podran ser exclusivas o no exclusivas,

2. Los derachos conferidos por of registro de la mar-
ca o por su solicitud podran ser ejercitados fremte a cual-
quier licenciatano que viole aiguna de las disposiciones
del cantrata de licencia relativas a su duracién, a la forma
protegida por el registro, a la naturaleza de los praductos
0 servicios, al tetritorio en el cual pueda ponerse la matca
o a la calidad de los productos fahricados o de las servi-
cios prestadas por el licenciatario.

3. El titular de une licencia no podra cedetla a ter-
ceros, ni conceder sublicencias, a8 no ser que se hubiere
convenido la contrario.

4. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia
tendrd derecho a utilizar la marca durante 1oda I3 dura-
cion del registro, incluidas las renovaciones, en todo el
tartitorio nacional y en relacion con todos los praductos
© servicios para los cuales la marca esié registrada.

5. Se entendera, salvo pacto en contrario, qua la
licencia no es exclusiva y que al licenciante podra con-
ceder owras licencias y utilizar por si mismo la marca.

6. Cuando la licencia sea exclusiva el licenciante
solo podra utilizar la marca si en el cantrato se hubiera
reservado expresamente esa derecha.

Articulo 48. Solicitud de inscripcion de las modifica-
ciones de darechos.

1. La inscripcidn del cambio en la: titularidad del
registro de marca deberd solicitarse mediante instancia
en la forma que se establezca reglamentariamenta, La
solicitud de inscripcion deberd acompanarse, del justi-
ficante de pago de la tasa correspondients que se abo-
nara segun los registros afectados.

2. Si la transmisién de la titularidad resulta de un
contrato, la instancia debera expresario, A eleccién dsl
solicitante se deberda acompafiar a la instancia alguno
de los siguiantes documentos:

a} Copig auténtica del contrato a bien copia simple
del mismo con lagittimacién ds firmas efectuada par nata-
rio o por otra autoridad publica competente.

b} Extracto del contratc en sl que consts por tes-
timonio notarigl o de otra autoridad publica compatente
que el extracto es conformse con el contrato original

c) Certificada o documenta de transferencia firmado
tanto por el titular como por el nuevo propigtario, ajus-
tado al modelo quse se establezca reglamentariaments,

3, Siel cambio en la tularidad se produce por una
fusion, por imperativo de la ley, por resolucion admi-
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nistrativa o por decisian judicial, deberd acompatiarse
a la ingtancia testimonio emanado de |2 autoridad pablica
que emita el documento, o bien copia del documento
que prueba sl cambio, autenticada o legitimada par hota-
ric o por atra autoridad piblica competaente. De {2 misma
manera se solicitara la inscripeién de embargos y demas
madidas judiciales.

4. Los spartados anteriorgs serdn aplicables, en
todo aqusllo que na sea incompatible con su propia natu-
raloza, & la inscripcién de ios demés actos o negocios
juridicos contemplados en el apartado 2 del articulp 48,
salvo iz hipoteca mobiliaria que se regira per sus dis-
posiciones sspecificas v la canstitucién de otros dare-
chas reales o de una opcitn da campra, para cuya ins-
cripcidon debera acompafiarse alguno da los documentos
publices previstos en las letras a) o b) del apartado 2.

Articulo 50. Procedimiento da inscripcion de las modi-
ficaciones de derachos.

1. La inscripcion de los aclos y negocios juridicos
contempladas en el apartade 2 del articulo 46, padra
solicitarse tanto por el cedente como por el cesionario
v la solicitud de inscripcidn se presentard, conforme a
quian sea al solicitants, en el 6rgano que restite com-
patante de acuerda con lo previsto en el articuio 11,

2. Recibida la solicitud de inscripcidn, el érgano
competante la numerara y fechard en el momento de
su recepcion vy, dentro de los cinco dias siguientes, remi-
tira, en su caso, los datos de ia misma a la Oficina Espa-
fiola de Patentes y Marcas, en la forma que reglamen-
tarismente se determine,

3. El érganc competente para la racepcion exami-
nara si la documentacion presentada consta de;

a) Una instancuia de solicitud conforme al modeio
oficial, conteniendo el nimero del registro de marca afec-
tado. ios daros de identificacion dal nuevo titular v la
indicacién de los productos o servicios a los qus afecte
la cesion o licencia, si no fueran totales.

b) El documento acreditativo de a cesikin o licencia,
de conformidad can lo dispuasto en los apartados 2, 3
v 4 del articulo 49.

c) £l justificarnte de abxono de la taga correspondiente.

4. Sila solicitud de inzcripcién no cumpliera las con-
diciones previstas en el apartado anterior, el érganc com-
petente comunicard las irregularidades observadas al
solicitarte, para que, en el plazo gua reglameantariamemsa
se establezcs, las subsgane. 5i no se subsanasen, la sali-
citud de inscripcion se tendrd por desistida, procediéon-
dase, en su caso, conforme establece el apartado 2 del
articulo 17. Si la solicitud no presantara ninguna de-estas
irregularidades o las mismas hubieran sido subsanadas;
el organo competente da la Comunidad Auténoma, si
de &l se tratara, procederd conforme a lo previsto en
al apartado 1 del articulo 17,

5. Recibide la solicitud de inscripcion, la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas examinara la documen-
tacion presentada y calificarad la legalidad, validez y efi-
cacia de los actos gue hayan de insctibirse. Si se obsor-
vara alglin defecto, se daeclarara en suspensc Ia trami-
1acion de la inscripeion, notificandaole al interesado para
que, cn el plaza gque reglamentariaments so establezcs,
subsane los defectos que se hayan sefalado. Transcurri-
do ese plazo se resolvera la solicitud de inscripcidn.

6. Cuando la Oficina Espaficla de Patentes y Marcas
pueda dudar razonablamente de la veracidad de cual-
quiar indicacién cantanida en la solicitud de inseripcidn
o en los documentas que la acompatien, podrd exigir
al solicitante la aportacidn de pruebas que acrediten la
veracidad de esas indicaciones.

7. La Oficina Espanola de Patentes y Marcas resol-
vara concedienda o denegando, total o parcialments,

la soliciiud de inscripeion. En ol caso de densgacion
sa indicaran sucintaments las mativos de la misma. La
razolucién recaida se puhlicard en ol «Boletin Oficial de
la Propiedad Industrials, con mancién expraesa das los
siguientes datos:

Nuevo titular dal derecho.

Nimero de expediente.

Identificacion de los registros afectados.
Facha de resalucion.

Represeritante, st hubiare intervenida.
El acto que dio origen a la inscripcion.

00O

TITULO W
Mulidad y caducidad de la marca

CAPRITULO |
Nulidad

Articulo 51. Causas de nulidad absaluta.

1. FEl registro de {a marca padrd daclararse nulo
mediante sentencia firmg y ser objetc de cancslacion:

a} Cuando contravenga la dispues’td en los apar-
tados 1y 2 del articulo 3 y en el articulo 5 de la presente
Ley.

. b} Cuando al presentar la solicitud de marca el soli-
citante hubiera actuado de malsa fe.

2. La accién para pedir la nulidad absoluta de una
marca registrada es imprescriptible.

3. Lanulidad no padra 3ar declararia cuando su cau-
sa haya desaparacido en el momenta de interponer la
demanda. En particular, no podra ser declarada la nulidad
de una marca, cuanda habiéndose registrado contravi-
niendo el articulo 5, apartado 1, letras b), c) o d}, dicha
marcs hubiera adquiride después de su registro un cardc-
ter distintivo para los productos o sarvicios para los cua-
les esté registrada por el uso que se hubiera hecha de
ella por su titular o con su consentimiento.

Articulo 52. Causas de nulidad refativa.

1. El regiztro de la marca padra declararse nulo
mediante senterncia firme y ser chjeto de cancela-
cidn cuande contravenge o dispuesto en los articu-
los 6.7,8, 9y 10.

2. Eltwilar de un derecho anterior gue haya tolerado
al uso de una marca posterior registrada durante un
periodo de tinco afios consecutivos con conocimienta
de dicho uso no podra solicitar en 1o sucesivo la nulidad
de la marca postariar ni oponerse al uso de {a misma

‘basandese en dicho derecho antariar para los praductos

o los setvicios para los cualos se hubiera wntilizado la
marca posterior, 3alvo que la solicitud de ésta se hubiera
sfectuado de mala fe, en clyo caso Ja accion sera impres-
criptible. En al supuasto contemplado en este apariado,
el titular de la marca posterior no podra oponerse at
uso del darecho anterior, 8 pesar de que ese derecho
ya no pusda invocarsa contra {a marca pestariar.

3. Cuando o) titular de una marca anterior, que lleve
al menos cinco afos registrada en el mamento de pre-
sontar la demanda, solicite I2 nulidad de otra marca pos-
tetior, debera probar, si asi lo solicita el demandado por
vla da excepcian, que. en 8l curso de los cinco aftos
anteriores a la fecha de presaentacion de la demanda,
{a marca ha sido objeto da un uso efectivo y real para
los productos o servicios para los que esté registrada

en {05 que se basa {a demands, o qua existen causas
justificativas de la falta de uso, A estos efsctos, la marca
se considerard registrada solamente para los productos
o servicios para los que haya sido realmante utilizada.



Articulo 53,  Extension de la excepcién de cosa juzgada.

No podra demandar ante la jurisdiction civil la nulidad
de una marca. invocando la misma causa de nulidad
gjue hubiers sido ya objeto de pronunciamiento, en cuan-
1o al fonda de [a cuestdn, en sentencia dictada en recur-
so contencioso-administrativo, quien hubiera sido parte
en 8| misro.

Articule 54,  Ffectos de la declaracién de nulidad.

1. L& declaracian de nulidad implica que al registto
de la marca no fue nunca valido, considerandose que
ni el registro ni la solicitud que lo ariginé han tenido
nunca las efecios previstos en el capftulo | del Tiwu-
lo V de la presents Ley, an la medida en que hubiere
sido declarada la nulidad.

Z. Sin perjuicio de la indemnizacién de dafios y per-
juicios a que hubisre dado lugar cuando el tilular de
la marca hubiere acwiado de mala fa, ol efecto retroactivo
ds la nulidad no afectaré:

a) A las resoluctones sobre viclacion de la marca
que hubieran adquiride fuerza de cosa juzgada y hubie-
ran sido ejecutadas antes de la declaracion de nulidad.

’ Alos contratos concluidas antas de la declaracion
de nulidad en Ia medida en que hubieran sido ejecutados
con amteriandad a la misma. Esto no abstante, por vazo-
nas da equidad, y en la medida en que lo justifiquen
fas circunstancias, sera posible reclamar la restitucion
de sumas pagadas en virtud del contrata.

CAP{TULO 1}
Caducidad

Artlculo 95,  Caducidad.

1. Se declarard la caducidad de la marca y se pro-
ceder4 a cancelar el registro:

a) Cuande no hubiere sido rcnovada conforme a
lo provisto en el articulo 32 de la presente Ley.

. E:J Cuando hubiera sido objeto de renuncia par su
tiwslar.

¢) Cuando no hubiera sido usada conforme al articu-
lo 38 de esta Ley.

d} Cuando en el comercio se hubiera convertido,
por la actividad o inactividad de su titular, en la desig-
nacién usual de un producto o de un zervicio para el
que esté registrada.

e) Cuando a consecuencia del uso que de elia hubie-
ra hecho el titular de la marea, o que se hubiera hecho
con-su consentimiento, para los productos ¢ serviclos
para los que:estd registrada, la marca puada inducir al
publico a arrar, especialmente acerca de la naturaleza,
calidad o la procedencia geografica de astos productos
o 'servitias.

f} Cuando, a consecuencia de una transferencia de
derechos o por otros mativos, el titular de la marca no
cumpliora ya las condiciones fijadas en 4 artfculo 3 de
la Ley. S4alo se declarard la caducidad y se cancelard
8l registro mientras persista este incumplimiento.

En los dos primeras casos la caducidad serd declarada
por la Oficina Espaficla de Patentes y Marcas y en los
cuatro siguientes por los Tribunsales.

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

echos u omisicnes que dieron lugar a la caducidad,
con indepandencia de la fecha an que se hubiera rea-
lizado su publicacidn en el «Boletin Oficial de fa Propiedad
Industrial». Seran da aplicacidn al efecio retroactive de
la caducidad las previsiones estabjecidas en el aparta-
do 2 del articulo 54 de esta Ley.
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Articulo 56, Caducidad por falta de renovacion.

1. Cuando existan emhargos inscritos sabre una
marca o una accion raeivindicatoria en curse v su tiular
no ta hubiera renovada, no caducara dicha marca hasta
el levantamiento del embargo o la desastimacion defi-
nitiva de la accidn reivindicatoria. Si como consecusncia
de estos procedimientos se produjere un cambio en |a
titularidad de (a marca, el nusvo titular pourd renovarla
en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en
que la sentencia sobre la accién reivindicatoria hubiera
ganado firmeza o desde que la autoridad o tribunal com-
petents hubieran notificado g Ia Oficina Espafola de
Patentes y Marcas Ia adjudicacion dafinitiva de la marca
embargeada. Transcurrido este plazo, la marca caducara
sl no hubiers sido renovada.

2, Tampoco caducard una marca por falta da reno-
vacion cuando se encuentre inscrita en ol Registro de
Marcas una hipoteca mobiliaria sobre la misma. £l titular
hipotacario podra solicitar la renovacion en nombre de
su propietario en el plazo de un mes a contar desde
la finalizacion del piazo de demora previsto en al articu-
1o 32.3 de ssia Ley. E! titular hipatecaric también podra
abonar las tasas de renovacion en el plazo de un mes
dasde la finalizacidn de! plazo en que debieron ser paga-
das por el propietana. La inactividad del titular hipote-
caria en los plazos previstas determinara [a caducidad
de la marca.

Articulo 57. Renuncia de la marca.

1. El tiwilar podré renunciar a toda la marca o a
parte de los productos o servicios para las cuales esté
reqgistrada.

2. La renuncia deberad presentarse ante (a2 Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas o los érganos a que
se refiere 8] articulo 11, por escrito y sélo tendra efectos
una vez inscrita en el Registro de Marcas. Si la solicitud
se prasentase ante un érgano distinto de la Oficina Espa-
fiola de Patentes y Marcas, el Grgano qus [z reciba la
ramitird a agquella, junto con la documentacidn que la
acompafie, an el plazo de cinco dias siguientas a su
recepcion,

3. No podra admitirse {a renuncia del titular de una
marca sobre la que existan derechos reales, opciones
de compra, embargos o licencias inscritos en el Registro
de Marcas, sin que consta al consentimiento de los titu-
lares de esas derechos. Tampoco se admitird (@ renuncia
si existiera en curso una accidén reivindicatoria sobre la
marca y no canstara el consentimionto del demandanta.

Articulo 58. Caducidad por falta de uso de fa marca.

En la accion ds caducidad por falta de usc-de la
marca correspondeata al ttular de la misma demostrar
que ha sido usada con arreglo al articulo 39 o qua existen
causas justificativas de la falta de uso, Na podra decla-
rarse la caducidad de la marca si, en sl intervaio entra
fa expiracién del parfodo de cinca afics a que se refiere
el articule 39 v ia prasentacion de la demanda da cadu-
cidad, se hubiers niciado © reanudado un uso efectivo
de la marca; no obstame, 8l comienzo o la reanudacién
dal uso en un plazo de tres meses anterior a la pre-
sentacion de le dermanda de caducidad, plazo que empe-
zard a correr en fecha no anterior a la de expiracidn
del petiodo ininterrumpide de cinco afos de nho utili-
zacion, no se tomard en cuenta si los preparativos para
el inicio o la reanudacion del uso se hubieran producide
después de haber conocide sl titular que la demanda
de caducidad podria ser presentada,
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CAPITULO )

Disposicionas comunes

Articulo 59, legitimacidn.

La accion declarativa de nulidad o caducidad del ragis-
ro de la marca padrd ser ejercitada:

a) En los casos previstos en los articulos 61 y 55
c}. d), e} y f}, por la Cficina Espafola de Patentes y Marcas,
asl como por cualquier persona fisica o jutidica o por
cualquicr - agrupacian constituida legalmente para s
representactén de los intereses de fabricantas, produc-
torgs, prestadores de servicios, comerciantes o consu-
midores gue resulten sfectadas u astenten un derscho
subjetivo 0 un interés legitima.

) En los casos previstos en el articulo 52, por los
titulares de los derechos anteriores afectados por el regis-
tro de la marea, o por sus causahabientes gn al caso
de los derechos anteriores previstos en la letras =)
v b} del articulo 9 de la prasente Ley.

Articulo 60.  Nufidad y caducidad parcial.

Si la causa de nulidad o caducidad solamente exis-
tiese para una parte de los productos o servicios para
las cuales estéd registrada la marca, su declaracion sélo
se extendera a los praductos o sarvicios afectados.

Articulo 81. Anofaciones registrales y ajecutividad y
comunicacion de sentencias.

1. Admitida a ramite la damanda de nulidad o cadu-
cidad dsel registro de la marea, el Tribunal, a instancia
dal demandante, librard mandsmiento a la Oficina Espa-
fola de Patentes y Marcas para que haga anotwacidn
prevantva de la demanda en ol Reqistro da Marcas.

Una vez firme la sentencia, la declaracién de nul-
dad o caducidad de! registre de la marca tendra fuerza
da cosa juzgada frente a todos.

La sentencia firme que declare la nulidad 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 proceds, inmediatamen-
te, 8 la cancelacidn de la inscripcidn del registro v &
su publicacién en el «Boletin Oficial de la Propiedad
{ndustriais,

TITULO VI
Marcas colectivas y marcas de garantia

CAPITULG |
Marcas colectivas

Articule 62. Concapto y titularidad.

1. Se entiende por marca colectiva todo signo sus-
ceptibla de representacidn grafica, de los comprendidos
an ol apartado 2 del articula 4, que sirva para distinguir
sn el mercado los productas o servicins de laa miembras
de una asociacion titular de fa marca de los productos
o sarvicios de otras empresas.

2. Sdlo podran solicitar marcas colectivas las aso-
ciacionas de productores, fabricamtes, comerciantes o
prestadores de servicios gue tengan capacidad juridica,
as({ coma las personas juridicas de Derecho publico.

3. No obstants [0 dispuesto en el articule 5.1.¢),
podran registrarse como marcas colectivas Jos signos
o indicaciones que puedan servir en el comercio para

sefalar la procedencia geogréfica de los productos o
de Ios servicios, El derecho conferido por la marca colac-
tiva no permitird a su ttular prohibir 8 un tercero ol
uso en el comercio de tales signos o indicacionss, siem-
pre que dicho uso se realice can arreglo a practicas
teales en materia industrial o comercial; en particular
dicha marca no podra oponerse a un lercera autorizado
a wtlizar una denominacion geografica.

4. Lamarca colectiva no podra ser codida a terceras
personas ni autorizarse su uso a aqusilas que no estén
oficiaimente reconocidas por la asociacion.

Articulo 63. Reglamanto de usc.

1. La solicitud ds ragistra de marca colactiva debera
ser acom;:aﬁada de un reglamento de uso, en el que,
ademas de Jas datos de identificacidn de la asociacion
solicitante, se especificardn las parsonas autarizadas a
utilizar la marca, las condiciones de afiliacidn a la aso-
ciacion, las condiciones de uso de ia marea, los mativas
por los que puede prohibirse el uso de la marca a un
miembro de la aseciacidn y demas sanciones en quea
puade incurrir.

2. Silamarcacolectiva cansigtiera enuna indicacion
de procedencia geografica, el reglamento de uso debera
prever que cualquier persena cuyos productas o servicios
provangan de asa zona geagrafica y cumplan las can-
diciones proscritas por al mismo, padra hacarse miembro
de la asogiacion.

Articula 64. Danegacidn ds ta solicitud,

1. La sdlicitud de registro de una marca colectiva
sera denegada en la forma y por log mismos mativos
que una marca individual y, ademads, cuando no cumpla
lo dispuesto en las articulos 62 y 83, o0 cuanda el regla-
mento de Uso sea contrario a ia ley, al ardon pliblico
o a las buenas costumbres.

2. La salicitud de marca colectiva serd también
denegada cuando pusda inducir al ptiblico a arrar sobra
el cardcter o la significacian de la marca, en particular
cuando pueda dar ia impresion de ser algo distinto de
una marca colectiva.

3. No se denegaré la saolicitud si el solicitants,
madiante una modificacion del reglamonto de usao, cum-
pliere 105 requisitos enunciados en los apartados 1y 2.

Articulo 65. Modificacion dal reglarmento de uso.

1. El titular de la marca calectiva daberd sometar
a la Oficina Espanocla de Patentes y Marcas tode pro-
puesta de modificacién del reglamento de uso, Se deses—
timard la modificacidn cuando el reglamento de uso
modificado no cumpla los requisitos del articulo 63 o
incurra en alguna de las prohibiciones de registro del’
articula 64

2. La modificacion del reglamaento de uso surtira
efectos s partir de su inscripcion en la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas,

Articulo 88.° Causas de nulidad.

Ademas de por las causas de nulidad previstas en
los articulos 51 v B2, se daclarara la nulidad del registro
de una marca colectiva ciando hubiera sido registrada
contraviniendo o dispuesto an al articulo 64, saive que
el titular de la marca, por una maodificacion del regla-
mento de usa, cumpliera tas prescripciones de las citadas
disposiciones.



Articulo 67.  Causas de caducidad.

El registro de una marca colectiva caducard, ademads
de por las causas previstas en al articulo 85, cuando
concurra alguna de ias circunstancias siguientas y ast
58 declare en sentencia firme:

a) Que el titular ha negado arbitrariamertte of ingre-
50 en |la asociacién a una persona capacitades para ello
o ha incumplido cualquier otra disposicion esencial del
reglamento de uso de la marca. En el caso de inadmisién
de una persona en la asociacidn, ef Tribunal poadrd, en
atencidn a las circunstancias, abstenerze de declarar la
caducidad, condenando al titular a admitir en la aso-
ciacion a la persona arbitrariamente excluida.

b) AQue ¢l titular no ha adoptado las medidas apro-
piadas para impedir gue a marca sea utilizada de una
manera incompatible con el reglamento de uso.

¢} Ous a cansecuencia del use permitido por el titu-
lar, la marce 38 ha hecha susceptible de inducir al publico
a error eh el sentido del apartado 2 dal articulo 64.

d) Que ss ha inscrito una madificacidn dal regla-
mento de usc contraviniendo las disposicionaes dal apar-
tada 1 del articulo 65, salve si el titular de la marea,
mediante una nueva madificacidn del reglamento de uso,
se ajustara 2 los requisitos fijados por dichas disposi-
ciones.

CAPITULO Il

Marcas de garantfa

Articulc 68. Concepto.

1. Se entiende por marca de garantia todo signo
susceptibla de rapresentacion grafica, de las exprasados
en ol articulo 4.2, utilizado por una plurafidad de empre-
sas bajo el control y autorizacién de su titular, que cer-
tifica que los productes o servicios a las que se aplica
cumplen uUNnos requisitos comunes, en especial, en o
que concierne a su calidad, componentas, atigen geo-
gréfica, condiciones técnicas o mado de slaboracidén del
producto o de prestacion del servicio.

2. Ne podran solicitar marcas de garantla quienes
fabrigquen o comercialicen productos o servicios idén-
ticos o similares a aquéllos para los que fuera a regis-
trarse la citada marca.

3. Sera aplicable a las marcas de garantia lo dis-
puersto en el apartado 3 del articulo 62,

Articulo 69.

1. La solicitud de registro de una marca de garentia
debera ser acompafada de un reglamento de uso en
ol que =a indicaran las parsonas autorizadas a utilizar
ia marea, las caracteristicas comunes de los productos
O servicios que se van a certificar, {a mansera en que
se verificaran estas caracter(sticas, los cantrolas y vigi-
fancia del uso de la marca que se efectuaran, las res-
ponsgbilidades en que se pueds incurrir par o usa ina-
decuado de la marca y ef]canon que, en su casa, se
exigird a quionas utilican la marca.

2. El reglamento de uso debersd ser informads fava-
rablemente por el drgano administrativo competente en
atencidn a la naturaleza de los productos o servicios
a los que la marca de garantia se refiere. El informe
s8 entendora favorable por el transcurso del plazo de
tres meses desde su solicitud sin gque el drgano admi-
nistrativo competente lo haya emitido. En caso de infor-
me desfavorable, se denegard, en su caso, 1a solicitud
de registra de la marca de garantiz previa audiencia
del solicrtants.

Reglamento ds uso.
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3. Si la marca de garantia consistiera en una indi-
cacitn de procedencia geogréfica, el reglamento de usoc
deberd prever que cualquier parsons, cuyas productas
o sarvicios provengan de esa zona geografica y cumplan
las condiciones prascritas por e misma, podra utilizar
iz marca.

Artfeulo 70. Denegacion de fa solicitud.

1. La solicitud de registro de una marca de garantia
sara denegada en la forma y por los mismos motivos
que una marca individual vy, ademas, cuando no cumpla
lo dispuesto en los articulos 68 v 69, o cuando of regla-
manto de uso sea contrario a la lay, al arden publico
o a las buenas costumbres.

2. La solicitud de marce de garantia sera también
denegads cuando pueda inducir al piblice a error sobre
ol caracter o la significascidn de la marca. en particular
cuando pueda dar la impresidn de ser algo distinto de
una marca de garantia,

3. No se denegara la solicitud si el solicitants,
mediante una modificacidn dsl reglamanta de usa, cum-
pliare los requisites enunciados en los apartados 1y 2.

Artfeulo 71,

1. El titular de la marca de garantia deberé someter
a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas toda pro-
puesta de modificacion del reglamenio de uso. Se deses-
timara la modificacion cuando el reglamento de usa
medificado no cumpla los requisiios del ardcula 69 o
incurra en alguna de las prohibiciones del articulo 70.

2. la modificacién del reglamento de uso surtira
efectos a partir de su inscripeion en la Oficina Eapafiola
de Patentes y Marcas.

Modificacion dal reglamento de uso.

Articulo 72. Causas de nulidad.

Ademés de par las causas de nulidad previstas en
los articulos 51 y 52, se daclarara la nulidad del registro
de una marca de garantia cuando hubiera sido registrada
contraviniendo ko dispuesto en el articulo 70, salvo que
ol titular de la marca, por una maodificacion del regla-
mento de usc, cumpliera las prescripciones de los citados
preceptos.

Articulo 73. Causas da caducidad.

El registra da una marca de garantia caducara, ade-
mas de porlas causas provistas en el articulo §5, cuando
concurra alguna de las circunstancias sigutentes y asi
sa daclare an sentencia firme:

a) Que el titular ha negado arbitrariamanta el usa
déla marca a una persona capacitada para sllo o ha.
incumplido cualquier otra disposicién asencial del regla-
manito de uso de la marca. En el caso ds denegacién
injustificada del uso de fa marca, el Tribunal podra. en
atancion a lag circunstancias, abstenarse de declarar ia
caducidad, condenando al titular a autorizar el uso de
la marca a la persona arbitrariamenta excluida.

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

c) Que, a consecuencia del uso permitido por el titu-
lar, ta marca se ha hecho susceptbla de inducir al piblico
a errar en el sentido dsl apartade 2 del articulo 7Q.

d) Que se ha inscrito una modificacicén del regla-
mento de uso contraviniendo Jas disposiciones del apar-
tado 1 del articulo 71, salvo si el titular de la marca,
mediante una nueva modificacidn del reglamento de uso,
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se mjustara a los requisitos fijados por dichas disposi-
cionas.

a) Que el titular ha utilizado la marca para los pro-
ductos o servicios gue 61 mismo 0 una perscna que Bsté
econdamicaments vinculada con él fabrigue o suministre.

CAPITULO Hi

Disposicionss comunes

Articulo 74. Carscter piblico del reglamento de use.

El reglamento de use de las marcas colectivas o de
garantia depositadoe en la Oficina Espafiola de Patentes
y Marcas podrd ser libremente cansultado por cualguier
persona, Sin sujecion a pago de tasa.

Articulo 78. Uso de la marca.

La exigencia de uso de las marcas colectivas y de
garantia se entendera cumplida por el uso que cualquisr
parsona facultada haga canforme al articulo 39 de esta

Ley.

Artfculo 76.  Ejercicio de acrionas.

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

2. H trtular de una marca colectiva o de garantia
podra reclamar, por cuenta de las personas facultadas
ﬁara utilizar la marca, la reparacion del dafio que ésatas

ayan sufrido por el uso no autorizado de la marca.

Artlculs 77. Prohibicién tsmporal de registrar marcas
colectivas o de garantia canceladsas.

Las marcas colectivas y da garantia cuyo registra haya
sido cancelado por cualquiera de las causas previstas
an asta Ley no podrin ser registradas en relacidn con
productos o servicios idénticos o similares duranta un
plazo de tres afins a contar desde cl dia en que fue
ﬁublicada la cancelacidn del registro de la marca o, si

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

Articulo 78. Normas aplicablss.

Las ngrmas de la presente Ley relativas a las marcas
individuales se aplicardn a las marcas colectivas y de
garantia, salva digposicidn contraria pravista en el pre-
gente Titulo.

TITULO VI

Marcas internacionales

Artfeulo 79, Soficitud de extension territorial a Esparia.

Siempre gue el titular lo sclicite expresamente, sl
registro internacicnal de una marca efectuado al amparo
dael Acta vigente en Esparia del Arteglo de Madrid
de 14 de abril de 1891, relativo al Registro Internacional
de Marcas {llamado en lo sucesivo «Arreglo de Madrich).
del Protocolo concarniente al Arregla de Madrd de 27
de junia ds 1989 (llamadao en lo sucesive «Protocolon)
o de ambos, extenderé sus efectos en Espana.

Articulo 80. Dsenegacion y concesidn de fa proteccion
en Espana.

1. Se podra denegar la proteccién de la marca inter-
nacional en Espafia, de acuerdo con el articulo 5 det
Arreglo de Madrid o e] articulo 5 del Protocola.

2. A efectos de la concesién o denegacian sarén
aplicables al registro de la marca interpacional, an lo
que proceds, los articulas 19, 20, 21, 22, 25, 28, 27
y 28 y si apartado 4 del articulo 29,

3. La publicacion de la solicitud a gque se refiere
el articulo 18, queda reemplazada, para las marcas inter-
nacionales, por la publicacién queia Oficina Internacional
efectia en su gaceta periddica conforme a la previstc
en el articulo 3.4) del Arreglo de Madrid o en sl artlcu-
lo 3.4) de! Protocoio. La Oficina Espafola de Patentes
y Marcas publicard en el «Boletin Oficial de la Propiedad
Industrials una mencidn de la referida publicacién de
fa Oficina Internacional.

4. El plazo de oposicion establecido en el articu-
lo 18.2 empeazard a contar a partir de [a publicacién
on ol «Boletin Oficial de la Propiedad Industrial» da la
mencidn a que se retiere el apartado anterior,

5, la denegacién de la proteccian prowvisional, en
el supuesto previsto por el articuio 21.1, o definitiva,
en el supuesto previsto por el artioufo 22,1, seran noti-
ficadas a la Oficina Internacional en la forma y plazo
establecidas por el Reglamento comin dsl Arreglo de
Madrid relative al Registra Internacional de Marcas y
del Protocolo conocaerniente a ese Arreglo (llamado en
lo sucesivo «Reglamento canin al Arreglo y al Proto-
colon),

Articulo 81,  Presentacidn de la solicitud de registro
Internacional.

1. La solicttud se prasentara por el titular de una
marca registracia en Espafia. al amparc del Arreglo de
Madirid, o por el titular o el mero solicitants de una marca,
al amparo del Protocolo, en sl drgano que resulte com-
petents, de acuerdo con lo previsto en los aparta-
das 1, 2, 3 y 4 del articuio 11.

2. Al =solicitarse gl registro internacianal, su renc-
vacion, o la inscripcién de cualguier modificacion se satis-
faré una tasa nacional, sin cuyo paga no serd tramitada.

Articulo B2. Examen praliminar de la solicitud interna-
cional.

1. Recibida la solicitud de registro internacional, el
argano competente examinara.

a) Sila salicitud ha sido presentada an ai formulario
oficial previsto por el Reglamanto comuin al Arraglo y
al Protocolo.

b} Sila tasa nacional ha sido pagada.

2. Si la solicitud presentada no cumpliera estos
requisitos, se notificara al solicitante los defectos obser-
vados, para que, en el plazo gue reglamentaramente
se determine, los subsane. Si no se subsanason, se resol-
vera teniando por deasistida la solicitud. Si la solicitud
no presentara ninguno de estas defectos o los mismos
hubieran sido subsanados, e] érgano competente otor-

ard como fecha de la solicitud de registro internacional
a fecha en quse recibié la solicitud o la subsanacidn
da ésta, sequn proceda, y la tfransmitira, con todo lo
actuada, & la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
dontro de los cinco dias sigutantes.

3. Recibida {a solicitud, Ja Oficina Espanola de Paten-
tes y Marcas, como Oficina de origen, examinara si:

a) El solicitanta tiene derecho a pedir al registro
tntermacional de acuerdo con los articulos 1 v 2 del Arre-
glo de Madrid o, en su caso, del articulo 2 del Protocolo.



b) Lasindicaciones que figuran en la solicitud inter-
nacional se corresponden can las del registto nacional
Q, en su caso, con las de la solicitud de registro nacional,
a las efectos de certificar esa conformidad segin esta-
blece al articula 3.1) del Arreglo de Madrid 6, en su
caso, el artfcuio 3.1) del Protocaolo.

4. En el easo de que {a solicitud (nternacional carsz-
ca de alguno de ios renuisitos examinados, la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas notficard los defectos
al solicitante requiriéndole para que los subsane en el
plazo reglamentariaments establecido. Si no se subsa-
nasen, se resolvard teniendo por dasistida la solicitud.

5. Si el solicitante subsana los defectos oportuna-
mente. la Oficina Espaiola de Patentes y Marcas indicard
caomo facha de la solicitud de registro internacional fa
fecha en que recibid ia subsanacion.

Arﬂcu}lo 83. Transformacidn dg un registro internacio-
nai.

1. Un registro internacional cancelado en virtud del
articulo 6.4 del Protocolo podrd ser transformado en
una solicitud de marca nacional para productos o ser-
vicios cubiertos en Espafia por dicho registro interna-
cionz! 81 diche solicitud se dirige a la Oficira Espaficla
dae Patentes y Marcas en ol plazo de tres meses a contar
desde la fecha de cancelacidn de dicho registro inter-
nacional.

2. &l peticionario de la ransformacion debera pre-
santar una solicitud de registro nacional conforme a lo
dispuesto en el articulo 12 de (a presente Ley. Esta soli-
citud incluird, ademas, los siguientes datos:

a) Indicacion de que se trata de una solicitud de
wansformacién.

b) Numero y techa dal ragistra internacional en que
ga basa.

¢} Indicacién de si dicho registro estd concedido
o pendiente de concasién en Espana.

d) Domicilio en Espana a efectos de natificacionos,
de conformidad con el articuto 23.4.

A la solicitud de registro debera adjuntarse una car
tificacidn da la Oficina Intarnacional en la que se indigue
la marca y los productos o servicios para los cualas Ia
proteccian del ragistro intaernacional habia tenido efectos
en Espafia antes de su cancelacidn. Esta certificacidn
se acompafard doe su traduccidn al castallano.

3. La solicitud da wransformacién se considerari pre-
sentada an ls fecha dsel registro internacional o de la
extension postarior para Espafia, segun proceda, vy, si
tenia ptioridad, gozard de este derecho. En {o demas,
la solicitud de transfarmacion se wamitara como una
-solicitud de marca nacional. No obstants, si la solicitud
de transformacion se refiricra a una marca internacional
va concedida en Espafia, se acordara sin mds tramite
su concesion como marca nacional, aplicandosele las
disposiciones del articulo 22 4. Contra este acuerdo no
padra formularse recurso basado an la concurrencia de
prohibiciones absoltitas o relativas, pero si podra fun-
darse en el incumplimiento ds los requisitos exigidos
para la vakda transformacién o concesién directa del
registra internacienal solicitado.

4. A los efectos de la pravigta en los articulas 31
v 32 de la presente ley, se cansiderard como fecha
de presertacién la del dia en que la solicitud de trans-
formacién hubiere sido recibida por la Oficina Espafioia
de Patentes y Marcas o, en su caso, {a prevista en sl
articulc 16.3 de esta Ley.
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TITULO X
Marcas comunitarias

Articulo 84. Presentacion de una solicitud de marca
conuritaria ante la Oficina Espariola de Paiernles vy

Mareas.

La prasentacidn de una solicitud da marca comuni-
laria en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, al
amparo del articulo 25.1,b} del Reglamenta (CE} 40/84
del Consejn, da 20 de diciembra da 1983, sobre la marca
comunitaria, dara lugar al pago de la tasa correspon-
diente. La Oficina Espanola do Patentes y Marcas indicard
ta fecha de recepctdn de la solicitud y el numero de
paginas que la campangan, transmitiandola a la Oficina
de Armonizacidén del Mercado Interior, 81 la tasa ante-
riormeante senalada hubiera sido satisfecha.

Articulo 85. Declaracion posterior de la caducidad o

nulfidad.

Cuanda una marca comunitaria sa beneficie de la
antigitadad da una marca antarior con efectos an Espafia.
sa padra daclarar la caducidad o nulidad de esta marca
aniterior, aundue la miama ya estuviera extinguida por
la falta da renovecion, renuncia dal tituiar o impago da
las tasas de mantenimiento. en su caso.

Articulo 86. Transformacion de la rmarca comuriltaria.

1. El procedimiento de transformacidn de uha soli-
citud o de una marca comunitaria en solicitud de marca
nacional se iniciara con la recepcion por la Oficina Espa-
fola de Patentes y Marcas de la peticién de transfor-
macion que le transmita la Oficina de Armonizacion del
Mercado Interior.

2. Enelplazo que reglamentariamente se establezca
desde la racepcidn de la peticidn de transformacion por
la Oficina Espaficla de Patentes y Marcas, el saolicitante
debera cumpilir los siguientes reqgtisitos:

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

b) Presentar una waduccion ail castellano de la peti-
cion de transformacion y de los documentos que la acom-
pafian cuando no esten redactados en este idioma.

c) Designar un domicilio en Espana a ofectps de
notificaciones, de conformidad con el articulo 23.4,

d) Suministrar cuatro repreducciones de la marca
si la misma fuere grafica o contuviere elementos grafinne

3. Si en el plazo previstn en al apartada antenor
no se cumplieran los requisitos exigidos en el mismo,
la solicitud de transformacion se tendra por desistida.
Si las requisitos fueran cumplidos, la Oficina Espafiola
de Patentas y Marcas resoivera sobre la admisig?lidad
do 14 transformacién solicitada conforme a lo previsto
en los articulos 1082 y 11Q.1 del Reglamento
{CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembra de 1893,
sohre la marca comunitaria.

4. La solicitud de transformacidn se cansiderara pre-
sentada en la.fecha de presantacion que sa le hubiere
otorgado como solicitud de marca comunitaria y, si tenia
prioridad o antigiedad reivindicada, gozara de estos
derechos. Por lo demas, la solicitud de transformacion
se tramitard como una solicitud de marca nacional. No
cbstante, si la solicitud de transformacion se refiriera
a una marca comunitaria ya registrada, se acordara sin
mas tramite su concesidon como marca nacional, apli-
candassele las dispasiciones del articulo 22.4, salvo quo,
debido & l& renuncis, falta de renovacién o a cualquier
ctra causa provoceda par su titular, hubisra gquedado
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pendiente de pronunciamiento en cuanto al fonda algun
motivo de nulidad o caducidad capaz de afectar a la
proteccién de la marca en Espsfia, sn cuyo caso se tra-
mitard come una solicitud de marca nacional Contra
el acuerdo de concesidn directa previsto an este apar-
tado nn podrd formularse recurso basado en la con-
currencia de prohibiciones absolutas o relativas, pero
sl podra fundarse en el incumplimiento de los requisitos
exigidos para la valida transformacion o concasion direc-
ta de la marca comunitaria solicitada.

5. A los efectos do lo previsto en las articulos 31
y 32 de la presenta Ley. se considerard como fecha
da presentacion la del dia an que la solicitud de trans-
formacion hibiera gido racibida par la Oficina Espafiala
da Patentes y Marcas.

TITULO X
Nombres comerciales

Articulo 87. Concepto y normas aplicables.

1. Se entiende por nombre comercial toda signeo
susceptible de representacion grafica que identifica a
una empresa en el trafico mercantl y que sirve para
distinguirla de las dernas empresas que desarrollan acti-
vidades idénticas ¢ similares. o

2. En particular, podran constituir nombres cormer-

ciales:

a) Los nombres patronimicos, las razones sociales
y las denominaciones de las personas juridicas.
b} Lasdenominaciones de fantasia.
¢) Las denominaciones alusivas al abjeto de la acti-
vidad empresarial.

d) Los anagramas y logotipos.

o) Las imégenes, figuras y dibujos.

f) Cualguier combinacidn de los signos que, con
caracter enunciativo. se mencionan en los apartados
anteriores.

3. Salvo dispasicion contraria prevista en este capi-
tulo, serdn de aplicacién al nombrre comercial, en la medi-
da en que no sean incompatibles con su propia natu-
raleza, las normas de la presente Ley relativas a las
marcas.

Articulo 88. Prohibicionus de registro.

_ No podrén registrarse como nombres comerciales los
SIgNos sigulentes:

a) lLos que no pusdan constituir nombre comercial
por no sor conformes con el articule 87.
Los gue incurran en alguna da (as prohibicionas
absolutas del articulo § da la presente Ley. ,
¢) Los gque puedan afectar a algdn derecho anterior
de oz previstos en los articulos 6 a 10 de asta Ley.

Articulo 89. Clasificacion y tasas apficables.

1. En la solicitud de ragistro debaridn especificarse
las actividades gue pretendan distinguirse con el nombre
caomercial sdlicitado, agrupandolas por clases conforme
a la Clasificacion Internacional de Praductos v Sarvicios,
sgagun se tate de actividades de prestacidn de setvicios
o de actividades de praduccidon o comercializacidn de
productos.

2. La solicitud v la renovacién del nombre comercial
estaran sometidas al pago de las tasas correspondiantes,
zegun el niumerc de clases que comprenda, en los mis-
mos términos que las marcas.

Articulo 9Q. Derechos confaridos por el registro.

El registro del nombre comercial confiere & su tfitular
ol derecho axcluzivo a wtilizarlo en al trdfico econdmica
en los tdrminos previstos en azta Ley.

Articulo 81,  Nulidad y caducidad del normbra comercial.

1. Siemprs que no sea conhtraric a su propia hatu-
raleza, se declarara la nulidad del nombre camarcial en’
la forma y por las mismas causas previstas para las mar-
cas y, adamas, cuando hubiare sido registrads contra-
viniendo lo dispuesto en el articulo 88 de la presente
Ley. ,
2. Se declarars la caducidad del nombre comercial
en {a forma y por las mismas catsas pravistas pars las
marcas, siempre que ello no sea incompatible. con su
propia naturaleza.

Disposicion adicional primera.  Jurisdiccion y horrnas
proceasales.

Las normas vigentes contenidas en el Titulo Xl de
la Ley 11/1986, de 20 do marzg, de Patentes, respecto
de las patentes seran de aplicacidn a {as distintas moda-
lidades de signos distintivos regulados an |a presents
Ley, en todo aquelic que no sea incompatible con su
propia naturaieza, a8 excepcton del articuio 128 de dicha
Ley.

Disposicidn adicional segunda. Tasas.

Las bases y tipos dae gravamen de las tasas a que
se refare o] apantado 4 del articulo 11 de la Ley 17/1975,
de 2 de mayo, sobre ereacion del Organiesmo auténomo
sRegistro de Ia Propiedad Industrialn, seran, en materia
de signos distintivos, las previstas en el anexo ds la
presente Lay.

Disposicion adicional tercera. Modificacion de la Ley

da Patentos.

1. Se aflade un nuevo apartado 3 al artleulo 125
de la Ley 11/13986, de 20 de marzo, de Patentes, con
la redaccion siguiente:

«En el caso de acciones por violacian del derecho
de patenta, tambian serd competenta, a sleccidn
dal demandante, el misma Juzgado a que se refiere
al apartado antarior de la Comunidad Autdnoma
dande se hubiera realizado la violacion o se hubie-
ran producido sus sfectos.»

2 El artieulo 155 de la Lay 11/1886, de 20 de
marza, da. Patentes, queda redactado de la siguiente
forma:

1. Podrédn actuar ante la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas:

ag Los interesados con capacided da obrar de
conformidad con la previsto en el Thulo (Il de la
Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de Régimen
Juridico de las Administracionas Pliblicas y del Pro-
cedimisnto Administrativae Comun.

k) Los Agentes de la Propiedad Industrial.

2. Las no residentes en un Estado miembra
de la Comunidad Europea deberan actuar, en todo
caso, mediante Agente de la Propiedad Industrial»



Disposician adicional cuarta. Cumplimisnto de  trd-

mites.

Cuando un plazo para evacyar un tramite de un pra-
cedimianto en materia de propiedad industrial expire en
sdbado, el tramite de que se tratc sc podrd efectuar
validamente en el primer dia habil siguiente a ese sabado.

Disposicion adicional quinta. Plazos de resolucion de
los procadimiantos.

_Los plazos maximos de resolucion de los procedi-
mientus regulados en esta Ley se computaran desde
la fecha de recepcian en la Oficina Espafiola de Patentes
y Marcas de las respectivas solicitudes, y serdn los
siguterttes:

a) Concesidon de signos distintivos: doce meses si
la solicitud no sufre ningun suspense vy no tuviora opo-
siciones, y veinte meses si concurriera alguna de las
circunstancias anteriores.

b) Renovacion de signos distintivos: ocho moeses si
no se produjera hingun suspensc y doce meses en ¢aso
contraria.

¢) 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 tmeses si concurriera esta cir-
cunstancia.

d) Restablscimiento de derechas: seis meses.

e) Transformacion de registros internacionaies: cin-
co meses si la solicitud de transformacion se refiere a
una rarca imarnacionalgfa concedida en Espafia, vy el
establecido para el procedimiento de concesion de mar-
cas nacionalas, en caso contraria.

f) Transformacidon de marcas comunitarias: cinco
meses si la solicitud de transformacidn se refiere a una
marca comunitaria va registrada y el establacido para
el procedimiermo de concesidn de marcas nacionales
en caso contrario. En este caso, el plazo se computara
desde la fecha en la que el solicitante cumpla los requi-
sitos establecidos en el apartado 2 del articulo 86 de
esta Leﬁ_.

g] Tedo otro procedimisnto en materia de propiedad
industrial que no estd sometido a un plazo especifico
de resolucién: veinte meses.

Disposicion adicional sexta. «Bolstin Oficial de la Pro-

pisdad Industrizis.

1. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas publi-
cara periodicamente el «Boletin Oficial de la Propiedad
Industrials en el-que se insertaran las solicitudes, reso-
lucianes y hotificaciones relativas al sarvicio y a jos pro-
cadimientos de las distintas modalidades de propiedad
industrial, conforme.a lo que se dispanga en sus res-
pactivas legislagiones.

. La Sficina'Espaﬁo’Ia de Patentes y Marcas pondra
a disposicidn del publico e «Baletin Oficial de la Pro-
piedad Industrial» en soporte informatico que haga posi-
ble su {ectura. '

Disposicion adicional séptima.  Aplicacidn del restable-
cimianto de derachos a las damas modalidadss regis-
trales de propledad industrial.

1. las normas contenidas en el articulo 25 de ia
presente Lay seran de aplicacidn, en todo aquelio que
no sea incompatible con su prapia naturalezs, a 1as paten-
tes, modslos do utilidad, topografias de los productos
semicenductores y maodeles y dibujos industriales y artis-
ticos.
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2. Ademas de las excepciones previstas en el gpar-
tado S del articulo 25, tampoco serd aplicable el res-
tablecimiento de derechas a los plazas contempiadas
on los apartadas 1 y 2 del articulo 33 y en ol aparte-
do 2 del articulo 39 de la Lay 11/18886, de 20 de marzo,
da Patentes.

Disposicion adicional octava, Utilizacién de medios

alactrbnicos.

1. Se tacuha al Ministario de Ciencia y Tacnologia
para que en ¢l plazo de dos afios determine, en cala-
boracidn con las Comunidades Autdnomas que hayan
asumida competanciag an la materia, los supuastos en
los que las comunicaciones g intercambic de documen-
tacidn antre la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas,
los organos compsetentes, en sy caso, de las Comuni-
dades Autdénomas y los usuarios de sus servicios podran
0, en 3y caso, deberan presentarse o remitirse en soporie
electronico. Las condiciones generales, reguisitos y
caracteristicas téenicas de las comunicaciones y de los
distintos documentos, seran fijadas por resolucidn del
Director general de la Cficina Espancla de Patentes y
Marcas.

2. Una vez se establezcan las condiciones genera-
les, requisitos y caracterislicas técnicas de presentacion
de solicitudes an soporte magnetico o par medios tele-
maticos, quedard reducido sh un 15 por ciento el importe
de las tasas de solicitud de registro, division de la sali-
citud y de renavacidn, en el supuesto en gue las inte-
resados presenten dichas solicitudas en soporte mag-
nigtico o por madios telematicos.

Disposicidn adicional novena. Camunicacion de signos

prategidos.

A los ofectos del examen de fondo de las prohibi-
ciones absolutas que ha de efectuar la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas, debera comunicérsele a esta
Oficina:

a) Por el drgano competente del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentacian,. las denominaciongs de
origen, las indicaciones geogrificas protedidas y las
denominacionas de las variedades vegetales protegidas.

b} Por el drganoc competente del Ministeric de Sani-
dad y Consumo la publicacién que, en cumplimisnto de
lo dispuesto en el apartada 3 del articulo 1% de la
Ley 25/19880, de 20 de diciembre, de! Madicamento,
efectiia de la lista de denominaciones oficiales espafnolas
de las sustancias autorizadas en Espana; asl como la
publicacian que realiza la Organizactén Mundial de la
Salud de las denominaciones comunes. internacicnales,

¢) Por los 6rgancs competentes de las distintas
Administracionag publicas, las signas de interés publico
que, conforme a lo prevista en la letra k} dal articu-
Io 5.1, hayan da ser protegidos.

Disposicién adicional décima. Rdgimen contraciual v
presupuestario de las consuftas a bases de datos efac-
tuadas por fa Oficina Espainola de Patentes y Marcas.

1. Las consultas que efectlie la Oficina Espariola
de Patentes y Marcas a bases de datos nacionales o
exiranjeras sabre desarrollo tecnoldgice o, en general.
sohre propiedad industrial, no requerrran la celebracion
de contratos en los términos previstos en el texto refun-
dido de la Ley de Contratas de las Administraciones
Piblicas, aprobado por Real Decieto iegislativa 2/2000,
de 16 de junio.
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2. La udlizacidn de esas bases de datos requetira
la existencia de crédito adecuado y suficierte en el pre-
supuestoc de gastos de Ia Oficina Espafiola de Patentes
y Marcas. El pago a los proveedores por las consultas
sfectuadas a dichas bases de datos podra realizarse
mediante expediente de pages a justificar.

Disposician adicional undécima. Prestacion de servi-
cios de informacién por medio de redes de comu-
nicacitn telematics.

La Oficina Espafnola de Patermes y Marcas. en cola-
boracién can Jas Comunidades Autdnomas, padra poner
a disposicidon a través de redes de comunicacion tele-
matica con caracier gratuito el «Boletlin Oficial de {a Pro-
piedad Industrial», asf como informacién sobre {a situa-
cion juridica de los expedientes, sabre identidades y pare-
cidos entre signos distintivos, sobre patentes, modelos
de utilidad v disefa industrial, sobre el archivo histérico
v, en general, sobre aspectos relacionados con [a pro-
piedad industrial cuya divulgacian se estime conveniante
por razones de informacidn tecnaldgica, difusion de la
propiedad industrial u otra justificada.

Disposicion adicional duodécima. Aplicacion de la
Lay 30,1992, do Z6 de noviembre, da Régirnen Juri-
dico de Ias Administraciones Publicas y del Proce-
dimiento Administrative Comiin.

Las procedimientoes administrativos en materia de
propiedad industrial y, en particular, los procedimientas
da registro, renovacion e inscripcion de cesiones da dere-
chos y demas actos registrales se regirén por su nor-
mativa especifica vy, subsidiariamenta, por las disposi-
ciones de la Lay 30/19892, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurldica de las Administraciones Publicas y del
Proceditmianto Administrativo Comuan.

Dispos=ician adicianal decimotercera. Mbodificaridn de
la Lley 17/1975, da 2 ds mayo, sobre creacion det
Organismo autdnomo «Registro de Iz Propiedad
Industrial».

1. Se modifica el nimero 1 del articulo 3.2 de la
Ley 17/1875. de 2 de mayq, sobre creacion del Orga-
nismo autdénomo «Registro de fa Propiedad Industrialy,
gue quedari redactado coma sigue: «1. El Presidorts

el Organismo.»

2. Se modifica el articulo 4.° de la Ley 17/1975,
de 2 de mayo. sobre creacion del Organismo sutdnorno
«Registro de la Propiedad industrial», que quedard redsac-
tada como sigue:

«Art. 4° 1. El Presidente del Qrganismo serd
al Subsacretario del Ministeric de adscripeion de
la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

2. Son facultades del Presidente del Organis-
mo:

a} Definirla politica del Qrganismo y establecer
las directrices de su actuacion.

b) Aprobar la gestién del Director dal Organis-
ma.

¢) Cornocer el funcionamiento de la Oficina
Espafiola da Patentas y Marcas, por medio de los
informas gue petiGdicaments rinda el Directar.

d} Aprobar el anteproyscto del presupuesto de
ingresos y gastos, asi como la liquidacion anual
del mismo.

o} Aprobar la memoria anual de actividades de!
Crganismo.

1) Adoptar, en su caso, acuardas sabre los asun-
105 que por su naturaleza e importancia sean some-
tidas a su conocimianto.x

3. Se medifica el articuic 5.° de la Lay 17/1875,
de 2 de tmaya, sobre creacidn del Organismo auténomo
«Registro de la Propiedad industrialn, qus quedara redac-
tado como sigue:

«Art, 57 1. El Director de la Oficina Espafiola
da Patentes y Marcas sara el gjecutor de las direc-
trices marcadas por el Presidents del Organismo
y astentara la representacidn legal del Organismo
y las facuttades efectivas de direccidn y gestign
de los servicios; tendra a su cargo la vigilancia y
fiscalizacian de todas las dependencias del Orga-
nismo; resolvera los asuntos propios de la com-
petencia del mismo, y sus resoluciones en las mate-
rias da propiedad industrial de las que sea cam-
petente pondrén fin a la via administrativa.

2, El nombramiento dal Director de la Oficina
Espafiola de Patantes y Marcas se efoctuard por
Real Decreto & propuesta del Ministro del Depar-
tamento de adscripeién dal Organismao.»

Dispasician adicional decimocuarta. Prohibicidn dsa
otorgamiento de denominaciones tle personas juri-
dicas que puedan originar confusion con una marca
o nombre comercial notories ¢ renombrados.

Los drganas registrales compatentes para ol otorga-
miento o verificacidn de denominaciones da personas
juridicas denegaran e! nombre o razon social solicitado
si coincidiera o pudiera ariginar confusién con una marca
o nombre comercial notoriaos o renombrados en los 18r-
minos gque resulitan de esta Ley, salvo autorizacidn del
titular de la marca o nombre comercial.

Disposicién adicional decimoquinta. Cooperacidn de Ia
Oficina Espaniola de Patentss y Marcas con Organi-
zaciones Internacionales y Oficinas extranjaras.

Las actividades de formacién y cooperacién realiza-
das por {a Oficina Espafiola de Patentes y Marcas en
colaboracidn con Organizaciones Internacicnales y las
que tenga con Oficinas de Propiedad Industrial extran-
jeras o sus trabajadores como Eeneﬁciaricm, que pudie-
ran sar cansideradas como ayudas o subvenciones, no
tendrén que estar precedidas por el tramite de publicidad
y cancurrencia.

Disposicidn adicional decimosexta, Proyacto de Ley da
nombres de dorninio en fa red.

El Gohierno, en el plazo oportuno y tras los estudios:
y consultas qus fueren necesarios, remitird al Congrosa_
de los Diputados un proyecto de Ley sobre [os nombres
inciuidos en ef dominio en la red de pals da primer nival
«.85». La regulacién se inspirard, entra oiras, en los cri-
tarjos aplicados a los signas distintivas protegidos por
Ia legislacién de prapieded industrial.

Disposicion adicional decimoséptima. Extincion de
sociedades por violacidn del derecho de marca.

Si la sentencia por violacién del derecho de marca
impusiera el cambio de denaminacion social v és5te na
s8 efectuara en el plazo de un afio, la sociedad quedara
disueita de pleno derache. procediendo el Registrador
Mercantil de oficio a practicar la cancelacidn, v sin per-
juicio de lo establecido en el articulo 44 de esta Ley.



Dispasiciin adicional decimoctava.  Proyecto de Lay de
denominacionss de personas juridicas.

El Gobierno, en e! plazo oportuno y tras los estudios
vy consulias que fueren nocesarios. remitird al Congreso
da los Diputados un prayecto da Ley sobre el régiman
de las denominaciones saciales de las entidades juri-
dicas,

Disposician adicional decimanovena. Froyecto do Loy
de denominacionas de origan e indicaciones gaogra-
ficas protegidas.

Por el Gohierno, an el plazo oportuno y ras los estu-
dios y consultas qua fuaren necesarios, se procedera
a remitir al Congreso de los Dipulados un proyecia de
Ley regulador de las dencminaciones de arigen e indi-
caciones geograficas protegidas que sustituya a la vigen-
te Loy 25/197Q, de 2 de diciembre, del Estatuto de
la vig, del vino vy de los alcoholas.

Disposicion transitoria primera.  Rdgimen fransitorio de

los procedimientos.

Las procedimientos sobre marcas, nombres comer-
ciales y rotulos de aestablecimiento iniciados antes de
la entrada en vigor de esta Ley seran tramitados y resuel-
s canforme a la legislacién anterior,

Disposicion transitorie segunda, Aplicacién de la pre-
sente Ley 8 Jos derechos ya registrados.

1. Las marcas y nombres comerciales concedidos
durante la vigencia de legislaciones anterioras se regirdn
por ia presente Ley, salvo en lo que se dispone en las
apariados siguisntes.

2. Las marcas y nombres comerciales concedidos
conforme al Estatuto de la Propiedad Industrial que no
hubieran sido renovades durante la vigencia de la Loy
de Marcas de 1988 seguiran, en cuanto a su renovacién
vy pago de quingquenios [as siguientes normas:

a) La primera renovacidn gue se efectie de los mis-
mos, tras la entrada en vigor de la presente lLey, se
presentard dentro de los seis meses antetiores al 1érmino
de los veinte anos de su vida legal y se ajustard a lo
previsto en el articulo 32, Esta renovacidn se otargara
por-diez afnos carrtados desde 1a fecha da presentacion
de la solicitud inicial de registro. Las renovaciones pos-
teniores-se efectuaran conforme a las previsiones de esta

V.

L) Hasta la primera renovacion que se efectae tras
lé: entrada en vigor de la presente lLey, estas marcas
y nombiras comerciales estardn sujetos, bajo sancian de
caducidad, al pago de los quinqueniocs correspondientes.
A _estos efactos, la fecha de vencimienta de los guin-
guenios serd el Ghimo dia del mes en que se cumpla
cada quinto aniversaria de la fecha de ¢ancesidn del
registro, debiendo efactuarse el paga correspondiente
dentro de los tres meses anteriores a la fecha de ven-
cimianto ¢ eh ol mes posterior a dicha fecha.

3. Las marcas y nrombres comerciales no compren-
didos en el apartado anterigr, cuya concesion hubiera
side publicada o cuya lltima renovacion hubiera sido
solicitada bajo la vigencia de la Ley do Marcas de 1988,
pera antes Oe la entrada en vigor de la Ley 14/1384G,
de Tasas y Precios Publicos por servicios prestados par
el Consejo de Seguridad Nuclear, estardn sujetos, hasta
la primera renovacidn que efectlen tras la entrada sn
vigor de la presente ley, &l pago de los quinguenios
correspandientes, bajo sancién de caducidad, A estos
efectos, la fecha de vericimiento del segundo quingusanio
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sera el ulimo dia del mes en gue se curmpla el quinto
aniversaric de la fecha de presentacion de la sohertud
inicial de ragistro, deblendo efectuarse al pago corres-
pondiento dentro de los tres meses anleriores a la fecha
da vencimiento o an sl mes pasteror a dicha fecha.

4. La cuantia de los quinquenios a que se refieren
los apartados anteriores sera la prevista on la tarifa 1.11
dal anexo de la presante Lay. Finalizado e! plaze para
al pago del quinquenic correspondienta, sin haberse
satwsfecho su importe, podra abonarse el mismo con un
recargo del Zb por cianto dentra de los tres primeros
meses y da un 50 par ciento dentro de los tres siguientes,
hasta un maximo de sois mases de damara.

Disposicién transitoria tercera. Régimen bansitorio de
los rotulos de establecirmiento registrados.

1. Sin perjuicic de lo astahlecida en la presente dis-
pasicion transitoria, los rétulos de astablecimianto, mien-
tras dure su vigencia registral y en {a madida en qus
no sea incatnpatible con su propla naturaleza, se regiran
por las normas de esta Ley.

2. Las rotulos de establecimiente continuarén tam-
poralmente su existancia registral do acuerdo con lo que
=g dispona & continuacion:

8) Dentre de los seis meses siguientes a la entrada
an vigor de la presente Ley. los rétulos de estableci-
miento que se hallen vigentes podran ser renovados por
un parfoda de siete ancs a contar desde |2 entrada en
vigor de la ¢citada Ley. Esta solicitud de renovacion debera
acompafarse del justificante de pago del 50 por ciento
de la tasa de renovacidén prevista en la tarifa 1.8.a) del
snexo, para una sola clase. Cuando la renovacién del
rétulo de establecimienta s6lo comprenda municipios
ubicados en una tnica Comunidad Autonomas, la solicitud
de renovacion se preseniard arte los drganos compe-
tantes de dicha Comunidad, a les gue correspondera
su resolucién y anotacién registral pertinente, sin per-
juicio de 1a oportuna comunicacién a la Oficina Espainola
de Patentes y Marcas, en nl plazo da cinco dlas, tanto
de la presantacidn de la solicitud de renovacién como
do la resclucion adeoptada, a efectas de su anotacion
registral. La Oficina Espafnofa de Patentes y Marcas, pre-
via peticidn de los drganos autendmicos compatantes,
remitita copia de estos expediontes de rétulo de esta-
blecimiento. Las tasas que han de sbonarse por la reno-
vacion de estos rétulos serAn psrcibidas por las Comu-
nidades Autdnomas competentas y se abanaran en la
forma que las mismas dispongan.

b) Los rétulas de establasimionto que ne hubieran
sido renovados confarme a lo previsto en la letra anterior
o aguellos que resulten concedidos con posterioridad
a la entrada en vigor de [a presento Ley, en virtud de
lo establecido en la disposicidn transitoria primera, con-
tinuaran su existencia registral hasta la conclusidn del
pericdo de -diez o veinte afios por el que hubieran sido
concedidos o rénavados por Ultima vez. Los rdtulos de
astahlecimionta, comprendiclos en esta letra, que estu-
vieran sometidas al pago de guinquenios, debaran abo-
nar éstog, bajo sancion de caducidad, en &l plazo previsto
en el apartadn 2 b} a en sl apartado 3 de la dispasicion
transitoria segunda, segun la legislacion ba{'o la que
hubleran sido concedidos o renovados por dltima vez.
El apartade 4 de la citade disposicidn fransitoria seré
también de aplicacidn,

Transcurrido el perioda de vigencia ragistral prevista
en las letras anteriores, el registro de los rotulos de esta-
blecimiento sera definitivamente cancelado, pasando a
estar protegidos por las normas comunes de compe-
tencia desleal, confarme a lo dispusste en los articu-
fos 6 y 12 de la Ley 3/1991. de 10 de enero. de Cormn-
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petancia Desleal vy por lo dispuesto en la disposicién
transitoria siguiertte.

3. Mientras dure la vigencia ragistral de las rétulos
de establecimiento:

a) No podran registrarse camo marcas o nombres
comerciales los signos que sean idénticas a un rétulo
de establecimiento anteriormente solicitado a registrado
para designar las mismas actividades que los producios,
gervicios o actividades para los que se solicitan la marca
o nombre comercial. A estos efectos, el titular del rétulo
de establecimiento podra oponerse al registro da dichos
signes conforma a lo previsto en el articulo 19 o salicitar
la nulidad de las mismos si hublesen sido registrados
‘en contravencion de lo dispuesto en este parrafo,

b) Podrs declararse la nulidad o caducidad de un
rotulo de establecimiento en la farma y- por las mismas
causas previstas para las marcas. Su nulidad podra decla-
rarse adernas cuando hubiere sido registrado a pesar
de no distinguirse suficiemameanta de una marca, nom-
bre comaercial o rétulo de establecimiento, en este caso,
para el mismo términa municipal, que sean anteriores
y para productos, servicios o actividades idénticos o
similares.

Disposicién transitoria cuarta. Proteccion extrarregis-
tral de los rotulos de establaecimiento definitivamente
cancselados.

1, H tindar o causahabiente de un rotulo de esta-
blacimiento que hubiere sido cancelade definitivamanta
en virtud de lo dispuesto en el (ltimo parrafo del aparta-
da 2 de la disposicién transitoria tercera, podra oponerse
al uso de una marca o nombre camercial en el término
municipal para el que hubiere estado protegido regis-
tralments, ai dichos signos distintivas fucran pasteriores
& incompatibles con dicho rotule en los tdrminos esta-
blacidos en la letra a) de! apartado 3 de la disposicion
transitoria tercara.

2 FEa do 1 dejara de ser aplicable si el titular
del rétlo de establecimiento hubiere tolerado, teniendo
conocimiento de ello, el uso de la marca e nombre comer-
cial en al 1rmina municipal en el que dicho rdtulo tiene
proteccidn, durante cinco afos consacutivos, a No ser
que la solicitud de estos signos distintivos se hubiara
ofectuado de mala fe.

3. Los triulares de marcas ¢ nombres comerciales
ragistrados posteriormenta no podrdn oponerse al Uso
de los rétulos de establecimiento contamplades en al
apartado 1, incluso 8i los mismos, por aplicacién del
apartado anterior, no pudieran ya ser slegados contra
dichas marcas o nambres comeiciales posteriores.

4. Llos derachos concedidos en esta disposicion
transitoria se extinguiran a los vainte ahos de haber sida
cancelado el registro conforme a lo previsto an el ditimo
parrafo del apartado 2 de la disposicion transitoria ter-
cora, 0 st ol rotule de establecimisnto dejara de ser usado
par un plazo inintarrumpido de tres afios.

Disposician transitoria quinta.  fnicio de fas actividades
registrales de Jos drganos competentss de las Comu-
nidadas Autonomas.

Las Gomunidedes Autdnomas gue estatutariamarnte
tuvieran atribuida la competencia fJara la ejecucion de
la legisiacion de propiedad industrial, previa coordinacién
con la Oficina Espanola de Patentes y Marcas, publicaran
en sus respectivos Boletines Oficiales la fecha a partir
de la cual iniciara su funcionamiento sl érgano com-
petente de las mismas para recibir y examinar las soli-
crtudes conforme a lo previsio an aesta Ley. Hasta la
entrada en funcionamiento de dichas érganas, las fun
ciones registrales que los mismos tienen atribuidas seran
ejecutadas por la Oficina Espafiola de Patentas y Marcas.

Dizpasicion transitoria sexta. Clasificacion da los nom-

bras comercialss.

1. En la primera renovacion que se produzca tras
la entrada en vigor de la presente Ley, los nombres
comerciales concedidos bajo Is legislacién anterior se
clasificaran conforme a lo previste en el articulo 85 de
esta ley.

2. El solicitante de la renavacién deberd presentar
su propuesta de clasificacién sin modificar el teror literal
de la lista de actividades, aunque podra reordenarlas
o renunciar a las que estime opartunas. En caso de quo
ia Oficina Espafiola de Patentes y Marcas no considerara
correcta la clasificacion fpresenmda, prapondrd al inte-
resado tiha nueva clasificacidn para gue, en el plazo
que reglamentariamente se determine, se pronuncie
sobre la misma. Transcurrido este plazo, la Oficina Espa-
fiola de Patentes y Marcas, haya contestado o no el
interesado, resolvera.

3. Por esta primera renovacién se abonara la tasa
de renovacion prevista en la tarifa 1.8.a) del anexo,.para
una sola clase. Las renovaciones posteriores quedaran
sujetas al pago da {a tasa de renovacion en la cuantia
que corresponda, segun el nimero de clases que com-
prenda la solicitud de renovacion.

Disposicion transitoria séptima. Fusion de ragistros.

A peticion del interesado en la primera renovacion
que se produzca trag la entrada en vigor de |a presente
Ley, padrén unificarse en un Gnico registro las marcas
concedidas para diferentes clases bajo la legisiacion
anteriar, siempre que concurra identidad de titular, de
signo y de fecha de presemacion y se abonan las tasas
de solicitud de renovacién suplementarias correspon-
diantes. Beglamentariamente se determinard el proce-
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 camercialag y rétulos de astable-
cimiento cuando hubiera do declararsa la caducidad de
les mismos por la ausencia de pago de los quingquenios
de mantenimiento.

Disposicion derogataria iinica

. 1. Quedan derogadas tcdas las normas de igual o
inferior rango en lo que contradigan 0 se opongan a
lo dispuesio en |a presente Ley.

2. Quedan derogadas expresamerite las siguicntes
disposiciones:

a} Laley32/1388,de 10 de noviemhra, de Marcas.

b) Del Estatuto sobre Propiedad industrial, aprobado
por Real Decreto-ley de 26 de julio de 1923, texto refun-
dido aprobado par Real Orden de 30 de abril de 1930
y ratificado con fuerza de Ley por |3 de 16 de septiembre
de 1831, el capituloe il del Titulo XI, en cuanto afecta
a las marcas, nombres comerciales vy rdtulos de esta-
blecimisnto.

c) Delaley17/1975, de 2 de mayao, scbre creacidn
del Organismo autdnomo «Registro de la Propiedad
Industrialy, el apartado 4 del articulo 11 en cuanto afecta
a las marcas, nombres comerciales y rotules de esta-
blecimierto v la letra b) dal parrafo segunda del aparta-
do b del articulo 11.



d) El articulo segundo del Real Decreto-ley 8/1998,
de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de pro-
piedad industrial.

e} De la Ley 14/1988, de 4 de mayo, de Tasas
y Pracios Publicos por sarvicios prestados por el Consejo
de Seguridad Nuclaar, las disposicionas adicionales sexta
y séptima y la disposicion transitorta segunda.
Disposician final primera.  Titulo competsncial.

La presente Ley se dicta en virtud de la competencia
astatal en materia de legislacion sobre propiedad indus-
trial, prevista por el arficulo 149.1. 9.% de la Constitucidn,

Disposicién final segunda.  Desarrollo de la Ley.

Se autoriza al Conseje de Ministros & dictar cuantaa
disposiciones de aplicacion y desarrolio de la presente
| ey ses&n riecesanas.

Disposicién final tercera.  Enirada en vigor.

La presente Ley entrara en vigor el 31 de julio
de 2002, salva lo previsto en el Tiwlo V, articulo 85,
disposiciones adicionales tercera, cuarta, octava, décima,
undécima, decimotarcera, decimocuarta y decimoguirtta
que entraran en vigor el dia siguiente al de su publicacion
en al xBolatin Oficlal de] Estadoxn.

Por tanto, N .
Mando a todos los espafales, particulares y auto-

ridades, que guatden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 7 de diciernbre de 2001.
JUAN CARLOS R.

El Presdenta del Gobiarno,
JOSE MARIA AZNAR LOREZ

ANEXQO

Las tasas previstas en la disposicion adicional segun-
da serdn las siguientes:

TARIFA PRIMERA
Adgquisicién, defensa y manienimiento de derechos

1.1 Tasa de salicitud de registro:

a) De una marca o nombre comercial, Por cada clase
solicitada; 134,39 euros (22 360 pesstas).

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

¢} De un registro intemacional (tasa nacional):
36,06 euros (6.000 pesetas). .

} De una marca comunitaria (tasa de recepeitn y

transmision): 24,04 euras (4.000 pezetas).

1.2 Tasa de divisiéh. Por cada solicitud o ragistro
divisional resultante: 51,09 euros (8.500 pesetas).

1.3 Tasa de restablecimiento de derechos: 88,01
suras {14.810 peselas).
" 1.4 Tasa de solicitides que no 1engan sefialada una
tasa especifica; 44,50 auros(z7_405 pesetas).

1.5 Por cada prioridad extranjera o de axposicion
reivindicada: 19,05 euros {3.170 pesetas).

1.6 Modificacionas: por ia modificacidn de la clase,
madalidad, distintivo, lista da productos o servicios, del
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reglamento de uso o, en genaral, por cualquier modi-
ficacion del expedierte autorizada por ia Ley, vya sea
de la solicitud o del registro de la marca, ya se efectie
de modo espontines o como sonsecuencia de un sus-
penso decretada de oficio: 21,55 euras (3.585 pesetas).

1.7 Opasiciones: Por formulacion de oposicidn:
38,56 eurus (6.410 pesatas).

1.8 Tasas de la renovacion del registro:

a) Deuna marcaonombre comercial. Por cada clase
renovada: 355,60 euros (25.890 pesetas).

b} De un2 marca de garantia o colectiva. Por cada
clase renovada; 312,53 suros {52.000 pesstas).

1.9 Demoras: por demaras en los pagos de las tasas
de renavacion y quinquenios sucesivos {régimen tran-
sitoria), los recargos seran del 25 por 100, dentro de
los tras primeros meses, y del 50 por 100. dentro de
los tres siguientes, hasta el maximo de seis meses de
demora.

110 Racursos J revigion de actos administrativos:
por la presentacion de un recurso o solicitud de ravision:
89,01 suras (14.810 posotas).

1.11 Quinquenios sucesivos {régimen transitorio):
69,54 euros {11.570 pesetas).

TARIFA SEGUNDA

Inscripcidn de cesidn de derechos
y otrag modificacienas

2.1 Por la inscripcién o cancelacion de cambios an
la titularidad, licencias, derechos reales, apciones de
compra U otras trabas o medidas cautslares o da eje-
cucion. Por cada registro afectado: 28,24 euras (4.698

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

2.2 Por la inscripcién del cambio del nombre del
titular o del nombre y/o de la direccion del representants,
y por la insctipcidn de un nuavo represantants o de
un poder general de represemacidn. Por cada registro
afectado 14,12 suros {2.350 pesstas) {hasta un maximo
de 2.404,05 suros {400.000 pesetas)].

TARIFA TERCERA

Otros servicios

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

3.2 Consulta y vista de un expedients: 3,01 euros
{500 pesatas).

3.3 Copia ds log documentos obrantes en el expe-
diante: 9,62 suros (1.600 pesetas} mads un suplemento
por cada pagina que exceda da 10 de 0,96 euros (160
peselas).

TARIFA CUARTA

Publicaciones

4.1 Por la publicacion en el xBoletin Oficial de la
Propiedad industrialn, a solicitud del recurrente, del anun-
cic de la interpasicién de un recurso contencioso-ad-
ministrativae en materia de signos distintivos: 120,20
euros (20.000 pesetas).

4.2 Por la publicacion en 'el «Baletin Oficial de la
Propiedad Industrial» a instancia de parte, del fallo de
un recursa contanciaso-administrativa sobre signos dis-
tintives: 120,20 auros (20.000 pasetas).
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