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Ley de modificacién parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

PREAMBULO

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que ahora se reforma, incorpord al
ordenamiento juridico espafiol la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de
1988, hoy en su version refundida, Directiva 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximacién de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de marcas.

Esta armonizacién legislativa supuso un avance significativo para el correcto funcionamiento
del mercado interior, pues se eliminaron trabas a la libre circulacién de mercancias y servicios,
al armonizarse disposiciones sustantivas esenciales del Derecho de marcas en todos los
Estados miembros.

Junto a esta armonizacion legislativa, la Unidn Europea mediante el Reglamento (CE) n2 40/94,
del Consejo, hoy en su version codificada, Reglamento (CE) 207/2009, del Consejo, de 26 de
febrero de 2009, sobre la marca de la Unién Europea, instituyd un sistema de proteccién
unitaria de marcas en toda la Unidn, que convive con los sistemas nacionales de registro de
marcas. Actualmente, por tanto, el sistema de proteccidn o registro de marcas en la Unidn
Europea es de cardcter dual, las marcas se pueden registrar en toda la Unidn o en el Estado o
Estados miembros que se desee.

Esta duplicidad de sistemas de proteccidn de marcas en la Unién Europea aconsejé una
evaluacion general del funcionamiento del mismo y de la interrelacion de los sistemas
nacionales y el sistema de la Unidn. Los resultados de esta evaluacion pusieron de manifiesto
que los usuarios estaban generalmente satisfechos con este sistema dual de proteccion.

En las conclusiones del Consejo de 25 de mayo de 2010 sobre la futura revision del sistema de
marcas en la Unidén Europea, se invitaba a la Comisidn a presentar propuestas de revision de la
Directiva 2008/95/CE antes citada, indicando que esta revisién deberia incluir en especial
medidas para lograr que dicha Directiva resultara mas coherente con el Reglamento (CE)
207/2009, antes citado, para contribuir asi a la reduccidn de las zonas de divergencia en el
conjunto del sistema de marcas en Europa.

La Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
2015, relativa a la aproximacién de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas, que mediante la presente Ley de reforma incorporamos a nuestro ordenamiento
juridico, sefiala en su considerando 8 que “resulta necesario superar la aproximacién limitada
alcanzada por la Directiva 2008/95/CE, y ampliarla a otros aspectos del Derecho material de
marcas”.



En el Considerando 9 se resume el alcance de esta armonizacién vy, asi se indica, que con la
finalidad de facilitar el registro y la gestidon de las marcas en Europa es esencial aproximar no
solo las disposiciones de derecho material sino también las de caracter procedimental. A estos
efectos, en cumplimiento de las conclusiones del Consejo de 25 de mayo de 2010, se
incorporan a la Directiva (UE) 2015/2436 los principios normativos esenciales del Reglamento
(CE) 207/2009, produciéndose asi una armonizacion legislativa no solo en los sistemas
nacionales de marcas, sino también entre estos y el sistema de marcas de la Unién.

El derecho espafiol de marcas ya incorpord en sus disposiciones de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas gran parte de las normas que ahora impone la nueva Directiva, en
concreto en los ambitos de la marca como objeto de derecho de propiedad, marcas colectivas
o ciertas normas procedimentales, sin embargo, en otros campos normativos la citada Ley
espafiola debe ser adaptada ya sea porque se trata de nuevas normas, ya porque dicha Ley
adoptd una solucién distinta a la ahora propugnada por la nueva Directiva.

A continuacidn se expondran las modificaciones mas significativas introducidas en la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

En cuanto a la legitimacién para obtener el registro de marcas o nombres comerciales se
adopta una solucién totalmente abierta, en el sentido de reconocer legitimacion a cualquier
persona fisica o juridica con independencia de sus circunstancias de nacionalidad, residencia o
de que goce de los beneficios de determinados convenios internacionales, como se establecia
en la normativa anterior. Aunque esta norma no viene impuesta por la nueva Directiva, la
experiencia ha demostrado que las restricciones existentes con anterioridad sélo afectaban a
casos aislados y en numero insignificante, lo que ha aconsejado este cambio en consonancia
con la soluciéon adoptada en otras legislaciones de nuestro entorno y, en concreto, por el
propio Reglamento (CE) 207/2009. Subsiste, sin embargo, en el texto del articulo 3 Ia
posibilidad de invocar la aplicacion de las disposiciones del Convenio de Paris y las de cualquier
otro Tratado Internacional ratificado por Espafia en todo lo que sea mas favorable.

El concepto de marca en sentido estricto, es decir, como signo que sirva en las transacciones
mercantiles para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras
empresas, no sufre modificaciones, pero si se introduce una modificacién en cuanto a la
manera de delimitar a efectos registrales el bien inmaterial solicitado; se trata, en definitiva,
de una cuestion de especial importancia por la propia naturaleza inmaterial del bien objeto de
proteccion y por los efectos erga omnes que derivan de su inscripcion registral. La anterior
normativa exigia que el signo distintivo solicitado fuera susceptible de representacién grafica.
En la presente Ley, atendidos los avances tecnoldgicos, sélo se exige que el signo sea
susceptible de representacién, sin mas, en el Registro de Marcas, sin especificar el medio
empleado, pero requiriéndose que esta representacién permita no sélo a las autoridades, sino
también al publico en general determinar el objeto de la proteccidn que se otorgue al titular.
La representacion debe ser, por tanto, clara, precisa, autosuficiente, facilmente accesible,

Pagina 2



inteligible, duradera y objetiva. Esto permitird emplear en la representacion del signo la
tecnologia disponible en cada momento y que sea adecuada a los efectos mencionados.

Las prohibiciones de registro no han sufrido modificaciones sustanciales. Sin embargo, se
sistematizan adecuadamente las prohibiciones absolutas en materia de denominaciones de
origen remitiéndose directamente a los instrumentos legales del Derecho de la Unién o del
derecho nacional para evitar errores de interpretacién. Esta misma metodologia se utiliza en
relacion con los términos tradicionales de vinos y las especialidades tradicionales garantizadas.
Asimismo se introduce una prohibicién especifica del acceso al registro de los signos que
consistan o reproduzcan en sus elementos esenciales la denominaciéon de una obtencién
vegetal anterior.

La proteccién conferida a las marcas o nombres comerciales notorios registrados varia
sensiblemente con respecto de lo establecido en la normativa anterior. Desaparece la
distincion entre marca o nombre comercial notorio y renombrado, previéndose una sola
categoria, la del renombre en Espafia, tratandose de una marca espafiola, o del renombre en la
Unidn Europea, si se tratase de una marca de la Unién. En el mismo sentido que la normativa
anterior no se exige que exista riesgo de confusién entre las marcas en pugna para que se
genere la incompatiblidad registral, resultando indiferente que los productos o servicios de la
marca solicitada sean o no similares con respecto de los que protege la marca renombrada
anterior, siempre que exista identidad o semejanza entre los signos y se pretenda obtener una
ventaja desleal de caracter distintivo o del renombre de la marca anterior o cuando el uso del
nuevo signo pueda ser perjudicial para dicho caracter distintivo o renombre.

En lo que respecta a las prohibiciones relativas y por exigencia la nueva Directiva se prevé la
inaccesibilidad como marca de los signos que resulten incompatibles con denominaciones de
origen o indicaciones geograficas protegidas, atribuyendo asi un doble caracter a esta
prohibiciéon, que es calificada a la vez de prohibicion absoluta y relativa. Se pretende con ello
garantizar, respecto de determinados Estados miembros, que este motivo de denegacidn
pueda ser alegado mediante oposicidn, con independencia de que el mismo haya de ser
también examinado de oficio.

v

En materia de procedimiento de registro se introducen modificaciones de detalle en los
requisitos minimos para obtener una fecha de presentacion con la Unica finalidad de obtener
una perfecta coordinacién con el requisito de “representacidén” suficiente del signo contenido
en el concepto de marca. Sin embargo el procedimiento de oposicidn ofrece novedades
significativas; se regula detalladamente la legitimacién para formular oposiciones,
diferenciando los supuestos de oposicion basaba en prohibiciones absolutas y relativas;
asimismo se da una solucidn a una cuestidn no prevista en la normativa anterior, como es la
legitimacion de los licenciatarios para formular oposicidn. Se regula igualmente la facultad del
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solicitante de registro contra el que se dirige la oposicidn de exigir al oponente que acredite el
uso de los registros anteriores en base a los cuales se fundamente la oposicién, si ese uso ya
era legalmente exigible en dicho momento con arreglo a las disposiciones de la ley o, en su
defecto, que acredite la existencia de causas justificativas de la falta de uso. A falta de
acreditacion del uso o su acreditacidn sélo para parte de los productos o servicios en que se
base la oposicién producira la desestimacién de la misma en el primer caso o la desestimacién
parcial de la misma, segin proceda. De esta forma se pretende salvaguardar la funcién
primordial de la marca que radica en la identificacién de productos o servicios en el trafico
mercantil.

Se prevé expresamente lo que ya estaba consolidado en la practica espafiola, en el sentido de
permitir que las oposiciones se puedan formular en base de una pluralidad de derechos
anteriores siempre que pertenezcan al mismo titular y en base de la totalidad o parte de los
productos o servicios para los que estén protegidos. Igualmente se regula la posibilidad de que
la oposicién se formule contra una parte de los productos o servicios.

En el procedimiento de renovacién de registro se posibilita la adopcion por la Administracion
de medidas que agilicen notablemente los trdmites que deben observar los interesados, al
poder disponer que, para los casos de renovacion total de la marca, el pago de la tasa de
renovacion pueda considerarse que constituye una solicitud de renovacidn.

Y

Al definirse los derechos conferidos por la marca se incorpora la clausula, ya contenida en el
articulo 16.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio (ADPIC) anexo 1c por el que se establece la Organizacion
Mundial del Comercio. En este sentido la eficacia de los derechos conferidos por la marca, en
definitiva el ius prohibendi derivado de la misma, debe entenderse sin perjuicio de los
derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentacién de la solicitud de
registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada.

Se regulan en particular los actos que integran el ius prohibendi del titular, destacandose
como novedades sobre lo ya regulado en la normativa anterior los siguientes: la proteccion
reforzada de las marcas renombradas, de conformidad con lo expuesto anteriormente en el
apartado lll; la utilizacion del sigho como nombre comercial o como denominacién social, o
como parte de los mismos; utilizar el signo en la publicidad comparativa de manera que
vulnere la Directiva 2006/114/CE.

Como en la normativa anterior, pero con otra formulacion, se otorga al titular de una marca la
facultad de prohibir no sélo los actos directos de violacién de una marca, sino también los
actos preparatorios para dicha violacion.

Con respecto de las mercancias procedentes de terceros paises sin que sean despachadas a
libre practica, se regula la posibilidad de impedir la introduccidn de las mismas en un Estado
miembro en el que esté registrada una marca incompatible con la marca que las identifica, en

Pagina 4



el sentido de que incorporen un signo idéntico o virtualmente idéntico al de la marca
registrada. Este derecho decaera si el titular de las mercancias o el declarante acreditase que
el titular de la marca registrada no tiene derecho a prohibir la puesta en el mercado de las
mercancias en el pais de destino final. Con esta medida se pretende reforzar la proteccién de
la marca registrada en el marco de las obligaciones asumidas por los Estados miembros de Ia
Organizaciéon Mundial del Comercio y combatir con mayor eficacia la falsificacion de marcas.

En cuanto a los limites del derecho de marca se mantienen los principios generales anteriores,
salvo en dos puntos. El primero de ellos es la supresién del uso inmune en el trafico econémico
del nombre comercial o denominacién social, restringiendo esta libertad de uso sélo al nombre
de las personas fisicas y siempre que se haga, como ahora, de conformidad con las practicas
leales en materia industrial y comercial. Este mismo principio esta contenido en la letra d) del
articulo 34.3 de la presente Ley.

La segunda novedad en este ambito de los limites del derecho de marca es dejar expresa y
directamente establecido que el derecho de marca no podra invocarse para eximir a su titular
de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violacion de otros derechos de
propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior. Se consagra asi
lo sefialado indirectamente en el apartado 1 del articulo 34 y se extiende este principio no sélo
respecto de las marcas anteriores, sino también respecto de cualquier otro derecho anterior.

Vi

Es objeto de regulacién especial la legitimacién de los licenciatarios para entablar acciones de
violacion de marca. Se establece el principio general de que el licenciatario precisa el
consentimiento del titular de la marca para la incoacidn de acciones por violacién de la marca
objeto de licencia, sin embargo el licenciatario exclusivo estara facultado para incoar la accion
si, habiendo requerido al titular a estos efectos, éste no hubiera iniciado la accién.

Se reconoce el derecho de cualquier licenciatario para intervenir en el procedimiento por
violacion de marca iniciado por el titular, con la finalidad de que pueda obtener la
indemnizacién de los dafos y perjuicios que el infractor le haya originado.

Vil

En la regulacidn de las causas de nulidad absoluta se otorga la competencia directa para su
declaracion a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, modificandose asi el principio general
contenido en la Ley Organica del Poder Judicial que otorgaba dicha competencia con caracter
exclusivo a los Tribunales de Justicia. No obstante, se reconoce la posibilidad de plantear una
pretensidn de nulidad en via judicial por medio de una demanda reconvencional en el seno de
una accion por violacién de marca.

Se suprime como causa de nulidad la falta de legitimacion para obtener el registro de marcas,
al haberse optado por reconocer legitimacién a cualquier persona fisica o juridica, incluidas las
entidades de derecho publico.
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Por lo que respecta a las causas de nulidad relativa se otorga igualmente la competencia
directa a la Oficina Espanola de Patentes y Marcas para su declaracion, sin perjuicio de que
sean los Tribunales de Justicia los que la declaren cuando se presente una demanda
reconvencional en el seno de una accién por violacién de marca. Se regula la prescripcion de la
accién por tolerancia en consonancia con la regulacién de la Directiva, excluyéndose de estos
casos de prescripcion los que afecten a las marcas de agentes o representantes en
consonancia igualmente con la solucién dada en la Directiva.

La solicitud de nulidad en via administrativa o en la via judicial por via de reconvencion
impedira al mismo titular presentar una nueva pretensiéon de nulidad fundada en otro de sus
derechos, siempre que hubiera podido alegarlo en su primera peticidn de nulidad; se consigue
de esta forma una mayor seguridad juridica, evitandose abusos.

En materia de caducidad de registro de marca se establece, al igual que en la nulidad, el
principio general de la competencia directa de la Oficina Espaiola de Patentes y Marcas para
su declaracidn y también la de los Tribunales de Justicia por via reconvencional en acciones por
violacién de marca.

Se excluye de las causas de caducidad la causa contenida en la normativa anterior consistente
en la pérdida por su titular de los requisitos exigidos para ser titular de una marca, dado que
esta exigencia desaparece en la nueva Ley, al poder obtener una marca cualquier persona
fisica o juridica, sin otros requisitos adicionales.

Se regula detalladamente la legitimacién para pedir la nulidad y la caducidad de la marca,
configurdndose con una gran amplitud en los casos de nulidad absoluta y de caducidad por
falta de uso, conversion de la marca en denominacién usual del producto o en signo engafoso,
dado que pueden solicitar una y otra cualquier persona fisica o juridica, las agrupaciones u
organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios,
comerciantes o consumidores que tengan capacidad procesal. En los casos de nulidad relativa
la legitimacion corresponde a los titulares de los derechos anteriores en que se fundamente la
nulidad.

Se establecen las lineas directrices del procedimiento administrativo de nulidad y de
caducidad, sin perjuicio de su desarrollo por via reglamentaria. En las solicitudes o acciones de
nulidad se regula detalladamente la exigencia de la prueba de uso a instancia del titular de la
marca posterior, asi como las consecuencias juridicas de la falta total o parcial de uso de la
marca que confluyen en su ineficacia, todo ello en orden a la seguridad juridica y con la
finalidad de que sélo permanezcan eficaces en el registro de marcas aquéllas que cumplan la
funcién que les es inherente, como es la de distinguir productos o servicios en el trafico
mercantil.

En lo que respecta a los efectos de la declaracion de nulidad y de caducidad, se introducen
modificaciones en la normativa anterior que afectan de manera especial a la declaracién de
caducidad; en concreto, una vez declarada la caducidad de una marca registrada, los efectos
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de dicha declaracidn se retrotraen a la fecha de solicitud administrativa de caducidad o a la
fecha de la demanda reconvencional, segin proceda, todo ello sin perjuicio de que en la
resolucidn o sentencia que la declare se fije una fecha anterior.

Los efectos de la declaracion de nulidad no sufren modificacién en la presente Ley,
entendiéndose que la marca registrada no ha tenido efectos desde el principio.

Se da un tratamiento sistemdtico uniforme a la regulacién de los efectos de la declaracion de
nulidad o de caducidad en lo que respecta a las resoluciones de violacién de la marca
ejecutadas antes de la declaracién correspondiente o a los contratos concluidos con
anterioridad.

Aun cuando la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas tiene atribuida una competencia por via
directa en materia de nulidad y caducidad de signos distintivos, esta se encuentra compartida
con los Tribunales de Justicia cuando se plantea esta pretensidn por via reconvencional en las
acciones por violacién de marcas, por esto se ha considerado conveniente regular de forma
especial los efectos de cosa juzgada, previéndose expresamente la inadmisibilidad de toda
demanda reconvencional por nulidad o caducidad si la Oficina Espafola de Patentes y Marcas
hubiera dictado ya una resolucién firme con el mismo objeto; aplicAndose el mismo criterio en
el caso inverso. Igualmente se excluye la posibilidad de plantear una solicitud de nulidad ante
la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas y ante los Tribunales civiles por via de reconvencién a
quien la hubiera planteado con el mismo objeto ante la jurisdiccion contencioso-
administrativa. Igualmente ha sido objeto de especial atencién la litispendencia y Ila
prejudicialidad, dadas las interferencias que pueden producirse entre los Organos
administrativos y jurisdiccionales cuando existan pretensiones planteadas ante Organos
diferentes en los que exista una conexién que condicione la resolucidn a adoptar.

VIl

No se introducen modificaciones esenciales en el concepto de marcas colectivas y de garantia.
Por lo que respecta a las primeras se suprime la referencia que contenia el anterior precepto a
los signos susceptibles de representacion grafica incluyendo una remision al concepto general
de marca adoptado en esta normativa, que exige solamente la susceptibilidad de
representacion.

Al regular las causas de nulidad o caducidad de las marcas colectivas se delimita con claridad la
competencia para su declaracion de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o de los
Tribunales de Justicia por via de reconvencidn, segun proceda.

En la regulacidn concreta de las causas de caducidad se suprime, con respecto de la normativa
anterior, la negativa arbitraria por parte del titular de la marca del ingreso en la asociacion a
una persona capacitada para ello o el incumplimiento de cualquier disposicidon esencial del
Reglamento de uso, por no corresponderse con la regulacion contenida en la Directiva.
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IX

En la definicion de las marcas de garantia o certificacion se ha considerado de especial
relevancia el mantenimiento del “origen geografico” como caracteristica de los productos o
servicios que, entre otras, sea susceptible de certificacion con este tipo de marcas, extremo
que ha sido omitido en la Directiva, aunque la definicién deja abierta la via de la inclusion de
“otras caracteristicas” de los productos o servicios.

En la regulacion de las causas de nulidad y de caducidad de las marcas de garantia se introduce
la misma reserva de competencia para su declaracion que la anteriormente indicada en marcas
colectivas. Asimismo, las causas de caducidad se modifican eliminando de las mismas la
negativa arbitraria por el titular de la marca del uso de la misma a persona capacitada para ello
o cualquier incumplimiento del Reglamento de uso, en consonancia con la solucién adoptada
en las marcas colectivas.

X

En las disposiciones comunes relativas a ambos tipos de marcas, colectivas y de garantia, se
modifica la regulacién contenida en la normativa anterior referente al ejercicio de acciones por
violacidon de marca. En la marca colectiva y por lo que respecta a la legitimacién activa de las
personas facultadas para usar la marca se produce una remisién a la legitimacién de los
licenciatarios en las marcas individuales, asimilando aquéllas a estos. Por el contrario en las
marcas de garantia Unicamente su titular o persona autorizada por el mismo podra incoar una
accion por violaciéon de marca.

Desaparece la prohibicién temporal de registrar marcas colectivas o de garantia canceladas,
contenida en la normativa anterior y en lo que atafie a la cesidn de dichas marcas se permite la
misma a personas que cumplan con los requisitos previstos para ser titulares de las mismas.

Xi

La modificacion del Reglamento (CE) 207/2009 de Consejo, de 26 de febrero de 2009 impone
gue toda solicitud de marca de la Unidn se presente Unicamente en la Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unién Europea, esto impone a su vez la modificacidon del precepto de la
anterior normativa nacional que preveia, de acuerdo con el anterior texto de la Directiva, la
posibilidad de presentar estas marcas en la Oficina Espafola de Patentes y Marcas asi como la
supresion de la tasa prevista al efecto, que comprendia la recepcién de estas solicitudes y la
transmision a la entonces denominada Oficina de Armonizacion del Mercado Interior,
actualmente Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea.

Xi

La atribucién de la competencia en materia de nulidad y caducidad de marcas por via directa a
la Oficina Espafola de Patentes y Marcas y el hecho de estar compartida esta competencia con
los Tribunales de Justicia cuando se plantee por via reconvencional en acciones por violacién

Pagina 8



de marcas ha hecho necesaria una modificacion de las normas reguladoras de la competencia
de los Tribunales de Justicia contenidas en la Disposicién Adicional Primera de la Ley de
Marcas. En este sentido la citada disposicién, que fue objeto de modificacion por la Ley
24/2015, de 24 de julio, de Patentes, ha sido objeto de una nueva modificacién en la presente
Ley, declarandose aplicables a las diferentes modalidades de signos distintivos las normas
contenidas en el titulo XIl de la Ley de Patentes en la medida en que no sean incompatibles
con su propia naturaleza, declardandose ademads expresamente en dicha norma que la
competencia para declarar la nulidad y caducidad de los signos distintivos corresponde a la
Oficina Espanola de Patentes y Marcas por via directa y por via de reconvenciéon a la
jurisdiccion civil. No sufre modificacion la regulacion de la competencia de los Juzgados de lo
Mercantil con funciones de Jugados de Marca Comunitaria, tal como se regula en la Ley
24/2015 antes citada.

Xl

Las tasas solo se han visto afectadas en dos supuestos. Conforme antes se expreso, la
modificacién del Reglamento (CE) 207/2009 de Consejo, de 26 de febrero de 2009 impone que
toda solicitud de marca de la Unidon deberd presentarse necesariamente en la Oficina de
Propiedad Intelectual de la Unién Europea, excluyéndose la posibilidad de que estas marcas se
puedan presentar a través de una oficina nacional; esto ha determinado la supresion de la
letra d) de la tarifa 1.1.del Anexo de Tasas de la Ley de Marcas. Asimismo el establecimiento de
un procedimiento administrativo de declaracidon de nulidad y caducidad de marcas y nombres
comerciales ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas ha hecho necesaria la creacion de
una tasa especifica por este servicio, credndose un epigrafe 1.12 en la tarifa primera.

X

La normativa que regula el derecho transitorio contiene dos disposiciones generales que
afectan a todos los procedimientos y una especifica para las solicitudes de nulidad y caducidad
de signos distintivos. En lo que se refiere al primer aspecto, los procedimientos sobre marcas y
nombres comerciales iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley seguirdn
rigiéndose por la normativa anterior. Por otro, lado se dispone que las marcas y nombres
comerciales concedidos durante la vigencia de las legislaciones anteriores se regirdn por la
presente Ley.

El hecho de haberse demorado la entrada en vigor de la competencia directa de la Oficina
Espanola de Patentes y Marcas para el conocimiento de las solicitudes de nulidad y caducidad
de signos distintivos hasta el dia 14 de enero de 2023 ha hecho precisa la regulacién de una
normativa transitoria que regule especificamente esta cuestion, de forma que hasta que la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas adquiera la competencia para declarar la nulidad o la
caducidad de los signos distintivos, serd competente la jurisdiccidn civil, pero seran aplicables
las normas sustantivas que regulan la materia contenidas en el nuevo Titulo VI de esta Ley.
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Articulo unico. Modificacion de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas:
Uno. Se modifica el articulo 3, que queda redactado de la siguiente forma:

«Articulo 3. Legitimacion.

1. Podran obtener el registro de marcas o nombres comerciales las personas fisicas o juridicas,
incluidas las entidades de derecho publico.

2. Las personas mencionadas en el apartado 1 podran invocar la aplicacion en su beneficio de
las disposiciones de cualquier tratado internacional que resulte de aplicacidon en Espafia, en
cuanto les fuere de aplicacidn directa, en todo lo que les sea mads favorable respecto de lo
dispuesto en esta Ley.»

Dos. Se modifica el articulo 4, que queda redactado de la siguiente forma:
«Articulo 4. Concepto de Marca.

Podran constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres
de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su
embalaje, o los sonidos, a condicidn de que tales signos sean apropiados para:

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

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

Tres. Se modifica el articulo 5, que queda redactado de la siguiente forma:
«Articulo 5. Prohibiciones absolutas.

1. No podran registrarse como marca los signos siguientes:

a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al articulo 4.

b) Los que carezcan de cardcter distintivo.

c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el
comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geografica o la época de obtencidn del producto o de la prestacion del
servicio u otras caracteristicas de los productos o servicios.
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d)

Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido
en habituales en el lenguaje comun o en las costumbres leales y constantes del
comercio.

Los constituidos exclusivamente por la forma u otra caracteristica impuesta por la
naturaleza misma del producto o por la forma u otra caracteristica del producto
necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra caracteristica que dé
un valor sustancial al producto.

Los que sean contrarios a la Ley, al orden publico o a las buenas costumbres.

Los que puedan inducir al publico a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o
el origen geografico del producto o servicio.

Los excluidos de registro en virtud de la legislacion nacional o de la Unién o por
acuerdos internacionales en los que sea parte la Unidon o el Estado espafiol, que
confieran proteccion a denominaciones de origen e indicaciones geograficas.

Los excluidos de registro en virtud de la legislacién de la Unién o de acuerdos
internacionales en los que esta sea parte y que confieran proteccién a los términos
tradicionales de vinos.

Los excluidos de registro en virtud de la legislacion de la Unién o de acuerdos
internacionales en los que esta sea parte, que confieran protecciéon a especialidades
tradicionales garantizadas.

Los que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominacion de
una obtencion vegetal anterior, registrada conforme a la legislacion de la Unidn o al
Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unidon o
Espafia, que establezcan la proteccién de las obtenciones vegetales, y que se refieran a
obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas.

Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros
emblemas de Espafia, sus Comunidades Auténomas, sus municipios, provincias u otras
entidades locales, a menos que medie la debida autorizacion.

m) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser

denegados en virtud del articulo 6 ter del Convenio de Paris.
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n) Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el
articulo 6 ter del Convenio de Paris y que sean de interés publico, salvo que su registro
sea autorizado por la autoridad competente.

2. No se denegara el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1,
letras b), c) o d), si, antes de la fecha de concesidn del registro, debido al uso que se ha
hecho de la misma, hubiese adquirido un caracter distintivo.»

Cuatro. Se modifican las letras a) y b) del apartado 2 del articulo 6, que quedan redactadas de
la siguiente forma:

«a) Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentacién o de
prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las siguientes
categorias: i) marcas espafiolas; ii) marcas que hayan sido objeto de un registro internacional
que surta efectos en Espafia; iii) marcas de la Union Europea (en adelante marcas de la Unidn).

b) Las marcas de la Unidén registradas que, con arreglo a su Reglamento, reivindiquen
validamente la antigliedad de una de las marcas mencionadas en los puntos i) y ii) de la letra
a), aun cuando esta ultima marca haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido.»

Cinco. Se modifica el articulo 8, que queda redactado de la siguiente forma:
«Articulo 8. Marcas y nombres comerciales renombrados

1. No podra registrase como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior,
con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean
idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior,
cuando la marca anterior goce de renombre en Espafia o, si se trata de una marca de la
Unidn , en la Unidn Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se
pretenda obtener una ventaja desleal del caracter distintivo o del renombre de la marca
anterior, o dicho uso fuera perjudicial para dicho caracter distintivo o dicho renombre.

2. La proteccién reforzada prevista en el apartado 1 serd igualmente aplicable a los nombres
comerciales renombrados.»

Seis. Se afiade un nuevo apartado 3 en el articulo 9, con la siguiente redaccidn:

«3. Ademas, se denegara el registro de la marca en la medida en que, con arreglo a la
legislaciéon de la Unidon o al Derecho nacional que establezcan la proteccion de las
denominaciones de origen y las indicaciones geograficas, concurran las siguientes condiciones:

a) Se hubiera presentado ya una solicitud de denominacion de origen o de indicacidon
geografica de conformidad con la legislacion de la Unidn o del Derecho nacional antes de la
fecha de solicitud de registro de la marca o de la fecha de la prioridad reivindicada para la
misma, a condicién de que dicha denominacidn de origen o indicacién geografica quede
finalmente registrada.
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b) Dicha denominacién de origen o indicacidon geografica confiera a la persona autorizada, en
virtud de la legislacion aplicable para ejercer los derechos que se derivan de la misma, el
derecho a prohibir la utilizacién de una marca posterior.»

Siete. Se modifica el apartado 1 del articulo 10, que queda redactado de la siguiente forma:

«1. A menos que justifique su actuacién, el agente o representante del titular de una marca no
podra registrar esa marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular.»

Ocho. Se modifican las letras b) y c) del apartado 1 del articulo 12, que quedan redactadas de
la siguiente forma:

«b) La informacidn que permita identificar al solicitante.

c) Una reproduccion de la marca que cumpla los requisitos establecidos en el articulo 4, letra
b).»

Nueve. Se modifican los apartados 1y 3 y se afiade un nuevo apartado 4 en el articulo 19, con
la siguiente redaccion:

«1. Una vez publicada la solicitud de marca, podran oponerse al registro de la misma
invocando las prohibiciones de registro previstas en el Titulo Il

a) En los casos previstos en el articulo 5.1, cualquier persona fisica o juridica que se
considere perjudicada.

b) En los caso previstos en los articulos 6.1, 7.1 y 8, los titulares de las marcas o nombres
comerciales anteriores contemplados en los articulos 6.2 y 7.2, asi como los
licenciatarios facultados por los titulares de dichas marcas o nombres comerciales.

c) En los casos previstos en el articulo 9, apartado 1, los titulares de los derechos
anteriores contemplados en dicho apartado o las personas facultadas para ejercer esos
derechos.

d) En los casos previstos en el articulo 9, apartado 3, las personas autorizadas a ejercer
en virtud de la legislacién aplicable los derechos que se derivan de la correspondiente
denominacion de origen o indicacion geografica protegida.

e) En el caso previsto en el articulo 10, apartado 1, los titulares de las marcas
contempladas en dicho apartado.

3. Podra formularse oposicidn sobre la base de uno o mas derechos anteriores siempre que
pertenezcan todos al mismo titular, asi como sobre la base de la totalidad o de una parte de
los productos o servicios para los cuales se haya protegido o solicitado el derecho anterior,
y dicha oposicidon podra dirigirse contra la totalidad o una parte de los productos o
servicios para los cuales se solicite la marca objeto de oposicidn.
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4. Los érganos de las Administraciones Publicas y las asociaciones y organizaciones de dambito
nacional o autondmico que, segun sus estatutos, tengan por finalidad la proteccién del
consumidor, asi como los Consejos Reguladores u drganos rectores de las denominaciones
de origen o indicaciones geograficas protegidas, podran dirigir a la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas, en el plazo previsto en el apartado anterior, observaciones escritas,
sefalando las prohibiciones del articulo 5, en virtud de las cuales procederia denegar de
oficio el registro de la marca. Dichos drganos y asociaciones no adquiriran la cualidad de
partes en el procedimiento, pero sus observaciones se notificaran al solicitante de la marca
y se resolveran conforme a lo previsto en el articulo 22.

Diez. En el articulo 21 se introducen las siguientes modificaciones:

a) el titulo del articulo 21 pasa a denominarse “Suspension de la solicitud y examen de la
oposicion.”

b) se introducen cuatro nuevos apartados 3, 4, 5y 6, con la siguiente redaccion:

«3. A instancia del solicitante, el titular de la marca anterior que hubiera formulado oposicién
aportara la prueba de que, en el curso de los cinco afios anteriores a la fecha de presentacion
o fecha de prioridad de la marca posterior, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo,
conforme a lo previsto en el articulo 39, o de que han existido causas justificativas para su falta
de uso, siempre que en dicha fecha de presentacién o prioridad de la marca posterior la marca
anterior lleve registrada al menos cinco afos, conforme a lo previsto en el articulo 39. A falta
de dicha prueba, se desestimara la oposicién.

4. En el supuesto contemplado en el apartado anterior, y si se cumplen los requisitos previstos
en el mismo, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas dard traslado de la peticion al
oponente para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente la
correspondiente prueba de uso. La Oficina asi mismo, dara traslado al solicitante de la
prueba presentada para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, presente
sus alegaciones.

5. Si la marca anterior se ha utilizado solamente para una parte de los productos o de los
servicios para los que haya estado registrada, a efectos del examen de la oposicidn
formulada, se considerard registrada solamente para dicha parte de los productos o
servicios.

6. Los apartados 3, 4 y 5 del presente articulo seran también de aplicacién cuando la marca
anterior sea una marca de la Unidn. En tal caso, el uso efectivo de una marca de la Unidn se
determinard de acuerdo con lo establecido en el articulo 15 del Reglamento (CE) n2
207/2009.»

Once. Se modifican los apartados 1 y 4 del articulo 22, que quedan redactados de la siguiente
forma:
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«1.Transcurrido el plazo fijado para la contestacidn al suspenso, o en su caso los plazos
previstos en el articulo 21.4, hayan contestado o no los interesados, la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas acordara la concesion o denegacién del registro de la marca, especificando
sucintamente los motivos en que se funda dicha resolucidn.

4. Concedido el registro de la marca, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, en la forma
gue se establezca reglamentariamente, procederd a su publicacidon en el «Boletin Oficial de
la Propiedad Industrial» y a expedir el titulo de registro de la marca. Este titulo podrd
expedirse por medios electrénicos.»

Doce. Se modifica el apartado 3 del articulo 23, que queda redactado de la siguiente forma:

«3. La limitacion y modificacién de la solicitud, cuando se efectie de modo espontaneo por el
solicitante y no como consecuencia de un suspenso decretado de oficio, dara lugar al pago de
la tasa correspondiente.»

Trece. Se modifican las letras a) y b) del articulo 26, que quedan redactadas de la siguiente
forma:

«a) Cuando la oposicién se funde en una solicitud anterior, hasta el momento en que se
produzca el registro definitivo de dicha solicitud o recaiga una resolucidn firme sobre Ila
misma.

b) A instancia del solicitante que hubiera presentado contra el signo anterior oponente una
solicitud o una demanda reconvencional de nulidad o de caducidad o una accién
reivindicatoria, hasta que recaiga una resolucién o sentencia firme, todo ello sin perjuicio
de que la suspensién pueda ser decretada judicialmente.»

Catorce. Se modifica el apartado 3 del articulo 27, que queda redactado de la siguiente forma:

«3. Frente a la concesion de una marca la Oficina Espafola de Patentes y Marcas no podra
ejercer de oficio o a instancia de parte la potestad revisora prevista en el articulo 106 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas, 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 en los
procedimientos previstos en dichos articulos.»

Quince. Se modifica el apartado 4 del articulo 29, que queda redactado de la siguiente forma:

«4. Quienes sean parte en un procedimiento ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas en
el que actien por si mismos y no tengan domicilio ni sede en Espafia deberan, a efectos de
notificaciones, designar una direccidon postal en Espafia o en el Espacio Econédmico Europeo o,
en lugar de ellas, podran indicar que las notificaciones les sean dirigidas por correo electrénico
o por cualquier otro medio técnico de comunicacién de que disponga la Oficina. Todo ello, sin
perjuicio de lo previsto en el apartado 2 del articulo 175 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de
Patentes.»

Pagina 15


http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobreMarcasYOtrosSignosDistintivos/NSMYOSD_Nacionales/LEY_172001_de_7_de_diciembre_de_Marcas.htm#art51
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobreMarcasYOtrosSignosDistintivos/NSMYOSD_Nacionales/LEY_172001_de_7_de_diciembre_de_Marcas.htm#art52

Dieciséis. Se introduce un nuevo apartado 8 en el articulo 32, con la siguiente redaccion:

«8. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas podrd establecer que, en los casos de renovacion
total de la marca, el pago de la tasa de renovacidon pueda considerarse que constituye una
solicitud de renovacion. Reglamentariamente se estableceran las condiciones que han de
cumplirse en esta modalidad de renovacién.»

Diecisiete. Se modifica el articulo 34, que queda redactado de la siguiente forma:
«Articulo 34. Derechos conferidos por la marca.

1. Elregistro de una marca conferira a su titular un derecho exclusivo sobre la misma.

2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentacion
de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de
dicha marca registrada estara facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su
consentimiento, en el trafico econdmico, de cualquier signo en relacién con productos o
servicios, cuando:

a) El signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a
aquellos para los que la marca esté registrada.

b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos
o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe
un riesgo de confusion por parte del publico; el riesgo de confusion incluye el riesgo de
asociacion entre el signo y la marca.

c) El signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para
productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que
esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en Espafia y, con el uso del
signo realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del caracter
distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho caracter
distintivo o dicho renombre.

3. Cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2, podra prohibirse en
particular:

a) Colocar el signo en los productos o en su embalaje.

b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o
prestar servicios con el signo.

c) Importar o exportar los productos con el signo.

d) Utilizar el sigho como nombre comercial o denominacidn social, o como parte de un
nombre comercial o una denominacién social.
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e) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
f) Usar el signo en redes de comunicacion telematicas y como nombre de dominio.

g) Utilizar el signo en la publicidad comparativa de manera que vulnere la Directiva
2006/114/CE.

Cuando exista el riesgo de que el embalaje, las etiquetas, los marbetes, los elementos de
seguridad o dispositivos de autenticidad u otros soportes en los que se coloca la marca
puedan ser utilizados en relacion con determinados productos o servicios y ese uso
constituya una violacidn de los derechos del titular de la marca en virtud de los apartados 2
y 3, el titular de esa marca tendra derecho a prohibir los siguientes actos en el trafico
econdémico:

a) la colocacidén de un signo idéntico o similar a la marca en el embalaje, las etiquetas, los
marbetes, los elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad u otros soportes en
los que pueda colocarse la marca.

b) la oferta o comercializacion, o el almacenamiento a tales fines, o bien la importacién o
exportacion de embalajes, etiquetas, marbetes, elementos de seguridad o dispositivos
de autenticidad, u otros soportes en los que esté colocada la marca.

. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentacidn
de la solicitud o de la fecha de la prioridad de la marca registrada, el titular de esa marca
registrada también tendrd derecho a impedir que, en el trafico econédmico, terceros
introduzcan productos en Espafia, sin que sean despachados a libre practica, cuando se
trate de productos, incluido su embalaje, que provengan de terceros paises y que lleven sin
autorizacién una marca idéntica a la marca registrada para esos productos, o que no pueda
distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca.

Este derecho conferido al titular de la marca registrada se extinguira si durante el
procedimiento para determinar si se viold la marca registrada, iniciado de conformidad con
el Reglamento (UE) n2 608/2013, el declarante o el titular de los productos acredita que el
titular de la marca registrada no tiene derecho a prohibir la comercializacion de los
productos en el pais de destino final.

El titular de una marca registrada podra impedir que los comerciantes o distribuidores
supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podra impedir que afiadan
por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe la
distintividad de la marca principal.

Las disposiciones de este articulo se aplicardn a la marca no registrada "notoriamente
conocida" en Espaia en el sentido del articulo 6 bis del Convenio de Paris, salvo lo previsto
en la letra c) del apartado 2.»
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Dieciocho. Se modifica el articulo 35, que queda redactado de la siguiente forma:
«Articulo 35. Reproduccidn de la marca en diccionarios.

Si la reproduccidon de una marca en un diccionario, una enciclopedia o una obra de consulta
similar, en formato impreso o electrénico, diera la impresidn de que constituye el término
genérico de los productos o servicios para los que esta registrada la marca, el editor de la obra,
a peticidn del titular de la marca, velard por que la reproduccién de esta vaya acompaiiada sin
demora, y en el caso de obras en formato impreso, a mas tardar en la siguiente edicién de la
obra, de la indicacidn de que se trata de una marca registrada.»

Diecinueve. Se modifica el articulo 37, que queda redactado de la siguiente forma:
«Articulo 37. Limitaciones del derecho de marca.

1. Una marca no permitird a su titular prohibir a un tercero hacer uso en el trafico econémico:
a) De su nombre o direccion, cuando el tercero sea una persona fisica.

b) De signos o indicaciones carentes de caracter distintivo o relativos a la especie, a la
calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geografica, a la época de
produccién del producto o de la prestacidon del servicio o a otras caracteristicas del
producto o servicio.

c) De la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al
titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de
esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en
particular como accesorios o piezas de recambio.

2. El apartado 1 solo se aplicard si la utilizacién por el tercero es conforme a las practicas
leales en materia industrial o comercial.

3. El derecho de marca no podrd invocarse para eximir a su titular de responder frente a las
acciones dirigidas contra él por violacion de otros derechos de propiedad industrial o
intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior.

Veinte. Se modifica el articulo 39, que queda redactado de la siguiente forma:
«Articulo 39. Uso de la marca.

1. Sien el plazo de cinco afios contados desde la fecha de su registro, la marca no hubiere sido
objeto por parte de su titular de un uso efectivo en Espafia para los productos o servicios
para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo
ininterrumpido de cinco afos, la marca quedara sometida a los limites y las sanciones
previstos en el articulo 21, apartados 3 y 5, el articulo 41, apartado 2, el articulo 54,
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apartado 1, letra a) y el articulo 59, apartados 4 y 5, salvo que existan causas que
justifiquen la falta de uso.

2. La fecha de cinco afios a que se refiere el apartado anterior, se iniciard a partir del dia en
que el registro de la marca sea firme. Esta fecha se anotara en el Registro de Marcas.

3. Serdn igualmente considerados como uso a efectos de lo dispuesto en el apartado 1:

a) el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el caracter
distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta haya sido registrada, con
independencia de si la marca esta o no registrada asimismo a nombre del titular en la
forma en que se use.

b) poner la marca en los productos o en su presentacion con fines exclusivamente de
exportacion.

4. El uso de la marca con consentimiento del titular se considerara hecho por el titular.

5. Se reconoceran como causas justificativas de la falta de uso de la marca las circunstancias
obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la
importacién u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que
esté registrada.»

Veintiuno. Se modifica el apartado 2 del articulo 41, que queda redactado de la siguiente
forma:

«2. El titular de una marca podra prohibir la utilizacién de un signo sélo en la medida en que
los derechos del titular no puedan ser objeto de una declaracion de caducidad con arreglo al
articulo 54, apartado 1, letra a) en el momento de entablar la accién por violaciéon. Si el
demandado lo solicita, el titular de la marca acreditara que, durante el periodo de cinco afios
anterior a la fecha de presentacidn de la accién, la marca se usé efectivamente conforme a lo
previsto en el articulo 39 para los productos o servicios para los cuales esta registrada y en que
se fundamenta la accidn, o que existen causas justificativas para su falta de uso, siempre que
el registro definitivo de la marca se hubiera producido al menos cinco afos antes de la fecha
de presentacion de la accién.»

Veintidds. Se introduce un nuevo articulo 41 bis, con la siguiente redaccién:

«Articulo 41 bis. Proteccion del derecho del titular de una marca posterior en los procesos por
violacién de marca.

1. En las acciones por violacidn, el titular de una marca no podra prohibir la utilizacién de una
marca registrada posterior si esta Ultima no pudiera declararse nula conforme al articulo
52, apartados 2, al articulo 53 o al articulo 59, apartado 5.
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2. En las acciones por violacidn, el titular de una marca no podra prohibir la utilizacién de una
marca de la Unién registrada posterior si esta ultima no pudiera declararse nula conforme
al articulo 53, apartados 1, 3 o 4, al articulo 54, apartados 1y 2, o al articulo 57, apartado 2,
del Reglamento (CE) n2 207/2009.

3. Cuando el titular de una marca no tenga derecho a prohibir la utilizacién de una marca
registrada posterior en virtud de los apartados 1 o 2, el titular de esta marca posterior no
podra prohibir la utilizacién de la marca anterior en una accién por violacién, aunque el
derecho de dicha marca anterior no pueda ya invocarse frente a la marca posterior.»

Veintitrés. Se modifican la letra b) del apartado 2 y el apartado 3 del articulo 43, que quedan
redactados de la siguiente forma:

«b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera
debido pagar al titular de la marca por la concesién de una licencia que le hubiera permitido
llevar a cabo su utilizacién conforme a derecho.

3. Para la fijacién de la indemnizacidn se tendrd en cuenta, entre otras circunstancias, el
renombre y prestigio de la marca y el nimero y clase de licencias concedidas en el momento
en que comenzd la violacién. En el caso de dafio en el prestigio de la marca se atenders,
ademas, a las circunstancias de la infraccién, gravedad de la lesidn y grado de difusién en el
mercado.»

Veinticuatro. Se modifica el apartado 1 del articulo 47, que queda redactado de la siguiente
forma:

«1. La transmisién de la empresa en su totalidad implicara la cesién de la marca, a no ser que
exista acuerdo en contrario o que las circunstancias determinen claramente lo contrario. Esta
disposicion sera aplicable a la obligacién contractual de transmitir la empresa.»

Veinticinco. Se introduce dos nuevos apartados 7 y 8 en el articulo 48, con la siguiente
redaccion:

«7. Sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciatario solo podra ejercer
acciones relativas a la violacion de una marca con el consentimiento del titular de esta. Sin
embargo, el titular de una licencia exclusiva podra ejercer tal accidn cuando el titular de la
marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por si mismo la accién por violacién. A estos
efectos, sera de aplicacion al licenciatario exclusivo de marca lo dispuesto en el articulo 117.3 y
4 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

8. En el procedimiento por violacion de marca entablado por el titular de la marca podra
intervenir cualquier licenciatario a fin de obtener reparacién del perjuicio que se le haya
causado.»

Veintiséis. Se introduce un nuevo Titulo VI, con la siguiente redaccion:
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«TiTULO VI
Nulidad y caducidad de la marca
CAPITULO |
Nulidad
Articulo 51. Causas de nulidad absoluta.

1. El registro de la marca podra declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina
Espafola de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una accién por
violacidon de marca:

a) Cuando contravenga lo dispuesto en el articulo 5 de la presente Ley.

b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

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

3. No podrd ser declarada la nulidad de una marca, cuando habiéndose registrado
contraviniendo el articulo 5, apartado 1, letras b), c) o d), dicha marca hubiera adquirido,
antes de la fecha de presentacion de la solicitud de nulidad o demanda reconvencional de
nulidad, un caracter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada
por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento.

4. Sila causa de nulidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para
los cuales esté registrada la marca, su declaracidon sélo se extendera a los productos o
servicios afectados.

Articulo 52. Causas de nulidad relativa.

1. El registro de la marca podra declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una accién por
violacidn de marca cuando contravenga lo dispuesto en los articulos 6, 7, 8,9 y 10.

2. El titular de un derecho anterior de los contemplado en los articulos 6, 7, 8 y 9.1 que haya
tolerado 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 basandose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios
para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de esta se
hubiera efectuado de mala fe. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la
marca posterior no podra oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho
ya no pueda invocarse contra la marca posterior.
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3. No podra declararse nula una marca cuando, antes de la presentacién de la solicitud de
nulidad o de la demanda de reconvencion, el titular de uno de los derechos contemplados
en los articulos citados en el apartado 1 hubiera dado expresamente su consentimiento al
registro de esa marca.

4. El titular de alguno de los derechos contemplados en los articulos citados en el apartado 1
gue hubiera solicitado previamente la nulidad de una marca o presentado demanda de
reconvencion en una accién por violacién de marca, no podra presentar otra solicitud de
nulidad ni una demanda de reconvencion fundada sobre otro de esos derechos que hubiera
podido alegar en apoyo de la primera demanda.

5. Sera de aplicacion lo previsto en el apartado 4 del articulo 51.

Articulo 53. Ausencia de cardcter distintivo o de renombre de una marca anterior que impide
declarar la nulidad de una marca registrada posterior.

Una solicitud de nulidad basada en una marca anterior no prosperara si no hubiese prosperado
en la fecha de presentacion o en la fecha de prioridad de la marca registrada posterior por
alguno de los siguientes motivos:

a) Que la marca anterior, susceptible de ser declarada nula en virtud del articulo 5, apartado
1, letras b), c) o d), aun no hubiera adquirido caracter distintivo a tenor del articulo 51,
apartado 3.

b) Que la solicitud de nulidad se base en el articulo 6, apartado 1, letra b), y la marca anterior
aun no hubiera adquirido un caracter suficientemente distintivo para fundamentar la
existencia de riesgo de confusion, a tenor del citado articulo 6, apartado 1, letra b).

c) Que la solicitud de nulidad se base en el articulo 8, apartado 1, y la marca anterior aun no
hubiera adquirido renombre a tenor de dicho articulo 8, apartado 1.

CAPITULO Il
Caducidad

Articulo 54. Caducidad.

1. Se declarard la caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvencién en una accién
por violaciéon de marca:

a) Cuando no hubiera sido usada conforme al articulo 39 de esta Ley.

b) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular,
en la designacién usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.
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c) Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se
hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté
registrada, la marca pueda inducir al publico a error, especialmente acerca de la
naturaleza, la calidad o la procedencia geografica de estos productos o servicios.

2. Sila causa caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para
los cuales esté registrada la marca, su declaracion sélo se extenderd a los productos o
servicios afectados.

3. Asi mismo, la Oficina Espafola de Patentes y Marcas declarard la caducidad de la marca:

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

b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular.

Articulo 55. Caducidad por falta de renovacion.

1. Cuando existan embargos inscritos sobre una marca o una accion reivindicatoria en curso y
su titular no la hubiera renovado, no caducara dicha marca hasta el levantamiento del
embargo o la desestimacion definitiva de la accidn reivindicatoria. Si como consecuencia de
estos procedimientos se produjera un cambio en la titularidad de la marca, el nuevo titular
podra renovarla en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que la sentencia sobre
la accidén reivindicatoria hubiera ganado firmeza o desde que la autoridad o tribunal
competente hubieran notificado a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas la adjudicacion
definitiva de la marca embargada. Transcurrido este plazo, la marca caducara si no hubiere
sido renovada.

2. Tampoco caducara una marca por falta de renovaciéon cuando se encuentre inscrita en el
Registro de Marcas una hipoteca mobiliaria sobre la misma. El titular hipotecario podra
solicitar la renovacién en nombre de su propietario en el plazo de un mes a contar desde la
finalizacion del plazo de demora previsto en el articulo 32.3 de esta Ley. El titular
hipotecario también podra abonar las tasas de renovacién en el plazo de un mes desde la
finalizacion del plazo en que debieron ser pagadas por el propietario. La inactividad del
titular hipotecario en los plazos previstos determinara la caducidad de la marca.

Articulo 56. Renuncia de la marca.

1. El titular podra renunciar a toda la marca o a parte de los productos o servicios para los
cuales esté registrada.
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2. Larenuncia debera presentarse ante la Oficina Espafola de Patentes y Marcas o los érganos
a que se refiere el articulo 11, por escrito y sélo tendra efectos una vez inscrita en el
Registro de Marcas. Si la solicitud se presentase ante un drgano distinto de la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas, el érgano que la reciba la remitira a aquella, junto con la
documentacién que la acompafie, en el plazo de cinco dias siguientes a su recepcion.

3. No podra admitirse la 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
conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se admitird la
renuncia si existiera en curso una accidén reivindicatoria sobre la marca y no constara el
consentimiento del demandante.

Articulo 57. Caducidad por falta de uso de la marca.

En la solicitud o demanda reconvencional de caducidad por falta de uso de la marca
corresponderd al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al articulo 39 o
que existen causas justificativas de la falta de uso. No podra declararse la caducidad de la
marca si, en el intervalo entre la expiracién del periodo de cinco afios a que se refiere el
articulo 39 y la presentacién de la solicitud o demanda reconvencional de caducidad, se
hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la
reanudacion del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentacion de la solicitud o
demanda reconvencional de caducidad, plazo que empezard a correr en fecha no anterior a la
de expiracién del periodo ininterrumpido de cinco afos de no utilizacién, no se tomard en
cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudacién del uso se hubieran producido
después de haber conocido el titular que la solicitud o demanda reconvencional de caducidad
podria ser presentada.

CAPITULO Il
Disposiciones comunes
Articulo 58. Solicitud de nulidad o caducidad.

1. Podran presentar ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas una solicitud de nulidad o
caducidad del registro de la marca:

a) En los casos previstos en los articulo 51 y 54.1. a), b), y c), cualquier persona fisica o
juridica, asi como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes,
productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que se consideren
perjudicados y tengan capacidad procesal.

b) En los casos previstos en el articulo 52, las personas contempladas en las letras b) a e)
del articulo 19, apartado 1.
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. La solicitud debera formularse mediante escrito motivado y debidamente documentado, y
solo se tendra por presentada una vez que se haya pagado la tasa correspondiente.

. Podra dirigirse una solicitud de caducidad o de nulidad contra la totalidad o una parte de
los productos o servicios para los que esté registrada la marca impugnada.

. Podrd presentarse una solicitud de nulidad sobre |la base de uno o mds derechos anteriores
siempre que pertenezcan todos al mismo titular.

Articulo 59. Examen de la solicitud de nulidad y caducidad.

1. Recibida la solicitud de nulidad o caducidad, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas dara

traslado de la misma al titular de la marca impugnada para que, en el plazo que
reglamentariamente se determine, presente sus alegaciones y pruebas. En el curso del
examen de la solicitud de nulidad o caducidad, la Oficina podra requerir a las partes,
cuantas veces considere necesario, para que, en el plazo que reglamentariamente se
establezca, contesten a las alegaciones o pruebas presentadas por la otra parte.

. A instancia del titular de la marca impugnada, el titular de la marca anterior que sea parte
en el procedimiento de nulidad, aportara prueba de que, en el curso de los cinco afios
anteriores a la solicitud de nulidad, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, tal
como establece el articulo 39, para los productos o los servicios para los cuales esté
registrada, y en los que se basa la solicitud de nulidad, o de que han existido causas
justificativas para la falta de uso, a condicién de que el procedimiento de registro de la
marca anterior haya finalizado al menos cinco afios antes de la fecha de presentacion de la
solicitud de nulidad.

. Si en la fecha de presentacion de la solicitud o en la fecha de prioridad de la marca
impugnada, hubiera expirado el plazo de cinco afios durante el cual la marca anterior debia
haber sido objeto de un uso efectivo conforme a lo previsto en el articulo 39, el titular de la
marca anterior, ademas de la prueba exigida en virtud del apartado 2 del presente articulo,
aportara la prueba de que, en el curso de los cinco afios anteriores a la fecha de
presentacion de la solicitud o a la fecha de prioridad de la marca impugnada, la marca
anterior ha sido objeto de un uso efectivo, o de que han existido causas justificativas para
su falta de uso.

. En el supuesto contemplado en el apartado 2, y si se cumplen los requisitos previstos en el
mismo, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas dard traslado de la peticidn al titular de la
marca anterior para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente la
correspondiente prueba de uso conforme a lo previsto en los apartados 2 y 3. La Oficina asi
mismo dara traslado al titular de la marca impugnada de la prueba presentada para que, en
el plazo que reglamentariamente se establezca, presente sus alegaciones.
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5. Afalta de las pruebas a que se refieren los apartados 2 y 3, la solicitud de nulidad basada en
una marca anterior se desestimara.

6. Si la marca anterior se ha utilizado conforme a lo dispuesto en el articulo 39, solamente
para una parte de los productos o servicios para los que estuviera registrada, a efectos del
examen de la solicitud de nulidad, se considerara registrada solamente para dicha parte de
los productos o servicios.

7. Los apartados 2 a 6 del presente articulo seran de aplicacién también cuando la marca
anterior sea una marca de la Unién. En tal caso, el uso efectivo de una marca de la Unidn se
determinard de acuerdo con lo establecido en el articulo 15 del Reglamento (CE) n2
207/2009.

Articulo 60. Efectos de la caducidad y de la nulidad.

1. La marca registrada se considerara que no ha tenido, a partir de la fecha de la solicitud de
caducidad o de la demanda de reconvencidn, los efectos sefialados en la presente Ley en la
medida en que se haya declarado la caducidad de los derechos del titular. A instancia de
parte podra fijarse en la resolucién sobre la solicitud o demanda de caducidad una fecha
anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad.

2. La marca registrada se considerard que no ha tenido, desde el principio, los efectos
sefialados en la presente Ley en la medida en que se haya declarado la nulidad de la marca.

3. Sin perjuicio de la indemnizacién de dafos y perjuicios a que hubiere dado lugar cuando el
titular de la marca hubiere actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad o
caducidad no afectara:

a) A las resoluciones sobre violacion de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa
juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaracion de nulidad o caducidad.

b) A los contratos concluidos antes de la declaracién de nulidad o caducidad en la medida
en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a esa declaracién. Esto no obstante,
por razones de equidad, y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, sera
posible reclamar la restitucién de sumas pagadas en virtud del contrato.»

Articulo 61. Extension de la excepcion de cosa juzgada.

1. Los tribunales inadmitiran toda demanda de reconvencion por nulidad o caducidad si la
Oficina Espafiola de Patentes y marcas ya se hubiere pronunciado con anterioridad,
mediante resolucién ya firme, sobre una solicitud con el mismo objeto y con la misma
causa, entre las mismas partes.
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2. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas no admitird una solicitud de nulidad o caducidad
cuando un tribunal o la propia Oficina hubieran resuelto entre las mismas partes una
demanda reconvencional o una solicitud con el mismo objeto y la misma causa y esa
resolucion hubiera adquirido fuerza de cosa juzgada.

3. No podra solicitar ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o demandar ante la
jurisdiccidn civil la nulidad de una marca, invocando la misma causa de nulidad que hubiera
sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestidon, en sentencia dictada
en recurso contencioso-administrativo, quien hubiera sido parte en el mismo.

Articulo 61 bis. Litispendencia y prejudicialidad.

1. A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, el tribunal ante el
que se hubiere formulado una demanda reconvencional por nulidad o caducidad de marca,
suspendera su fallo de oficio, previa audiencia de las partes, o0 a instancia de parte y previa
audiencia de las demas, si la validez de la marca ya se hallara impugnada ante otro tribunal
o ante la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas.

2. A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas suspendera de oficio la resolucién de una solicitud de
nulidad o caducidad de marca, previa audiencia de las partes, o a instancia de parte y previa
audiencia de las demas, si la validez de la marca se hallara ya impugnada mediante
demanda de reconvencion ante un tribunal.

3. Interpuesta una demanda por violacién de marca ante un tribunal, el demandado no podrd
formular como defensa una solicitud de nulidad o caducidad de dicha marca ante la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas, sino que habrd de interponer la correspondiente demanda
de reconvencion ante dicho tribunal.

4. Cuando un tribunal tenga que resolver sobre una violacion de marca y dicha marca
estuviera pendiente de una demanda o solicitud de nulidad o caducidad ante otro tribunal
o ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, el tribunal, a peticién de ambas partes o
de una de ellas, oida la contraria, podra mediante auto decretar la suspensién del proceso,
hasta que el otro tribunal o la Oficina dicten resolucion firme sobre la nulidad o caducidad
formuladas.

Articulo 61 ter. Anotaciones registrales y comunicacion de sentencias.
1. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas anotara en el Registro de Marcas la interposicién

de toda solicitud o demanda de nulidad o caducidad de marca. A estos efectos, el tribunal
ante el que se haya presentado una demanda de reconvencién por nulidad o caducidad de
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una marca comunicara de oficio a dicha Oficina este hecho para su correspondiente
anotacién preventiva.

2. Una vez firme la resolucion o sentencia que declare la nulidad o caducidad de la marca, la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas procederd inmediatamente a la cancelacién de la
inscripcion del registro y a su publicacidn en el «Boletin Oficial de la Propiedad Industrial».

3. El tribunal que hubiere dictado una sentencia sobre una demanda de reconvencidn por
nulidad o caducidad, que hubiere adquirido firmeza, comunicara de oficio dicha sentencia a
la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas para que proceda conforme a lo previsto en el
apartado anterior.

Veintisiete. Se modifican los apartados 1 y 2 del articulo 62 y se suprime el apartado 4,
guedando redactados de la siguiente forma:

«1.Se entenderd por marca colectiva todo signo que, cumpliendo los requisitos previstos en el
articulo 4, sirva para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociacion
titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas.

2. S6lo podran solicitar marcas colectivas las asociaciones de fabricantes, productores,
prestadores de servicios o comerciantes que tengan capacidad, en su propio nombre, para
ser titulares de derechos y obligaciones, celebrar contratos o realizar otros actos juridicos, y
gue tengan capacidad procesal, asi como las personas juridicas de Derecho publico.»

Veintiocho. Se modifica el articulo 66, que queda redactado de la siguiente forma:
«Articulo 66. Causas de nulidad.

Ademas de por las causas de nulidad previstas en los articulos 51 y 52, se declarara la nulidad
del registro de una marca colectiva, mediante solicitud presentada ante la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvencién en una accién por violacion,
cuando hubiera sido registrada contraviniendo lo dispuesto en el articulo 64, salvo que el
titular de la marca, por una modificacion del reglamento de uso, cumpliera las prescripciones
de las citadas disposiciones.»

Veintinueve. Se modifica el articulo 67, que queda redactado de la siguiente forma:
«Articulo 67. Causas de caducidad.

Ademas de por las causas de caducidad sefialadas en el articulo 54, se declararan caducados
los derechos del titular de una marca colectiva, mediante solicitud presentada ante la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvencion en una accién por
violacién, cuando:
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a) El titular no hubiera adoptado medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca
gue no fuera compatible con las condiciones de uso estipuladas por el reglamento de uso,
incluida cualquier modificacién de este que haya sido inscrita en el registro.

b) Como consecuencia del uso de la marca realizado por personas autorizadas, esta pueda
inducir al publico a error conforme a lo previsto en el articulo 64, apartado 2.

c) La modificacién del reglamento de uso de la marca se hubiera inscrito en el registro
contraviniendo lo dispuesto en el articulo 65, apartado 1, salvo si el titular de la marca,
mediante una nueva modificacién del reglamento de uso, se ajustara a los requisitos fijados
en dicho articulo.

Treinta. Se modifica los apartados 1y 2 del articulo 68, que quedan redactados de la siguiente
forma:

«1.Se entenderd por marca de garantia todo signo que, cumpliendo los requisitos previstos en
el articulo 4, sirva para distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica
respecto de los materiales, el modo de fabricacién de los productos o de prestacién de los
servicios, el origen geografico, la calidad, la precision u otras caracteristicas de los
productos y servicios que no posean esa certificacion.

2. Toda persona fisica o juridica, incluidas las instituciones, autoridades y organismos de
Derecho publico, podra solicitar marcas de garantia, a condicidon de que dichas personas no
desarrollen una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la
prestacion de servicios del tipo que se certifica.»

Treintaiuno. Se modifica el articulo 72, que queda redactado de la siguiente forma:
«Articulo 72. Causas de nulidad.

Ademas de por las causas de nulidad previstas en los articulos 51 y 52, se declarara la nulidad
del registro de una marca de garantia, mediante solicitud presentada ante la Oficina Espafola
de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvencién en una accién por violacion,
cuando hubiera sido registrada contraviniendo lo dispuesto en el articulo 70, salvo que el
titular de la marca, por una modificacion del reglamento de uso, cumpliera las prescripciones
de las citadas disposiciones.»

Treintaidos. Se modifica el articulo 73, que queda redactado de la siguiente forma:
«Articulo 73. Causas de caducidad.

Ademas de por las causas de caducidad sefialadas en el articulo 54, se declarardn caducados
los derechos del titular de una marca de garantia, mediante solicitud presentada ante la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvencidn en una
accion por violaciéon, cuando:
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a) Eltitular haya dejado de cumplir los requisitos establecidos en el articulo 68, apartado 2.

b) El titular no hubiere adoptado medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca
gue no sea compatible con las condiciones de uso estipuladas por el reglamento de uso,
incluida cualquier modificacién de este que haya sido inscrita en el registro.

c) A consecuencia del uso permitido por el titular de la marca, esta pueda inducir al publico a
error conforme a lo previsto en articulo 70, apartado 2.

d) La modificacion del reglamento de uso de la marca se ha inscrito en el registro
contraviniendo las disposiciones del articulo 71, apartado 1, salvo si el titular de la marca,
mediante una nueva modificacién del reglamento de uso, se ajustara a los requisitos fijados
por dichas disposiciones.

Treintaitrés. Se modifica el articulo 76, que queda redactado de la siguiente forma:
«Articulo 76. Ejercicio de la accion por violacion de marca.

1. Las disposiciones del articulo 48, apartados 7 y 8, relativas a los derechos de los
licenciatarios, se aplicardn asimismo a toda persona facultada para utilizar una marca
colectiva.

2. En el caso de las marcas de garantia, Unicamente su titular o persona especificamente
autorizada por el mismo podra ejercer una accién por violacidon de marca.

3. El titular de una marca colectiva o de garantia podra reclamar, en nombre de las personas
facultadas para utilizar la marca, la reparacién del dafio que estas hayan sufrido por el uso
no autorizado de la marca.»

Treintaicuatro. Se modifica el articulo 77, que queda redactado de la siguiente forma:
«Articulo 77. Cesidn de las marcas colectivas o de garantia.

Las marcas colectivas o de garantias solo podran cederse, respectivamente, a una persona que
cumpla los requisitos del articulo 62, apartado 2 o del articulo 68, apartado 2.»

Treintaicinco. Se modifica la letra d) del apartado 2 del articulo 83, que queda redactada como
sigue:

«d) Designar un domicilio a efectos de notificaciones, de conformidad con el articulo 29.4.»
Treintaiséis. En el Titulo IX se introducen las siguientes modificaciones:

a. El encabezamiento de dicho Titulo pasa a ser “Marcas de la Unién Europea”.

b. Los términos “marca comunitaria” son sustituidos por “marca de la Unién”.
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c. Se modifica el articulo 84, que queda redactado como sigue:
« Articulo 84. Presentacion de una solicitud de marca de la Union.

La presentaciéon de una solicitud de marca de la Unidon se efectuard en la Oficina de la
Propiedad Intelectual de la Unién Europea, de conformidad con lo previsto en el articulo 25 del
Reglamento (CE) n2 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero 2009, sobre la marca de la Unidn
Europea.»

d) La letra c) del apartado 2 del articulo 86 queda redactada como sigue:
«c) Designar un domicilio a efectos de notificaciones, de conformidad con el articulo 29.4.»

e) En el apartado 3 del articulo 86, la referencia al “Reglamento (CE) n2 40/94 del Consejo, de
20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria” queda sustituida por la referencia al
“Reglamento (CE) n? 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero 2009, sobre la marca de la
Unién Europea”.

Treintaisiete. Se modifica el apartado 1 y se aflade un nuevo apartado 2 en la disposicidn
adicional primera, renumerandose el actual apartado 2 como apartado 3, con la siguiente
redaccion:

«1.Las normas vigentes contenidas en el Titulo XIl de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de
Patentes serdn de aplicacion a las distintas modalidades de signos distintivos regulados en
la presente Ley en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza o
contrario a lo previsto en la misma, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los siguientes
apartados.

2. La competencia para declarar la nulidad y caducidad de los signos distintivos regulados en
la presente Ley corresponderd por via directa a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas y
por via de reconvencidn a la jurisdiccidn civil, de acuerdo con lo previsto en los articulos 51,
52y 54,

Treintaiocho. En la disposicidn adicional quinta se introducen las siguientes modificaciones:

a. En la letra f) se sustituyen los términos “marcas comunitarias” por “marcas de la Unién” y
“marca comunitaria” por “marca de la Unién”.

b. Se modifica la letra g) y se afiade una nueva letra h), con la siguiente redaccién:
«g) Solicitud de nulidad o caducidad: veinticuatro meses.

h) Todo otro procedimiento en materia de signos distintivos que no esté sometido a un plazo
especifico de resolucién: veinte meses»
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Treintainueve. En la disposicion adicional decimocuarta, en el titulo y texto de dicha
disposicion, se sustituyen los términos “notorios o renombrados” por el término
“renombrados”.

Cuarenta. En el Anexo de tasas previsto por la disposicién adicional segunda se introducen las
siguientes modificaciones:

a. queda suprimida la letra d) de la tarifa 1.1.
b. en la Tarifa primera se afiade un nuevo epigrafe 1.12, con la siguiente redaccién:

«Nulidad o caducidad: por la presentacion de una solicitud de nulidad o caducidad: 100
euros.»

Disposicion transitoria Unica. Régimen transitorio

1. Los procedimientos sobre marcas y nombres comerciales iniciados antes de la entrada en
vigor de esta Ley seran tramitados y resueltos conforme a la legislacién anterior.

2. Las marcas y nombres comerciales concedidos durante la vigencia de legislaciones
anteriores se regiran por la presente Ley.

3. Hasta que Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, conforme a lo previsto en el apartado 2
de la disposicion adicional primera, en la versidn introducida por la presente Ley, y
disposicion final quinta, adquiera la competencia para declarar la nulidad o caducidad de
los signos distintivos regulados en esta Ley, serd competente la jurisdiccién civil de acuerdo
con lo previsto en el Titulo XIl de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes y de
conformidad con las disposiciones sustantivas previstas en el titulo VI de la presente Ley.

Disposicion derogatoria Unica. Derogacion normativa

Quedan derogadas, dejando a salvo lo dispuesto en la disposicién transitoria Unica, todas las
disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en esta Ley.

Disposicion final primera. Modificacién de la Ley Orgdnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial.

Las letras c) y d) del articulo 22 de la Ley Orgénica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
guedan redactadas como sigue:

«c) Validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro espafiol, con excepcion de
las inscripciones de marcas, nombres comerciales y marcas internacionales.

d) Inscripciones o validez de patentes, disefios o dibujos y modelos y otros derechos
sometidos a depdsito o registro, cuando se hubiera solicitado o efectuado en Espafia el
depdsito o el registro, con exclusion de los derechos sobre los signos distintivos
exceptuados en la letra c) anterior.»
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Disposicion final segunda. Disposiciones con cardcter de Ley Orgdnica y titulo competencial.

1. Tiene caracter de Ley Organica la disposicion final primera.

2. La presente Ley se dicta al amparo de la competencia estatal prevista por el articulo
149.1.9.2 de la Constitucidn en materia de legislacion sobre Propiedad Industrial. Se
exceptuan de lo anterior las modificaciones veinticuatro, veinticinco y treintainueve, que se
amparan en el articulo 149.1.6.2 de la Constitucidn que atribuye al Estado la competencia
exclusiva sobre legislacion procesal.

Asimismo, se excepciona la disposicion final primera, que se ampara en el articulo 149.1.5.2 de
la Constitucién, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Administracion
de Justicia.

Disposicion final tercera. Incorporacion de derecho de la Unidn Europea.

1. Mediante esta Ley se incorpora al Derecho espafiol la Directiva (UE) 2015/2436 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximacion
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

2. A estos efectos, las referencias hechas en las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas en vigor a las Directivas derogadas, Directiva 2008/95/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 y a la Directiva 89/104/CEE del Consejo,
de 21 de diciembre de 1988, relativas a la aproximacion de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas, se entenderan hechas a la Directiva citada en el apartado
anterior.

Disposicion final cuarta. Desarrollo de la Ley.

Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y
aplicacion de esta Ley.

Disposicion final quinta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrara en vigor el dia 14 de enero de 2019, excepto el apartado 2 de la
disposicion adicional primera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en la version
introducida por la presente Ley, y la disposicién final primera, que lo hardn el dia 14 de enero
de 2023.
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