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PRECEPTOS DE LA LEY DE MARCAS RELACIONADOS CON LA PONENCIA

Articulo 2. Adguisicién del derecho

El derecho de propiedad sobre lamarcay el nombre comercial se adquiere por el
registro validamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.

Cuando €l registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de
un tercero o con violacion de una obligacion legal o contractual, la persona perjudicada podra
reivindicar ante los tribunales la propiedad de lamarca, si gercitala oportuna accion
reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco afios a contar
desde |la publicacién de éste o desde € momento en que la marca registrada hubiera
comenzado a ser utilizada conforme alo previsto en € articulo 39. Presentada la demanda
reivindicatoria, € Tribunal notificara la presentacion de la misma ala Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas para su anotacion en el Registro de Marcasy decretara, si procediera, la
suspension del procedimiento de registro de la marca.

Si como consecuencia de la sentencia que resuelva la accion reivindicatoria se produjera
un cambio en latitularidad de la marca, las licencias y demas derechos de terceros sobre la
misma se extinguirén por lainscripcion del nuevo titular en el Registro de Marcas, sin
perjuicio del derecho que les asista areclamar de su transmitente.

Articulo 10. Marcas de agentes o representantes

A menos que justifique su actuacion, el agente o representante de un tercero que sea
titular de una marca en otro Miembro del Convenio de Paris o de la Organizacién Mundial del
Comercio no podra registrar esta marca a su nombre sin € consentimiento de dicho titular.

El titular perjudicado tendra derecho a oponerse a registro de lamarca o aformular
contrala misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesacion,
conforme alo previsto en estalLey y en e articulo 6 septies del Convenio de Paris. En
particular, serén de aplicacion ala accion reivindicatoria las previsiones contenidas en los
apartados 2 y 3 del articulo 2.

Articulo 26. Suspensién de procedi mientos de tramitacion

La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas podra suspender €l procedimiento de
tramitacion:

a)  cuando laoposicion se funde en una solicitud anterior de registro, hasta el
momento en que recaiga una resolucion sobre dicha solicitud que pongafin alavia
administrativa;

b) ainstanciade solicitante que hubiera entablado una accion de nulidad, caducidad
o relvindicacién del signo anterior oponente, hasta que recaiga sentenciafirme, y sin perjuicio
de que sea decretada judicial mente;



OMPI/PI/JU/MAD/02/9
Anexo, pégina 3

c)  cuando sea presentada una solicitud de division, por el tiempo preciso parala
resolucién de lamisma; y

d) asolicitud conjunta de todos los interesados, sin que la suspension pueda en este
caso exceder de sai's meses.

Articulo 27. Revision de actos en via administrativa

Los actos y resoluciones dictados por |os 6rganos de la Oficina Espariola de Patentes
y Marcas seran recurribles de conformidad con lo dispuesto en laLey 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicasy del Procedimiento
Administrativo Comun.

Lainterposicién de un recurso dard lugar a pago de latasa de recurso. No se procedera
aladevolucién de latasa salvo cuando € recurso fuera totalmente estimado a acogerse
razones juridicas que, indebidamente apreciadas en la resolucion, fueran imputables ala
Oficina Espafiola de Patentesy Marcas. Ladevolucion de latasa debera ser solicitada al
interponerse € recurso y serd acordada en la resolucién del mismo.

Frente ala concesién de una marca la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas no podra
gjercer de oficio 0 ainstancia de parte |a potestad revisora prevista en el articulo 102 de la
Ley 30/1992 antes citada, si la nulidad de la marca se funda en alguna de las causas previstas
en los articulos 51 y 52 de la presente Ley. Dichas causas de nulidad sdlo se podran hacer
valer ante los Tribunales.

Los actos y resoluciones dictados, en virtud de sus facultades, por los érganos
competentes de las Comunidades Auténomas, seran recurribles con sujecién alo dispuesto en
laLey 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Plblicas y
del Procedimiento Administrativo Comun, asi como en las normas organicas que rijan para
los respectivos érganos.

Articulo 28. Arbitraje

Los interesados podrén someter a arbitragje las cuestiones litigiosas surgidas con ocasion
del procedimiento para el registro de una marca, de conformidad con lo establecido en €l
presente articulo.

El arbitraje solo podré versar sobre las prohibiciones relativas previstas en los
articulos 6.1.b), 7.1.b), 8 y 9 de la presente Ley. En ninglin caso podra someterse a arbitrgje
cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales o prohibiciones absolutas de
registro.

El convenio arbitral sdlo seravalido si esta suscrito, ademés de por € solicitante de la
marca:

a)  por lostitulares de los derechos anteriores que hubieren causado la denegacion de
lamarcay, en su caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos;



OMPI/PI/JUIMAD/02/9
Anexo, pagina4

b)  por lostitulares de los derechos anteriores que hubieran formulado oposicion al
registro de lamarcay, en su caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos; y

C)  por quienes hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido durante el mismo.

El convenio arbitral debera ser notificado ala Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
por todos los interesados una vez finalizado el procedimiento administrativo de registro de la
marcay antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al
mismo. Resuelto € recurso administrativo de caracter ordinario contra el acto que conceda o
deniegue €l registro, quedara expedita la via contencioso-administrativa sin que pueda hacerse
valer lafirmadel convenio arbitral.

Suscrito € convenio arbitral, y mientras subsista, no cabra interponer recurso
administrativo alguno de caracter ordinario, declarandose lainadmisibilidad del mismo.
Igualmente, de haberse interpuesto con anterioridad ala suscripcion del convenio, se tendra
por desistido.

El laudo arbitral firme producira efectos de cosa juzgada, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 37 delaLey 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitragje, de aplicacion en todo o
no previsto por e presente articulo, y la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas procedera a
realizar |las actuaciones necesarias para su gjecucion.

El laudo arbitral firme debera ser comunicado fehacientemente a la Oficina Espafiola de

Patentes y Marcas en €l plazo de 6 meses a contar desde |a fecha de recepcién de la notificacion
previstaen € apartado 4. Transcurrido este plazo no procedera gjecutar el laudo arbitral.

CAPITULO Il - Acciones por violacion del derecho de marca

Articulo 40. Posibilidad de ejercitar acciones civilesy penales

El titular de una marca registrada podra g ercitar ante los 6rganos jurisdiccionales las
acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las
medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumision a arbitrgje, s
fuere posible.

Articulo 41. Acciones civiles gue puede gjercitar € titular de lamarca

En especial, € titular cuyo derecho de marca sea lesionado podra reclamar en lavia
civil:

a) lacesacion delos actos que violen su derecho;

b) laindemnizacién de los dafios y perjuicios sufridos;
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c) laadopcion de las medidas necesarias para evitar que prosigalaviolaciéon y, en
particular, que se retiren del tréfico econdmico los productos, embal gjes, envoltorios, material
publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materiaizado la violacion del
derecho de marca;

d) ladestruccion o cesidn con fines humanitarios, si fuere posible, a eleccién del
actor, y a costa siempre del condenado, de |os productos ilicitamente identificados con la
marca que estén en posesion del infractor, salvo que la naturaleza del producto permitala
eliminacion del signo distintivo sin afectar al producto o la destruccién del producto produzca
un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, segun las circunstancias
especificas de cada caso apreciadas por € Tribunal; y

e) lapublicacién de la sentencia a costa del condenado mediante anunciosy
notificaciones a las personas interesadas.

Cuando €l titular de una marca, que lleve al menos cinco afos registrada en e momento
de presentar la demanda, gjercite frente a un tercero, por medio de alguna de | as acciones
previstas en el apartado 1, los derechos conferidos por € articulo 34, debera probar, si asi lo
solicita el demandado por via de excepcion, que, en e curso de los cinco afios anteriores ala
fecha de presentacion de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para
los productos o servicios paralos que esté registraday en los que se basa la demanda, o que
existen causas judtificativas de lafatade uso. A estos efectos, la marca se considerara
registrada solamente para |os productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada.
El demandado podra asimismo ejercitar, por via de reconvencion, la accién de declaracion de
caducidad por falta de uso de lamarca del actor.

Articulo 42. Presupuestos de laindemnizacion de dafios y perjuicios

Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos
previstosen las letras a) y f) del articulo 34.3, asi como los responsables de la primera
comercializacion de los productos o servicios ilicitamente marcados, estaran obligados en
todo caso a responder de los dafios y perjuicios causados.

Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violacion de la marca registrada sélo
estaran obligados a indemnizar los dafios y perjuicios causados s hubieran sido advertidos
suficientemente por € titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para g ercitar la
accion acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violacion, con e
requerimiento de que cesen en lamisma, o cuando en su actuacién hubiere mediado culpa o
negligencia o lamarca en cuestion fuera notoria o renombrada.

Articulo 43. Céculo de laindemnizacién de dafios y perjuicios

Laindemnizacion de dafios y perjuicios comprenderda no solo las pérdidas sufridas, sino
también las ganancias dejadas de obtener por € titular del registro de lamarca a causa de la
violacién de su derecho. El titular del registro de marca también podra exigir la
indemnizacion del perjuicio causado al prestigio de la marca por € infractor, especialmente,
por unarealizacion defectuosa de los productos ilicitamente marcados o una presentacion
inadecuada de aguélla en el mercado.
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L as ganancias dejadas de obtener se fijaran, a eleccion del perjudicado, con arreglo a
uno de los criterios siguientes:

a) losbeneficios que d titular habria obtenido mediante el uso de lamarca si no
hubiera tenido lugar la violacion;

b) los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de laviolacion; y

c) € precio que € infractor hubiera debido pagar a titular por la concesion de una
licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilizacién conforme a derecho.

Paralafijacion de laindemnizacion se tendra en cuenta, entre otras circunstancias, la
notoriedad, renombrey prestigio de lamarcay €l nimero y clase de licencias concedidas en el
momento en que comenzo laviolacion. En el caso de dafio en € prestigio de lamarca se
atendera, ademés, alas circunstancias de lainfraccion, gravedad de lalesion y grado de
difusion en el mercado.

A fin defijar la cuantia de los dafios y perjuicios sufridos, € titular de la marca podra
exigir laexhibicién de los documentos del responsable que puedan servir para aquella
finalidad.

El titular de la marca cuya violacion hubiera sido declarada judicialmente tendra, en
todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnizacion
de dafios y perjuicios €l uno por ciento de la cifra de negocios realizada por € infractor con
los productos o servicios ilicitamente marcados. El titular de la marca podra exigir, ademas,
una indemnizacién mayor si prueba que la violacion de su marcale ocasion6 dafios o
perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.

Articulo 44. Indemnizaciones coercitivas

Cuando se condene a la cesacion de |os actos de violacion de unamarca, e Tribunal
fijard unaindemnizacion de cuantia determinada no inferior a 600 euros por dia transcurrido
hasta que se produzca la cesacion efectiva de laviolacion. El importe de estaindemnizacion y
el diaapartir del cua surgirdla obligacion de indemnizar se fijard en gjecucion de sentencia.

Articulo 45. Prescripcién de acciones

Las acciones civiles derivadas de la violacién del derecho de marca prescriben alos
cinco afios, contados desde el dia en que pudieron gercitarse.

Laindemnizacion de dafios y perjuicios solamente podra exigirse en relacion con los
actos de violacion realizados durante los cinco afios anteriores ala fecha en que se gercite la
correspondiente accion.
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TITULO VI - NULIDAD Y CADUCIDAD DE LA MARCA
CAPITULO - Nulidad

Articulo 51. Causas de nulidad absoluta

El registro de la marca podra declararse nulo mediante sentencia firmey ser objeto de
cancelacion:

a)  cuando contravenga lo dispuesto en los apartados 1y 2 del articulo 3y en
articulo 5 delapresente Ley; y

b) cuando a presentar la solicitud de marca €l solicitante hubiera actuado de malafe;
La accion para pedir la nulidad absoluta de una marca registrada es imprescriptible.

Lanulidad no podra ser declarada cuando su causa haya desaparecido en € momento de
interponer lademanda. En particular, no podra ser declarada la nulidad de una marca, cuando
habiéndose registrado contraviniendo € articulo 5, apartado 1, letras b), ¢) o d), dichamarca
hubiera adquirido después de su registro un carécter distintivo paralos productos o servicios
paralos cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su
consentimiento.

Articulo 52. Causas de nulidad relativa

El registro de la marca podra declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de
cancelacién cuando contravenga lo dispuesto en los articulos 6, 7, 8, 9y 10.

El titular de un derecho anterior que hayatolerado el uso de una marca posterior
registrada durante un periodo de cinco afios consecutivos con conocimiento de dicho uso no
podra solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse a uso de lamisma
basandose en dicho derecho anterior paralos productos o los servicios paralos cuales se
hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de ésta se hubiera efectuado de
malafe, en cuyo caso la accién serdimprescriptible. En el supuesto contemplado en este
apartado, € titular de la marca posterior no podra oponerse a uso del derecho anterior, a pesar
de gque ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior.

Cuando €l titular de una marca anterior, que lleve al menos cinco afios registrada en el
momento de presentar la demanda, solicite la nulidad de otra marca posterior, debera probar,
s asi lo solicita el demandado por via de excepcidn, que, en e curso de los cinco afios
anteriores a la fecha de presentacién de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso
efectivo y real paralos productos o servicios paralos que esté registraday en los que se basa
la demanda, o que existen causas justificativas de lafalta de uso. A estos efectos, la marca se
considerara registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido
realmente utilizada.
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Articulo 53. Extension de la excepcién de cosa juzgada

No podra demandar ante la jurisdiccion civil lanulidad de una marca, invocando la
misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de
la cuestion, en sentencia dictada en recurso contencioso-administrativo, quien hubiera sido
parte en el mismo.

Articulo 54. Efectos de la declaracion de nulidad

La declaracion de nulidad implica que €l registro de la marca no fue nunca valido,
considerandose que ni €l registro ni lasolicitud que o origind han tenido nunca los efectos
previstos en e Capitulo | del Titulo V de la presente Ley, en lamedida en que hubiere sido
declarada la nulidad.

Sin perjuicio de laindemnizacion de dafios y perjuicios a que hubiere dado lugar cuando
el titular de la marca hubiere actuado de malafe, el efecto retroactivo de la nulidad no
afectara:

a) alasresoluciones sobre violacion de la marca que hubieran adquirido fuerza de
cosa juzgada y hubieran sido gjecutadas antes de la declaracion de nulidad; 'y

b)  alos contratos concluidos antes de la declaracion de nulidad en la medida en que
hubieran sido gecutados con anterioridad ala misma. Esto no obstante, por razones de

equidad, y en lamedida en que lo justifiquen las circunstancias, sera posible reclamar la
restitucion de sumas pagadas en virtud del contrato.

CAPITULO Il - Caducidad

Articulo 55. Caducidad

Se declarard la caducidad de lamarcay se procedera a cancelar €l registro:

a)  cuando no hubiere sido renovada conforme alo previsto en e articulo 32 dela
presente Ley.

b)  cuando hubierasido objeto de renuncia por su titular;
c)  cuando no hubiera sido usada conforme a articulo 39 de esta Ley;

d) cuando en &l comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su
titular, en la designacion usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada;



OMPI/PI/JU/MAD/02/9
Anexo, pagina 9

€)  cuando aconsecuenciadel uso que de ella hubiera hecho €l titular delamarca, o
gue se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté
registrada, la marca pueda inducir a publico a error, especialmente acerca de la naturaleza,
calidad o la procedencia geografica de estos productos o servicios, y

f)  cuando, a consecuencia de una transferencia de derechos o por otros motivos, €
titular de la marca no cumplierayalas condiciones fijadas en € articulo 3 delalLey. Solo se
declararala caducidad y se cancelara el registro mientras persista este incumplimiento.

En los dos primeros casos la caducidad sera declarada por |a Oficina Espafiola de
Patentesy Marcasy en los cuatro siguientes por los Tribunales.

Las marcas caducadas dejarén de surtir efectos juridicos desde el momento en que se
produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, con independenciade la
fecha en que se hubiera realizado su publicacién en € “Boletin Oficial de la Propiedad
Industrial”. Seran de aplicacion a efecto retroactivo de la caducidad las previsiones
establecidas en el apartado 2 dedl articulo 54 de esta Ley.

Articulo 56. Caducidad por falta de renovacion

Cuando existan embargos inscritos sobre una marca o una accion reivindicatoria en
curso y su titular no la hubiera renovado, no caducaré dicha marca hasta el levantamiento del
embargo o la desestimacién definitiva de la accion reivindicatoria. Si como consecuencia de
estos procedimientos se produjera un cambio en latitularidad de lamarca, €l nuevo titular
podrarenovarla en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que la sentencia sobre la
accion reivindicatoria hubiera ganado firmeza o desde que la autoridad o tribunal competente
hubieran notificado ala Oficina Espafiola de Patentes y Marcas |a adjudicacion definitiva de
lamarcaembargada. Transcurrido este plazo, la marca caducard si no hubiere sido renovada.

Tampoco caducara una marca por falta de renovacion cuando se encuentre inscritaen el
Registro de Marcas una hipoteca mobiliaria sobre lamisma. El titular hipotecario podra
solicitar larenovacion en nombre de su propietario en €l plazo de un mes a contar desde la
finalizacion del plazo de demora previsto en el articulo 32.3 de estaLey. El titular
hipotecario también podra abonar |as tasas de renovacion en € plazo de un mes desde la
finalizacion del plazo en que debieron ser pagadas por e propietario. Lainactividad del
titular hipotecario en los plazos previstos determinara la caducidad de la marca.

Articulo 57. Renunciade la marca

El titular podra renunciar atodala marca o a parte de los productos o servicios para los
cuales esté registrada.

Larenuncia debera presentarse ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o los
organos aque serefiere el articulo 11, por escrito y solo tendra efectos una vez inscritaen el
Registro de Marcas. Si la solicitud se presentase ante un 6rgano distinto de la Oficina
Esparfiola de Patentes y Marcas, el 6rgano que lareciba la remitira a aquella, junto con la
documentacién que la acomparie, en €l plazo de cinco dias siguientes a su recepcion.
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No podra admitirse larenuncia 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
conste el consentimiento de |os titulares de esos derechos. Tampoco se admitirdlarenunciasi
existiera en curso una accion reivindicatoria sobre la marcay no constara el consentimiento
del demandante.

Articulo 58. Caducidad por fata de uso de la marca

En la accion de caducidad por falta de uso de la marca correspondera d titular de la
misma demostrar que ha sido usada con arreglo a articulo 39 0 que existen causas justificativas
de lafatade uso. No podra declararse la caducidad de lamarcasi, en €l intervalo entre la
expiracion del periodo de cinco afios a que se refiere e articulo 39 y la presentacion de la
demanda de caducidad, se hubierainiciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no
obstante, el comienzo o la reanudacién del uso en un plazo de tres meses anterior ala
presentacion de la demanda de caducidad, plazo que empezara a correr en fecha no anterior ala
de expiracion del periodo ininterrumpido de cinco afios de no utilizacion, no se tomara en
cuenta si los preparativos para €l inicio o lareanudacion del uso se hubieran producido después
de haber conocido € titular que la demanda de caducidad podria ser presentada.

[Fin del Anexoy del documento]



