/Cuestiones
Basicas

acerca de Marcas
y Nombres Comerciales

Si tienes una invencion, una marca o un disefo, registralo.




El objeto del presente folleto es
presentar en forma de pregun-
tas y respuestas las cuestiones
que frecuentemente se plantean
en relacion con las Marcas y los
Nombres Comerciales.

5 grandes
areas

Las preguntas han sido agrupa-
das en cinco grandes areas:
01. Objeto y duracion

02. Procedimiento

03. Busquedas

04. Proteccion en el extranjero
05. Titularidad y transmision



La marca es un signo que permite
a los empresarios distinguir sus
productos o servicios

01 Objeto y duracion

1. ¢Qué es una marca? ;Qué es un nombre comercial?

La marca y el nombre comercial son signos distintivos que se protegen mediante titulos otor-
gados por el Estado y que confieren a su titular el derecho exclusivo de utilizarlos en el trafico
econdmico, e impedir a otros la utilizacion en Espafia de los signos distintivos protegidos. La
marca es un signo que permite a los empresarios distinguir sus productos o servicios frente a
los productos o servicios de los competidores. EI nombre comercial es el signo o denominacion
que identifica a una empresa en el trafico mercantil y que sirve para distinguirla de las demas
empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

2. ¢ Cuales son las principales obligaciones del titular de la
marca y del nombre comercial?

Para obtener la protecciéon debe procederse al registro de la marca o del nombre comercial. El
titular tiene la obligacion de usar la marca o el nombre comercial, bien por si mismo o bien a
través de persona autorizada por él. Si estos signos no se usan, los tribunales podran declarar
su caducidad.

3. ¢En qué se diferencia la marca del nombre comercial y de
la Denominaciéon o Razén Social?
La marca distingue los productos o servicios de un empresario.
El nombre comercial es el signo o denominacion que identifica a una empresa en el trafico

mercantil y que sirve para distinguirla de las demas empresas que desarrollan actividades
idénticas o similares.




La denominacion social es el nombre que identifica a una persona juridica como sujeto de re-
laciones juridicas y, por tanto, susceptible de derechos y obligaciones.

El nombre comercial no es preciso que coincida con la denominacion social y puede elegirse,
por tanto, un nombre comercial diferente de la denominacion social. Una misma persona natu-
ral o juridica puede tener, si lo desea, varios nombres comerciales para identificar actividades
empresariales pertenecientes a diferentes sectores del trafico econdémico.

Asi, un fabricante de pantalones registraria como nombre comercial el que utilice en sus activi-
dades empresariales de fabricante y que sirva para diferenciarlo de otros empresarios. Su de-
nominacion social es la que debe emplear, por ejemplo, para firmar contratos o dar de alta a
trabajadores en la seguridad social. El signo o nombre con que comercialice esos pantalones
sera la marca del producto. Todos estos signos pueden ser, a eleccion del empresario, iguales
o diferentes, segun su conveniencia.

En un simil con la persona fisica la denominacién social seria el “nombre civil” de la persona
fisica y el nombre comercial seria el “nombre artistico” con que dicha persona se presenta a
sus clientes en el mercado.

¢En qué se diferencia la marca del nombre de dominio?

El nombre de dominio es la direccion de “internet” que puede obtenerse en el caso de los do-
minios “.es” de la Entidad Publica Empresarial Red.es (www.dominios.es). Cuando se registra
un nombre que entra en conflicto con una marca puede obtenerse proteccion legal bien ante
los tribunales o bien ante el sistema de arbitraje establecido por la Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual.

Los nombres de dominio de segundo nivel bajo “.es” se asignaran atendiendo a un criterio de
prioridad temporal en la solicitud. No podran ser objeto de solicitud como nombres de dominio
aquellos que hayan sido previamente asignados. También tienen que cumplir con normas de



http://Red.es
http://www.dominios.es/es

sintaxis y no pueden incluir términos reservados recogidos en una serie de listas (términos de
internet, y términos relativos a instituciones nacionales o internacionales), tal y como dispone
la normativa correspondiente.

En el tercer nivel podran asignarse nombres de dominio bajo los siguientes indicativos: “.com.
es”, “.nom.es”, “.org.es”, “.gov.es” y “.edu.es”. Estos nombres de dominio de tercer nivel se
asignharan atendiendo a un criterio de prioridad temporal en la solicitud. No podran ser objeto
de solicitud los nombres de dominio que hayan sido previamente asignados. En la asignacion
de nombres de dominio con los indicativos “.gov.es” y “.edu.es” se verificara con caracter previo
a su asignacion el cumplimiento de los requisitos de legitimacion contenidos en la normativa
vigente, asi como el cumplimiento de las normas de sintaxis. Los nombres de dominio de tercer
nivel bajo los indicativos “.com.es”, “.nom.es”, “.org.es”, también tienen que cumplir con normas
de sintaxis y no pueden incluir términos reservados recogidos en una serie de listas (términos
de internet, y términos relativos a instituciones nacionales o internacionales), tal y como dispo-

ne la normativa correspondiente.

El registro de nombres de dominio bajo .com, .org y .net no esta sometido a ningun tipo de
comprobacién previa, se asignan siguiendo el principio de “primer llegado primer servido”, y su
registro se realiza por el ICANN, con domicilio en California.

¢En qué se diferencia la marca del disefio industrial?

La marca es un signo que sirve para distinguir productos o servicios y que puede incluir formas
bidimensionales y tridimensionales, entre otros. El disefio industrial es un derecho de exclusiva
que se otorga sobre la apariencia estética de un producto y que tiene requisitos distintos a la
marca. Son susceptibles de proteccion con un disefio las formas bidimensionales (por ejemplo,
el estampado de una corbata) y las tridimensionales (por ejemplo, la forma de una maleta, la
carroceria de un coche).

¢ Por cuanto tiempo se concede una marca o un nombre
comercial?

Diez afios desde la fecha de su solicitud. A los diez afios la marca y/o el nombre comercial debe
renovarse. La marca y/o el nombre comercial pueden renovarse indefinidamente. La OEPM le
avisara del vencimiento de dicho plazo con antelacién suficiente. Es importante que comunique
a la OEPM cualquier cambio de domicilio. Es recomendable que sefiale como medio de notifi-
cacion preferente una direccién de correo electrénico, dada la rapidez con la que recibira cual-
quier aviso.



¢, Cuanto cuesta obtener una marca o nombre comercial en
Espaina?

El coste, en tasas a satisfacer a la OEPM en el ano 2019*, por la inscripciéon de una marca o
nombre comercial es de aproximadamente 150 euros por la primera clase solicitada y de 100
euros por la segunda y siguientes.

La solicitud de marca o nombre comercial por via telematica a través de la sede electrénica de
la OEPM (https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html) da derecho a una reduccion del
15% en las tasas senaladas. Desde el 1 de diciembre de 2013 algunas tasas pueden pagarse
mediante tarjeta de crédito.

Para mantener estos derechos hay que hacer frente a las renovaciones cada diez afios. El
importe de estas tasas se actualiza anualmente a través de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado y su montante figura en la pagina web de la OEPM (https://www.oepm.es/es/mar-
cas-y-nombres-comerciales/como-proteger-las-marcas-y-nombres-comerciales/tasas/)
por lo que se recomienda consultarla para la confirmacion del importe de las tasas correspon-
dientes.

¢, Qué requisitos son necesarios para obtener una marca o
un nombre comercial?

Es necesario que el signo que se pretende registrar sea licito, es decir que no incurra en nin-
guna de las prohibiciones que establece la ley, y que esté disponible, es decir que no entre en
conflicto con otros derechos anteriores, ya sea a titulo de marca u otro derecho privativo, como
es el derecho al nombre, derecho de propiedad intelectual, etc.

Puede obtenerse informacion sobre la interpretacion de los requisitos legales para el registro
de marcas por la OEPM en su pagina web (www.oepm.es), en la guia de examen de prohibi-

ciones de registro (accede aqui).

¢La existencia de derechos anteriores sera siempre motivo
de denegacién de una marca o nombre comercial?

En algunos supuestos también podria obtenerse el registro de una marca o nombre comercial
similar a otros anteriores, cuando los productos, servicios o actividades que distinguen los an-
teriores sean lo suficientemente dispares respecto de los que abarca el nuevo signo, como
para no inducir a error o generar un riesgo de asociacion. Por ejemplo, DULCILIA concedida
para distinguir “mantas” de la clase 24, no impediria el registro de la misma denominacién para
amparar “una publicacién periédica” de la clase 16. Este llamado “principio de la especialidad®,
quiebra cuando se trata de marcas renombradas. La marca renombrada goza de una protec-
cién legalmente reforzada, y no podria concederse, por ejemplo, CAMPOFRIO para “bebidas
alcohdlicas” de la clase 32, dada su notoriedad en el sector alimenticio aunque no exactamen-
te respecto de las bebidas.


https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html
https://www.oepm.es/es/marcas-y-nombres-comerciales/como-proteger-las-marcas-y-nombres-comerciales/tasas/
https://www.oepm.es/es/marcas-y-nombres-comerciales/como-proteger-las-marcas-y-nombres-comerciales/tasas/
http://www.oepm.es
https://www.oepm.es/es/marcas-y-nombres-comerciales/como-proteger-las-marcas-y-nombres-comerciales/conoce-la-normativa-y-practica/guias-de-examen-de-prohibiciones-de-registro/
http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/Guia_examen_prohibiciones_registro/

10.

La OEPM hace una busqueda informatica de anterioridades con respecto de cada nueva soli-
citud y cursa un aviso al solicitante o titular de registros anteriores, a efectos meramente infor-
mativos, para que si lo desea pueda formular oposicion. Si ésta no se produce, la OEPM no
podra denegar de oficio la nueva solicitud por semejanza con un derecho anterior.

¢, Qué puede ser objeto de una marca?
Podran, especialmente, constituir marca los siguientes signos o medios:

a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar las
personas, por ejemplo, “DULCILIA” para distinguir productos o para servicios “El Juli”
como nombre artistico.

b) Las imagenes, figuras, simbolos y graficos, por ejemplo, la representacién de un caballo
con las patas delanteras en alto que distingue los coches Ferrari, o un cocodrilo para la
ropa de vestir de Lacoste.

c) Las letras, las cifras y sus combinaciones, por ejemplo, BBVA, Licor 43 o S-3.

d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la for-
ma del producto o su presentacion.

e) Los sonidos.

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

La condicion que deben cumplir tales signos, sean de la naturaleza que sean, es que :

a) sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de
otras empresas y

b) puedan ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las auto-
ridades competentes y al publico en general determinar el objeto claro y preciso de la
proteccion otorgada a su titular.



11. ¢Qué es lo que no puede ser objeto de marca?
La ley establece una serie de prohibiciones:

» Signos que no puedan ser objeto de marca, porque no cumplan con los requisitos que se
han indicado en el epigrafe anterior.

-

» Signos que no tengan capacidad suficiente para distin-
guir, por ejemplo, un punto o una linea sin ningun otro
elemento caracterizador.

» Signos genéricos por ejemplo chocolate para distinguir
“chocolate”y aquellos que se compongan exclusiva-
mente de signos que en el comercio o en el lenguaje
corriente hayan llegado a constituir una denominacion
necesaria o usual de producto o servicio del que se
trate, por ejemplo, “Rollitos de primavera” para distin-
guir productos alimenticios. W A a

» Signos descriptivos: los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que
sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geografica, la época de produccion del producto o de la prestacion del servicio
u otras caracteristicas de los productos o del servicio, por ejemplo, “Edicion selecta”, o “Fre-
sas de mayo”.

» Signos engafiosos, por ejemplo, “Oleoliva” para distinguir todo tipo de aceites y grasas comes-
tibles.

» Signos contrarios a la Ley o al orden publico, por ejemplo, cualquier marca xendéfoba o sexista.

» Formas u otras caracteristicas del producto, que vengan impuestas por razones de orden
técnico o por la naturaleza de los propios productos o que afecten a su valor intrinseco, por
ejemplo, la representacion de una antena parabdlica para distinguir antenas parabdlicas o la
de un limpiaparabrisas para limpiaparabrisas, o la representacion de un lapicero sin ningun
elemento de fantasia o caprichosa.

» Las denominaciones de origen, las indicaciones geogréficas, los términos tradicionales de
los vinos o especialidades tradicionales garantizadas que estén protegidos por normativa
nacional, europea o internacional que impida su registro.

» Los signos que consistan o reproduzcan en lo esencial la denominacion de una obtencién
vegetal anterior registrada, cuando se solicite para obtenciones vegetales de la misma espe-
cie o estrechamente conexas.

» Determinados signos protegidos legalmente como banderas y escudos de Estados, Comu-
nidades Auténomas, etc., asi como aquellos que sean de interés publico.



La marca se solicita personalmente o
a través de representante
o Agente de la Propiedad Industrial

02 Procedimiento

12.

13.

14.

15.

¢, Coémo se solicita una marca o un nombre comercial?

Se presenta, personalmente o a través de representante o Agente de la Propiedad Industrial,
bien por via telematica, mediante una solicitud electrénica, a la que se accede a través de la
pagina web de la OEPM (www.oepm.es) o bien mediante una solicitud ante la Oficina Espa-
fola de Patentes y Marcas (OEPM) o en los servicios correspondientes de las CCAA; Oficinas
de Correos (en sobre abierto, por correo certificado y con acuse de recibo); en las Delegacio-
nes y Subdelegaciones de Gobierno, Areas de Industria y Energia.

¢, Qué papel juega el Agente de la Propiedad Industrial en
relacién con las marcas y nombres comerciales?

El Agente, a cambio de unos honorarios, ofrece sus servicios para asesorar, asistir o represen-
tar al solicitante en la obtencion de las marcas o nombres comerciales y en la defensa y con-
servacion de los derechos derivados de los mismos.

¢ Es obligatorio actuar en la OEPM a través de Agente?

Sdlo es obligatorio para los solicitantes que no tengan residencia o un establecimiento serio y
efectivo en cualquier pais de la Union Europea.

¢De qué ha de constar la solicitud de una marca o nombre
comercial?

La solicitud ha de constar de:

* Instancia.

* Reproduccion del signo que permita determinar el objeto claro y preciso de la proteccién
que se otorga al titular. Por eso, para cada tipo de signo distintivo se aceptan una serie de
formatos y tamafios de archivo (mas detalle en la Resolucion sobre formatos admiti-
dos) .

* Facultativamente, o cuando tratdndose de una marca tridimensional, se considere que la
reproduccion de la marca no muestra suficientemente sus detalles, una descripcion de la

misma.

* Tasa de solicitud.


http://www.oepm.es
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/varios_todas_modalidades/RESOLUCION_DIRECTOR_NLM.pdf 
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/varios_todas_modalidades/RESOLUCION_DIRECTOR_NLM.pdf 

16.

10

17.

18.

19.

¢De qué elementos indispensables ha de constar una
solicitud de marca o nombre comercial para obtener una
fecha de presentacion?

La solicitud ha de constar, como minimo, de:
» Una declaracion por la que se solicite un registro de marca.
» La identificacién del solicitante.
» Una reproduccion del signo, en alguno de los formatos admitidos.

» Los productos o servicios a los que la marca se aplicara o las actividades en el caso del
nombre comercial.

» Posteriormente se podra completar la solicitud, pero la fecha de presentacion sera aquella
en que se presentaron, al menos, los elementos citados.

. Se puede presentar la solicitud y demas documentos en
idiomas distintos del castellano?

Si. Los que se presenten en las Oficinas de las Comunidades Autonomas, podran ser redacta-
dos en sus idiomas oficiales distintos del castellano, pero tienen que ser companados de la
correspondiente traduccion al castellano que se considerara auténtica en caso de duda entre
ambos textos.

Sin embargo, los que se presenten directamente en la sede de la OEPM deberan estar redac-
tados en castellano.

.. Se puede solicitar informacion a la OEPM sobre la
situacion o tramitacion de una marca o nombre comercial?

Si. La OEPM contestara a las preguntas que estén relacionadas con las solicitudes propias.
También es posible consultar el estado de un expediente a través de la web: www.oepm.es
(“Inicio / Buscar en Bases de Datos / CEO-MIO-Consultas de expedientes de la OEPM”). En el
caso en que los tramites se hayan efectuado a través de un Agente de la Propiedad Industrial,
éste sera el interlocutor ante la OEPM.

¢En qué orden trata la OEPM las solicitudes de las marcas
o nombres comerciales?

La OEPM trata y examina las solicitudes por riguroso orden de presentacion.


http://www.oepm.es

20.

21.

22.

¢ Qué es la fecha de prioridad?

Es la fecha en que se presenté una solicitud de marca por primera vez en algun pais del mun-
do adherido al Convenio de la Unién de Paris.

De acuerdo con éste la fecha de prioridad se extiende a los seis meses posteriores desde la
fecha de presentacion validamente obtenida.

¢La OEPM puede dar informacion sobre la registrabilidad
de una marca o nombre comercial?

Si. La OEPM dispone de un servicio de elaboracién de busquedas a través del cual puede
obtenerse informacion relevante sobre la registrabilidad de un signo. Sin embargo, ese informe
no prejuzga las resoluciones que la OEPM pueda adoptar si se presenta una solicitud de
marca para proteger el signo en cuestion, o si un Tribunal debe decidir al respecto.

Asimismo en la pagina web de la OEPM (www.oepm.es), existen varios buscadores de mar-
cas a los que se puede acceder de forma gratuita (“Inicio / Buscar en Bases de Datos / Buscar
marcas y nombres comerciales”)

¢, Se pueden introducir modificaciones en la solicitud de
una marca o nombre comercial en fecha posterior a la
presentacion de la solicitud?

La solicitud de marca sélo podra ser modificada, a instancia del solicitante, para rectificar su
nombre y direccion, las faltas de expresién o de transcripcion o los errores manifiestos, siempre
que tal rectificacién no afecte sustancialmente al signo solicitado ni amplie o cambie la lista de
productos o servicios.
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23.

24,

25.

Se puede dar a conocer publicamente una marca antes de
la presentacién de la solicitud?

Si, pero es conveniente solicitarla antes de divulgarla, para evitar que un tercero pueda presen-
tar una solicitud idéntica o similar antes que nosotros.

¢ Qué ocurre si no se subsanan los defectos de una
solicitud en los plazos establecidos por la OEPM?

La solicitud sera tenida por desistida total o parcialmente, segun la naturaleza de los defectos

en cuestion.

Si ha decidido proteger su marca, ;es importante presentar
la solicitud cuanto antes?

Si. De esta manera se obtiene una fecha de presentacion de la solicitud que le otorga ventaja
frente al que solicite posteriormente una marca idéntica o similar.

12



03 Busquedas

26.

27.

¢.Es aconsejable pedir una busqueda de anterioridades
ante de presentar una solicitud?

Si. Antes de presentar una solicitud conviene hacer una busqueda para localizar marcas o
nombres comerciales solicitados o registrados anteriormente y que distingan productos o acti-
vidades idénticos o similares, de este modo se obtiene una idea sobre la probabilidad de regis-
tro de la marca.

De forma orientativa puede utilizar el “localizador de marcas” gratuito disponible en la web de
la OEPM: http://consultas2.oepm.es/LocalizadorWeb/

Si en la busqueda no se encuentra ninguna marca o
nombre comercial igual o similar, ¢se puede asegurar que
la solicitud sera concedida, o que no se viola otras marcas
o nhombres comerciales?

No. La busqueda de marcas y nombres comerciales iguales o parecidos solicitados o concedi-
dos con anterioridad, puede servir para dar un conocimiento bastante amplio de lo que ha sido
protegido, pero no puede garantizar que la marca y el nombre comercial vayan a ser concedi-
dos y que no se lesionen derechos de terceros si se empiezan a explotar.

13
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04 Proteccion en el extranjero

28.

29.

Una marca o un nombre comercial concedidos
en Espana, ¢son protegidos en el extranjero?

No. El signo sodlo esta protegido en Espania.

¢, Coémo proteger la marca en el extranjero?

La proteccion en el extranjero se obtiene de varias formas:

1.

DIRECTAMENTE pais por pais, depositando las correspondientes solicitudes en cada uno
de los paises en los que se quiere registrar la marca.

Mediante una MARCA INTERNACIONAL. Por este procedimiento, regulado por el Arre-
glo de Madrid y en su Protocolo se puede obtener proteccion en mas de 120 paises
depositando una Unica solicitud, en la OEPM para su traslado a la Oficina Internacional de
OMPI (Ginebra), teniendo el registro los mismos efectos que si la solicitud hubiese sido
presentada en cada uno de los paises designados. Tras ser recibida en la OMPI la solici-
tud es enviada a los paises designados en los que comienza su tramitacion nacional pu-
diendo ser concedida o denegada independientemente en cada uno de ellos.

La duracioén de este registro es de 10 afios renovables indefinidamente.

Mediante una MARCA DE LA UNION EUROPEA

Procedimiento regulado por el Reglamento de la Marca de la Unién Europea que estable-
ce la posibilidad de obtener mediante una Unica solicitud, que debera presentarse ante la
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea (EUIPO) con sede en Alicante, pro-

teccion en la totalidad de los paises de la Unién Europea.

La Marca de la Unién Europea tiene un caracter unitario y produce el mismo efecto en todo
el territorio de la Unién.

La duracién de este registro es de 10 afios renovables indefinidamente.
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05 Titularidad y transmision

30.

31.

¢ Puede solicitarse una marca o un nombre comercial a
nombre de una empresa?

Si. El solicitante puede ser una persona natural o juridica, también pueden ser titulares una
pluralidad de personas.

.. Se puede vender o transmitir una solicitud de marca
o0 nhombre comercial?

Si. Los derechos sobre una solicitud, o0 una marca o nombre comercial son transmisibles por
todos los medios reconocidos por el derecho. Para que tengan efecto frente a terceros, los
actos de transmision deben ser inscritos en la OEPM.
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Cuestiones Basicas acerca de Marcas

y Nombres Comerciales
OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MARCAS, O. A.

DIRECCION
Paseo de la Castellana, 75 - 28071 MADRID

METRO y CERCANIAS RENFE
Nuevos Ministerios

AUTOBUSES

3-5-7-14-16-19-27-37-40-43-45-51-64-66-124-126-128-147-149-150-C1y C2

Si tienes una invencion, una marca o un disefo, registralo.

CORREOS ELECTRONICOS
informacion@oepm.es * registro@oepm.es * pyme@oepm.es

INFORMACION
Tel.: 910 780 780 (Horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00)
(julio y agosto de 9:00 a 15:00)

SERVICIO DE APOYO A LA EMPRESA
Tel.: 913 495 550 (Horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00)

HORARIO
Horario en los servicios de Registro
de lunes a viernes de 9:00 a 14:30

Folleto parcialmente financiado por EUIPO

PAGINA WEB
www.oepm.es

NIPO (en papel): 116-19-067-9
NIPO (en linea): 116-19-068-4
D.L.: M 28922-2014

i MINISTERIO
P DEINDUSTRIA, COMERCIO
4 YTURISMO

[

Oficina Espaiiola
de Patentes y Marcas

Revisado en agosto de 2023
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