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§ 1 LEY 17/2001,
DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS

«BOE» niim. 294, de 8 de diciembre de 2001»

TEXTO CONSOLIDADO

Tras la aprobacion del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre
EXPOSICION DE MOTIVOS
I

La presente Ley tiene por objeto el régimen juridico de los signos dis-
tintivos, categoria juridica que configura uno de los grandes campos de la
propiedad industrial.

La legislacion sobre este tipo de propiedad es competencia exclusiva del
Estado, de conformidad con el articulo 149.1.9.° de la Constitucion.

Las razones que justifican la necesidad de reformar la Ley de Marcas,
dando lugar a una nueva Ley, obedecen a tres 6rdenes de motivos. El prime-
ro, dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999,
de 3 de junio, que delimita las competencias que en materia de propiedad
industrial corresponden a las Comunidades Auténomas y al Estado. El se-
gundo, incorporar a nuestra legislacion de marcas las disposiciones de carac-
ter comunitario e internacional a que estd obligado o se ha comprometido el
Estado espanol. El tercer motivo, finalmente, obedece a la conveniencia de
introducir en nuestro ordenamiento juridico ciertas normas de caracter sus-
tantivo y procedimental que vienen aconsejadas por la experiencia obtenida



bajo la vigencia de la Ley anterior, las practicas seguidas por otras legislacio-
nes de nuestro entorno y la necesidad de adaptar nuestro sistema de registro
de marcas a las exigencias de la nueva Sociedad de la Informacion.

II

En lo que se refiere a los motivos de caracter constitucional, la Ley plasma
fielmente los criterios jurisprudenciales de delimitacion de competencias, atri-
buyendo éstas a los 6rganos autonémicos o estatales conforme a lo dispuesto en
la citada sentencia del Tribunal Constitucional. Los puntos de conexion se fijan
de un modo amplio y flexible, para dar una correcta cobertura a las necesidades
de los usuarios del sistema de registro y facilitarles un adecuado acceso a esta
especial propiedad que constituye la proteccion de los signos distintivos.

III

En orden a los compromisos adquiridos por el Estado espafiol, la presente
Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armo-
nizacion impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonizacién comunitaria en materia de marcas se ha operado funda-
mentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de
21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximacion de las legislaciones de
los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fue-
ron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de
una plena transposicion en la presente Ley. De las normas que se transponen
deben destacarse las siguientes:

nuevo concepto de marca, reformulacion de las causas de denegacion y nulidad
del registro, extension al &mbito comunitario del agotamiento del derecho de mar-
ca, incorporacion de la figura de la prescripcion por tolerancia y reforzamiento de
la obligacion de uso de la marca y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mencioén
especial el Reglamento (CE) nimero 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de
1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos
efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que
este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de



aproximacion de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligacion
de regular la transformacion de una marca comunitaria en marca nacional-,
no lo es menos que la indicada aproximacion es deseable, dado que permite
evitar que dos titulos que producen idénticos efectos en Espana estén sujetos
a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la
presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para
adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno
de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que
permiten la aplicacion en Espafia del Protocolo concerniente al Arreglo de
Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989;
el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Re-
lacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante
del Acuerdo por el que se establece la Organizacion Mundial del Comercio
(OMC), de 15 de abril de 1994; asi como el Tratado sobre el Derecho de
Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994.

Comenzando por el Protocolo, su incorporacion al Derecho espaiol ha
exigido reformar el Titulo que en la Ley se dedica a las marcas internacio-
nales. Asi, se admite la posibilidad de que la solicitud se funde no so6lo en el
registro nacional de marca, sino en su mera solicitud. Al mismo tiempo, se
aprovecha la oportunidad para colmar ciertas lagunas, entre las que destaca
la ausencia de cobertura legal para el examen nacional de una solicitud in-
ternacional. Al igual que ocurre con la marca comunitaria, también aqui se
contempla la posibilidad de transformacidon en marca nacional.

Menor relevancia presenta la incorporacion de las directrices contenidas
en el ADPIC. Es incuestionable el extraordinario efecto que este Acuerdo
ha tenido sobre la regulacion mundial de la propiedad intelectual -incluidas
las marcas-, al adaptarlo a las ultimas exigencias del comercio internacional.
Sin embargo, las reglas que en el indicado Acuerdo se dedican a las marcas
ya han sido parcialmente recogidas en la Ley 32/1988, al estar ésta directa-
mente inspirada en el entonces Proyecto de Primera Directiva Comunitaria
de Armonizacion que, a su vez, influy6 decisivamente en el ADPIC. Por
ello, la adecuacion a este Acuerdo solo ha precisado las siguientes medidas
especificas: la ampliacion de la legitimacion para poder solicitar el registro
de una marca en Espafa a los nacionales de los miembros de la Organiza-



cion Mundial del Comercio (OMC); la incorporacion del concepto de causas
justificativas de la falta de uso de la marca; la proteccion reforzada de las
marcas notorias registradas; y, finalmente, la introduccion de una nueva pro-
hibicion absoluta de registro relativa a las falsas indicaciones geograficas de
vinos y bebidas espirituosas, aun cuando no induzcan a error.

La respuesta de la Ley de Marcas a las exigencias contenidas en los ins-
trumentos internacionales se ve culminada con la adecuacion al Tratado so-
bre Derecho de Marcas, adoptado en el marco de la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual. Es éste un tratado sobre formalidades y sobre
formularios-tipo que, por medio de una unificacion de alcance mundial de las
solemnidades que han de seguirse en la solicitud de una marca y en las inci-
dencias que pudieran acontecer durante su existencia, persigue simplificar y
abaratar el registro de marcas en el mundo.

Entre las modificaciones a que ha dado lugar la recepcion de este Tratado
destacan la implantacion de la marca multiclase (sistema que ya era aplicable
a las marcas internacionales que entran en la fase nacional espafiola); la consi-
guiente creacion de tasas por clase; la supresion del deber de declaracion de uso
de la marca; la admision de la division de la solicitud o registro de la marca; la
supresion de la exigencia de titulacion publica como requisito de inscripcion del
cambio de titularidad de una marca, si bien se mantiene el sistema tradicional
con caracter optativo; y, por ultimo, la desaparicion de las tasas quinquenales.
Todas estas modificaciones se incorporan a la nueva Ley, aunque las dos ultimas
ya fueron introducidas en nuestro ordenamiento (Ley 14/1999, de 4 de mayo,
de Tasas y Precios Publicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad
Nuclear), al haber entrado en vigor para Espaia dicho Tratado el 17 de marzo de
1999 y no permitirse en el mismo demorar su instauracion, a diferencia de lo que
ocurre con el resto de las otras modificaciones, que ahora se implantan, pues las
mismas pudieron posponerse hasta el 1 de agosto de 2002 en el acto de depdsito
del Instrumento de Ratificacion mediante la oportuna declaracion.

v
No todas las novedades que introduce la presente Ley obedecen a la ne-

cesidad de armonizar nuestro Derecho con los Ordenamientos Comunitario
e Internacional.



Existe un considerable nimero de articulos en los que se recogen opcio-
nes legislativas cuyo comun denominador es el de dotar a la marca de un
procedimiento agil y logico, introduciendo aquellas novedades que aconseja
la experiencia de diez anos de aplicacion de la Ley de Marcas y aquellas
otras que, habiendo revelado su utilidad en Estados de nuestro entorno ju-
ridico, se hacen merecedoras de ser acogidas por nuestro Derecho. La Ley
trata asi de dar respuesta a la creciente demanda de agilidad y eficiencia que
exigen nuestras empresas en la nueva Sociedad de la Informacion. Todo ello
sin pérdida de los niveles de seguridad juridica que la adquisicion de estos
derechos requiere.

La nueva Ley atempera el automatismo formal del nacimiento del de-
recho de marca, basado en el cardcter constitutivo del registro, con el es-
tablecimiento del principio de la buena fe registral, al prever, como causa
autonoma, la nulidad absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud
en que se baso dicho registro hubiera sido presentada de mala fe. Junto a este
principio angular, la Ley recoge otros principios clasicos de caracter registral
como los de publicidad, oposicion, prioridad y tracto sucesivo, que presiden
y racionalizan cuantas operaciones registrales se realicen respecto de la mar-
ca o de su solicitud.

El procedimiento de registro se reforma, suprimiendo del examen que ha
de efectuar la Oficina Espanola de Patentes y Marcas (OEPM) el referido a
las prohibiciones relativas, quedando reservado este examen de oficio so6lo
para las prohibiciones absolutas. Las prohibiciones relativas sélo seran exa-
minadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspon-
diente oposicion a la solicitud de marca presentada a registro, sin perjuicio de
que la OEPM comunique, a efectos informativos, la existencia de la solicitud
de registro a quienes en una busqueda informatica de anterioridades pudieran
gozar de un mejor derecho. La finalidad de esta novedad procedimental es
triple: alinearse con los sistemas mayoritarios en nuestro entorno europeo v,
en particular, con el sistema de la marca comunitaria; evitar el planteamiento
por la Administracion de conflictos artificiales al sefialar de oficio marcas
anteriores cuando su titular no tiene interés en oponerse a la nueva solicitud
y finalmente, ganar en rapidez y eficacia. El sistema que se establece es,
por otra parte, mas acorde con la naturaleza y sentido de las prohibiciones
de registro y con los intereses a tutelar, predominantemente publicos o ge-
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nerales en el caso de las prohibiciones absolutas, y de caracter privado en
el caso de las prohibiciones relativas, que son asi calificadas precisamente
porque protegen derechos privados y, en consecuencia, su defensa no debe
imponerse sino dejarse en manos de los propios interesados, quienes gozan
en la presente Ley de todas las garantias del Estado de Derecho a través del
tramite de oposicion o del ejercicio de la accion de nulidad para proteger
sus legitimos intereses y derechos. Siendo el sistema que se implanta el mas
generalizado en el ambito europeo y el seguido por la marca comunitaria,
no existe ninguna razon que justifique que en Espafia las marcas nacionales
sufran un examen mas riguroso que las comunitarias, pues ello sélo perju-
dicaria a los usuarios del sistema espafiol, en beneficio de los usuarios del
sistema comunitario que podran obtener marcas comunitarias -con los mis-
mos efectos en Espafia que una marca nacional- sin examen de oficio de las
prohibiciones relativas.

Dentro de la regulacion del procedimiento, se introducen otras importan-
tes novedades como la figura de la “restitutio in integrum”, que ya incorpor6
el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, a fin de evitar que por la inob-
servancia de un plazo se produzca la pérdida de un derecho, si el interesado
demuestra haber actuado con la diligencia debida. Se contempla, asi mismo,
la suspensidn del procedimiento de concesion cuando la oposicion se basa en
una mera solicitud de registro o cuando se hubiera entablado una accion rei-
vindicatoria, de nulidad o de caducidad contra la marca oponente, asi como
en el supuesto de presentacion de una solicitud de division o a peticion con-
junta de todos los interesados.

El cuerpo normativo que ahora se aprueba también contempla la posibi-
lidad de someter a arbitraje los actos administrativos que hubieran puesto
término al procedimiento de registro y regula los modos de notificacion y
la consulta publica de expedientes, adaptando el procedimiento de registro
de los signos distintivos a las exigencias de la Sociedad de la Informacion,
previendo la posibilidad de efectuar notificaciones por correo electronico o
de realizar consultas de expedientes por vias telematicas. En este ambito de
adaptacion a la Sociedad de la Informacion, merecen ser destacadas las pre-
visiones contenidas en la Ley sobre la utilizacion futura de medios electro-
nicos o telematicos para la presentacion de solicitudes y demas documentos.
Especial mencion debe hacerse del reforzamiento de la proteccion de las



marcas notorias y renombradas. A estos efectos, se establece, por primera
vez en nuestro ordenamiento, una definicion legal del concepto de marca
notoria y renombrada, fijando el alcance de su proteccion. La marca notoria
es la conocida por el sector pertinente del publico al que se destinan sus pro-
ductos o servicios y, si esta registrada, se protege por encima del principio
de especialidad segun su grado de notoriedad y, si no lo esta, se faculta a su
titular no solo a ejercitar la correspondiente accion de nulidad, como hasta la
fecha, sino ademads a presentar oposicion al registro en la via administrativa.
Cuando la marca es conocida por el publico en general, se considera que la
misma es renombrada y el alcance de su proteccion se extiende a cualquier
género de productos o servicios.

La misma proteccion se otorga al nombre comercial notorio o renombra-
do registrado.

En cuanto al contenido y alcance del derecho de marca, se fortalece la
posicion exclusiva del titular de la marca; al ampliar el alcance del “ius
prohibendi” a los medios de identificacion del producto o servicio, cuan-
do exista la posibilidad de que dichos medios se utilicen para realizar actos
prohibidos; al extender asimismo ese “ius prohibendi” a la utilizacion de la
marca en redes de comunicacion telematica; al instaurar, en ciertos casos, la
responsabilidad objetiva del usurpador de la marca, sin sujecion a la concu-
rrencia de culpa o negligencia; al considerar indemnizable el dafio infligido
al prestigio o reputacion de la marca; y, finalmente, al habilitar al titular para
impedir la reproduccion de su marca en diccionarios, si ello perjudica su
caracter distintivo.

Se supera la deficiencia técnica de la legislacion anterior, estableciendo
el mayor alcance del contenido del derecho de las marcas notorias y renom-
bradas registradas y, en cuanto a las acciones que puede ejercitar el titular, se
incorpora la de reclamar la destruccion de los bienes ilicitamente marcados.

Desaparecen formalmente las figuras de la marca derivada y de la amplia-
cion de marca, en armonia con los sistemas mayoritarios de nuestro entorno
comunitario, pues la proteccion que estas modalidades otorgaban se logra
de modo mas simple y con igual alcance mediante el registro de una nueva
marca, en la que manteniendo el distintivo principal, se incorporen nuevos
elementos distintivos de caracter accesorio, para el caso de las marcas deri-
vadas, o mediante la solicitud de los nuevos productos o servicios a que se



quiere extender la marca registrada, en el caso de la ampliacion de marca.

La nulidad y caducidad de la marca se completan y sistematizan. Res-
pecto de la caducidad, la Ley introduce el principio general de que las mar-
cas caducadas dejaran de surtir efectos juridicos desde el momento en que
se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad. En
los casos de caducidad por falta de renovacion, se introducen garantias en
beneficio de quienes hubieran ejercido una accion reivindicatoria o fueran
titulares inscritos de un embargo o de un derecho de hipoteca sobre la marca.

Se reordena la regulacion de las marcas colectivas y de garantia, pro-
curando que las diferencias que separan a estas dos modalidades de mar-
cas aparezcan mas nitidamente definidas, eliminando el confusionismo que
siempre ha envuelto a las mismas.

El nuevo texto legal incorpora el derecho de toda persona juridica, que no
hubiera registrado como nombre comercial su denominacién o razén social,
a formular la oportuna oposicion al registro de una marca o nombre comer-
cial posteriormente solicitados o a reclamar ante los tribunales la anulacion
de los mismos si hubieran sido ya registrados, cuando dichos signos distin-
tivos se apliquen a productos, servicios o actividades idénticos o similares
a aquellos para lo que se usa dicha denominacion o razén social, siempre
que se pruebe el uso prioritario de ésta en todo el territorio nacional y exista
riesgo cierto de confusion en el publico. Se resuelve asi el problema de la
equiparacion de trato de los extranjeros que puedan invocar el articulo 8 del
Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial de 20 de
marzo de 1883 o el principio de reciprocidad, a los que la Ley dispensa la
misma proteccion.

Finalmente, la regulacion del nombre comercial, aproximando este signo dis-
tintivo a las marcas, instaura el principio de su libre cesion y la aplicacion de la
Clasificacion Internacional de Productos o Servicios al registro de estos signos.

La Ley, alineandose con los sistemas de nuestro entorno politico y econo-
mico, suprime el caracter registral de los rotulos de establecimiento, dejando
la proteccion de esta modalidad de propiedad industrial a las normas comu-
nes de competencia desleal. Por otra parte, la proteccion antes otorgada por
los rotulos de establecimiento podra hacerse valer a través del registro de
una marca o nombre comercial, pudiendo convivir en diferentes ambitos te-
rritoriales si no existiera oposicion de tercero, como consecuencia del nuevo



procedimiento, en que se suprime el examen de oficio de las anterioridades.

La Ley fija minuciosamente en sus disposiciones transitorias el transito
a este nuevo modo de proteccion de los rétulos de establecimiento inscritos
durante la vigencia de legislaciones anteriores.

Por fin, se modifican las tasas exigibles por los servicios prestados al
amparo de la Ley de Marcas, adecuandolas al marco internacional y comuni-
tario y suprimiendo algunas de las existentes para simplificar este aspecto de
la relacion entre los interesados y la Oficina Espafola de Patentes y Marcas.

TITULO I
Disposiciones generales

Articulo 1. Ambito de aplicacion.

1. Para la proteccion de los signos distintivos se concederan, de acuerdo
con la presente Ley, los siguientes derechos de propiedad industrial:

a) Las marcas.
b) Los nombres comerciales.

2. La solicitud, la concesion y los demas actos o negocios juridicos que
afecten a los derechos sefialados en el apartado anterior se inscribiran en el
Registro de Marcas, seglin lo previsto en esta Ley y en su Reglamento.

3. El Registro de Marcas tendra caracter inico en todo el territorio nacio-
nal y su llevanza correspondera a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas,
sin perjuicio de las competencias que en materia de ejecucion de la legisla-
cion de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Auténomas,
segun se desarrolla en esta Ley.

Articulo 2. Adquisicion del derecho.
1. El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se ad-

quiere por el registro validamente efectuado de conformidad con las disposi-
ciones de la presente Ley.
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2. Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de
los derechos de un tercero o con violacion de una obligacion legal o contrac-
tual, la persona perjudicada podra reivindicar ante los tribunales la propiedad
de la marca, si ejercita la oportuna accion reivindicatoria con anterioridad a
la fecha de registro o en el plazo de cinco afios a contar desde la publicacion
de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a
ser utilizada conforme a lo previsto en el articulo 39. Presentada la demanda
reivindicatoria, el Tribunal notificara la presentacion de la misma a la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas para su anotacion en el Registro de Marcas
y decretard, si procediera, la suspension del procedimiento de registro de la
marca.

3. Si como consecuencia de la sentencia que resuelva la accion reivindi-
catoria se produjera un cambio en la titularidad de la marca, las licencias y
demas derechos de terceros sobre la misma se extinguiran por la inscripcion
del nuevo titular en el Registro de Marcas, sin perjuicio del derecho que les
asista a reclamar de su transmitente.

Articulo 3. Legitimacion.

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

2. Las personas mencionadas en el apartado 1 podran invocar la aplica-
cion en su beneficio de las disposiciones de cualquier tratado internacional
que resulte de aplicacion en Espaiia, en cuanto les fuere de aplicacion direc-
ta, en todo lo que les sea mas favorable respecto de lo dispuesto en esta Ley.

* Modificado por el art. 1.1 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.
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TiTULO IT
Concepto de marca y prohibiciones de registro

CAPITULO 1
Concepto de marca

Articulo 4. Concepto de Marca.

Podran constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, in-
cluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores,
la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condicion 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.

* Modificado por el art. 1.2 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

CAPITULO I
Prohibiciones absolutas

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 caracter distintivo.
¢) 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



obtencion del producto o de la prestacion del servicio u otras caracte-
risticas de los productos o servicios.

d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se
hayan convertido en habituales en el lenguaje comtin o en las costum-
bres leales y constantes del comercio.

e) 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 técni-
co, o por la forma u otra caracteristica que dé un valor sustancial al
producto.

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

g) Los que puedan inducir al publico a error, por ejemplo, sobre la natura-
leza, la calidad o el origen geografico del producto o servicio.

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

i) Los excluidos de registro en virtud de la legislacion de la Union o de
acuerdos internacionales en los que esta sea parte y que confieran pro-
teccion a los términos tradicionales de vinos.

j) Los excluidos de registro en virtud de la legislacion de la Union o de
acuerdos internacionales en los que esta sea parte, que confieran protec-
cion a especialidades tradicionales garantizadas.

k) Los que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la
denominacién de una obtencion vegetal anterior, registrada conforme
a la legislacion de la Union o al Derecho nacional, o a los acuerdos
internacionales en los que sea parte la Unidn o Espafia, que establezcan
la proteccion de las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtencio-
nes vegetales de la misma especie o estrechamente conexas.

1) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoracio-
nes y otros emblemas de Espafia, sus Comunidades Autéonomas, 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.



n) Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contempla-
dos 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 denegari el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en
el apartado 1, letras b), ¢) o d), si, antes de la fecha de concesion del registro, de-
bido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un caracter distintivo.

* Modificado por el art. 1.3 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

CAPITULO 111
Prohibiciones relativas

Articulo 6. Marcas anteriores.

1. No podran registrarse como marcas los signos:

a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o ser-
vicios idénticos.

b) Que, por ser idénticos o0 semejantes a una marca anterior y por ser
idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista
un riesgo de confusion en el publico; el riesgo de confusion incluye el
riesgo de asociacion con la marca anterior.

2. Por marcas anteriores se entendera a los efectos del apartado 1:

a) Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presen-
tacion o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que
pertenezcan a las siguientes categorias: 1) marcas espafiolas; ii) marcas que
hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en Espafia;
iii) marcas de la Unién Europea (en adelante marcas de la Union).

b) Las marcas de la Unidn registradas que, con arreglo a su Reglamento,
reivindiquen validamente la antigiiedad de una de las marcas mencio-
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nadas en los puntos i) y ii) de la letra a), aun cuando esta tiltima marca
haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido

¢) Las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a
condicion de que sean finalmente registradas.

d) Las marcas no registradas que en la fecha de presentacion o prioridad
de la solicitud de la marca en examen sean “notoriamente conocidas”
en Espana en el sentido del articulo 6 bis del Convenio de Paris.

* Modificado el apartado 2.a) y b) por el art. 1.4 del Real Decreto-ley
23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

Articulo 7. Nombres comerciales anteriores.
1. No podran registrarse como marcas los signos:

a) Que sean idénticos a un nombre comercial anterior que designe acti-
vidades idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la
marca.

b) Que por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y
por ser idénticas o similares las actividades que designa a los produc-
tos o servicios para los que se solicita la marca, exista un riesgo de
confusion en el publico; el riesgo de confusion incluye el riesgo de
asociacion con el nombre comercial anterior.

2. A los efectos de este articulo se entendera por nombres comerciales
anteriores:

a) Los nombres comerciales registrados en Espafia cuya solicitud de re-
gistro tenga una fecha de presentacion o de prioridad anterior a la de la
solicitud objeto de examen.

b) Las solicitudes de los nombres comerciales a los que hace referencia la
letra anterior, a condicion de que sean finalmente registradas.



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 Union, en la
Unién Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa,
se pudiera obtener una ventaja desleal del caracter distintivo o del renombre
de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho caracter
distintivo o dicho renombre.

2. La proteccion reforzada prevista en el apartado 1 serd igualmente apli-
cable a los nombres comerciales renombrados.

» Modificado por el art. 1.5 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

Articulo 9. Otros derechos anteriores.
1. Sin la debida autorizacion, no podran registrarse como marcas:

a) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del
solicitante de la marca.

b) El nombre, apellido, seudéonimo o cualquier otro signo que para la ge-
neralidad del publico identifique a una persona distinta del solicitante.

¢) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegi-
das por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial
distinto de los contemplados en los articulos 6 y 7.

d) El nombre comercial, denominacion o razén social de una persona
juridica que antes de la fecha de presentacion o prioridad de la
marca solicitada identifique en el trafico econdémico a una perso-
na distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos
signos y por ser idéntico o similar su ambito de aplicacion, existe
un riesgo de confusion en el publico. A estos efectos, el titular de
esos signos habra de probar el uso o conocimiento notorio de di-
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chos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose
estas condiciones, de igual proteccion gozaran los extranjeros que
de acuerdo con el articulo 3 de esta Ley puedan invocar el articulo
8 del Convenio de Paris o el principio de reciprocidad, siempre que
acrediten el uso o conocimiento notorio en Espafia de su nombre
comercial no registrado.

2. No podran registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudénimo
o cualquier otro signo que identifique al solicitante del registro si los mis-
mos incurren en alguna de las prohibiciones de registro contenidas en el
presente Titulo.

3. Ademas, se denegara el registro de la marca en la medida en que, con
arreglo a la legislacion de la Unidn 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
indicacion geografica de conformidad con la legislacion de la Union
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 con-
dicion de que dicha denominacion de origen o indicacion geografica
quede finalmente registrada.

b) Dicha denominacioén de origen o indicacion 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 utili-
zacion de una marca posterior.

* Se afiade el apartado 3 por el art. 1.6 del Real Decreto-ley 23/2018, de
21 de diciembre. Ref. BOE-4-2018-17769.

Articulo 10. Marcas de agentes o representantes.
1. A menos que justifique su actuacion, el agente o representante del ti-

tular de una marca no podra registrar esa marca a su nombre sin el consenti-
miento de dicho titular.



2. El titular perjudicado tendra derecho a oponerse al registro de la marca o a
formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicato-
ria o de cesacion, conforme a lo previsto en esta Ley y en el articulo 6 septies del
Convenio de Paris. En particular, seran de aplicacion a la accion reivindicatoria
las previsiones contenidas en los apartados 2 y 3 del articulo 2.

* Se modifica el apartado 1 por el art. 1.7 del Real Decreto-ley 23/2018,
de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

TITULO III
Solicitud y procedimiento de registro

CAPITULO I
Solicitud de registro

Articulo 11. Presentacion de la solicitud.

1. La solicitud de registro de marca se presentara en el érgano competen-
te de la Comunidad Auténoma donde el solicitante tenga su domicilio o un
establecimiento industrial o comercial serio y efectivo.

2. Los solicitantes domiciliados en las Ciudades de Ceuta y Melilla pre-
sentaran la solicitud en la Oficina Espafnola de Patentes y Marcas.

3. Los solicitantes no domiciliados en Espana presentaran la solicitud
ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

4. También podra presentarse la solicitud en el 6rgano competente de la
Comunidad Auténoma donde el representante del solicitante tuviera su do-
micilio legal o una sucursal seria y efectiva.

5. Podran también presentarse las solicitudes ante la Oficina Espafola de
Patentes y Marcas si el solicitante o su representante la solicitaran a través
de un establecimiento comercial o industrial serio y efectivo que no tuviere
caracter territorial.

6. El 6rgano competente para recibir la solicitud hara constar, en el mo-
mento de su recepcion, el nimero de la solicitud y el dia, la hora y el minuto
de su presentacion, en la forma que reglamentariamente se determine.



7. El 6rgano competente de la Comunidad Autéonoma que reciba la solici-
tud remitird a la Oficina Espafola de Patentes y Marcas, dentro de los cinco
dias siguientes al de su recepcion, los datos de la solicitud en la forma y con
el contenido que reglamentariamente se determinen.

8. La solicitud de registro de marca también podra presentarse en los
lugares previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comtn, dirigida al érgano que, conforme a lo establecido en
los apartados anteriores, resulte competente para recibir la solicitud.

9. Tanto la solicitud como los demés documentos que hayan de presentar-
se en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas deberan estar redactados en
castellano. En las Comunidades Auténomas donde exista también otra lengua
oficial, dichos documentos, ademas de en castellano, podran redactarse en di-
cha lengua.

Articulo 12. Requisitos de la solicitud.
1. La solicitud de registro de marca debera contener, al menos:

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

b) La informacion que permita identificar al solicitante.

¢) Una representacion de la marca que cumpla los requisitos establecidos
en el articulo 4, letra b).

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

2. La solicitud dara lugar al pago de una tasa, cuya cuantia vendra deter-
minada por el nimero de clases de productos o servicios del nomenclator
internacional establecido en virtud del Arreglo de Niza de 15 de junio de
1957 que se soliciten.

3. La solicitud de marca debera cumplir los demas requisitos que se esta-
blezcan reglamentariamente.

*» Se modifica el apartado 1. b) y c) por el art. 1.8 del Real Decreto-ley
23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.




Articulo 13. Fecha de presentacion de la solicitud.

1. La fecha de presentacion de la solicitud serd la del momento en que
el 6rgano competente, conforme a lo previsto en el articulo 11, reciba los
documentos que contengan los elementos establecidos en el apartado 1 del
articulo 12.

2. La fecha de presentacion de las solicitudes depositadas en una Oficina
de Correos sera la del momento en que dicha oficina reciba los documentos
que contengan los elementos previstos en el apartado 1 del articulo 12, siem-
pre que sean presentadas en sobre abierto, por correo certificado y con acuse
de recibo, dirigido al 6rgano competente para recibir la solicitud. La Oficina
de Correos hara constar el dia, hora y minuto de su presentacion.

3. Si alguno de los 6rganos o unidades administrativas a que se refieren
los apartados anteriores no hubieran hecho constar, en el momento de la
recepcion de la solicitud, la hora de su presentacion, se le asignara la tltima
hora del dia. Si no se hubiera hecho constar el minuto, se asignara el ultimo
minuto de la hora. Si no se hubiera hecho constar ni la hora ni el minuto, se
asignara la ultima hora y minuto del dia.

Articulo 14. Derecho de prioridad unionista.

1. Quienes hubieran presentado regularmente una solicitud de registro de mar-
ca en alguno de los Estados miembros del Convenio de Paris o en algiin miembro
de la Organizacion Mundial del Comercio o sus causahabientes gozaran, para la
presentacion en Espafia de una solicitud de registro de la misma marca, del derecho
de prioridad establecido en el articulo 4 del Convenio de Paris.

2. Tendran el mismo derecho de prioridad quienes hubieren presentado una pri-
mera solicitud de proteccion de la misma marca en un Estado u Organizacion inter-
nacional no mencionados en el apartado anterior, que reconozca a las solicitudes de
registro de marcas presentadas en Espafia un derecho de prioridad en condiciones y
con efectos equivalentes a los previstos en el Convenio de Paris.

3. El solicitante que desee reivindicar la prioridad de una solicitud ante-
rior debera presentar, en la forma y plazos que reglamentariamente se esta-
blezcan, una declaracion de prioridad y una copia certificada por la oficina
de origen de la solicitud anterior acompafiada de su traduccion al castella-



no, cuando esa solicitud esté redactada en otro idioma. La reivindicacion de
prioridad implica el pago de la tasa correspondiente.

Articulo 15. Prioridad de exposicion.

1. El solicitante de una marca que hubiera designado con ella productos o
servicios en una exposicion oficial u oficialmente reconocida gozara del derecho
de prioridad de la fecha de la primera presentacion de los productos o servicios
con la marca solicitada en la exposicion, siempre que la solicitud de registro de
la marca se presente en el plazo de seis meses a partir de aquella fecha.

2. El solicitante que desee reivindicar la prioridad prevista en el apartado
1 debera justificar, en los términos que se determinen reglamentariamente,
que los productos o servicios se presentaron en la exposicion con la marca
solicitada y en la fecha invocada. La reivindicacion de prioridad implica el
pago de la tasa correspondiente.

CAPITULO 1T
Procedimiento de registro

Articulo 16. Examen de admisibilidad y de forma.

1. El 6rgano competente para recibir la solicitud, conforme a lo previsto
en el articulo 11, examinara:

a) Si la solicitud de marca cumple los requisitos para que se otorgue una
fecha de presentacion conforme al articulo 13.

b) Si se ha satisfecho la tasa de solicitud.

¢) Si la solicitud de marca retine los demas requisitos formales estableci-
dos reglamentariamente.

d) Si el solicitante esta legitimado para solicitar una marca, conforme al
articulo 3 de esta Ley.

2. Si del examen resultara que la solicitud presenta alguna irregularidad o
defecto, se decretara la suspension de la tramitacion del expediente y se otor-

— 34 —



gard al solicitante el plazo que reglamentariamente se determine para que los
subsane o formule, en su caso, las alegaciones pertinentes.

3. Si la irregularidad consistiera en el incumplimiento de los requisitos
necesarios para obtener una fecha de presentacion, se otorgara la del dia en
que se subsane esta irregularidad.

4. Si la irregularidad consistiera en la falta de pago de la tasa de solicitud
y transcurrido el plazo para subsanarla no se hubiera abonado dicha tasa en
su totalidad, se continuara la tramitacioén respecto de aquellas clases total-
mente pagadas, siguiendo el orden de la solicitud.

5. Transcurrido el plazo fijado en el apartado 2 sin que el interesado haya
contestado, el 6rgano competente resolvera teniendo por desistida la solici-
tud. Se procedera del mismo modo cuando, a juicio del 6rgano competente,
las irregularidades no hubieran sido debidamente subsanadas.

Articulo 17. Remision de la solicitud.

1. El 6rgano competente de la Comunidad Auténoma remitira a la Ofi-
cina Espafiola de Patentes y Marcas, con todo lo actuado, las solicitudes
que hubieran superado el examen de forma o que hubieran subsanado los
defectos imputados, con indicacion, en su caso, de la fecha de presentacion
otorgada, si hubiera sido rectificada conforme a lo previsto en el apartado
3 del articulo 16.

2. Las solicitudes que hubieran sido tenidas por desistidas, seran notifica-
das a la Oficina Espaiola de Patentes y Marcas una vez que la resolucion sea
firme, con indicacién de su fecha de adopcion. Si la resolucion hubiera sido
impugnada, también se notificard esta circunstancia.

Articulo 18. Publicacion de la solicitud.

1. Recibida la solicitud de marca, la Oficina Espafiola de Patentes y Mar-
cas procedera a su publicacion en el Boletin Oficial de la Propiedad Indus-
trial, salvo que la misma fuera contraria al orden publico o las buenas cos-
tumbres conforme a lo previsto en el articulo 5.1, letra f). En este caso, se
comunicara al interesado el reparo observado, para que, en el plazo que re-
glamentariamente se establezca, presente las alegaciones oportunas. La Ofi-



cina Espaiola de Patentes y Marcas resolvera, decretando la continuacion de
la tramitacion o la denegacion de la solicitud.

2. Si la solicitud padeciera algiin defecto no percibido en tramites ante-
riores que imposibilitara su publicacion, la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas comunicara el defecto al interesado para su subsanacion, procedién-
dose conforme a lo establecido en el articulo 16.

3. La publicacion de solicitud de marca, a que se refiere el apartado 1,
debera incluir:

a) El nombre y direccion del solicitante.

b) El nombre y direccion del representante, si lo hubiere.

¢) El nimero del expediente, fecha de presentacion y, en su caso, priori-
dad reclamada.

d) La reproduccion del signo solicitado como marca y, en su caso, una de-
claracion en los términos de la prevista en el apartado 2 del articulo 21.

e) La lista de los productos o servicios, con indicacion de la clase del
Nomenclator Internacional.

4. Asimismo, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, en la forma que re-
glamentariamente se determine, comunicara la publicacion de la solicitud a que
se refiere el apartado 1, a efectos simplemente informativos, a los titulares de los
signos anteriores registrados o solicitados que hubieran sido detectados como con-
secuencia de una busqueda informatica realizada por dicha Oficina de acuerdo con
sus disponibilidades técnicas y materiales, y que en virtud de lo dispuesto en los
articulos 6 y 7 pudieran formular oposicion al registro de la nueva solicitud.

Articulo 19. Oposiciones y observaciones de terceros.

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

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

b) En los casos previstos en los articulos 6.1, 7.1 y 8, los titulares de las
marcas o nombres comerciales anteriores contemplados en los articu-



los 6.2 y 7.2, asi como los licenciatarios facultados por los titulares de
dichas marcas o nombres comerciales.

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

d) En los casos previstos en el articulo 9, apartado 3, las personas autorizadas a
ejercer en virtud de la legislacion 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

2. La oposicion deberd formularse ante la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas mediante escrito motivado y debidamente documentado, en la forma
y plazo que reglamentariamente se establezcan, y solo se tendrd por presen-
tada si en este plazo se abona la tasa correspondiente.

3. Podra formularse oposicion sobre la base de uno o mas derechos an-
teriores 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 oposicion podra
dirigirse contra la totalidad o una parte de los productos o servicios para los
cuales se solicite la marca objeto de oposicion.

4. Los organos de las Administraciones Publicas y las asociaciones de
consumidores y usuarios, constituidas e inscritas conforme a la legislacion
estatal o autonomica que les resulte de aplicacion, asi como los Consejos
Reguladores u 6rganos rectores de las denominaciones de origen o indica-
ciones geograficas protegidas, podran dirigir a la Oficina Espafiola de Paten-
tes y Marcas, en el plazo previsto en el apartado 2, observaciones escritas,
seflalando las prohibiciones del articulo 5, en virtud de las cuales procederia
denegar de oficio el registro de la marca. Dichos 6rganos 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 previs-
to en el articulo 22.

* Se modifican los apartados 1 y 3 y se ariade el apartado 4 por el art. 1.9 del
Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.




Articulo 20. Examen de fondo.

1. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas procedera, asimismo, a exa-
minar de oficio si la solicitud de marca incurre en alguna de las prohibiciones
contempladas en los articulos 5 y 9.1, letra b). Si al efectuar este examen la
Oficina observara algin defecto en la solicitud, lo notificara al solicitante
conforme a lo previsto en el articulo 21.1.

2. Si en el plazo establecido no se hubiera formulado ninguna oposicion
u observaciones de terceros y del examen efectuado por la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas resultara que la solicitud de marca no incurre en las
prohibiciones de los articulos 5 y 9.1, letra b), la marca sera registrada. En
este caso, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, en la forma que regla-
mentariamente se establezca, publicara un anuncio del registro de la marca
en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial y expedira el titulo de registro
de la marca.

Articulo 21. Suspension de la solicitud y examen de la oposicion.

1. Cuando se hubieren presentado oposiciones u observaciones de tercero
o del examen realizado por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas resul-
tara que la solicitud incurre, para la totalidad o parte de los productos o ser-
vicios solicitados, en alguna de las prohibiciones o defectos a que se refiere
el articulo 20.1, se decretard la suspension del expediente y se comunicaran
al solicitante las oposiciones u observaciones formuladas y los reparos sefia-
lados de oficio para que, en el plazo que reglamentariamente se determine,
presente sus alegaciones.

2. En la contestacion al suspenso, el solicitante podra retirar, limitar, mo-
dificar o dividir la solicitud conforme a lo previsto en los articulos 23 y 24.
Si el motivo del suspenso se fundara en que la marca solicitada contiene ele-
mentos incursos en las prohibiciones de las letras b), ¢) o d) del articulo 5.1,
el solicitante podra presentar una declaracion excluyendo dichos elementos
de la proteccion solicitada.

3. A instancia del solicitante, el titular de la marca anterior que hubiera
formulado oposicion 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 presentacion 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 oposicion.

4. En el supuesto contemplado en el apartado anterior, y si se cumplen los
requisitos previstos en el mismo, la Oficina Espafola de Patentes y Marcas
dard traslado de la peticion al oponente para que, en el plazo que reglamenta-
riamente 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 oposicion formulada, se considerara registrada solamente para
dicha parte de los productos o servicios.

6. Los apartados 3, 4 y 5 del presente articulo seran también de aplicacion
cuando la marca anterior sea una marca de la Union. En tal caso, el uso efec-
tivo de una marca de la Union se determinara de acuerdo con lo establecido
en el articulo 18 del Reglamento (UE) n.° 2017/1001.

7. Mediante real decreto el Gobierno llevara a cabo el desarrollo regla-
mentario de lo previsto en este articulo.

* Se modifica por el art. 1.10 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

Articulo 22. Resolucion de la solicitud.

1. Transcurrido el plazo fijado para la contestacion al suspenso, o en su
caso los plazos previstos en el articulo 21.4, hayan contestado o no los inte-
resados, la Oficina Espanola de Patentes y Marcas acordard la concesion o
denegacion del registro de la marca, especificando sucintamente los motivos
en que se funda dicha resolucion.

2. Si la causa de denegacion del registro de la marca solo existiere para
parte de los productos o servicios, la denegacion del registro se limitard a los
productos o servicios de que se trate.
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3. La resolucion de denegacion del registro de la marca se publicara en
el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial en la forma que se determine
reglamentariamente.

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

* Se modifican los apartados 1 y 4 por el art. 1.11 del Real Decreto-ley
23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A4-2018-17769.

CAPITULO III
Disposiciones generales sobre el procedimiento

Articulo 23. Retirada, limitacion y modificacion de la solicitud.

1. El solicitante podra en todo momento retirar su solicitud de marca o
limitar la lista de los productos o servicios que aquélla contenga.

2. La solicitud de marca solo podra ser modificada, a instancia del so-
licitante, para rectificar su nombre y direccion, las faltas de expresion o de
transcripcion o los errores manifiestos, siempre que tal rectificacion no afecte
substancialmente a la marca ni amplie o cambie la lista de productos o ser-
vicios. También podra eliminarse del distintivo aquellos elementos que no
alteren de manera significativa el caracter distintivo de la marca en la forma
en que fue solicitada.

3. La limitacion y modificacion 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.

* Se modifica el apartado 3 por el art. 1.12 del Real Decreto-ley 23/2018,
de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.
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Articulo 24. Division de la solicitud o del registro de la marca.

1. El solicitante o titular de una marca que comprenda varios productos o
servicios podra dividir la solicitud o registro de ésta en dos o mas solicitudes
o registros divisionales, distribuyendo los productos o servicios enumerados
en la solicitud o registro inicial.

2. La division de la solicitud o registro de la marca s6lo podra efectuarse
durante los procedimientos de registro o recurso y solo sera aceptada si, con
dicha division, el suspenso, la oposicion o el recurso quedaran circunscritos
a una de las solicitudes o registros divisionales. También podra efectuarse la
division de la solicitud o del registro cuando se solicite una transmision parcial
de los mismos.

3. Las solicitudes o registros divisionales conservaran la fecha de presen-
tacion de la solicitud o registro inicial y el beneficio del derecho de prioridad,
si lo hubiere.

4. La division estara sujeta a lo que se establezca reglamentariamente y
dara lugar al pago de la tasa correspondiente.

Articulo 25. Restablecimiento de derechos.

1. El solicitante o el titular de una marca o cualquier otra parte en un pro-
cedimiento ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas que, aun habien-
do demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera
podido respetar un plazo con respecto a dicha Oficina, serd, previa solicitud,
restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera tenido como conse-
cuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta Ley o de su Reglamento,
la pérdida de un derecho. En el caso de que el plazo correspondiera a la inter-
posicion de un recurso tendrd como consecuencia su admision a tramite, salvo
lo previsto en el apartado 5.

2. La solicitud debera presentarse por escrito a partir del cese del impedi-
mento, en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan. El trami-
te incumplido debera realizarse en ese plazo. La solicitud sélo sera admisible
en el plazo de un afio a partir de la expiracion del plazo no observado. Si se
hubiere dejado de presentar la solicitud de renovacion, se deduciré del perio-
do de un afio el plazo suplementario de seis meses a que se refiere el segundo
inciso del apartado 3 del articulo 32.
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3. La solicitud debera motivarse, indicandose los hechos y las justifica-
ciones que se aleguen en su apoyo. Solo se tendré por presentada cuando se
haya pagado la tasa de restablecimiento de derechos.

4. Sera competente para resolver la solicitud el 6rgano que lo sea para
pronunciarse sobre el acto que no se hubiere cumplido.

5. Las disposiciones del presente articulo no seran aplicables a los plazos
contemplados en el apartado 2 del presente articulo, en los apartados 1 y 2
del articulo 14, en el apartado 1 del articulo 15 y en el apartado 2 del articulo
19. Tampoco seran aplicables estas disposiciones respecto del plazo de inter-
posicion de un recurso contra un acto declarativo de derechos.

6. Cuando se restablezca en sus derechos al solicitante o al titular de una
marca, éste no podra alegar sus derechos contra un tercero que, de buena fe,
hubiere comercializado productos o hubiere prestado servicios bajo un signo
idéntico o similar a la marca durante el periodo comprendido entre la pérdida
del derecho sobre la solicitud o sobre la marca y la publicacion de la mencion
del restablecimiento de ese derecho.

7. No procedera el restablecimiento del derecho sobre la solicitud o sobre
la marca cuando en el periodo comprendido entre la pérdida de aquél y la
presentacion de la solicitud de restablecimiento un tercero haya solicitado o
registrado de buena fe un signo idéntico o similar.

8. Contra la resolucion que restablezca en sus derechos al solicitante po-
dra interponer recurso el tercero que pueda prevalerse de las disposiciones
de los apartados 6y 7.

Articulo 26. Suspension de procedimientos de tramitacion.

La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas podra suspender el procedi-
miento de tramitacion:

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

b) A instancia del solicitante que hubiera presentado contra el signo ante-
rior oponente una solicitud o una demanda reconvencional de nulidad
o de caducidad o una accion reivindicatoria, hasta que recaiga una re-
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solucion o sentencia firme, todo ello sin perjuicio de que la suspension
pueda ser decretada judicialmente

¢) Cuando sea presentada una solicitud de division, por el tiempo preciso
para la resolucion de la misma.

d) A solicitud conjunta de todos los interesados, sin que la suspension
pueda en este caso exceder de seis meses.

» Se modifican las letras a) y b) por el art. 1.13 del Real Decreto-ley
23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

Articulo 27. Revision de actos en via administrativa.

1. Los actos y resoluciones dictados por los 6rganos de la Oficina Espafio-
la de Patentes y Marcas seran recurribles de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

2. La interposicion de un recurso dara lugar al pago de la tasa de recurso.
No se procedera a la devolucion de la tasa salvo cuando el recurso fuera
totalmente estimado al acogerse razones juridicas que, indebidamente apre-
ciadas en la resolucion, fueran imputables a la Oficina Espafiola de Patentes
y Marcas. La devolucion de la tasa debera ser solicitada al interponerse el
recurso y sera acordada en la resolucion del mismo.

3. Frente a la concesion de una marca la Oficina Espafiola 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 Procedi-
miento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, si la nuli-
dad 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 solo se podran hacer valer
en los procedimientos previstos en dichos articulos.

4. Los actos y resoluciones dictados, en virtud de sus facultades, por los
organos competentes de las Comunidades Autonomas, seran recurribles con
sujecion a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrati-
vo Comun, asi como en las normas organicas que rijan para los respectivos
organos.
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* Se modifica el apartado 3 por el art. 1.14 del Real Decreto-ley 23/2018,
de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

Articulo 28. Arbitraje.

1. Los interesados podran someter a arbitraje las cuestiones litigiosas sur-
gidas con ocasion del procedimiento para el registro de una marca, de con-
formidad con lo establecido en el presente articulo.

2. El arbitraje s6lo podra 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 arbitraje cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos
formales o prohibiciones absolutas de registro.

3. El convenio arbitral sélo sera valido si esta suscrito, ademas de por el
solicitante de la marca:

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

b) Por los titulares de los derechos anteriores que hubieran formulado
oposicion al registro de la marca y, en su caso, por sus licenciatarios
exclusivos inscritos.

¢) Por quienes hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido du-
rante el mismo.

4. El convenio arbitral debera ser notificado a la Oficina Espanola de
Patentes y Marcas por los interesados una vez finalizado el procedimiento
administrativo de registro de la marca y antes de que gane firmeza el acto
administrativo que hubiera puesto término al mismo. Resuelto el recurso de
alzada contra el acto que conceda o deniegue el registro, quedara expedita
la via contencioso-administrativa salvo que se haga valer ante la oficina la
firma de un convenio arbitral.

5. Suscrito el convenio arbitral, y mientras subsista, no cabra interponer
recurso administrativo alguno de caracter ordinario, declarandose la inadmi-
sibilidad del mismo. Igualmente, de haberse interpuesto con anterioridad a la
suscripcion del convenio, se tendra por desistido.
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6. El laudo arbitral firme producira efectos de cosa juzgada, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 37 de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de
Arbitraje, de aplicacion en todo lo no previsto por el presente articulo, y la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas procedera a realizar las actuaciones
necesarias para su ejecucion.

7. Debera comunicarse a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas la pre-
sentacion de los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral. Una vez
firme éste, se comunicara fehacientemente a la Oficina Espainola de Patentes
y Marcas para su ejecucion.

* Se modifican los apartados 4y 7 por la disposicion adicional sexta, apar-
tados 1y 2 de la Ley 20/2003, de 7 de julio. Ref- BOE-A-2003-13615

Articulo 29. Notificaciones.

1. Las notificaciones que deba efectuar la Oficina Espafiola de Patentes y Mar-
cas se ajustaran a las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Comun, sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes.

2. Cuando un destinatario asi lo solicite y posea un buzén en la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas, las notificaciones se podran efectuar median-
te el deposito en dicho buzdn del acto o resolucién que deba notificarse. En
la notificacion se indicard la fecha de deposito, y producira sus efectos desde
el quinto dia siguiente al de deposito.

3. Cuando el interesado asi lo solicite, las notificaciones se realizaran me-
diante publicacién en el “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”, mediante
telefax, mediante correo electronico, o por cualquier otro medio técnico del que
disponga la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. Las notificaciones que se
practiquen al interesado a través de un representante profesional lo seran en todo
caso por medio de la publicacion en el “Boletin Oficial de la Propiedad Indus-
trial” de la decision recaida, con indicacion de si es o no definitiva en la via ad-
ministrativa, recursos que procedan, 6rgano ante el que hubieran de presentarse y
plazo para interponerlos sin perjuicio de que, ademas previamente, y con efectos
meramente informativos, se hubiere comunicado el texto integro del acto a dicho
representante por medio de su deposito en el buzon de que disponga en la Oficina
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Espafiola de Patentes y Marcas, correo electronico u otro medio idoneo de que
disponga la Oficina, en la forma que reglamentariamente se determine.

4. Quienes sean parte en un procedimiento ante la Oficina Espafiola de Pa-
tentes y Marcas en el que actien por si mismos y no tengan domicilio ni sede
en Espana deberan, a efectos de notificaciones, designar una direccion postal en
Espafia o en el Espacio Econémico Europeo o, en lugar de ellas, podran indicar
que las notificaciones les sean dirigidas por cualquier otro medio técnico de co-
municacion 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.

5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ig-
nore el lugar de la notificacion en Espafia o la notificacion no hubiere podido
practicarse después de dos intentos, la notificacion se efectuara mediante
publicacién en el “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”.

6. Las notificaciones que deban practicar los 6rganos competentes de
las Comunidades Auténomas lo seran de acuerdo a lo establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun y la normativa propia
que les sea aplicable.

» Se modifica el apartado 4 por el art. 1.15 del Real Decreto-ley 23/2018,
de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

Articulo 30. Consulta publica de expedientes.

1. Los expedientes relativos a solicitudes de registro todavia no publicadas
s6lo podran ser consultados con el consentimiento del solicitante. No obstante,
cualquiera que pruebe que el solicitante del registro ha pretendido hacer valer
frente a él los derechos derivados de su solicitud, podra consultar el expediente
antes de la publicacion de aquella y sin el consentimiento del solicitante.

2. Una vez publicada la solicitud, los expedientes podran ser consultados,
previa peticidon y con sujecion a las limitaciones que reglamentariamente se
establezcan.

3. La situacion juridica de los expedientes se hara publica por medios
telematicos en la forma y con las limitaciones técnicas que puedan concurrir
y las que reglamentariamente se establezcan.
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TITULO IV
Duracion, renovacion y modificacion de la marca registrada

Articulo 31. Duracion.

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

Articulo 32. Renovacion.

1. El registro de la marca se renovara previa solicitud del titular de la
misma o de sus derechohabientes, presentada ante la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas o los 6rganos a que se refiere el articulo 11, que deberan
acreditar esta cualidad en la forma que se disponga reglamentariamente. Si
la solicitud no fuera presentada ante la Oficina Espafiola de Patentes y Mar-
cas, el 6rgano que la reciba la remitira, junto con la documentacion que se
acompaiie, en el plazo de cinco dias a la Oficina, contando el plazo para su
resolucion a partir de la recepcion del expediente.

2. La solicitud se presentara acompafiada del justificante de pago de la
tasa de renovacion, cuya cuantia vendréa determinada por el nimero de clases
que comprenda la solicitud de renovacion.

3. La solicitud se presentard y la tasa se abonara en los seis meses anterio-
res a la expiracion del registro.

En su defecto, podra hacerse todavia de forma valida en un plazo de seis
meses a partir de la expiracion del registro, con la obligacion de satisfacer, de
forma simultanea, un recargo del 25 por ciento de la cuota si el ingreso tiene
lugar durante los tres primeros meses, y de un 50 por ciento si se efectua
dentro de los tres siguientes.

4. Si la tasa de renovacion o, en su caso, los recargos no fueran abonados
en su totalidad, se concedera la renovacion respecto de aquellas clases total-
mente pagadas, siguiendo el orden de la solicitud.

5. Si la solicitud de renovacién comprende tan s6lo una parte de los productos
o servicios para los que la marca ha sido registrada, el registro de la marca sera
renovado, unicamente, en relacion con los productos o servicios de que se trate.
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6. La renovacion, que serd inscrita en el Registro de Marcas y publicada en el
“Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”, surtira efectos desde el dia siguiente
al de la fecha de expiracion del correspondiente periodo de diez afios.

7. Si la renovacion no fuera acordada se reembolsara, a peticion del inte-
resado, el 75 por ciento de la tasa de renovacion pagada.

8. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas podra establecer que, en los casos
de renovacion total de la marca, el pago de la tasa de renovacion pueda considerar-
se que constituye una solicitud de renovacion. Reglamentariamente se establece-
ran las condiciones que han de cumplirse en esta modalidad de renovacion.

* Se afiade el apartado 8 por el art. 1.16 del Real Decreto-ley 23/2018, de
21 de diciembre. Ref. BOE-4-2018-17769.

Articulo 33. Modificacion.

1. La marca no se modificara en el Registro durante el periodo de vigen-
cia, ni tampoco cuando se renueve.

No obstante, si la marca incluye el nombre y la direccion del titular, toda
modificacion o supresion de éstos que no afecte sustancialmente a la identi-
dad de la marca tal como fue registrada originariamente, podra registrarse a
instancia del titular.

2. La solicitud de modificacion, presentada ante la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas o el 6rgano competente de conformidad con lo estableci-
do en el articulo 11, dara lugar al pago de la tasa correspondiente y si fuera
registrada, se publicara en el “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial” una
reproduccion de la marca tal como quede modificada. Cualquier tercero que
se considere perjudicado podra recurrir esta modificacion.

Si la solicitud no se presentase ante la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas, se procedera de conformidad y con los efectos expresados en el
apartado 1 del articulo anterior.
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TITULO V
Contenido del derecho de marca

CAPITULO I
Efectos del registro de la marca y de su solicitud

Articulo 34. Derechos conferidos por la marca.

1. El registro de una marca conferird a su titular un derecho exclusivo
sobre la misma.

2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la
fecha de presentacidn 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 tra-
fico econdmico, de cualquier signo en relacion 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.

¢) 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 esta goce de renombre en Es-
pana y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga 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.
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b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fi-
nes u ofrecer o prestar servicios con el signo.

¢) Importar o exportar los productos con el signo.

d) Utilizar el signo como nombre comercial o denominacién social, o
como parte de un nombre comercial o una denominacién social.

e) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

f) Usar el signo en redes de comunicacion telemdticas y como nombre de
dominio.

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

4. 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 determina-
dos productos o servicios y ese uso constituya una violacion 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 econémico:

a) La colocacion de un signo idéntico o similar a la marca en el em-
balaje, las etiquetas, los marbetes, los elementos de seguridad o
dispositivos de autenticidad u otros soportes en los que pueda co-
locarse la marca.

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

5. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fe-
cha de presentacion de la solicitud o de la fecha de la prioridad de la marca
registrada, el titular de esa marca registrada también tendra derecho a impedir
que, en el trafico econdmico, terceros introduzcan productos en Espana, sin
que sean despachados a libre practica, cuando se trate de productos, incluido
su embalaje, que provengan de terceros paises y que lleven sin autorizacion
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 du-
rante el procedimiento para determinar si se violo la marca registrada, iniciado
de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 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.

6. El titular de una marca registrada podrd 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 pro-
pios, siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal.

7. Las disposiciones de este articulo se aplicaran a la marca no registrada
«notoriamente conocida» en Espana en el sentido del articulo 6 bis del Con-
venio de Paris, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2.

* Se modifica por el art. 1.17 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

Articulo 35. Reproduccion de la marca en diccionarios.

Si la reproduccion de una marca en un diccionario, una enciclopedia o una
obra de consulta similar, en formato impreso o electronico, diera la impresion
de que constituye el término genérico de los productos o servicios para los que
esta registrada la marca, el editor de la obra, a peticion del titular de la marca,
velara por que la reproduccion de esta vaya acompaifiada sin demora, y en el
caso de obras en formato impreso, a mas tardar en la siguiente edicion de la
obra, de la indicacion de que se trata de una marca registrada.

» Se modifica el por el art. 1.18 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de
diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

Articulo 36. Agotamiento del derecho de marca.

1. El derecho conferido por el registro de marca no permitira a su titular
prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el
Espacio Econdomico Europeo con dicha marca por el titular o con su consen-
timiento.



2. El apartado 1 no se aplicara cuando existan motivos legitimos que jus-
tifiquen que el titular se oponga a la comercializacion ulterior de los pro-
ductos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o
alterado tras su comercializacion.

Articulo 37. Limitaciones del derecho de marca.

1. Una marca no permitira a su titular prohibir a un tercero hacer uso en
el trafico econdomico:

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 produccion del producto o de la prestacion del
servicio o a otras caracteristicas del producto o servicio.

c¢) De la marca, a efectos de designar productos o servicios como corres-
pondientes 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 aplicara si la utilizacidon por el tercero es confor-
me a las practicas leales en materia industrial o comercial.

3. El derecho de marca no podra invocarse para eximir a su titular de res-
ponder frente a las acciones dirigidas contra €l por violacion de otros dere-
chos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad
anterior.

* Se modifica por el art. 1.19 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

Articulo 38. Proteccion provisional.

1. El derecho conferido por el registro de la marca so6lo se podra hacer
valer ante terceros a partir de la publicacion de su concesidén. No obstan-



te, la solicitud de registro de marca confiere a su titular, desde la fecha
de su publicacion, una proteccion provisional consistente en el derecho
a exigir una indemnizacion razonable y adecuada a las circunstancias, si
un tercero hubiera llevado a cabo, entre aquella fecha y la fecha de pu-
blicacion de la concesion, un uso de la marca que después de ese periodo
quedaria prohibido.

2. Esa misma proteccion provisional serd aplicable aun antes de la pu-
blicacion de la solicitud frente a la persona a quien se hubiera notificado la
presentacion y el contenido de ésta.

3. Se entiende que la solicitud de registro de marca no ha tenido nunca
los efectos previstos en el apartado 1 cuando hubiere sido o se hubiere
tenido por desistida, o cuando hubiese sido denegada en virtud de una re-
solucion firme.

4. La proteccion provisional prevista en este articulo s6lo podra reclamar-
se después de la publicacion de la concesion del registro de la marca.

CAPITULO II
Obligacion de uso de la marca

Articulo 39. Uso de la marca.

1. Si en 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 afios,
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, 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 afos a que se refiere el apartado anterior, se iniciara
a partir del dia en que el registro de la marca sea firme. Esta fecha se anotara
en el Registro de Marcas.

3. Seran 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 alte-
ren el carécter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta 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 exclu-
sivamente 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 importacion u otros requisitos oficiales
impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada.

* Se modifica por el art. 1.20 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

CAPITULO III
Acciones por violacion del derecho de marca

Articulo 40. Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales.

El titular de una marca registrada podra ejercitar ante los 6rganos juris-
diccionales 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 arbitraje, si fuere posible.

Articulo 41. Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca.

1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podra re-
clamar en la via civil:

a) La cesacion de los actos que violen su derecho.
b) La indemnizacion de los dafios y perjuicios sufridos.
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c) La adopcion de las medidas necesarias para evitar que prosiga la
violacion y, en particular, que se retiren del trafico econdmico los
productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u
otros documentos en los que se haya materializado la violacion del
derecho de marca y el embargo o la destruccion de los medios prin-
cipalmente destinados a cometer la infraccion. Estas medidas se eje-
cutaran a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas
para que no sea asi.

d) La destruccién o cesion con fines humanitarios, si fuere posible, a elec-
cion del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilici-
tamente identificados con la marca que estén en posesion del infractor,
salvo que la naturaleza del producto permita la eliminacion del signo
distintivo sin afectar al producto o la destruccion del producto produzca
un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, segun las
circunstancias especificas de cada caso apreciadas por el Tribunal.

e) La atribucion en propiedad de los productos, materiales y medios em-
bargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c) cuando sea posible,
en cuyo caso se imputara el valor de los bienes afectados al importe de
la indemnizacion de dafios y perjuicios. Si el valor mencionado exce-
diera del importe de la indemnizacion concedida, el titular del derecho
de marca debera compensar a la otra parte por el exceso.

f) La publicacion de la sentencia a costa del condenado mediante anun-
cios y notificaciones a las personas interesadas.

2. El titular de una marca podra prohibir la utilizacion de un signo solo
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 accion por violacion. Si el demandado lo solicita,
el titular de la marca acreditara que, durante el periodo de cinco afios ante-
rior a la fecha de presentacion de la accidn, la marca se usé efectivamente
conforme a lo previsto en el articulo 39 para los productos o servicios para
los cuales estd registrada y en que se fundamenta la accion, o que existen
causas justificativas para su falta de uso, siempre que el registro definitivo
de la marca se hubiera producido al menos cinco anos antes de la fecha de
presentacion de la accion.



3. Las medidas contempladas en los parrafos a) y c) del apartado 1 de
este articulo podran también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los
intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos
de marca, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en si
mismos una infraccion, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de
11 de julio, de servicios de la sociedad de la informacion y de comercio
electronico. Dichas medidas habran de ser objetivas, proporcionadas y no
discriminatorias.

* Se modifican el apartado 2 por el art. 1.21 del Real Decreto-ley 23/2018,
de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

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

1. En las acciones por violacion, el titular de una marca no podra prohibir
la utilizacion de una marca registrada posterior si esta tltima no pudiera de-
clararse nula conforme al articulo 52, apartados 2, al articulo 53 o al articulo
59, apartado 5.

2. En las acciones por violacion, el titular de una marca no podra prohibir
la utilizacion de una marca de la Union registrada posterior si esta tltima no
pudiera declararse nula conforme al articulo 60, apartados 1, 3 o 4, al articu-
lo 61, apartados 1 y 2, o al articulo 64, apartado 2, del Reglamento (UE) n.°
2017/1001.

3. Cuando el titular de una marca no tenga derecho a prohibir la utiliza-
cion de una marca registrada posterior en virtud de los apartados 1 o 2, el
titular de esta marca posterior no podra prohibir la utilizacion de la marca
anterior en una accion por violacion, aunque el derecho de dicha marca ante-
rior no pueda ya invocarse frente a la marca posterior.

* Se afiade por el art. 1.22 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciem-
bre. Ref. BOE-A4-2018-17769.




Articulo 42. Presupuestos de la indemnizacion de daiios y perjuicios.

1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno
de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del ar-
ticulo 34, 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.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violacion de la mar-
ca registrada solo estaran obligados a indemnizar los dafios y perjuicios cau-
sados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca
0, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la accion acerca de la
existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violacion, con el
requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuacion hubiere
mediado culpa o negligencia o la marca en cuestion fuera renombrada.

* Se modifica por el art. 1.23 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

Articulo 43. Cdlculo de la indemnizacion de daiios y perjuicios.

1. La indemnizacion de dafios y perjuicios comprendera no so6lo las pér-
didas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular
del registro de la marca causa de la violacion de su derecho. El titular del re-
gistro de marca también podra exigir la indemnizacion del perjuicio causado
al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realizacion
defectuosa de los productos ilicitamente marcados o una presentacion inade-
cuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantia indemnizatoria podra
incluir, en su caso, los gastos de investigacion en los que se haya incurrido
para obtener pruebas razonables de la comision de la infraccion objeto del
procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnizacion por dafios y perjuicios se tendra en cuenta,
a eleccion del perjudicado:

a) Las consecuencias econdmicas negativas, entre ellas los beneficios que
el titular habria obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera



tenido lugar la violacion o, alternativamente, los beneficios que haya
obtenido el infractor como consecuencia de la violacion.

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 concesion
de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilizacion
conforme a derecho.

En el caso de dafio moral procedera su indemnizacion, aun no probada la
existencia del perjuicio econdmico.

3. Para la fijacion de la indemnizacion se tendra 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 comenzoé la violacion. En
el caso de dafio en el prestigio de la marca se atenderd, ademas, a las cir-
cunstancias de la infraccion, gravedad de la lesion y grado de difusion en
el mercado

4. A fin de fijar la cuantia de los dafios y perjuicios suftridos, el titular de
la marca podra exigir la exhibicion de los documentos del responsable que
puedan servir para aquella finalidad.

5. El titular de la marca cuya violacion hubiera sido declarada judi-
cialmente tendra, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho
a percibir en concepto de indemnizacioén de dafios y perjuicios el 1 por
ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos
o servicios ilicitamente marcados. El titular de la marca podra exigir, ade-
mads, una indemnizacién mayor si prueba que la violacion de su marca le
ocasion6 dafios o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los
apartados anteriores.

* Se modifican los apartados 2 y 3 por el art. 1.24 del Real Decreto-ley
23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A4-2018-17769.

Articulo 44. Indemnizaciones coercitivas.
Cuando se condene a la cesacion de los actos de violacion de una marca,

el Tribunal fijard una indemnizacién de cuantia determinada no inferior a
600 euros por dia transcurrido hasta que se produzca la cesacion efectiva de



la violacion. El importe de esta indemnizacion y el dia a partir del cual surgi-
ra la obligacion de indemnizar se fijara en ejecucion de sentencia.

Articulo 45. Prescripcion de acciones.

1. Las acciones civiles derivadas de la violacion del derecho de marca
prescriben a los cinco afios, contados desde el dia en que pudieron ejercitarse.

2. La indemnizacion de dafios y perjuicios solamente podra exigirse en
relacion con los actos de violacion realizados durante los cinco afios anterio-
res a la fecha en que se ejercite la correspondiente accion.

CAPITULO IV
La marca como objeto de derecho de propiedad

Articulo 46. Principios generales.

1. La marca o su solicitud podra pertenecer pro indiviso a varias personas.
La comunidad resultante se regira por lo acordado entre las partes, en su de-
fecto por lo dispuesto en este apartado y en ultimo término por las normas del
Derecho comtin sobre la comunidad de bienes. La concesion de licencias y el
uso independiente de la marca por cada participe deberan ser acordados con-
forme a lo dispuesto en el articulo 398 del Codigo Civil. Cada participe podra
por si solo ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa de la marca,
pero debera notificarlo a los demas comuneros, a fin de que €stos puedan su-
marse a las mismas y para que contribuyan al pago de los gastos habidos. En
caso de cesion de la marca o de una participacion, los participes podran ejer-
citar el derecho de tanteo en el plazo de un mes a contar desde el momento en
que fueran notificados del proposito y condiciones en que se llevaria a cabo
la cesion. A falta de aviso previo o si la cesion se hubiere realizado de forma
distinta a lo prevenido en aquél, los participes podran ejercitar el derecho de
retracto, en igual plazo, desde la publicacion de la inscripcion de la cesion en
el Registro de Marcas. La oposicion absoluta e injustificada de un participe al
uso de la marca de forma que pueda dar lugar a su declaracion de caducidad se
considerara, a todos los efectos, como renuncia a su derecho.
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2. Con independencia de la transmision de la totalidad o de parte de
la empresa, la marca y su solicitud podran transmitirse, darse en garantia
o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, em-
bargos u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecucion, para
todos o parte de los productos o servicios para los cuales estén registradas
o solicitadas, e inscribirse en el Registro de Marcas, sin perjuicio de los
demas negocios juridicos de que fuere susceptible el derecho de marca.
En el supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se regi-
rd por sus disposiciones especificas y se inscribird en la Secciéon Cuarta
del Registro de Bienes Muebles, con notificacion de dicha inscripcion a la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas para su anotacion en el Registro de
Marcas. A estos efectos ambos registros estaran coordinados de forma que
se comunicaran telematicamente entre ellos los gravdmenes sobre marcas
inscritos o anotados en los mismos.

3. Los actos juridicos contemplados en el apartado anterior s6lo podran opo-
nerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Marcas.

4. Inscrito en el Registro de Marcas alguno de los derechos o gravamenes
contemplados en el apartado 2, no podra inscribirse ningtin otro de igual o an-
terior fecha que resulte opuesto o incompatible con aquél. Si sélo se hubiera
anotado la solicitud de inscripcion, tampoco podra inscribirse hasta la resolucion
de la misma ningtin otro derecho o gravamen de la clase antes expresada.

5. La solicitud de inscripcion que acceda primeramente al 6rgano compe-
tente sera preferente sobre las que accedan con posterioridad, practicandose
las operaciones registrales correspondientes segun el orden de presentacion.

6. El Registro de Marcas es publico. La publicidad se hara efectiva, pre-
vio pago de las tasas o precios publicos correspondientes, mediante el acce-
so individualizado a las bases de datos, suministro de listados informaticos,
consulta autorizada de los expedientes, obtencidon de copias de los mismos
y certificaciones y, de forma gratuita, en la forma prevista en la disposicion
adicional undécima de la presente Ley.

Articulo 47. Transmision de la marca.
1. La transmisién de la empresa en su totalidad implicara la cesion 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 obli-
gacion contractual de transmitir la empresa.

2. Si de los documentos que establecen la transmision se dedujera de
forma manifiesta que debido a esa transmision la marca podria inducir al
publico a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia
geografica de los productos o de los servicios para los cuales esté solicitada
o registrada, se denegara la inscripcion de la transmision, a no ser que el
adquirente acepte limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o
servicios para los cuales no resulte engafiosa.

» Se modifica el apartado 1 por el art. 1.25 del Real Decreto-ley 23/2018,
de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

Articulo 48. Licencia.

1. Tanto la solicitud como la marca podran ser objeto de licencias sobre la
totalidad o una parte de los productos y servicios para los cuales esté registrada
y para todo o parte del territorio espafiol. Las licencias podran ser exclusivas o
no exclusivas.

2. Los derechos conferidos por el registro de la marca o por su solicitud
podran ser ejercitados frente a cualquier licenciatario que viole alguna de las
disposiciones del contrato de licencia relativas a su duracion, a la forma pro-
tegida por el registro, a la naturaleza de los productos o servicios, al territorio
en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos fabricados
o de los servicios prestados por el licenciatario.

3. El titular de una licencia no podra cederla a terceros, ni conceder subli-
cencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.

4. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia tendra derecho a
utilizar la marca durante toda la duracion del registro, incluidas las renova-
ciones, en todo el territorio nacional y en relacion con todos los productos o
servicios para los cuales la marca esté registrada.

5. Se entenderd, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva
y que el licenciante podra conceder otras licencias y utilizar por si mismo la
marca.

6. Cuando la licencia sea exclusiva el licenciante solo podra utilizar la
marca si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.



7. Sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciata-
rio 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 ex-
clusiva podra ejercer tal accion cuando el titular de la marca, habiendo sido
requerido, no haya ejercido por si mismo la accioén por violacion. 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 reparacion
del perjuicio que se le haya causado.

* Se aniaden los apartados 7 y 8 por el art. 1.26 del Real Decreto-ley
23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

Articulo 49. Solicitud de inscripcion de las modificaciones de derechos.

1. La inscripcion del cambio en la titularidad del registro de marca
debera solicitarse mediante instancia en la forma que se establezca re-
glamentariamente. La solicitud de inscripcion deberd acompanarse del
justificante de pago de la tasa correspondiente que se abonara segun los
registros afectados.

2. Si la transmision de la titularidad resulta de un contrato, la instancia de-
bera expresarlo. A eleccion del solicitante se debera acompanar a la instancia
alguno de los siguientes documentos:

a) Copia auténtica del contrato o bien copia simple del mismo con legi-
timacion de firmas efectuada por notario o por otra autoridad publica
competente.

b) Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de
otra autoridad publica competente que el extracto es conforme con el
contrato original.

¢) Certificado o documento de transferencia firmado tanto por el titular
como por el nuevo propietario, ajustado al modelo que se establezca
reglamentariamente.



3. Si el cambio en la titularidad se produce por una fusion, por imperativo
de la ley, por resolucion administrativa o por decision judicial, debera acom-
pafarse a la instancia testimonio emanado de la autoridad publica que emita el
documento, o bien copia del documento que pruebe el cambio, autenticada o
legitimada por notario o por otra autoridad publica competente. De la misma
manera se solicitara la inscripcion de embargos y demas medidas judiciales.

4. Los apartados anteriores seran aplicables, en todo aquello que no sea
incompatible con su propia naturaleza, a la inscripcion de los demas actos
o negocios juridicos contemplados en el apartado 2 del articulo 46, salvo
la hipoteca mobiliaria que se regira por sus disposiciones especificas y la
constitucion de otros derechos reales o de una opcidén de compra, para cuya
inscripcion debera acompafiarse alguno de los documentos publicos previs-
tos en las letras a) o b) del apartado 2.

Articulo 50. Procedimiento de inscripcion de las modificaciones de derechos.

1. La inscripcion de los actos y negocios juridicos contemplados en el
apartado 2 del articulo 46, podra solicitarse tanto por el cedente como por el
cesionario y la solicitud de inscripcion se presentard, conforme a quien sea
el solicitante, en el 6rgano que resulte competente de acuerdo con lo previsto
en el articulo 11.

2. Recibida la solicitud de inscripcion, el 6rgano competente la numerara
y fechara en el momento de su recepcion y, dentro de los cinco dias siguien-
tes, remitira, en su caso, los datos de la misma a la Oficina Espafiola de Pa-
tentes y Marcas, en la forma que reglamentariamente se determine.

3. El 6rgano competente para la recepcion examinara si la documentacion
presentada consta de:

a) Una instancia de solicitud conforme al modelo oficial, conteniendo
el numero del registro de marca afectado, los datos de identificacion
del nuevo titular y la indicacion de los productos o servicios a los que
afecte la cesion o licencia, si no fueran totales.

b) El documento acreditativo de la cesion o licencia, de conformidad con
lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del articulo 49.

c) El justificante de abono de la tasa correspondiente.



4. Si la solicitud de inscripcion no cumpliera las condiciones previstas
en el apartado anterior, el érgano competente comunicara las irregularidades
observadas al solicitante, para que, en el plazo que reglamentariamente se
establezca, las subsane. Si no se subsanasen, la solicitud de inscripcion se
tendra por desistida, procediéndose, en su caso, conforme establece el apar-
tado 2 del articulo 17. Si la solicitud no presentara ninguna de estas irregula-
ridades o las mismas hubieran sido subsanadas, el 6rgano competente de la
Comunidad Auténoma, si de €l se tratara, procedera conforme a lo previsto
en el apartado 1 del articulo 17.

5. Recibida la solicitud de inscripcion, la Oficina Espafnola de Patentes
y Marcas examinard la documentacion presentada y calificara la legalidad,
validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse. Si se observara algin
defecto, se declarara en suspenso la tramitacion de la inscripcion, notifican-
dolo al interesado para que, en el plazo que reglamentariamente se establez-
ca, subsane los defectos que se hayan sefialado.

Transcurrido ese plazo se resolvera la solicitud de inscripcion.

6. Cuando la Oficina Espaiola de Patentes y Marcas pueda dudar razona-
blemente de la veracidad de cualquier indicacidén contenida en la solicitud de
inscripcion o en los documentos que la acompaiien, podra exigir al solicitan-
te la aportacion de pruebas que acrediten la veracidad de esas indicaciones.

7. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas resolvera concediendo o
denegando, total o parcialmente, la solicitud de inscripcion. En el caso de de-
negacion se indicaran sucintamente los motivos de la misma. La resolucion
recaida se publicarad en el “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”, con
mencion expresa de los siguientes datos:

a) Nuevo titular del derecho.

b) Numero de expediente.

¢) Identificacion de los registros afectados.
d) Fecha de resolucion.

e) Representante, si hubiere intervenido.

f) El acto que dio origen a la inscripcion.
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TiTULO VI
Nulidad y caducidad de la marca

CAPITULO I
Nulidad

Articulo 51. Causas de nulidad absoluta.

1. El registro de la marca podra declararse nulo mediante solicitud pre-
sentada ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o mediante demanda
reconvencional en una accién por violacion 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 accion para pedir la nulidad absoluta de una marca registrada es
imprescriptible.

3. No podra ser declarada la nulidad de una marca, cuando habiéndose
registrado contraviniendo el articulo 5, apartado 1, letras b), ¢) 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. Si la causa de nulidad solamente existiese para una parte de los produc-
tos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaracion solo se
extendera a los productos o servicios afectados.

* Se modifica por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

* Modificacion publicada el 27/12/2018, en vigor a partir del 14/01/2019,
salvo en la competencia de la OEPM para decretar la nulidad de mar-
ca que queda demorada al 14/01/2023 (ver disposicion final siete del
Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, en epigrafe § 2).




Articulo 52. Causas de nulidad relativa.

1. El registro de la marca podra declararse nulo mediante solicitud pre-
sentada ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o mediante demanda
reconvencional en una accion por violacion 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 ba-
sandose 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.

3. No podra declararse nula una marca cuando, antes de la presentacion
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 hubie-
ra dado expresamente su consentimiento al registro de esa marca.

4. El titular de alguno de los derechos contemplados en los articulos ci-
tados en el apartado 1 que hubiera solicitado previamente la nulidad de una
marca o presentado demanda de reconvencion en una accion por violacion
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.

* Se modifica por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

* Modificacion publicada el 27/12/2018, en vigor a partir del 14/01/2019,
salvo en la competencia de la OEPM para decretar la nulidad de mar-
ca que queda demorada al 14/01/2023 (ver disposicion final siete del
Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, en epigrafe § 2).




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), ¢) o d), atin no hubiera adquirido carac-
ter 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 atin no hubiera adquirido un carécter suficien-
temente distintivo para fundamentar la existencia de riesgo de confu-
sion, a tenor del citado articulo 6, apartado 1, letra b).

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

* Se modifica por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

CAPITULO II
Caducidad

Articulo 54. Caducidad.

1. Se declarara la caducidad de la marca mediante solicitud presentada
ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o mediante una demanda de
reconvencion en una accion por violacion 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 inac-
tividad de su titular, en la designacion usual de un producto o de un



servicio para el que esté registrada.

¢) 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 pro-
ductos 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. Si la causa de caducidad solamente existiese para una parte de los pro-
ductos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaracion
solo se extendera a los productos o servicios afectados.

3. Asi mismo, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas declarara la ca-
ducidad 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.

* Se modifica por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

* Modificacion publicada el 27/12/2018, en vigor a partir del 14/01/2019,
salvo en la competencia de la OEPM para decretar la caducidad de
marca que queda demorada al 14/01/2023 (ver disposicion final siete
del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, en epigrafe § 2).

Articulo 55. Caducidad por falta de renovacion.

1. Cuando existan embargos inscritos sobre una marca o una accion rei-
vindicatoria en curso y su titular no la hubiera renovado, no caducaré 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 sen-
tencia sobre la accion reivindicatoria hubiera ganado firmeza o desde que la
autoridad o tribunal competente hubieran notificado a la Oficina Espafola de
Patentes y Marcas la adjudicacion definitiva de la marca embargada. Trans-



currido este plazo, la marca caducara si no hubiere sido renovada.

2. Tampoco caducara una marca por falta de renovacion cuando se en-
cuentre inscrita en el Registro de Marcas una hipoteca mobiliaria sobre la
misma. El titular hipotecario, si el propietario de la marca no lo hubiere rea-
lizado, podra solicitar la renovacion en nombre de este ultimo en el plazo
de dos meses 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 renovacion en el plazo de dos meses desde la finalizacién 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, lo
que se comunicara en forma telematica al Registro de Bienes Muebles en la
misma forma establecida en el articulo 46.2 de esta Ley.

* Se modifica por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

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.

2. La renuncia debera presentarse ante la Oficina Espaiola de Patentes y
Marcas o los o6rganos a que se refiere el articulo 11, por escrito y solo tendra
efectos una vez inscrita en el Registro de Marcas. Si la solicitud se presen-
tase ante un organo distinto de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, el
organo que la reciba la remitird a aquella, junto con la documentaciéon que la
acompaiie, 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 Regis-
tro de Marcas, sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos.
Tampoco se admitira la renuncia si existiera en curso una accion reivindicatoria
sobre la marca y no constara el consentimiento del demandante.

* Se modifica por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.
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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 correspondera 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 expiracion
del periodo de cinco afios a que se refiere el articulo 39 y la presentacion de la
solicitud o demanda reconvencional de caducidad, se hubiera iniciado o reanu-
dado 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 empezara a correr en fecha no anterior
a la de expiracion del periodo ininterrumpido de cinco afios de no utilizacion,
no se tomara en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudacion del uso
se hubieran producido después de haber conocido el titular que la solicitud o
demanda reconvencional de caducidad podria ser presentada.

* Se modifica por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

CAPITULO 111
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 articulos 51 y 54.1. a), b), y ¢), cualquier
persona fisica o juridica, asi como las agrupaciones u organismos que
representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios o co-
merciantes y las asociaciones de consumidores y usuarios, legalmente
constituidas e inscritas conforme a la legislacion estatal o autonémica
que les resulte de aplicacion, 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.

2. La solicitud debera formularse mediante escrito motivado y debida-
mente documentado, y solo se tendrd por presentada una vez que se haya
pagado la tasa correspondiente.

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

4. Podra presentarse una solicitud de nulidad sobre la base de uno o mas
derechos anteriores siempre que pertenezcan todos al mismo titular.

* Se modifica por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

* Modificacion publicada el 27/12/2018, en vigor a partir del 14/01/2019,
salvo en la competencia de la OEPM para decretar la nulidad o caduci-
dad de marca que queda demorada al 14/01/2023 (ver disposicion final
siete del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, en epigrafe § 2).

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 dard traslado de la misma al titular de la marca impugna-
da 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, con-
testen a las alegaciones o pruebas presentadas por la otra parte.

2. A instancia del titular de la marca impugnada, el titular de la marca an-
terior que sea parte en el procedimiento de nulidad, aportara prueba de que,
en el curso de los cinco anos 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 condicidon de que el procedimiento de registro de la
marca anterior haya finalizado al menos cinco afos antes de la fecha de pre-
sentacion de la solicitud de nulidad.

3. 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 prue-
ba exigida en virtud del apartado 2 del presente articulo, aportara la prueba
de que, en el curso de los cinco afnos 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 jus-
tificativas para su falta de uso.

4. En el supuesto contemplado en el apartado 2, y si se cumplen los requi-
sitos previstos en el mismo, la Oficina Espafola de Patentes y Marcas dara
traslado de la peticion 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.

5. A falta 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 arti-
culo 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 con-
siderara registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.

7. Los apartados 2 a 6 del presente articulo seran de aplicacion también
cuando la marca anterior sea una marca de la Union. En tal caso, el uso efec-
tivo de una marca de la Union se determinara de acuerdo con lo establecido
en el articulo 18 del Reglamento (UE) n.° 2017/1001.

* Se modifica por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

* Modificacion publicada el 27/12/2018, en vigor a partir del 14/01/2019,
salvo en la competencia de la OEPM para decretar la nulidad o caduci-
dad de marca que queda demorada al 14/01/2023 (ver disposicion final
siete del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, en epigrafe § 2).




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 reconvencion, los efectos
sefalados en la presente Ley en la medida en que se haya declarado la ca-
ducidad de los derechos del titular. A instancia de parte podra fijarse en la
resolucion 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 considerara que no ha tenido, desde el principio,
los efectos sefialados en la presente Ley en la medida en que se haya decla-
rado la nulidad de la marca.

3. Sin perjuicio de la indemnizacion de dafios 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 violacidon de la marca que hubieran adquirido
fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declara-
cion de nulidad o caducidad.

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

4. Cuando se declare la caducidad o nulidad de una marca, el acreedor
hipotecario podra dar por vencida la obligacion garantizada.

* Se modifica por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

Articulo 61. Firmeza de las resoluciones judiciales y administrativas.
1. Los tribunales desestimaran toda demanda de reconvencion por nuli-

dad o caducidad si la Oficina Espafiola de Patentes y marcas ya se hubiere
pronunciado con anterioridad, mediante resolucion ya firme, sobre una so-



licitud con el mismo objeto y con la misma causa, entre las mismas partes.

2. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas no admitira 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 sentencia o resolucion hubieran adqui-
rido firmeza.

3. No podra solicitar ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o
demandar ante la jurisdiccion 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 cuestion, en sentencia firme dictada en recurso conten-
cioso-administrativo, quien hubiera sido parte en el mismo.

* Se modifica por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

* Modificacion publicada el 27/12/2018, en vigor a partir del 14/01/2019,
salvo en la competencia de la OEPM para decretar la nulidad o caduci-
dad de marca que queda demorada al 14/01/2023 (ver disposicion final
siete del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, en epigrafe § 2).

Articulo 61 bis. Normas en materia de conexion de causas.

1. A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimien-
to, el tribunal ante el que se hubiere formulado una demanda reconvencional
por nulidad o caducidad de marca, suspendera su fallo de oficio, previa au-
diencia de las partes, o 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 Espafiola de Patentes y Marcas.

2. A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimien-
to, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas suspendera de oficio la resolu-
cion 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. Cuando un tribunal tenga que resolver sobre una violacion de marca y
dicha marca estuviera pendiente de una demanda o solicitud de nulidad o ca-
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ducidad ante otro tribunal o ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, el
tribunal, a peticion de ambas partes o de una de ellas, oida la contraria, podra
mediante auto decretar la suspension del proceso, hasta que el otro tribunal o
la Oficina dicten resolucion firme sobre la nulidad o caducidad formuladas.

4. La pendencia o litispendencia, con todos sus efectos procedimentales
o procesales, se producira desde la presentacion de la solicitud o demanda,
siempre que las mismas sean admitidas.

5. Interpuesta una demanda por violacion de marca ante un tribunal, el
demandado no podra formular como defensa una solicitud de nulidad o ca-
ducidad de dicha marca ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, sino
que habra de interponer la correspondiente demanda de reconvencion ante
dicho tribunal.

6. La accion negatoria no podra interponerse junto con la accion de nuli-
dad o caducidad de la marca.

* Se modifica por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

* Modificacion publicada el 27/12/2018, en vigor a partir del 14/01/2019,
salvo en la competencia de la OEPM para decretar la nulidad o ca-
ducidad de marca que queda demorada al 14/01/2023 (ver disposicion
final siete del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, en epi-

grafe § 2).

Articulo 61 ter. Anotaciones registrales y comunicaciones entre organos.

1. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas anotara en el Registro de
Marcas la interposicion de toda solicitud o demanda de nulidad o caducidad
de marca, asi como toda resolucion o sentencia firmes que recayeran sobre
las mismas.

2. El tribunal ante el que se haya presentado una demanda de reconvencion
por nulidad o caducidad de una marca comunicara de oficio a la Oficina la fe-
cha de interposicion de la misma. La Oficina, si dicha marca tuviera pendiente
de resolucion una solicitud de nulidad o caducidad, informara de ello al tribu-
nal, asi como de la ausencia, en su caso, de dicha circunstancia.

3. Si ante la Oficina estuviera pendiente de resolucidén una solicitud de



caducidad o de nulidad de la marca de fecha de presentacion anterior a la de
interposicion de la demanda de reconvencion, el tribunal, una vez informado
conforme al apartado anterior, suspendera el fallo de conformidad con el ar-
ticulo 61 bis, apartado 1, hasta que la resolucion sobre la solicitud sea firme.
La Oficina comunicara esta resolucion firme al tribunal.

4. El tribunal que hubiere dictado una sentencia sobre una demanda de re-
convencion por nulidad o caducidad, que hubiere adquirido firmeza, comunicara
de oficio dicha sentencia a la Oficina Espaiola de Patentes y Marcas para que
proceda conforme a lo previsto en el apartado 1 y, en su caso, en el apartado 5.

5. Una vez firme la resolucion o sentencia que declare la nulidad o cadu-
cidad de la marca, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas procedera inme-
diatamente a la cancelacion de la inscripcion del registro y a su publicacion
en el «Boletin Oficial de la Propiedad Industrial». En el caso de que la marca
cancelada tuviera inscrita una hipoteca mobiliaria vigente, la cancelacion se
notificara telematicamente al Registro de Bienes Muebles.

* Se modifica por el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

* Modificacion publicada el 27/12/2018, en vigor a partir del 14/01/2019,
salvo en la competencia de la OEPM para decretar la nulidad o caduci-
dad de marca que queda demorada al 14/01/2023 (ver disposicion final
siete del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, en epigrafe § 2).

TITULO VII
Marcas colectivas y marcas de garantia

CAPITULO I
Marcas colectivas

Articulo 62. Concepto y titularidad.
1. Se entendera por marca colectiva todo signo que, cumpliendo los re-

quisitos previstos en el articulo 4, sirva para distinguir los productos o servi-
cios de los miembros de la asociacion titular de la marca de los productos o
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servicios de otras empresas.

2. Solo 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 que tengan capacidad procesal,
asi como las personas juridicas de Derecho publico.

3. No obstante lo dispuesto en el articulo 5.1.c), podran registrarse como
marcas colectivas los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio
para sefialar la procedencia geografica de los productos o de los servicios. El
derecho conferido por la marca colectiva no permitira a su titular prohibir a
un tercero el uso en el comercio de tales signos o indicaciones, siempre que
dicho uso se realice con arreglo a practicas leales en materia industrial o co-
mercial; en particular dicha marca no podra oponerse a un tercero autorizado
a utilizar una denominacion geografica.

* Se modifica por el art. 1.28 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

Articulo 63. Reglamento de uso.

1. La solicitud de registro de marca colectiva debera ser acompafiada de
un reglamento de uso, en el que, ademas de los datos de identificacion de la
asociacion solicitante, se especificaran las personas autorizadas a utilizar la
marca, las condiciones de afiliacion a la asociacion, las condiciones de uso
de la marca, los motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un
miembro de la asociacion y demas sanciones en que puede incurrir.

2. Si la marca colectiva consistiera en una indicacion de procedencia
geografica, el reglamento de uso debera prever que cualquier persona cuyos
productos o servicios provengan de esa zona geografica y cumplan las con-
diciones prescritas por el mismo, podra hacerse miembro de la asociacion.

Articulo 64. Denegacion de la solicitud.
1. La solicitud de registro de una marca colectiva sera denegada en la for-

ma y por los mismos motivos que una marca individual y, ademas, cuando no
cumpla lo dispuesto en los articulos 62 y 63, o cuando el reglamento de uso



sea contrario a la ley, al orden publico o a las buenas costumbres.

2. La solicitud de marca colectiva sera también denegada cuando pueda
inducir al publico a error sobre el caracter o la significacion de la marca, en
particular cuando pueda dar la impresion de ser algo distinto de una marca
colectiva.

3. No se denegara la solicitud si el solicitante, mediante una modificacion del
reglamento de uso, cumpliere los requisitos enunciados en los apartados 1y 2.

Articulo 65. Modificacion del reglamento de uso.

1. El titular de la marca colectiva debera someter a la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas toda propuesta de modificacion del reglamento de uso.
Se desestimara la modificacion cuando el reglamento de uso modificado no
cumpla los requisitos del articulo 63 o incurra en alguna de las prohibiciones
de registro del articulo 64.

2. La modificacion del reglamento de uso surtird efectos a partir de su
inscripcion en la Oficina Espafola de Patentes y Marcas.

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 solici-
tud presentada ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o mediante una
demanda de reconvencidn 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 prescrip-
ciones de las citadas disposiciones.

* Se modifica por el art. 1.29 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

Articulo 67. Causas de caducidad.

Ademas de por las causas de caducidad sefialadas en el articulo 54, se de-
clararan caducados los derechos del titular de una marca colectiva, mediante
solicitud presentada ante la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas o mediante
una demanda de reconvencion en una accion por violacion, cuando:



a) El titular no hubiera adoptado medidas razonables para prevenir cual-
quier uso de la marca que no fuera compatible con las condiciones de
uso estipuladas por el reglamento de uso, incluida cualquier modifica-
cion de este que haya sido inscrita en el registro.

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

¢) La modificacion 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 modificacion del reglamento
de uso, se ajustara a los requisitos fijados en dicho articulo.

* Se modifica por el art. 1.30 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

CAPITULO 11
Marcas de garantia

Articulo 68. Concepto.

1. Se entendera por marca de garantia todo signo que, cumpliendo los
requisitos previstos en el articulo 4, sirva para distinguir los productos o ser-
vicios que el titular de la marca certifica respecto de los materiales, el modo
de fabricacion de los productos o de prestacion 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 con-
dicion 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.

3. Sera aplicable a las marcas de garantia lo dispuesto en el apartado 3
del articulo 62.
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* Se modifica por el art. 1.31 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

Articulo 69. Reglamento de uso.

1. La solicitud de registro de una marca de garantia debera ser acompafia-
da de un reglamento de uso en el que se indicaran las personas autorizadas a
utilizar la marca, las caracteristicas comunes de los productos o servicios que
se van a certificar, la manera en que se verificaran estas caracteristicas, los
controles y vigilancia del uso de la marca que se efectuaran, las responsabili-
dades en que se pueda incurrir por el uso inadecuado de la marca y el canon
que, en su caso, se exigira a quienes utilicen la marca.

2. El reglamento de uso debera ser informado favorablemente por el 6r-
gano administrativo competente en atencion a la naturaleza de los productos
o servicios a los que la marca de garantia se refiere. El informe se entendera
favorable por el transcurso del plazo de tres meses desde su solicitud sin que
el 6rgano administrativo competente lo haya emitido. En caso de informe
desfavorable, se denegara, en su caso, la solicitud de registro de la marca de
garantia previa audiencia del solicitante.

3. Si la marca de garantia consistiera en una indicacion de procedencia
geogréfica, el reglamento de uso debera prever que cualquier persona, cuyos
productos o servicios provengan de esa zona geografica y cumplan las con-
diciones prescritas por el mismo, podra utilizar la marca.

Articulo 70. Denegacion de la solicitud.

1. La solicitud de registro de una marca de garantia serd denegada en la
forma y por los mismos motivos que una marca individual y, ademas, cuando
no cumpla lo dispuesto en los articulos 68 y 69, o cuando el reglamento de
uso sea contrario a la ley, al orden publico o a las buenas costumbres.

2. Lasolicitud de marca de garantia sera también denegada cuando pueda indu-
cir al publico a error sobre el caracter o la significacion de la marca, en particular
cuando pueda dar la impresion de ser algo distinto de una marca de garantia.

3. No se denegara la solicitud si el solicitante, mediante una modificacion del
reglamento de uso, cumpliere los requisitos enunciados en los apartados 1y 2.



Articulo 71. Modificacion del reglamento de uso.

1. El titular de la marca de garantia deberd someter a la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas toda propuesta de modificacion del reglamento de uso. Se des-
estimard la modificacion cuando el reglamento de uso modificado no cumpla los
requisitos del articulo 69 o incurra en alguna de las prohibiciones del articulo 70.

2. La modificacion del reglamento de uso surtird efectos a partir de su
inscripcion en la Oficina Espafola de Patentes y Marcas.

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 Espafiola de Patentes y Marcas o mediante una
demanda de reconvencion en una accion 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 pres-
cripciones de las citadas disposiciones.

* Se modifica por el art. 1.32 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

Articulo 73. Causas de caducidad.

Ademas de por las causas de caducidad sefialadas en el articulo 54, se de-
clararan caducados los derechos del titular de una marca de garantia, mediante
solicitud presentada ante la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas o mediante
una demanda de reconvencidn en una accion por violacion, cuando:

a) El titular haya dejado de cumplir los requisitos establecidos en el arti-
culo 68, apartado 2.

b) El titular no hubiere adoptado medidas razonables para prevenir cual-
quier uso de la marca que no sea compatible con las condiciones de uso
estipuladas por el reglamento de uso, incluida cualquier modificacion



de este que haya sido inscrita en el registro.

¢) A consecuencia del uso permitido por el titular de la marca, esta pueda indu-
cir 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 modificacion
del reglamento de uso, se ajustara a los requisitos fijados por dichas
disposiciones.

* Se modifica por el art. 1.33 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

CAPITULO III
Disposiciones comunes

Articulo 74. Cardcter publico del reglamento de uso.

El reglamento de uso de las marcas colectivas o de garantia depositado
en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas podra ser libremente consultado
por cualquier persona, sin sujecion a pago de tasa.

Articulo 75. Uso de la marca.

La exigencia de uso de las marcas colectivas y de garantia se entendera
cumplida por el uso que cualquier persona facultada haga conforme al arti-
culo 39 de esta Ley.

Articulo 76. Ejercicio de la accion por violacion de marca.

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

2. En el caso de las marcas de garantia, inicamente su titular o persona
especificamente autorizada por el mismo podra ejercer una accion por vio-



lacion de marca.

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

* Se modifica por el art. 1.34 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

Articulo 77. Cesion de las marcas colectivas o de garantia.

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

* Se modifica por el art. 1.35 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

Articulo 78. Normas aplicables.

Las normas de la presente Ley relativas a las marcas individuales se apli-
caran a las marcas colectivas y de garantia, salvo disposicion contraria pre-
vista en el presente Titulo.

TITULO VIII
Marcas internacionales

Articulo 79. Solicitud de extension territorial a Esparia.

Siempre que el titular lo solicite expresamente, el registro internacional
de una marca efectuado al amparo del Acta vigente en Espaiia del Arreglo de
Madrid de 14 de abril de 1891, relativo al Registro Internacional de Marcas
(llamado en lo sucesivo “Arreglo de Madrid”), del Protocolo concerniente al
Arreglo de Madrid de 27 de junio de 1989 (llamado en lo sucesivo “Protoco-
10’) o de ambos, extendera sus efectos en Espaia.



Articulo 80. Denegacion y concesion de la proteccion en Esparia.

1. Se podra denegar la proteccion de la marca internacional en Espa-
fia, de acuerdo con el articulo 5 del Arreglo de Madrid o el articulo 5 del
Protocolo.

2. A efectos de la concesion o denegacion seran aplicables al registro de
la marca internacional, en lo que proceda, los articulos 19, 20, 21, 22, 25, 26,
27y 28 y el apartado 4 del articulo 29.

3. La publicacién de la solicitud a que se refiere el articulo 18, queda
reemplazada, para las marcas internacionales, por la publicacion que la Ofi-
cina Internacional efectia en su gaceta periodica conforme a lo previsto en
el articulo 3.4) del Arreglo de Madrid o en el articulo 3.4) del Protocolo. La
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas publicara en el “Boletin Oficial de la
Propiedad Industrial” una mencion de la referida publicacion de la Oficina
Internacional.

4. El plazo de oposicion establecido en el articulo 19.2 empezara a contar
a partir de la publicacion en el “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial” de
la mencidn a que se refiere el apartado anterior.

5. La denegacion de la proteccion provisional, en el supuesto previsto
por el articulo 21.1, o definitiva, en el supuesto previsto por el articulo 22.1,
seran notificadas a la Oficina Internacional en la forma y plazo establecidos
por el Reglamento comun del Arreglo de Madrid relativo al Registro Inter-
nacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (llamado en
lo sucesivo “Reglamento comun al Arreglo y al Protocolo”).

Articulo 81. Presentacion de la solicitud de registro internacional.

1. La solicitud se presentara por el titular de una marca registrada en Es-
pafia, al amparo del Arreglo de Madrid, o por el titular o el mero solicitante
de una marca, al amparo del Protocolo, en el 6rgano que resulte competente,
de acuerdo con lo previsto en los apartados 1, 2, 3 y 4 del articulo 11.

2. Al solicitarse el registro internacional, su renovacion, o la inscripcion
de cualquier modificacion se satisfard una tasa nacional, sin cuyo pago no
sera tramitada.
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Articulo 82. Examen preliminar de la solicitud internacional.

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

a) Si la solicitud ha sido presentada en el formulario oficial previsto por
el Reglamento comtn al Arreglo y al Protocolo.
b) Si la tasa nacional ha sido pagada.

2. Si la solicitud presentada no cumpliera estos requisitos, se notificara
al solicitante los defectos observados, para que, en el plazo que reglamen-
tariamente se determine, los subsane. Si no se subsanasen, se resolvera te-
niendo por desistida la solicitud. Si la solicitud no presentara ninguno de
estos defectos o los mismos hubieran sido subsanados, el 6rgano competente
otorgara como fecha de la solicitud de registro internacional la fecha en que
recibi6 la solicitud o la subsanacion de ésta, segiin proceda, y la transmitira,
con todo lo actuado, a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas dentro de
los cinco dias siguientes.

3. Recibida la solicitud, la Oficina Espaiola de Patentes y Marcas, como
Oficina de origen, examinara si:

a) El solicitante tiene derecho a pedir el registro internacional de acuerdo
con los articulos 1y 2 del Arreglo de Madrid o, en su caso, del articulo
2 del Protocolo.

b) Las indicaciones que figuran en la solicitud internacional se correspon-
den con las del registro nacional o, en su caso, con las de la solicitud
de registro nacional, a los efectos de certificar esa conformidad segun
establece el articulo 3.1) del Arreglo de Madrid o, en su caso, el articu-
lo 3.1) del Protocolo.

4. En el caso de que la solicitud internacional carezca de alguno de los
requisitos examinados, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas notificara
los defectos al solicitante requiriéndole para que los subsane en el plazo re-
glamentariamente establecido. Sino se subsanasen, se resolvera teniendo por
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desistida la solicitud.

5. Si el solicitante subsana los defectos oportunamente, la Oficina Espa-
fiola de Patentes y Marcas indicard como fecha de la solicitud de registro
internacional la fecha en que recibid la subsanacion.

Articulo 83. Transformacion de un registro internacional.

1. Un registro internacional cancelado en virtud del articulo 6.4 del Protoco-
lo podra ser transformado en una solicitud de marca nacional para productos o
servicios cubiertos en Espafia por dicho registro internacional si dicha solicitud
se dirige a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas en el plazo de tres meses a
contar desde la fecha de cancelacion de dicho registro internacional.

2. El peticionario de la transformacion debera presentar una solicitud de
registro nacional conforme a lo dispuesto en el articulo 12 de la presente Ley.
Esta solicitud incluird, ademas, los siguientes datos:

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

b) Numero y fecha del registro internacional en que se basa.

¢) Indicacion de si dicho registro esta concedido o pendiente de concesion
en Espaiia.

d) Designar un domicilio a efectos de notificaciones, de conformidad con
el articulo 29.4.

A la solicitud de registro deberd adjuntarse una certificacion de la Ofi-
cina Internacional en la que se indique la marca y los productos o servicios
para los cuales la proteccion del registro internacional habia tenido efectos
en Espafa antes de su cancelacion. Esta certificacion se acompafiara de su
traduccion al castellano.

3. La solicitud de transformacion se considerara presentada en la fecha
del registro internacional o de la extension posterior para Espafia, segiin pro-
ceda, y, si tenia prioridad, gozaréa de este derecho. En lo demas, la solicitud
de transformacion se tramitard como una solicitud de marca nacional. No
obstante, si la solicitud de transformacion se refiriera a una marca internacio-
nal ya concedida en Espafia, se acordara sin mas tramite su concesion como
marca nacional, aplicaindosele las disposiciones del articulo 22.4. Contra este



acuerdo no podra formularse recurso basado en la concurrencia de prohibi-
ciones absolutas o relativas, pero si podra fundarse en el incumplimiento de
los requisitos exigidos para la valida transformacién o concesion directa del
registro internacional solicitado.

4. A los efectos de lo previsto en los articulos 31 y 32 de la presente Ley,
se considerara como fecha de presentacion la del dia en que la solicitud de
transformacion hubiere sido recibida por la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas o, en su caso, la prevista en el articulo 16.3 de esta Ley.

» Se modifica el apartado 2.d) por el art. 1.36 del Real Decreto-ley
23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

TITULO IX
Marcas de la Union Europea

* Se modifica por el art. 1.37 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

Articulo 84. Presentacion de una solicitud de marca de la Union.

La presentacion de una solicitud de marca de la Unidn se efectuara en la
Oficina de la Propiedad Intelectual de la Union Europea, de conformidad con
lo previsto en el articulo 30 del Reglamento (UE) n.° 2017/1001 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la
Unioén Europea.

* Se modifica por el art. 1.37 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

Articulo 85. Declaracion posterior de la caducidad o nulidad.
Cuando una marca de la Union se beneficie de la antigliedad de una marca

anterior con efectos en Espafa, se podra declarar la caducidad o nulidad de
esta marca anterior, aunque la misma ya estuviera extinguida por la falta de



renovacion, renuncia del titular o impago de las tasas de mantenimiento, en
su caso, siempre que la caducidad o nulidad se hubiera podido declarar en
el momento de la renuncia o extincion. En este caso la antigiiedad dejara de
surtir efecto.

* Se modifica por el art. 1.37 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

Articulo 86. Transformacion de la marca de la Union.

1. El procedimiento de transformacion de una solicitud o de una marca
de la Union en solicitud de marca nacional se iniciara con la recepcion por la
Oficina Espanola de Patentes y Marcas de la peticion de transformacion que le
transmita la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unidon Europea.

2. En el plazo que reglamentariamente se establezca desde la recepcion de
la peticion de transformacion por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas,
el solicitante deberd cumplir los siguientes requisitos:

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

b) Presentar una traduccion al castellano de la peticion de transformacion
y de los documentos que la acompafian cuando no estén redactados en
este idioma.

¢) Designar un domicilio a efectos de notificaciones, de conformidad con
el articulo 29.4.

d) Suministrar cuatro reproducciones de la marca si la misma fuere grafi-
ca o contuviere elementos graficos.

3. Si en el plazo previsto en el apartado anterior no se cumplieran los
requisitos exigidos en el mismo, la solicitud de transformacion se tendra por
desistida. Si los requisitos fueran cumplidos, la Oficina Espafola de Patentes
y Marcas resolvera sobre la admisibilidad de la transformacion solicitada
conforme a lo previsto en los articulos 139.2 y 141.1 Reglamento (UE) n.°
2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017,
sobre la marca de la Union Europea.

4. La solicitud de transformacion se considerara presentada en la fecha de



presentacion que se le hubiere otorgado como solicitud de marca de la Union
y, si tenia prioridad o antigiiedad reivindicada, gozara de estos derechos. Por
lo demas, la solicitud de transformacion se tramitara como una solicitud de
marca nacional. No obstante, si la solicitud de transformacion se refiriera a
una marca de la Unidn ya registrada, se acordard sin mas tramite su conce-
sion como marca nacional, aplicandosele las disposiciones del articulo 22.4,
salvo que, debido a la renuncia, falta de renovacién o a cualquier otra causa
provocada por su titular, hubiera quedado pendiente de pronunciamiento en
cuanto al fondo algiin motivo de nulidad o caducidad capaz de afectar a la
proteccion de la marca en Espaiia, en cuyo caso se tramitara como una soli-
citud de marca nacional. Contra el acuerdo de concesion directa previsto en
este apartado no podra formularse recurso basado en la concurrencia de pro-
hibiciones absolutas o relativas, pero si podra fundarse en el incumplimiento
de los requisitos exigidos para la valida transformacion o concesion directa
de la marca de la Union solicitada.

5. A'los efectos de lo previsto en los articulos 31 y 32 de la presente Ley, se
considerara como fecha de presentacion la del dia en que la solicitud de trans-
formacion hubiere sido recibida por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

* Se modifica por el art. 1.37 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

TITULO X
Nombres comerciales

Articulo 87. Concepto y normas aplicables.

1. Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de represen-
tacion grafica que identifica a una empresa en el trafico mercantil y que sirve
para distinguirla de las demas empresas que desarrollan actividades idénticas
o similares.

2. En particular, podran constituir nombres comerciales:

a) Los nombres patronimicos, las razones sociales y las denominaciones
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de las personas juridicas.

b) Las denominaciones de fantasia.

¢) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.

d) Los anagramas y logotipos.

e) Las imagenes, figuras y dibujos.

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

3. Salvo disposicion contraria prevista en este capitulo, seran de aplica-
cion al nombre comercial, en la medida en que no sean incompatibles con su
propia naturaleza, las normas de la presente Ley relativas a las marcas.

Articulo 88. Prohibiciones de registro.
No podran registrarse como nombres comerciales los signos siguientes:

a) Los que no puedan constituir nombre comercial por no ser conformes
con el articulo 87.

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

¢) Los que puedan afectar a algin derecho anterior de los previstos en los
articulos 6 a 10 de esta Ley.

Articulo 89. Clasificacion y tasas aplicables.

1. En la solicitud de registro deberan especificarse las actividades que
pretendan distinguirse con el nombre comercial solicitado, agrupandolas por
clases conforme a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios,
segun se trate de actividades de prestacion de servicios o de actividades de
produccién o comercializacion de productos.

2. La solicitud y la renovacion del nombre comercial estaran sometidas al
pago de las tasas correspondientes, segun el nimero de clases que compren-
da, en los mismos términos que las marcas.
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Articulo 90. Derechos conferidos por el registro.

El registro del nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a
utilizarlo en el trafico econdmico en los términos previstos en esta Ley.

1. Siempre que no sea contrario a su propia naturaleza, se declarara la
nulidad del nombre comercial en la forma y por las mismas causas previstas
para las marcas y, ademas, cuando hubiere sido registrado contraviniendo lo
dispuesto en el articulo 88 de la presente Ley.

2. Se declarara la caducidad del nombre comercial en la forma y por las
mismas causas previstas para las marcas, siempre que ello no sea incompati-
ble con su propia naturaleza.

Articulo 91. Nulidad y caducidad del nombre comercial.

1. Siempre que no sea contrario a su propia naturaleza, se declarara la
nulidad del nombre comercial en la forma y por las mismas causas previstas
para las marcas y, ademas, cuando hubiere sido registrado contraviniendo lo
dispuesto en el articulo 88 de la presente Ley.

2. Se declarara la caducidad del nombre comercial en la forma y por las
mismas causas previstas para las marcas, siempre que ello no sea incompati-
ble con su propia naturaleza.

Disposicion adicional primera. Jurisdiccion y normas procesales.

1. Las normas vigentes contenidas en el Titulo XII de la Ley 24/2015, de
24 de julio, de Patentes, seran 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 dis-
tintivos regulados en la presente Ley correspondera por via directa a la Ofici-
na Espafiola de Patentes y Marcas y por via de reconvencion a la jurisdiccion
civil, de acuerdo con lo previsto en los articulos 51, 52 y 54.

3. Los Juzgados de lo Mercantil que, conforme a la Ley Organica 6/1985,
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de 1 de julio, del Poder Judicial, tienen atribuidas las funciones de Juzgados
de marcas de la Union en aplicacion del Reglamento (UE) n.° 2017/1001 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de
la Unidén Europea, seran competentes para conocer de los litigios civiles que
deriven de la presente Ley cuando se ejerciten de manera acumulada acciones
concernientes a marcas de la Unidn y nacionales o internacionales idénticas
o similares; o si existiere cualquier otra conexion entre las pretensiones y al
menos una de ellas esté basada en un registro o solicitud de marca de la Union.
En estos casos la competencia correspondera en exclusiva a los Juzgados de
Marca Comunitaria.

* Se modifica por el art. 1.38 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

* Modificacion publicada el 27/12/2018, en vigor a partir del 14/01/2019,
salvo el apartado 2 que conforme a la disposicion final 7 del citado Real
Decreto-ley entrara en vigor el 14/01/2023 (ver en epigrafe § 2).

Disposicion adicional segunda. 7asas.

Las bases y tipos de gravamen de las tasas a que se refiere el apartado 4
del articulo 11 de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creacion del Orga-
nismo auténomo “Registro de la Propiedad Industrial”, seran, en materia de
signos distintivos, las previstas en el anexo de la presente Ley.

Disposicion adicional tercera. Modificacion de la Ley de Patentes.

1. Se afiade un nuevo apartado 3 al articulo 125 de la Ley 11/1986, de 20
de marzo, de Patentes, con la redaccion siguiente:

“En el caso de acciones por violacion del derecho de patente, tam-
bién sera competente, a eleccion del demandante, el mismo Juzgado a
que se refiere el apartado anterior de la Comunidad Auténoma donde
se hubiera realizado la violacidn o se hubieran producido sus efectos.”

2. El articulo 155 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, queda
redactado de la siguiente forma:
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“l1. Podran actuar ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas:

a) Los interesados con capacidad de obrar de conformidad con lo previsto
en el Titulo IIT de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Comun.

b) Los Agentes de la Propiedad Industrial.

2. Los no residentes en un Estado miembro de la Comunidad Europea
deberan actuar, en todo caso, mediante Agente de la Propiedad Industrial.”

Disposicion adicional cuarta. Cumplimiento de tramites.

Cuando un plazo para evacuar un tramite de un procedimiento en materia
de propiedad industrial expire en sabado, el tramite de que se trate se podra
efectuar validamente en el primer dia habil siguiente a ese sabado.

Disposicion adicional quinta. Plazos de resolucion de los procedimientos.

Los plazos maximos de resolucién de los procedimientos regulados en
esta Ley se computaran desde la fecha de recepcion en la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas de las respectivas solicitudes, y seran los siguientes:

a) Concesion de signos distintivos: doce meses si la solicitud no suftre nin-
gln suspenso y no tuviera oposiciones, y veinte meses si concurriera
alguna de las circunstancias anteriores.

b) Renovacion de signos distintivos: ocho meses si no se produjera nin-
gun suspenso y doce meses en caso contrario.

¢) Inscripcion de cesiones, derechos reales, licencias contractuales y
otras modificaciones de derechos o de asientos registrales: seis meses
si no concurriera ningin suspenso y ocho meses si concurriera esta
circunstancia.

d) Restablecimiento de derechos: seis meses.

e) Transformacion de registros internacionales: cinco meses si la solicitud
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de transformacion se refiere a una marca internacional ya concedida en
Espafia, y el establecido para el procedimiento de concesion de marcas
nacionales, en caso contrario.

f) Transformacion de marcas comunitarias: cinco meses si la solicitud de
transformacion se refiere a una marca comunitaria ya registrada y el
establecido para el procedimiento de concesion de marcas nacionales
en caso contrario. En este caso, el plazo se computara desde la fecha en
la que el solicitante cumpla los requisitos establecidos en el apartado 2
del articulo 86 de esta Ley.

g) Todo otro procedimiento en materia de propiedad industrial que no esté
sometido a un plazo especifico de resolucion: veinte meses.

Disposicion adicional sexta. “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial .

1. La Oficina Espafola de Patentes y Marcas publicard periédicamente
el “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial” en el que se insertaran las
solicitudes, resoluciones y notificaciones relativas al servicio y a los proce-
dimientos de las distintas modalidades de propiedad industrial, conforme a
lo que se disponga en sus respectivas legislaciones.

2. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas pondra a disposicion del
publico el “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial” en soporte informatico
que haga posible su lectura.

Disposicion adicional séptima. Aplicacion del restablecimiento de derechos a
las demas modalidades registrales de propiedad industrial.

1. Las normas contenidas en el articulo 25 de la presente Ley seran de
aplicacion, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturale-
za, a las patentes, modelos de utilidad, topografias de los productos semicon-
ductores y modelos y dibujos industriales y artisticos.

2. Ademas de las excepciones previstas en el apartado 5 del articulo 25,
tampoco sera aplicable el restablecimiento de derechos a los plazos contem-
plados en los apartados 1 y 2 del articulo 33 y en el apartado 2 del articulo 39
de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.
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Disposicion adicional octava. Utilizacion de medios electronicos.

1. Se faculta al Ministerio de Ciencia y Tecnologia para que en el plazo
de dos afos determine, en colaboracion con las Comunidades Auténomas
que hayan asumido competencias en la materia, los supuestos en los que las
comunicaciones ¢ intercambio de documentacion entre la Oficina Espaiiola
de Patentes y Marcas, los 6rganos competentes, en su caso, de las Comunida-
des Auténomas y los usuarios de sus servicios podran o, en su caso, deberan
presentarse o remitirse en soporte electronico. Las condiciones generales,
requisitos y caracteristicas técnicas de las comunicaciones y de los distintos
documentos, serdn fijadas por resolucion del Director general de la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas.

2. Una vez establecidas las condiciones generales, requisitos y caracte-
risticas técnicas de la presentacion de solicitudes y escritos en soporte mag-
nético o por medios telematicos, quedara reducido en un 15 por ciento el
importe de las tasas a que estén sujetas dichas solicitudes y escritos, si los
mismos son presentados y las tasas son abonadas previa o simultaneamente
por dichos medios técnicos.

Disposiciéon adicional novena. Comunicacion de signos protegidos.

A los efectos del examen de fondo de las prohibiciones absolutas que ha
de efectuar la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, debera comunicarsele
a esta Oficina:

a) Por el 6rgano competente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
cion, las denominaciones de origen, las indicaciones geograficas protegi-
das y las denominaciones de las variedades vegetales protegidas.

b) Por el 6rgano competente del Ministerio de Sanidad y Consumo la
publicacion que, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3 del
articulo 15 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento,
efecttia de la lista de denominaciones oficiales espafiolas de las sus-
tancias autorizadas en Espafia, asi como la publicacion que realiza la
Organizacion Mundial de la Salud de las denominaciones comunes
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internacionales.

c) Por los 6rganos competentes de las distintas Administraciones publi-
cas, los signos de interés publico que, conforme a lo previsto en la letra
k) del articulo 5.1, hayan de ser protegidos.

Disposicion adicional décima. Régimen contractual y presupuestario de las
consultas a bases de datos efectuadas por la Oficina Espariola de Patentes
y Marcas.

1. Las consultas que efecttie la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas a
bases de datos nacionales o extranjeras sobre desarrollo tecnologico o, en
general, sobre propiedad industrial, no requerirdn la celebracion de contratos
en los términos previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2000,
de 16 de junio.

2. Lautilizacion de esas bases de datos requerira la existencia de crédito ade-
cuado y suficiente en el presupuesto de gastos de la Oficina Espaiola de Patentes
y Marcas. El pago a los proveedores por las consultas efectuadas a dichas bases
de datos podra realizarse mediante expediente de pagos a justificar.

Disposicion adicional undécima. Prestacion de servicios de informacion
por medio de redes de comunicacion telemdtica.

La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, en colaboracion con las Comu-
nidades Auténomas, podra poner a disposicion a través de redes de comuni-
cacion telematica con caracter gratuito el “Boletin Oficial de la Propiedad In-
dustrial”, asi como informacion sobre la situacion juridica de los expedientes,
sobre identidades y parecidos entre signos distintivos, sobre patentes, modelos
de utilidad y disefio industrial, sobre el archivo histoérico y, en general, sobre
aspectos relacionados con la propiedad industrial cuya divulgacion se estime
conveniente por razones de informacion tecnolédgica, difusion de la propiedad
industrial u otra justificada.

Disposicion adicional duodécima. Aplicacion de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Comun.
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Los procedimientos administrativos en materia de propiedad industrial
y, en particular, los procedimientos de registro, renovacion e inscripcion de
cesiones de derechos y demas actos registrales se regirdn por su normativa
especifica y, subsidiariamente, por las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun.

Disposicion adicional decimotercera. Modificacion de la Ley 17/1975, de

2 de mayo, sobre creacion del Organismo autonomo “Registro de la Propie-
dad Industrial”.

1. Se modifica el numero 1 del articulo 3.° de la Ley 17/1975, de 2 de
mayo, sobre creacion del Organismo autonomo “Registro de la Propiedad
Industrial”, que quedara redactado como sigue: “1. El Presidente del Or-
ganismo.”

2. Se modifica el articulo 4.° de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre
creacion del Organismo auténomo “Registro de la Propiedad Industrial”, que
quedara redactado como sigue:

“Art. 4.° 1. El Presidente del Organismo sera el Subsecretario del Mi-
nisterio de adscripcion de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.
2. Son facultades del Presidente del Organismo:

a) Definir la politica del Organismo y establecer las directrices de
su actuacion.

b) Aprobar la gestion del Director del Organismo.

¢) Conocer el funcionamiento de la Oficina Espafiola de Patentes
y Marcas, por medio de los informes que periddicamente rinda
el Director.

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

e) Aprobar la memoria anual de actividades del Organismo.

f) Adoptar, en su caso, acuerdos sobre los asuntos que por su natu-
raleza e importancia sean sometidos a su conocimiento.”
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3. Se modifica el articulo 5.° de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre
creacion del Organismo autdnomo “Registro de la Propiedad Industrial”, que
quedara redactado como sigue:

“Art. 5.° 1. El Director de la Oficina Espanola de Patentes y Mar-
cas sera el ejecutor de las directrices marcadas por el Presidente del
Organismo y ostentara la representacion legal del Organismo y las
facultades efectivas de direccion y gestion de los servicios ; tendra a
su cargo la vigilancia y fiscalizacion de todas las dependencias del Or-
ganismo; resolvera los asuntos propios de la competencia del mismo,
y sus resoluciones en las materias de propiedad industrial de las que
sea competente pondran fin a la via administrativa.

2. El nombramiento del Director de la Oficina Espafiola de Paten-
tes y Marcas se efectuara por Real Decreto a propuesta del Ministro
del Departamento de adscripcion del Organismo.”

Disposicion adicional decimocuarta. Prohibicion de otorgamiento de de-
nominaciones de personas juridicas que puedan originar confusion con una
marca o nombre comercial renombrados.

Los 6rganos registrales competentes para el otorgamiento o verificacion
de denominaciones de personas juridicas denegaran el nombre o razén social
solicitado si coincidiera o pudiera originar confusién con una marca o nom-
bre comercial renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo
autorizacion del titular de la marca o nombre comercial.

* Se modifica por el art. 1.39 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.

Disposicion adicional decimoquinta. Cooperacion de la Oficina Espa-
fiola de Patentes y Marcas con Organizaciones Internacionales y Oficinas
extranjeras.

Las actividades de formacion y cooperacion realizadas por la Oficina Espa-
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fiola de Patentes y Marcas en colaboracion con Organizaciones Internacionales y
las que tenga con Oficinas de Propiedad Industrial extranjeras o sus trabajadores
como beneficiarios, que pudieran ser consideradas como ayudas o subvenciones,
no tendran que estar precedidas por el tramite de publicidad y concurrencia.

Disposicion adicional decimosexta. Proyecto de Ley de nombres de domi-
nio en la red.

El Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas que
fueren necesarios, remitira al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley
sobre los nombres incluidos en el dominio en la red de pais de primer nivel
“.es”. La regulacion se inspirard, entre otros, en los criterios aplicados a los
signos distintivos protegidos por la legislacion de propiedad industrial.

Disposicion adicional decimoséptima. Extincion de sociedades por viola-
cion del derecho de marca.

Si la sentencia por violacion del derecho de marca impusiera el cambio de de-
nominacion social y éste no se efectuara en el plazo de un afio, la sociedad quedara
disuelta de pleno derecho, procediendo el Registrador Mercantil de oficio a prac-
ticar la cancelacion, y sin perjuicio de lo establecido en el articulo 44 de esta Ley.

Disposicion adicional decimoctava. Proyecto de Ley de denominaciones de
personas juridicas.

El Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas que
fueren necesarios, remitira al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley
sobre el régimen de las denominaciones sociales de las entidades juridicas.

Disposicion adicional decimonovena. Proyecto de Ley de denominaciones
de origen e indicaciones geogrdficas protegidas.

Por el Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas que
fueren necesarios, se procedera a remitir al Congreso de los Diputados un
proyecto de Ley regulador de las denominaciones de origen e indicaciones
geograficas protegidas que sustituya a la vigente Ley 25/1970, de 2 de di-
ciembre, del Estatuto de la vifia, del vino y de los alcoholes.



Disposicion transitoria primera. Régimen transitorio de los procedimientos.

Los procedimientos sobre marcas, nombres comerciales y rétulos de es-
tablecimiento iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley seran trami-
tados y resueltos conforme a la legislacion anterior.

Disposicion transitoria segunda. Aplicacion de la presente Ley a los derechos ya
registrados.

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

2. Las marcas y nombres comerciales concedidos conforme al Estatuto de
la Propiedad Industrial que no hubieran sido renovados durante la vigencia
de la Ley de Marcas de 1988 seguiran, en cuanto a su renovacion y pago de
quinquenios las siguientes normas:

a) La primera renovacion que se efectiie de los mismos, tras la entrada
en vigor de la presente Ley, se presentard dentro de los seis meses
anteriores al término de los veinte afios de su vida legal y se ajustara
a lo previsto en el articulo 32. Esta renovacion se otorgara por diez
afos contados desde la fecha de presentacion de la solicitud inicial
de registro. Las renovaciones posteriores se efectuaran conforme a las
previsiones de esta Ley.

b) Hasta la primera renovacion que se efecttie tras la entrada en vigor de la
presente Ley, estas marcas y nombres comerciales estaran sujetos, bajo
sancion de caducidad, al pago de los quinquenios correspondientes.

A estos efectos, la fecha de vencimiento de los quinquenios sera el Gltimo dia
del mes en que se cumpla cada quinto aniversario de la fecha de concesion del
registro, debiendo efectuarse el pago correspondiente dentro de los tres meses
anteriores a la fecha de vencimiento o en el mes posterior a dicha fecha.

3. Las marcas y nombres comerciales no comprendidos en el apartado
anterior, cuya concesion hubiera sido publicada o cuya ultima renovacion
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hubiera sido solicitada bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1988, pero
antes de la entrada en vigor de la Ley 14/1999, de Tasas y Precios Publicos
por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear, estaran suje-
tos, hasta la primera renovacion que efectuen tras la entrada en vigor de la
presente Ley, al pago de los quinquenios correspondientes, bajo sancion de
caducidad. A estos efectos, la fecha de vencimiento del segundo quinquenio
sera el ultimo dia del mes en que se cumpla el quinto aniversario de la fe-
cha de presentacion de la solicitud inicial de registro, debiendo efectuarse el
pago correspondiente dentro de los tres meses anteriores a la fecha de venci-
miento o en el mes posterior a dicha fecha.

4. La cuantia de los quinquenios a que se refieren los apartados anteriores
sera la prevista en la tarifa 1.11 del anexo de la presente Ley. Finalizado el
plazo para el pago del quinquenio correspondiente, sin haberse satisfecho su
importe, podra abonarse el mismo con un recargo del 25 por ciento dentro de
los tres primeros meses y de un 50 por ciento dentro de los tres siguientes,
hasta un maximo de seis meses de demora.

Disposicion transitoria tercera. Régimen transitorio de los rotulos de esta-
blecimiento registrados.

1. Sin perjuicio de lo establecido en la presente disposicion transitoria,
los rétulos de establecimiento, mientras dure su vigencia registral y en la
medida en que no sea incompatible con su propia naturaleza, se regiran por
las normas de esta Ley.

2. Los rotulos de establecimiento continuaran temporalmente su existen-
cia registral de acuerdo con lo que se dispone a continuacion:

a) Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente
Ley, los rétulos de establecimiento que se hallen vigentes podran ser
renovados por un periodo de siete afios a contar desde la entrada en
vigor de la citada Ley. Esta solicitud de renovacion debera acompanar-
se del justificante de pago del 50 por ciento de la tasa de renovacion
prevista en la tarifa 1.8.a) del anexo, para una sola clase. Cuando la
renovacion del rotulo de establecimiento s6lo comprenda municipios
ubicados en una unica Comunidad Auténoma, la solicitud de renova-
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cion se presentara ante los 6rganos competentes de dicha Comunidad,
a los que correspondera su resolucion y anotacion registral pertinente,
sin perjuicio de la oportuna comunicacion a la Oficina Espafiola de Pa-
tentes y Marcas, en el plazo de cinco dias, tanto de la presentacion de
la solicitud de renovacidon como de la resolucion adoptada, a efectos de
su anotacion registral. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, pre-
via peticion de los 6rganos autondmicos competentes, remitird copia
de estos expedientes de rétulo de establecimiento. Las tasas que han
de abonarse por la renovacion de estos rétulos seran percibidas por las
Comunidades Auténomas competentes y se abonaran en la forma que
las mismas dispongan.

b) Los rétulos de establecimiento que no hubieran sido renovados confor-
me a lo previsto en la letra anterior o aquellos que resulten concedidos
con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, en virtud
de lo establecido en la disposicion transitoria primera, continuaran su
existencia registral hasta la conclusion del periodo de diez o veinte
afnos por el que hubieran sido concedidos o renovados por ultima vez.
Los rotulos de establecimiento, comprendidos en esta letra, que estu-
vieran sometidos al pago de quinquenios, deberan abonar éstos, bajo
sancion de caducidad, en el plazo previsto en el apartado 2.b) o en el
apartado 3 de la disposicion transitoria segunda, segtn la legislacion
bajo la que hubieran sido concedidos o renovados por tltima vez.

El apartado 4 de la citada disposicion transitoria sera también de
aplicacion.

Transcurrido el periodo de vigencia registral previsto en las letras ante-
riores, el registro de los rotulos de establecimiento serd definitivamente can-
celado, pasando a estar protegidos por las normas comunes de competencia
desleal, conforme a lo dispuesto en los articulos 6 y 12 de la Ley 3/1991, de
10 de enero, de Competencia Desleal y por lo dispuesto en la disposicion
transitoria siguiente.

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

a) No podran registrarse como marcas o nombres comerciales los signos
que sean idénticos a un rotulo de establecimiento anteriormente solici-
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tado o registrado para designar las mismas actividades que los produc-
tos, servicios o actividades para los que se solicitan la marca o nombre
comercial. A estos efectos, el titular del rétulo de establecimiento po-
dré oponerse al registro de dichos signos conforme a lo previsto en el
articulo 19 o solicitar la nulidad de los mismos si hubiesen sido regis-
trados en contravencion de lo dispuesto en este parrafo.

b) Podra declararse la nulidad o caducidad de un rétulo de establecimien-
to en la forma y por las mismas causas previstas para las marcas. Su
nulidad podré declararse ademas cuando hubiere sido registrado a pe-
sar de no distinguirse suficientemente de una marca, nombre comercial
o rétulo de establecimiento, en este caso, para el mismo término mu-
nicipal, que sean anteriores y para productos, servicios o actividades
idénticos o similares.

Disposicion transitoria cuarta. Proteccion extrarregistral de los rotulos de
establecimiento definitivamente cancelados.

1. El titular o causahabiente de un rotulo de establecimiento que hubiere
sido cancelado definitivamente en virtud de lo dispuesto en el tltimo parrafo
del apartado 2 de la disposicion transitoria tercera, podra oponerse al uso de
una marca o nombre comercial en el término municipal para el que hubiere
estado protegido registralmente, si dichos signos distintivos fueran posterio-
res e incompatibles con dicho rotulo en los términos establecidos en la letra
a) del apartado 3 de la disposicion transitoria tercera.

2. El apartado 1 dejara de ser aplicable si el titular del rotulo de estableci-
miento hubiere tolerado, teniendo conocimiento de ello, el uso de la marca o
nombre comercial en el término municipal en el que dicho rotulo tiene pro-
teccidn, durante cinco afos consecutivos, a no ser que la solicitud de estos
signos distintivos se hubiera efectuado de mala fe.

3. Los titulares de marcas o nombres comerciales registrados posterior-
mente no podran oponerse al uso de los rotulos de establecimiento contem-
plados en el apartado 1, incluso si los mismos, por aplicacion del apartado
anterior, no pudieran ya ser alegados contra dichas marcas o nombres comer-
ciales posteriores.

4. Los derechos concedidos en esta disposicion transitoria se extinguiran

— 103 —



a los veinte afios de haber sido cancelado el registro conforme a lo previsto
en el ultimo parrafo del apartado 2 de la disposicidn transitoria tercera, o si
el rotulo de establecimiento dejara de ser usado por un plazo ininterrumpido
de tres afios.

Disposicion transitoria quinta. /nicio de las actividades registrales de los
organos competentes de las Comunidades Autonomas.

Las comunidades auténomas que estatutariamente tuvieran atribuida la
competencia para la ejecucion de la legislacion de propiedad industrial, pre-
via coordinacion con la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, publicaran
en sus respectivos boletines oficiales la fecha a partir de la cual iniciard su
funcionamiento el 6rgano competente de las mismas para recibir y examinar
las solicitudes conforme a lo previsto en esta ley. Hasta la entrada en funcio-
namiento de dichos drganos, las funciones registrales que los mismos tienen
atribuidas seran ejecutadas por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

Asimismo, y hasta que dichos 6rganos entren en funcionamiento, la Ofi-
cina Espafiola de Patentes y Marcas asignara como fecha de presentacion a
las solicitudes que en su caso se hubieren presentado ante las Administracio-
nes de las citadas comunidades auténomas, la que se haya hecho constar por
estas ultimas como fecha de recepcion de la documentacion que contenga los
elementos a que se refiere el articulo 13.

Disposicion transitoria sexta. Clasificacion de los nombres comerciales.

1. En la primera renovacion que se produzca tras la entrada en vigor de la
presente Ley, los nombres comerciales concedidos bajo la legislacion ante-
rior se clasificaran conforme a lo previsto en el articulo 89 de esta Ley.

2. El solicitante de la renovacion debera presentar su propuesta de clasi-
ficacion sin modificar el tenor literal de la lista de actividades, aunque podra
reordenarlas o renunciar a las que estime oportunas. En caso de que la Ofi-
cina Espafiola de Patentes y Marcas no considerara correcta la clasificacion
presentada, propondra al interesado una nueva clasificacion para que, en el
plazo que reglamentariamente se determine, se pronuncie sobre la misma.
Transcurrido este plazo, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, haya con-
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testado o no el interesado, resolvera.

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

Disposicion transitoria séptima. Fusion de registros.

A peticion del interesado en la primera renovacion que se produzca tras la
entrada en vigor de la presente Ley, podrdn unificarse en un nico registro las
marcas concedidas para diferentes clases bajo la legislacion anterior, siempre
que concurra identidad de titular, de signo y de fecha de presentacion y se
abonen las tasas de solicitud de renovacion suplementarias correspondientes.
Reglamentariamente se determinara el procedimiento de fusion.

Disposicion transitoria octava. Caducidad por falta de pago de quinquenios.

El articulo 56 de la presente Ley sera aplicable a las marcas, nombres comer-
ciales y rotulos de establecimiento cuando hubiera de declararse la caducidad de
los mismos por la ausencia de pago de los quinquenios de mantenimiento.

Disposicion derogatoria tinica.

1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que
contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:

a) La Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

b) Del Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por Real Decre-
to-ley de 26 de julio de 1929, texto refundido aprobado por Real Orden
de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de
septiembre de 1931, el capitulo II del Titulo XI, en cuanto afecta a las
marcas, nombres comerciales y rétulos de establecimiento.

c) De la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creacion del Organismo auto-
nomo “Registro de la Propiedad Industrial”, el apartado 4 del articulo
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11 en cuanto afecta a las marcas, nombres comerciales y rotulos de
establecimiento y la letra b) del parrafo segundo del apartado 5 del
articulo 11.

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

e) De la Ley 14/1999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios Publicos por ser-
vicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear, las disposiciones
adicionales sexta y séptima y la disposicion transitoria segunda.

Disposicion final primera. Titulo competencial.

La presente Ley se dicta en virtud de la competencia estatal en materia de
legislacion sobre propiedad industrial, prevista por el articulo 149.1. 9.° de
la Constitucion.

Disposicion final segunda. Desarrollo de la Ley.

Se autoriza al Consejo de Ministros a dictar cuantas disposiciones de apli-
cacion y desarrollo de la presente Ley sean necesarias.

Disposicion final tercera. Entrada en vigor:

La presente Ley entrara en vigor el 31 de julio de 2002, salvo lo previsto en
el Titulo V, articulo 85, disposiciones adicionales tercera, cuarta, octava, décima,
undécima, decimotercera, decimocuarta y decimoquinta que entraran en vigor el
dia siguiente al de su publicacion en el “Boletin Oficial del Estado”.

ANEXO
Las tasas previstas en la disposicion adicional segunda seran las siguientes:

TARIFA PRIMERA. Adquisicion, defensa y mantenimiento de derechos.

1.1 Tasa de solicitud de registro:
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a. De una marca o nombre comercial. Por la primera clase solicitada:
138,94 euros. Por la segunda clase y cada una de las sucesivas: 90,00
euros.

b. De una marca de garantia o colectiva. Por la primera clase solicitada:
277,85 euros. Por la segunda clase y cada una las sucesivas: 180,00 euros.

c. De un registro internacional (tasa nacional): 41,43 euros.

1.2 Tasa de division. Por cada solicitud o registro divisional resultante:
52,81 euros.

1.3 Tasa de restablecimiento de derechos: 105,35 euros.

1.4 Tasa de solicitud de resolucion urgente: 51,11 euros.

1.5 Por cada prioridad extranjera o de exposicion reivindicada: 19,08 euros.

1.6 Modificaciones: por la modificacion de la modalidad, distintivo, lista de
productos o servicios, del reglamento de uso o, en general, por cualquier modifi-
cacion del expediente autorizada por la Ley, ya sea de la solicitud o del registro
de la marca, cuando se efectliie de modo espontaneo por el solicitante o titular y
no como consecuencia de un suspenso decretado de oficio: 23,19 euros.

1.7 Oposiciones: Por formulacion de oposicion: 43,27 euros.

1.8 Tasas de la renovacion del registro:

a. De una marca o nombre comercial. Por la primera clase renovada:
160,86 euros. Por la segunda clase renovada y cada una de las sucesi-
vas: 108,00 ecuros.

b. De una marca de garantia o colectiva. Por la primera clase renovada:
323,10 euros. Por la segunda clase renovada y cada una de las sucesi-
vas: 216,00 euros.

1.9 Demoras: por demoras en los pagos de las tasas de renovacion y quin-
quenios sucesivos (régimen transitorio), los recargos seran del 25%, dentro
de los tres primeros meses, y del 50%, dentro de los tres siguientes, hasta el
maximo de seis meses de demora.

1.10 Recursos y revision de actos administrativos: por la presentacion de
un recurso o solicitud de revision: 88,09 euros.

Cuando la presentacion del recurso se efectiie por medios telematicos:
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reduccion de un 15% sobre el importe de la tasa.

1.11 Quinquenios sucesivos (régimen transitorio): 79,90 euros.

1.12 Nulidad o caducidad: por la presentacion de una solicitud de nulidad
o caducidad: 200 euros.

TARIFA SEGUNDA. Inscripcion de cesion de derechos y otras modifi-
caciones.

2.1 Por la inscripcion o cancelacion de cambios en la titularidad, licen-
cias, derechos reales, opciones de compra u otras trabas o medidas cautela-
res o de ejecucion. Por cada registro afectado: 32,44 [hasta un maximo de
6.768,37 euros].

2.2 Por la inscripcion del cambio de nombre del titular: por cada registro
afectado 16,38 euros, hasta un maximo de 2.789,65 euros.

TARIFA TERCERA. Otros servicios.

3.1 Certificaciones: 16,40 euros.

3.2 Consulta y vista de un expediente: 3,56 euros.

3.3 Copia de los documentos obrantes en el expediente: 11,38 euros mas
un suplemento por cada pagina que exceda de 10 de 1,13 euros.

TARIFA CUARTA. Publicaciones.

4.1 Por la publicacion en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial, a
solicitud del recurrente, del anuncio de la interposicion de un recurso conten-
cioso-administrativo en materia de signos distintivos: 142,24 euros.

4.2 Por la publicacién en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial a
instancia de parte, del fallo de un recurso contencioso-administrativo sobre
signos distintivos: 142,24 euros.

* Se suprime la letra d) de la Tarifa Primera, apartado 1.1 y se afiade un
nuevo apartado 1.12 a dicha Tarifa Primera por el art. 1.40 del Real
Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769.
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§ 2 REAL DECRETO-LEY 23/2018,

DE 21 DE DICIEMBRE, DE TRANSPOSICION
DE DIRECTIVAS EN MATERIA DE MARCAS,
TRANSPORTE FERROVIARIO Y VIAJES
COMBINADOS Y SERVICIOS
DE VIAJE VINCULADOS (Extracto)

«BOE» num. 312, de 27 de diciembre de 2018»

Se destacan en letra cursiva las disposiciones o partes de las mismas
que afectan a marcas.

PREAMBULO (Extracto)
I

La transposicion en plazo de directivas de la Union Europea constituye
en la actualidad uno de los objetivos prioritarios establecidos por el Consejo
Europeo. La Comision Europea somete informes periddicos al Consejo de
Competitividad, a los que se les da un alto valor politico en cuanto que sirven
para medir la eficacia y la credibilidad de los Estados miembros en la puesta
en practica del mercado interior.

El cumplimiento de este objetivo resulta hoy atin mas prioritario habida
cuenta del escenario disefiado por el Tratado de Lisboa por el que se modi-
fican el Tratado de la Union Europea y el Tratado constitutivo de la Comu-
nidad Europea, para los incumplimientos de transposicion en plazo, para los
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que la Comision puede pedir al Tribunal de Justicia de la Union Europea la
imposicion de importantes sanciones economicas de manera acelerada (ar-
ticulo 260.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea —TFUE-).

Espaia ha venido cumpliendo de manera consistente con los objetivos de
transposicion en los plazos comprometidos desde el inicio del establecimiento
de los mismos. Sin embargo, en estos momentos se da un retraso en la transpo-
sicion de algunas directivas, que requieren una norma con rango de ley para su
incorporacion al ordenamiento juridico interno, por cuanto existe un riesgo de
multa con base en lo establecido en el citado articulo 260.3 del TFUE.

Ante la gravedad de las consecuencias de seguir acumulando retraso en
la incorporacion al ordenamiento juridico espafiol de tales directivas, resulta
necesario acudir a la aprobacion de un real decreto-ley para proceder a dicha
transposicion, lo que permitira cerrar los procedimientos de infraccion abier-
tos por la Comision Europea.

Finalmente, en lo relativo a la existencia de «procedimientos de incum-
plimiento contra el Reino de Espafia», debe tenerse en cuenta que pese al
caracter opcional previsto en el articulo 260.3 del Tratado de Funcionamien-
to de la Union Europea, en su Comunicacion de 13 de diciembre de 2016,
«Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicacion», la
Comision ha anunciado un cambio de enfoque pasando a solicitar de manera
sistematica la suma a tanto alzado. La consecuencia logica del enfoque de
la suma a tanto alzado es que, en los casos en los que un Estado miembro
subsane la infraccion mediante la transposicion de la directiva en el curso de
un procedimiento de infraccion, la Comision ya no desistird de su recurso
solo por ese motivo.

Como disposicion transitoria, la Comision ha sefialado que no aplicara
esta nueva practica a los procedimientos cuya carta de emplazamiento sea
anterior a la publicacion de dicha comunicacion en el Diario Oficial de la
Unién Europea que tuvo lugar el 19 de enero de 2017. En consecuencia,
resulta de extraordinaria y urgente necesidad proceder a la transposicion de
aquellas directivas respecto de las que se ha iniciado un procedimiento de
infraccion, antes de que se formalice la demanda ante el Tribunal de Justicia,
para evitar asi un procedimiento judicial que finalizaria mediante una sen-
tencia que declare el incumplimiento por parte del Reino de Espafia de las
obligaciones que le impone el Derecho de la Union. Respecto a las directivas
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cuyo plazo de transposicion vence de forma inminente, resulta de extraordi-
naria y urgente necesidad su incorporacion inmediata a nuestro ordenamien-
to juridico, a fin de evitar el inicio de un procedimiento de infraccion que
conllevaria la imposicion de multa.

En cuanto a la utilizacion del real decreto-ley como instrumento de
transposicion, cabe sefialar que el Tribunal Constitucional, en su Sentencia
1/2012, de 13 de enero, avala la concurrencia del presupuesto habilitante de
la extraordinaria y urgente necesidad del articulo 86.1 de la Constitucion
cuando concurran «el patente retraso en la transposicion» y la existencia de
«procedimientos de incumplimiento contra el Reino de Espafay.

En los sucesivos apartados de esta exposicion de motivos se iran con-
cretando las razones que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de
transponer las distintas directivas en cada uno de los supuestos recogidos en
el presente real decreto-ley.

II

El Titulo I, que comprende el articulo primero, contiene las modificacio-
nes derivadas de la transposicion de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la apro-
ximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

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 aproximacion de las legislaciones de los Estados miem-
bros en materia de marcas.

Esta armonizacion legislativa supuso un avance significativo para el co-
rrecto funcionamiento del mercado interior, pues se eliminaron trabas a la li-
bre circulacion de mercancias y servicios, al armonizarse disposiciones sus-
tantivas esenciales del Derecho de marcas en todos los Estados miembros.

Junto a esta armonizacion legislativa, la Union Europea mediante el Re-
glamento (CE) n.° 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la
marca comunitaria, posteriormente codificado como Reglamento (CE) n.°
207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, y hoy de nuevo codificado
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como Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento y del Consejo, de 14 de
junio de 2017, sobre la marca de la Union Europea, instituy6 un sistema de
proteccion unitaria de marcas en toda la Unidn, que convive con los siste-
mas nacionales de registro de marcas. Actualmente, por tanto, el sistema de
proteccion o registro de marcas en la Union Europea es de caracter dual, las
marcas se pueden registrar en toda la Union o en el Estado o Estados miem-
bros que se desee.

Esta duplicidad de sistemas de proteccion de marcas en la Union Europea
aconsejo una evaluacion general del funcionamiento del mismo y de la inte-
rrelacion de los sistemas nacionales y el sistema de la Union. Los resultados
de esta evaluacion pusieron de manifiesto que los usuarios estaban general-
mente 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 Union Europea, se invitaba a la Comi-
sion a presentar propuestas de revision de la Directiva 2008/95/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, antes citada, in-
dicando que esta revision deberia incluir en especial medidas para lograr que
dicha directiva resultara mas coherente con el entonces Reglamento (CE) n.°
207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, antes citado, para contribuir
asi a la reduccion 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 aproximacion de las legislaciones de
los Estados miembros en materia de marcas, que mediante el presente real
decreto-ley se incorpora a nuestro ordenamiento juridico, sefiala en su con-
siderando 8 que «resulta necesario superar la aproximacion limitada alcan-
zada por la Directiva 2008/95/CE, y ampliarla a otros aspectos del Derecho
material de marcasy.

En el Considerando 9 se resume el alcance de esta armonizacion y, asi se
indica, que con la finalidad de facilitar el registro y la gestion de las marcas
en Europa es esencial aproximar no solo las disposiciones de derecho mate-
rial sino también las de cardcter procedimental. A estos efectos, en cumpli-
miento de las conclusiones del Consejo de 25 de mayo de 2010, se incorpo-
ran a la Directiva (UE) 2015/2436 los principios normativos esenciales del
Reglamento (CE) n.° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (hoy
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Reglamento (UE) 2017/1001), produciéndose asi una armonizacion legisla-
tiva no solo en los sistemas nacionales de marcas, sino también entre estos y
el sistema de marcas de la Union.

El derecho espafiol de marcas ya incorporo6 en sus disposiciones de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, gran parte de las normas que ahora im-
pone 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 adap-
tada ya sea porque se trata de nuevas normas, ya porque dicha ley adopt6 una
solucion distinta a la ahora propugnada por la nueva Directiva.

En este nuevo marco juridico, la presente modificacion normativa, que
con arreglo al articulo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Go-
bierno, estaba prevista en el Plan Anual Normativo de 2018, asume el man-
dato de transposicion de la Directiva (UE) 2015/2436. La transposicion se ha
basado en los principios de la buena regulacion, comprendiendo el principio
de necesidad y eficacia al cumplir la obligacion de incorporacion al derecho
nacional con fidelidad al texto de la directiva y con la minima reforma de la
actual normativa, en aras de la simplificacion; asi como en los principios de
proporcionalidad, al contener la regulacion imprescindible y de seguridad
juridica, puesto que se realiza con el fin de mantener un marco normativo
estable, predecible, integrado y claro.

En cuanto a las novedades mas significativas que introduce el presente
real decreto-ley, hay que destacar que el concepto de marca en sentido estric-
to, es decir, como signo que sirva en las transacciones mercantiles para dis-
tinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas,
no sufre modificaciones, pero si se introduce una modificaciéon en cuanto a
la manera de delimitar a efectos registrales el bien inmaterial solicitado. La
anterior normativa exigia que el signo distintivo solicitado fuera susceptible
de representacion grafica. En el presente real decreto-ley, atendidos los avan-
ces tecnoldgicos, solo se exige que el signo sea susceptible de representacion
en el Registro de Marcas, sin mas, sin especificar el medio empleado, pero
requiriéndose que esta representacion permita no solo a las autoridades, sino
también al publico en general determinar el objeto de la proteccion que se
otorgue al titular. La representacion debe ser, por tanto, clara, precisa, auto-
suficiente, fAcilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.
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Esto permitira emplear en la representacion del signo la tecnologia dispo-
nible 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, términos tradicionales de vinos, espe-
cialidades tradicionales garantizadas y las denominaciones de obtenciones
vegetales, remitiéndose directamente a los instrumentos legales del Derecho
de la Unidn o del derecho nacional para evitar errores de interpretacion.

La proteccion conferida a las marcas o nombres comerciales notorios re-
gistrados 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,
tratindose de una marca espaiola, o del renombre en la Union Europea, si se
tratase de una marca de la Union.

A estos efectos, ha de tenerse en cuenta que, conforme a la jurisprudencia
mas extendida, para que una marca goce de renombre ha de ser conocida «por
una parte significativa del ptblico interesado en los productos o servicios».

En el procedimiento de oposicion se regula la facultad del solicitante de
registro contra el que se dirige la oposicion de exigir al oponente que acredite
el uso de los registros anteriores en base a los cuales se fundamente la oposi-
cion, si ese uso ya era legalmente exigible en dicho momento.

Respecto del procedimiento de renovacion de registro se posibilita la
adopcion por la Administracion de medidas que agilicen notablemente los
tramites 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 renovacion.

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 Dere-
chos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), de que
los derechos conferidos por la marca deben entenderse 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.

Como en la normativa anterior, pero con otra formulacion, se otorga al ti-
tular de una marca la facultad de prohibir no solo los actos directos de viola-
cion de una marca, sino también los actos preparatorios para dicha violacion.
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Se otorga asi mismo al titular de una marca registrada la facultad de ejercitar
los derechos que le confiere la misma contra mercancias procedentes de ter-
ceros paises, que aun no habiendo sido despachas a libre practica, lleven un
signo idéntico o virtualmente idéntico a dicha marca registrada. Este derecho
decaera si el titular de las mercancias o el declarante acreditasen 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.

En el ambito de los limites del derecho de marca se establece que el de-
recho de marca no podra invocarse para eximir a su titular de responder
frente a las acciones dirigidas contra €l 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 solo respecto de las marcas anteriores, sino
también respecto de cualquier otro derecho anterior.

Es objeto de regulacion especial la legitimacion 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
incoacion de acciones por violacion de la marca objeto de licencia, sin em-
bargo, el licenciatario exclusivo estara facultado para incoar la accidn si, ha-
biendo requerido al titular a estos efectos, éste no hubiera iniciado la accion.

En la regulacion de las causas de nulidad y caducidad se otorga la compe-
tencia directa para su declaracion a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.
No obstante, se reconoce la posibilidad de plantear una pretension de nulidad
o caducidad en via judicial por medio de una demanda reconvencional en el
seno de una accion por violacion de marca.

Se regula detalladamente la legitimacion y se establecen las lineas direc-
trices del procedimiento administrativo de nulidad y de caducidad, sin per-
juicio 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.

En lo que respecta a los efectos de la declaracion de nulidad y de caducidad,
se introducen modificaciones que afectan de manera especial a la declaracion
de caducidad; en concreto, una vez declarada la caducidad de una marca re-
gistrada, los efectos de dicha declaracion se retrotraen a la fecha de solicitud
administrativa de caducidad o a la fecha de la demanda reconvencional.
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Al compartir la competencia para la declarar la nulidad y caducidad la
Oficina Espaiola de Patentes y Marcas (via directa) y los Tribunales (via
reconvencional) se regula de forma especial los efectos de cosa juzgada y
de firmeza de las resoluciones administrativas. Igualmente ha sido obje-
to de especial atencion la litispendencia y la prejudicialidad asi como la
existencia de procedimientos administrativos previos de nulidad o cadu-
cidad, dadas las interferencias que pueden producirse entre los o6rganos
administrativos y jurisdiccionales cuando existan pretensiones planteadas
ante 6rganos diferentes en los que exista una conexion que condicione la
resolucion a adoptar.

La Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximacion de las legisla-
ciones de los Estados miembros en materia de marcas tiene un plazo de
transposicion que finaliza el 14 de enero de 2019. La herramienta prevista
inicialmente para realizar la transposicion de esta directiva era un ante-
proyecto de ley, siguiendo el procedimiento legislativo ordinario, no obs-
tante, resulta claro que de seguirse dicho procedimiento, aun utilizandose
el tramite de urgencia, no se podria cumplir con el plazo de transposicion
fijado por la Unioén Europea, con el consiguiente riesgo para Espafia de
sancion pecuniaria. Por consiguiente, concurren razones que justifican
la extraordinaria y urgente necesidad requerida por el articulo 86.1 de la
Constitucion para transponer dicha directiva sin mas demora mediante el
presente real decreto-ley.

VA

Disposicion adicional primera. Medios para el funcionamiento del Punto de
Contacto Central.

Para el adecuado desempefio de las nuevas funciones que el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo asume como punto de contacto central con-
forme a lo dispuesto en el articulo 166 del texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complemen-
tarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
dicho departamento ministerial dispondra de los medios personales y ma-
teriales necesarios para ello dentro de las disponibilidades presupuestarias
existentes.
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Disposicion adicional segunda. Referencias a la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comuin.

Las referencias contenidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Mar-
cas, ala Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Admi-
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, deberan
entenderse realizadas a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

Disposicion transitoria unica. Régimen transitorio.

1. Los procedimientos sobre marcas y nombres comerciales iniciados an-
tes de la entrada en vigor de este real decreto-ley seran tramitados y resuel-
tos conforme a la legislacion anterior.

2. Las marcas y nombres comerciales concedidos durante la vigencia de
legislaciones anteriores se regiran por el presente real decreto-ley.

3. Hasta que la Oficina Espariola de Patentes y Marcas, conforme a lo pre-
visto en el apartado 2 de la disposicion adicional primera de la Ley 17/2001,
de 7 de diciembre, de Marcas, en la version introducida por el presente real
decreto-ley, y la disposicion final séptima, adquiera la competencia para decla-
rar la nulidad o caducidad de los signos distintivos regulados en dicha ley, serd
competente la jurisdiccion civil de acuerdo con lo previsto en el Titulo XII 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 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de
Marcas, en la version introducida por el presente real decreto-ley.

Disposicion derogatoria uinica. Derogacion normativa.

1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se

opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley.

2. En particular quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) La Orden FOM/1977/2015, de 29 de septiembre, sobre el procedimiento
de licitacion para el otorgamiento del titulo habilitante para la realizacion
del transporte ferroviario de viajeros previsto en el Acuerdo del Consejo
de Ministros, de 13 de junio de 2014, por el que se determina el nimero
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y vigencia de titulos habilitantes para la prestacion de servicios de trans-
porte ferroviario de viajeros en régimen de concurrencia en determina-
das lineas y tramos de la Red Ferroviaria de Interés General.

b) La Orden FOM/1403/2013, de 19 de julio, sobre servicios de transpor-
te ferroviario de viajeros con finalidad prioritariamente turistica, sin
perjuicio de lo previsto en el apartado 2 de la disposicidn transitoria
primera Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario.

Disposicion final primera. Titulo competencial.

1. El titulo I del presente real decreto-ley se dicta al amparo de la compe-
tencia estatal prevista por el articulo 149.1.9.° de la Constitucion en materia de
legislacion sobre Propiedad Industrial. Se exceptia de lo anterior el apartado
veintisiete del articulo primero, exclusivamente respecto de las referencias al
procedimiento judicial contenidas en los articulos 61, 61 bis y 61 ter de la Ley de
Marcas, que se amparan en el articulo 149.1.6.“ de la Constitucion que atribuye
al Estado la competencia exclusiva sobre legislacion procesal.

2. El titulo II se dicta al amparo de lo dispuesto en el articulo 149.1.13%y
21 de la Constitucion, que atribuye al Estado la competencia sobre las bases
y coordinacion de la planificacion general de la actividad econdémica y la
competencia exclusiva en materia de ferrocarriles y transportes terrestres que
transcurran por el territorio de mas de una comunidad auténoma.

3. El titulo III se dicta al amparo de las competencias exclusivas que
corresponden al Estado en materia de legislacion mercantil, procesal y civil,
conforme al articulo 149.1.6.% y 8.* de la Constitucion.

Disposicion final segunda. Incorporacion de Derecho de la Union Europea.

Mediante este real decreto-ley se incorporan al Derecho espafiol las si-
guientes Directivas:

a) 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. 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
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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.

b) Directiva 2012/34/UE del Parlamento y del Consejo, de 21 de noviem-
bre de 2012, por la que se establece un espacio ferroviario europeo
unico, modificada por la Directiva 2016/2370, de 14 de diciembre.

¢) Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los ser-
vicios de viaje vinculados, por la que se modifican el Reglamento (CE)
n.°2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo y por la que se deroga la Directiva 90/314/CEE del Consejo.

Disposicion final tercera. Desarrollo normativo y ejecucion del Real
Decreto-ley.

Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias
para el desarrollo y ejecucion de este real decreto-ley.

Disposicion final cuarta. Adaptacion normativa.

Las comunidades autonomas deberan adaptar su normativa a lo previsto
en el titulo III este real decreto-ley.

Disposicion final quinta. No aumento del gasto publico.

La puesta en marcha de las medidas incorporadas mediante el titulo 1
de este real decreto-ley no supondra gastos adicionales a los previstos en
las dotaciones de Capitulo I del Presupuesto de Gastos ni incremento de los

gastos globales de personal de la Oficina Espariola de Patentes y Marcas.

Disposicion final sexta. Apertura a la libre competencia del transporte de
viajeros por ferrocarril.

La apertura a la libre competencia del transporte de viajeros por ferroca-
rril prevista en el titulo I se hara efectiva de acuerdo con lo previsto en el
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apartado 1 de la disposicion transitoria primera de la Ley 38/2015, de 29 de
septiembre, del sector ferroviario, en la redaccion dada por el presente real
decreto-ley.

Disposicion final séptima. Entrada en vigor.

El presente real decreto-ley entrard en vigor el dia siguiente al de su pu-
blicacion en el «Boletin Oficial del Estadoy.

No obstante, el titulo I entrara en vigor el dia 14 de enero de 2019, ex-
cepto los apartados 3, 4, 5 y 6 del articulo 21 de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas, en la redaccion dada por el presente real decreto-ley,
que lo haran el dia en que, conforme a lo previsto en el apartado 7 de di-
cho articulo, entre en vigor el desarrollo reglamentario de los mismos y el
apartado 2 de la disposicion adicional primera de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas, en la redaccion dada por el presente real decreto-ley,
que lo hara el dia 14 de enero de 2023.
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§ 3 REAL DECRETO 687/2002,
DE 12 DE JULIO, POR EL QUE
SE APRUEBA EL REGLAMENTO
PARA LA EJECUCION DE
LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE,

DE MARCAS.
«BOE» num. 167, de 13 de julio de 2002»

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en su disposicion final
segunda autoriza al Consejo de Ministros a dictar cuantas disposiciones de
aplicacion y desarrollo de dicha Ley sean necesarias. Asimismo, son cuan-
tiosos los articulos de la citada Ley -articulos 1.2, 11.6 y 7, 12.3, 16.1.c) y
2,18.1y4,19.1,30.2y4,49.1, 82.2 y 4 y 86.2, entre otros- que prevén su
desarrollo por via reglamentaria. A estos efectos, se ha procedido a la elabo-
racion del Reglamento de ejecucion de la Ley, ordenandolo en ocho titulos,
tres disposiciones adicionales y tres disposiciones transitorias.

El presente Real Decreto y el Reglamento ejecutivo que aprueba se dictan al
amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislacion sobre
propiedad industrial, prevista por el articulo 149.1.9.% de la Constitucion.

El Titulo I se destina a regular la solicitud de registro como conjunto de do-
cumentos esenciales no sélo para obtener la proteccion solicitada sino también
para delimitar, frente a los terceros, los elementos constitutivos del derecho soli-
citado. Con esta finalidad se establecen pormenorizadamente los requisitos que
ha de cumplir la identificacion del solicitante, la reproduccion del signo en que
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consista la marca y el &mbito de proteccion de la misma, es decir, los productos
y servicios a que se aplicara en el mercado. Dentro de este mismo titulo se regula
la presentacion de la solicitud y la reivindicacion de los derechos de prioridad
unionista y de exposiciones (Convenio de la Union de Paris para la Proteccion de
la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883), también como elementos esen-
ciales del derecho solicitado, en cuanto fijan la fecha de nacimiento del mismo,
si la solicitud fuera concedida, y, por tanto, la preferencia o prelacion de dicho
derecho frente a otros posteriores incompatibles con el mismo.

El Titulo II versa sobre el procedimiento de registro y consta de seis ca-
pitulos, en consonancia con las seis fases procedimentales fundamentales
del registro de los signos distintivos. El capitulo I regula el examen de forma
de la solicitud, estableciendo los distintos elementos que comprende dicho
examen: Requisitos relativos a la fecha de presentacion (documentacion mi-
nima), a las formalidades de la solicitud y a la legitimacion del solicitante.
Se prevé la posibilidad de que todos estos requisitos sean examinados en un
unico acto y se fijan las condiciones en que los 6rganos competentes de las
Comunidades Auténomas han de remitir la solicitud, con todo lo actuado, a
la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. El capitulo II regula el examen de
licitud de la marca solicitada, sin cuya superacion la solicitud de marca no
podra ser publicada por incurrir en defectos atinentes al orden publico o las
buenas costumbres. El capitulo III fija detalladamente los elementos de la
solicitud de marca que han de ser publicados en el “Boletin Oficial de la Pro-
piedad Industrial” para conocimiento y defensa, via oposicion, de posibles
terceros interesados. Previamente a esta publicacion, la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas debera haber efectuado una buisqueda de anterioridades
respecto de la solicitud presentada y, seglin los resultados de esta bisqueda,
informar de la publicacion de la nueva solicitud a los titulares de signos
anteriores que pudieran formular justificadamente una oposicion contra la
misma. El capitulo IV establece los requisitos formales que deben concurrir
en la formulacién del escrito de oposicion y los motivos que pueden deter-
minar la inadmision de la misma. El capitulo V regula el examen de fondo y
la resolucion final del expediente, previendo el oportuno y preceptivo tramite
de audiencia al solicitante para la defensa de su solicitud, en el supuesto de
que la misma hubiera tenido oposiciones o hubiera sido reparada de oficio
por la Administracion. Finalmente, el capitulo VI, referido al registro de la
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marca, establece las menciones y datos que han de constar en la publicacion
de la concesion de la marca y en el titulo registro de la misma.

El Titulo III desarrolla todo lo concerniente a la renovacion del registro
de la marca: Contenido de la solicitud, renovacion solicitada por derechoha-
biente y procedimiento de renovacion.

El Titulo IV regula la transmision de la marca, otorgamiento de licencias
sobre la misma, constitucion de derechos reales y demas modificaciones de
derechos, asi como el procedimiento de inscripcion, cancelacion o modifica-
cion de estos derechos o negocios en el Registro de Marcas.

El Titulo V se destina exclusivamente a regular la renuncia de la marca,
tanto total como parcial, y el procedimiento de inscripcion de la misma.

El Titulo VI, marcas colectivas y de garantia y nombres comerciales, es-
tablece, en relacion con estos signos distintivos, el principio normativo de
la aplicacion, mutatis mutandis, de las normas previstas en el Reglamento
para las marcas individuales, precisando, no obstante, ciertas especificidades
de estas modalidades registrales y el contenido del Reglamento de uso y su
modificacion, en el caso de las marcas colectivas o de garantia.

El Titulo VII versa sobre ciertas solicitudes y procedimientos propios y espe-
cificos de las marcas internacionales y comunitarias. En concreto, se desarrolla
el examen preliminar de la solicitud de registro internacional y las solicitudes de
transformacion de los registros internacionales y marcas comunitarias.

El Titulo VIII prevé las disposiciones generales sobre los distintos pro-
cedimientos y consta de seis capitulos. El capitulo I precisa todo lo referente
a la modificacion de la solicitud o registro de la marca, asi como la recti-
ficacion de errores y los cambios de nombre o direccion del interesado o
representante. El capitulo II regula la division de la solicitud o registro de
la marca, figura de nuevo cufio, impuesta por el Tratado sobre el Derecho
de Marcas de 27 de octubre de 1994 (ratificado por Instrumento de 13 de
noviembre de 1998). El capitulo III desarrolla la solicitud y procedimiento
de restablecimiento de derechos, figura también novedosa, que se recepciona
del derecho comunitario de marcas y europeo de patentes. El capitulo IV se
destina a precisar ciertos elementos referidos a las notificaciones y comuni-
caciones de los interesados, abriéndose a la nueva sociedad de la informa-
cion. El capitulo V se consagra al Registro de Marcas y a la informacion al
publico, estableciendo minuciosamente los datos que han de inscribirse en
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dicho Registro y los diferentes modos en que los interesados pueden acceder
a la informacion publica contenida en el mismo. Finalmente, el capitulo VI
precisa determinadas cuestiones relacionadas con la representacion, debien-
do destacarse la admision de poderes generales de representacion.

Por su parte, la disposicion adicional primera desarrolla la disposicion adi-
cional cuarta de la Ley, explicitando el sentido del vocablo “tramite” dentro del
ambito de los procedimientos en materia de la propiedad industrial. La disposi-
cion adicional segunda, en desarrollo de la disposicion adicional séptima de la
Ley, prevé la aplicacion, mutatis mutandis, de las disposiciones del Reglamento,
referidas al restablecimiento de derechos, a las demas modalidades de propiedad
industrial. Finalmente, la disposicion adicional tercera establece como principio
general del computo de los plazos administrativos lo previsto en el articulo 48 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administracio-
nes Publicas y del Procedimiento Administrativo Comtn.

Por tltimo, las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera regu-
lan ciertos procedimientos de caracter intertemporal, como son la renovacion
por una sola vez de los rotulos de establecimiento, la clasificacion de los
nombres comerciales conforme a la Clasificacion Internacional y la fusion
de registros.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Ciencia y Tecnologia, previa
aprobacion del Ministro de Administraciones Publicas, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberacion del Consejo de Ministros en su reu-
nion del dia 12 de julio de 2002,

DISPONGO:

Articulo unico. Aprobacion del Reglamento para la ejecucion de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas, cuyo texto se inserta a continuacion.

Disposiciéon derogatoria tinica. Derogacion normativa.

1. Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior ran-
go en cuanto contradigan o se opongan a lo dispuesto en el Reglamento que
se aprueba por este Real Decreto.
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2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:

a) El Reglamento para la ejecucion de la Ley 32/1988, de 10 de noviem-
bre, de Marcas, aprobado por el Real Decreto 645/1990, de 18 de mayo.

b) El Reglamento de los procedimientos relativos a la concesion, mante-
nimiento y modificacion de los derechos de propiedad industrial, apro-
bado por el Real Decreto 441/1994, de 11 de marzo, en cuanto afecta a
las marcas, nombres comerciales y rotulos de establecimiento.

Disposicion final primera. Titulo competencial.

El presente Real Decreto se dicta al amparo de la competencia estatal
exclusiva en materia de legislacion sobre propiedad industrial, prevista en el
articulo 149.1.9.* de la Constitucion.

Disposicion final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrard en vigor el 31 de julio de 2002.
Dado en Madrid a 12 de julio de 2002.

REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA LEY
17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS

TEXTO CONSOLIDADO

TITULO I
Solicitud de registro

Articulo 1. Contenido de la solicitud de registro.
1. La solicitud de registro de marca debera contener:
a) Una peticion de registro de la marca.

b) El nombre y direccion del solicitante, asi como el Estado en el que
tenga su domicilio, su sede o un establecimiento industrial o comercial
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serio y efectivo. En el supuesto de que la solicitud se presentara en una
Comunidad Autonoma distinta de la del domicilio del solicitante, indi-
cacion del establecimiento industrial o comercial serio y efectivo que
se posee en el territorio de la Comunidad Auténoma de presentacion
de la solicitud; esta ultima indicacion no sera necesaria si el solicitante
actiia por medio de representante y este tuviera su domicilio o una
sucursal seria y efectiva en el territorio de la Comunidad Auténoma
de presentacion de la solicitud. Cuando el solicitante sea una persona
fisica, se indicard su nombre y apellidos; y cuando sea una entidad de
derecho ptiblico o una persona juridica, se indicara su denominacion
oficial, que incluird la forma juridica de la misma y que se podra abre-
viar de la manera usual.

A efectos de notificaciones, se podra consignar otra direccion pos-
tal. Asimismo, se podrd indicar el numero de teléfono, correo electro-
nico u otro medio de comunicacion, indicando de entre ellas la forma
preferente de notificacion. En el supuesto de que hubiera varios solici-
tantes, se especificard la direccion o medio de comunicacion de uno de
ellos a efectos de notificaciones; de no hacerse asi, las notificaciones
se dirigiran al solicitante mencionado en primer lugar en la solicitud.
c¢) En el supuesto de que el solicitante actue por si mismo y no tenga
domicilio ni sede social en territorio del Estado espafiol, deberd de-
signar, a efecto de notificaciones, una direccion postal en Espafia o
en el Espacio Econdmico Europeo o, alternativamente, indicar que las
notificaciones le sean dirigidas por cualquier otro medio técnico de co-
municacion de que disponga la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas,
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 175.2 de la Ley 24/2015, de
24 de julio, de Patentes.

d) La representacion de la marca de conformidad con lo previsto en el
articulo 2 de este Reglamento.

e) La lista de productos o servicios para los que se solicite el registro de la
marca, con arreglo a lo establecido en el articulo 3 de este Reglamento.
f) Cuando el solicitante actue por medio de un representante, el nombre
y direccién del mismo de conformidad con el parrafo b), indicando,
cuando proceda conforme a lo previsto en el apartado 4 del articulo
11 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la sucursal seria
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y efectiva que se posee en el territorio de la Comunidad Autéonoma de
presentacion de la solicitud. Esta tltima indicacion no serd necesaria si
el solicitante tiene su domicilio, su sede o un establecimiento industrial
o comercial serio y efectivo en el territorio de la Comunidad Auténoma
de presentacion de la solicitud.

g) Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una solicitud
anterior, de conformidad con lo previsto en el articulo 14 de la Ley
17/2001, una declaracion en tal sentido en la que se indique el pais
y fecha de presentacion de dicha solicitud anterior y, a ser posible, el
numero de la misma, y si la reivindicacion de la prioridad no se aplica
a todos los productos o servicios enumerados en la solicitud, la indica-
cion de los productos o servicios a que dicha reivindicacion se refiera.

h) Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de exposicion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 15 de la Ley 17/2001,
una declaracion en tal sentido en la que se indique la denominacion de
la exposicion y la fecha de la primera presentacion de los productos o
servicios, y si la reivindicacion de la prioridad no se aplica a todos los
productos o servicios enumerados en la solicitud, la indicacion de los
afectados por dicha reivindicacion.

1) Cuando proceda, una mencion de que la solicitud se refiere al registro
de una marca colectiva o de garantia de conformidad con lo dispuesto,
respectivamente, en los articulos 62 y 68 de la Ley 17/2001.

j) Cuando la solicitud se refiera al registro de una marca por transforma-
cion de un registro internacional, una mencion en dicho sentido, con
indicacion del niimero y fecha del registro internacional y si estd con-
cedido o pendiente de concesion en Espafia, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 83 de la Ley 17/2001.

k) Firma del solicitante o de su representante.

2. La solicitud de marca colectiva y de garantia deberan incluir su Regla-
mento de uso.

3. En la solicitud podra incluirse una reivindicacion de que el signo so-
licitado ha adquirido caracter distintivo por el uso, en el sentido del articulo
5.2 delaLey 17/2001, de 7 de diciembre. Esta reivindicacion también podra
presentarse en el plazo previsto en el articulo 20.2 de este Reglamento.
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*» Se modifican las letras b), c) y d) del apartado 1 y se afiade el apartado
3 por el art. unico.l del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.

Articulo 2. Representacion de la marca.

1. La marca debera estar representada en cualquier forma que se conside-
re adecuada usando la tecnologia generalmente disponible, siempre que pue-
da reproducirse en el registro de manera clara, precisa, completa en si mis-
ma, facilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, de un modo que
permita a las autoridades competentes y al pblico en general determinar con
claridad y exactitud el objeto preciso de la proteccion otorgada a su titular.

2. La representacion de la marca definira el objeto del registro. En los
casos en que la representacion vaya acompafada de una descripcion escri-
ta, esta debera concordar con la representacion y no extender su ambito de
proteccion.

3. Cuando la solicitud se refiera a alguno de los tipos de marcas enumera-
dos en las letras a) a j) siguientes, debera contener una indicacion al respecto.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 o 2 del presente articulo, el
tipo de la marca y su representacion se ajustaran a lo previsto a continuacion:

a) En el caso de una marca constituida exclusivamente por palabras o
letras, nimeros u otros caracteres tipograficos estandar o una combina-
cion de ambos (marca denominativa), la marca estara representada por
la presentacion de una reproduccion del signo en escritura y disposi-
cion estandar, sin caracteristicas graficas o color. En este caso, la marca
se publicard y registrara en los caracteres estandar que utilice la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas. En el “Boletin Oficial de la Propiedad
Industrial” se publicara el conjunto de caracteres estandar utilizados
por dicha Oficina.

b) En el caso de una marca con caracteres, estilizacion o disposicion especia-
les o con una caracteristica grafica o un color (marca figurativa), incluidas
las marcas que estén compuestas exclusivamente por elementos figura-
tivos o por una combinacion de elementos denominativos y figurativos,
la marca estara representada por la presentacion de una reproduccion del
signo con todos sus elementos y, en su caso, sus colores.
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¢) En el caso de que la marca consista en una forma tridimensional en si
misma, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su
apariencia, o en una forma que ademas contenga otros elementos (mar-
ca tridimensional), la marca estara representada por la presentacion o
bien de una reproduccion grafica de dicha forma, incluidas las image-
nes generadas por ordenador, o bien de una reproduccion fotografica.
La reproduccion gréfica o fotografica podrd contener distintas vistas.
Cuando la representacion no se facilite electronicamente, podra conte-
ner hasta seis vistas diferentes.

d) En el caso de una marca consistente en la manera especifica en que la
marca se coloca o figura en el producto (marca de posicion), la mar-
ca se representara mediante la presentacion de una reproduccion que
identifique adecuadamente la posicion de la marca y su tamafio o pro-
porcion en relacion con los productos de que se trate. Los elementos
que no formen parte del objeto del registro deberan ser excluidos vi-
sualmente, preferentemente por lineas discontinuas o punteadas. La
representacion podré ir acompafiada de una descripcion en la que se
detalle la forma en que se coloca el signo sobre los productos.

e) En el caso de una marca constituida exclusivamente por un conjun-
to de elementos que se repiten periddicamente (marca de patron), la
marca estard representada por la presentacion de una reproduccion
que muestre el patron de repeticion. La representacion podra ir acom-
pafada de una descripcion que detalle como sus elementos se repiten
periddicamente.

f) En el caso de una marca de color, cuando la marca esté compuesta
exclusivamente de un solo color sin contornos, estara representada por
la presentacion de una reproduccion del color y una indicacion de di-
cho color por referencia a un codigo de color generalmente reconoci-
do. Cuando la marca de color esté constituida exclusivamente por una
combinacion de colores sin contornos, estara representada por la pre-
sentacion de una reproduccion que muestre la disposicion sistematica
de la combinacion de los colores de manera uniforme y predeterminada
y una indicacion de esos colores por referencia a un codigo de color
generalmente reconocido; podra afiadirse también una descripcion de-
tallada de la disposicion sistematica de los colores.
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g) En el caso de una marca constituida exclusivamente por un sonido o
combinacion de sonidos (marca sonora), la marca estara representada
por la presentacion de un archivo de audio que reproduzca el sonido o
por una representacion exacta del sonido en notacion musical.

h) En el caso de una marca compuesta de un movimiento o un cambio en
la posicion de los elementos de la marca, o que los incluya, (marca de
movimiento), la marca estara representada por la presentacion de un
archivo de video o una serie de imdgenes que muestre el movimiento
o cambio de posicion o de una serie de imagenes secuenciales fijas que
muestren el movimiento o el cambio de posicion; en aquellos casos en
los se utilicen imagenes fijas, éstas podran ir numeradas o acompaifia-
das de una descripcion explicativa de la secuencia.

i) En el caso de una marca constituida por la combinacién de imagen y
sonido, o que los incluya (marca multimedia), la marca estara repre-
sentada por la presentacion de un archivo audiovisual que contenga la
combinacién de la imagen y del sonido.

j) En el caso de una marca compuesta por elementos con caracteristicas
holograficas (marca holograma), la marca estara representada por la
presentacion de un archivo de video o una reproduccion grafica o foto-
grafica que contengan las vistas necesarias para identificar suficiente-
mente el efecto holografico en su totalidad.

4. Cuando la marca no esté cubierta por ninguno de los tipos enumerados
en el apartado 3, su representacion cumplird las normas establecidas en el
apartado 1 y podra ir acompafiada de una descripcion.

5. El Director de la Oficina Espaiola de Patentes y Marcas podra dispo-
ner mediante resolucion las especificaciones técnicas que ha de cumplir la
representacion de la marca, asi como los formatos, tamafio maximo y modo
de presentacion de los archivos electronicos en que se represente la marca.

6. Cuando la representacion no se presente por medios electronicos, la
marca podra reproducirse en hoja aparte separada de aquella en la que figure
el texto de la solicitud. La hoja en la que se reproduzca la marca debera con-
tener todas las visiones o imagenes pertinentes y sus dimensiones se limita-
ran al formato DIN A4 (29,7 cm de alto y 21 cm de ancho). Se dejara en toda
su superficie un margen minimo de 2,5 cm.
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7. Si la correcta orientacion de la marca no resulta evidente, se indicara
con la mencidn “parte superior” en cada reproduccion.

8. Lareproduccion de la marca sera de calidad tal que pueda: a) Reducirse
a un tamaio no inferior a 8 cm de ancho por 8 cm de alto; o b) Ampliarse a
un tamano no superior a 8 cm de ancho por 8 cm de alto.

9. La presentacion de una muestra o un modelo no constituird una repre-
sentacion adecuada de la marca.

10. Cuando el solicitante desee, de conformidad con lo previsto en el
articulo 21.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, excluir de la proteccion
solicitada alguno de los elementos que conforman la marca, efectuara una
declaracion en este sentido en la solicitud e indicaré los elementos sobre los
que no reivindica un derecho exclusivo de utilizacion.

* Se modifica por el art. unico.2 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.
Articulo 3. Lista de productos y servicios.

1. Los productos y servicios para los que se solicita el registro de la marca
se clasificaran de conformidad con el sistema de clasificacion establecido por
el Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957 (“la Clasi-
ficacion Internacional”).

2. El solicitante identificara los productos y servicios para los que se so-
licita la proteccion de la marca con la suficiente claridad y precision para
permitir que las autoridades competentes y los operadores economicos deter-
minen, sobre esa Unica base, el grado de proteccion perseguido.

3. A efectos de lo dispuesto en el apartado 2, podran utilizarse las in-
dicaciones de caracter general que figuran en los titulos de las clases de la
Clasificacion Internacional u otros términos generales, a condicion de que
se ajusten a los niveles exigidos de claridad y precision establecidos en el
presente articulo.

4. La Oficina Espafola de Patentes y Marcas rechazara las solicitudes que
contengan indicaciones o términos poco claros o imprecisos en caso de que
el solicitante no proponga una formulacion aceptable en el plazo que a tal
efecto se le conceda.

143 —



5. Cuando se utilicen términos generales, incluidas las indicaciones de
caracter general de los titulos de las clases de la Clasificacion Internacional,
se entendera que estos incluyen todos los productos o servicios claramente
comprendidos en el tenor literal de la indicacion o el término considerado.
No debera entenderse que tales términos o indicaciones incluyen productos
o servicios que no puedan considerarse comprendidos en ese tenor literal.

6. Cuando el solicitante solicite el registro para mas de una clase, agrupara los
productos y servicios con arreglo a las clases de la Clasificacion Internacional,
cada grupo ird precedido del mimero de la clase a la que ese grupo de productos
0 servicios pertenezca, y los presentara en el orden de las clases.

7. Los productos y servicios no se consideraran similares entre si por el
hecho de figurar en la misma clase de la Clasificacion Internacional. Los
productos y servicios no se consideraran distintos entre si por el hecho de
incluirse en distintas clases de la Clasificacion Internacional.

* Se modifica por el art. unico.3 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.
Articulo 4. Justificante del pago de la tasa de solicitud.

1. A la solicitud de registro de la marca debera adjuntarse el justificante
del pago de la tasa de solicitud. Este justificante consistira en el formulario
que a tal efecto disponga la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas y en el
mismo constara, ademas de la tasa e importe abonado, el nombre del solici-
tante, del representante si lo hubiere, y el numero de la clase o clases en cuyo
concepto se abona la tasa.

2. Cuando el pago de la tasa se efectie por medios informaticos, elec-
tronicos o telematicos, el justificante del pago consistira en el recibo que se
expida de acuerdo con las caracteristicas del soporte utilizado y debera reunir
los requisitos expresados anteriormente.

Articulo 5. Presentacion de la solicitud.
1. La solicitud de registro de la marca se presentara en los lugares men-

cionados en el articulo 11 de la Ley 17/2001 y de conformidad con lo pre-
visto en el mismo.
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2. La solicitud debera presentarse en los impresos normalizados que a
tal efecto establezca la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. No obstante,
no se rechazard la solicitud si la misma es presentada en el formulario in-
ternacional tipo previsto en el Reglamento del Tratado sobre el Derecho de
Marcas de 27 de octubre de 1994.

3. El Ministerio de Ciencia y Tecnologia, a propuesta de la Oficina Espa-
fiola de Patentes y Marcas, podra establecer que la presentacion de la solici-
tud de registro de marca pueda o, en su caso, deba llevarse a cabo en soporte
magnético o por medios electronicos o telematicos.

4. El 6rgano competente para recibir la solicitud hara constar en los documentos
que la compongan el nimero del expediente que le haya correspondido y el lugar,
dia, hora y minuto de su presentacion. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
establecera, para su empleo generalizado por los distintos 6rganos competentes,
sistemas normalizados de numeracion y datacion de las solicitudes de registro.

5. En el mismo momento de la recepcion, el drgano competente expedira
al depositante un recibo acreditativo de la presentacion de la solicitud. Si ésta
fuera acompanada de una copia, se verificara la concordancia de la misma con
la solicitud y el recibo consistird en la entrega de dicha copia, en la que se hara
constar el nimero del expediente y el lugar, dia, hora y minuto de presentacion.
De no acompafiarse copia, el 6rgano competente podra optar por realizarla a
su costa, entregandosela al depositante con los mismos requisitos anteriormen-
te sefialados o por la expedicion de un recibo en el que conste el nimero de
expediente, una reproduccion, descripcion u otra identificacion de la marca,
la naturaleza y el nimero de documentos, y el lugar, dia, hora y minuto de
presentacion. Cuando un mismo depositante presente simultaneamente mas de
10 solicitudes sin copia, podra expedirse el recibo de presentacion dentro de
los dos dias habiles siguientes, entregandose en el acto de recepcion un justifi-
cante con la indicacion de las solicitudes recibidas, los nimeros de expedientes
otorgados y el dia, hora y minuto de su presentacion.

6. Cuando la solicitud se presente en los soportes o por los medios previstos
en el apartado 3, el recibo se expedira de conformidad con dichos soportes o
medios y debera reunir los requisitos expresados en el apartado anterior.

7. Dentro de los cinco dias siguientes al de recepcion de la solicitud, el or-
gano competente de la Comunidad Autéonoma remitira a la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas una copia de la solicitud en la que conste el numero de
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expediente y el lugar, dia, hora y minuto de la presentacion. La Oficina Es-
pafiola de Patentes y Marcas podra establecer medios informaticos, electrd-
nicos o telematicos para la transmision inmediata de la copia de la solicitud
o de los datos en ella contenidos.

Articulo 6. Reivindicacion del derecho de prioridad unionista.

1. Si en la solicitud de registro se reivindicara la prioridad de una o varias
solicitudes anteriores, el solicitante debera comunicar el nimero de éstas,
si aun no lo hubiera hecho, y presentar una copia de las mismas certificada
conforme por la oficina de origen en el plazo de tres meses, a contar desde la
fecha de presentacion de la solicitud de registro. En dicha copia debera cons-
tar la fecha de presentacion de la solicitud anterior y debera venir acompa-
fiada de una traduccion al castellano, si dicha solicitud anterior no estuviere
redactada en esta lengua.

2. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas podra disponer que la copia
certificada por la oficina de origen pueda ser obtenida de una biblioteca digi-
tal aceptada por ambas oficinas. La traduccion a que se refiere el apartado 1
debera ser presentada en el plazo fijado en dicho apartado.

* Se modifica por el art. unico.4 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.
Articulo 7. Reivindicacion del derecho de prioridad de exposicion.

Si en la solicitud de registro se hubiera reivindicado prioridad de exposi-
cion, el solicitante debera presentar un certificado expedido por la autoridad
de la exposicion encargada de la proteccion de la propiedad industrial en el
plazo de tres meses, a contar desde la fecha de presentacion de la solicitud de
registro. En dicho certificado se hara constar que la marca fue efectivamente
utilizada en la exposicion, el nombre del titular de la misma, los productos
o servicios concretos para los que fue usada, el dia de inauguracion de la
exposicion y de la primera utilizacion publica de la marca en la exposicion.
El certificado debera ir acompafiado de una identificacion de la marca tal
como fue realmente utilizada en la exposicion, debidamente certificada por
la autoridad anteriormente mencionada.
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TiTULO IT
Procedimiento de registro

CAPITULO I
Examen de forma

Articulo 8. Examen de los requisitos formales de la solicitud necesarios
para obtener fecha de presentacion.

1. El 6rgano competente examinara si la solicitud incluye:

a) Una indicacion expresa o implicita de que se solicita el registro de la
marca.

b) La informacién que permita identificar al solicitante.

¢) Una representacion de la marca que cumpla los requisitos establecidos
en el articulo 4.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

d) Una lista de los productos o servicios para los que se solicite la marca.

2. Si del examen resultara que la solicitud no cumple con alguno de los
requisitos previstos en el apartado anterior, el 6rgano competente notificara
al solicitante la imposibilidad de otorgar una fecha de presentacion a la soli-
citud y le sefalara las irregularidades observadas, con indicacion de que, si
no las subsanase, se le tendra por desistido de su solicitud. Para la subsana-
cion de estas irregularidades se otorgara al solicitante el plazo de un mes, si
tuviera su direccion en Espafa, o de dos meses, si dicha direccion estuviera
fuera del territorio espafiol.

3. Si se subsanasen las irregularidades sefialadas en el plazo prescrito
conforme al apartado anterior, la fecha de presentacion de la solicitud sera la
del dia en que el 6rgano competente hubiera recibido el escrito de subsana-
cion. Si las irregularidades no se subsanaran en la debida forma y en el plazo
prescrito, la solicitud se tendra por desistida. La resolucion de desistimiento
sera notificada al solicitante.

* Se modifica por el art. unico.5 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.
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Articulo 9. Examen de los requisitos formales de la solicitud.

1. Una vez efectuado el examen previsto en el articulo anterior, el 6rgano
competente procedera a examinar si la solicitud cumple los requisitos enun-
ciados en los articulos 1, 2, 3,4 y 5.2 del presente Reglamento y, si se hubiera
reivindicado prioridad, los exigidos en los articulos 6 y 7 del mismo.

2. Si del examen efectuado resultara que la solicitud no cumple alguno de
los requisitos previstos en el apartado anterior, el 6rgano competente notificara
al solicitante los defectos observados, otorgandole el plazo de un mes para que
proceda a su subsanacion, con indicacion de que, si asi no lo hiciera, se le ten-
dra por desistido total o parcialmente de su peticion. El solicitante al contestar
al suspenso podra retirar, limitar, modificar o dividir la solicitud.

3. Sien el plazo prescrito no se subsanaran los defectos sefialados, se tendra
por desistida la solicitud, salvo lo previsto en los apartados siguientes.

4. Si el defecto sefnalado fuera la falta de pago o el pago incompleto de
la tasa de solicitud, y en el plazo prescrito no se hubieran subsanado estas
irregularidades, se tendra por desistida la solicitud, salvo en el supuesto de
que la cuantia abonada cubriera el importe de la tasa de solicitud para una
o mas clases. En este caso, se considerara desistida la solicitud inicamente
respecto de las clases por las que no se hubiera abonado la tasa de solicitud
o se hubiera abonado parcialmente. A falta de indicacion del solicitante, se
consideraran pagadas las clases incluidas en primer lugar en la solicitud.

5. En el caso de que los defectos observados se refirieran a la reivindi-
cacion de prioridad, la no subsanacion de los mismos sélo determinara la
pérdida de dicho derecho para la solicitud.

6. Cuando los defectos observados solo afecten a algunos de los productos
o servicios solicitados, y los mismos no hubieran sido subsanados, se tendra
por desistida la solicitud o por perdido el derecho de prioridad Unicamente
respecto de tales productos o servicios. La resolucion en la que se tenga por
desistida total o parcialmente la solicitud o por perdido el derecho de prioridad
se notificara al solicitante.

Articulo 10. Examen de la legitimacion del solicitante.

Cuando en virtud de lo dispuesto en el articulo 3 de la Ley 17/2001, de
7 de diciembre, el solicitante no pudiera ser titular de una marca, el 6rgano
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competente se lo notificara al solicitante y le otorgara el plazo de un mes para
que desista de la solicitud o presente las alegaciones que estime oportunas,
con indicacidon de que, si asi no lo hiciera, se le tendra por desistido de su
solicitud. En el caso de que el solicitante no subsane este defecto, se le tendra
por desistido de la solicitud. La resolucion de desistimiento se notificara al
solicitante.

» Se modifica por el art. unico.6 del Real Decreto 306/2019, de 26 de
abril.

Articulo 11. Notificacion conjunta de defectos y plazo de subsanacion.

1. Todos los defectos en que incurriera la solicitud, tanto por incum-
plimiento de los requisitos exigidos en el articulo 8.1 como por incum-
plimiento de los exigidos en los articulos 9.1 y 10 de este Reglamento,
podran ser comunicados al solicitante conjuntamente mediante una tnica
notificacion.

2. El 6rgano competente otorgara al solicitante, para la subsanacion de
los defectos senalados, el plazo de un mes, si el solicitante tuviera su direc-
cion dentro del territorio espafol, o dos meses, si la tuviera fuera de Espana
y alguno de los defectos sefialados se basara en el incumplimiento de los
requisitos previstos en el articulo 8.1 de este Reglamento.

Articulo 12. Remision de la solicitud.

1. La remision de las solicitudes, con todo lo actuado, y las notificacio-
nes previstas en el articulo 17 de la Ley 17/2001, por parte de los 6rganos
competentes de las Comunidades Auténomas, podran efectuarse por medios
electronicos o telematicos cuando asi se disponga por Orden del Ministro
de Ciencia y Tecnologia. Las condiciones generales y los requisitos y carac-
teristicas técnicas de estas comunicaciones seran fijadas por resolucion del
Director de la Oficina Espafola de Patentes y Marcas.

2. Las solicitudes que no tuvieran defectos o que hubieran sido subsa-
nadas seran remitidas inmediatamente a la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas.
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3. Si una solicitud hubiera sido tenida por desistida parcialmente, solo se
remitira cuando esa resolucion fuera firme, salvo que, por una division de la
solicitud presentada en la contestacion al suspenso o en la interposicion del
recurso, la parte de la solicitud que no incurriera en defectos constituyera el
objeto de una solicitud divisional, en cuyo caso se remitira como tal solicitud
divisional, conforme a lo previsto en el articulo 46.5 de este Reglamento.

4. El acuerdo de desistimiento sera comunicado a la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas por el érgano competente de la correspondiente Comuni-
dad Autonoma cuando sea firme, salvo que el mismo fuera recurrido, en cuyo
caso, ademas de dicho acuerdo, se comunicara la interposicion del recurso,
su resolucion y, si procede, los recursos jurisdiccionales interpuestos contra
aquélla y sentencias recaidas.

CAPITULO II
Examen de licitud

Articulo 13. Examen de licitud.

1. Recibida la solicitud de registro de marca, la Oficina Espafiola de Pa-
tentes y Marcas procedera a examinar si la misma incurre en la prohibicion
prevista en el articulo 5.1.f) de la Ley 17/2001 y si padece algun defecto que
imposibilite su publicacion.

2. Si del examen efectuado resultara que la solicitud incurre, para la tota-
lidad o parte de los productos o servicios solicitados, en la prohibicién o en
alguno de los defectos a que se refiere el apartado 1, se decretara la suspen-
sion del expediente y se comunicaran al solicitante los defectos o motivos de
denegacion detectados, otorgandole el plazo de un mes para que los subsane
o conteste a los mismos. Cuando el motivo del suspenso se refiriera a un
defecto formal, se indicara al interesado que, si no lo subsanase, se le tendra
por desistido total o parcialmente de su peticion.

3. En la contestacion al suspenso, el solicitante podra retirar, limitar, mo-
dificar o dividir la solicitud.

4. En el caso de que el solicitante no supere los reparos senalados, la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas tendra por desistida o denegara la
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solicitud total o parcialmente; estas resoluciones se notificaran al solicitante.
En el caso de desistimiento o denegacion parcial, la parte de la solicitud que
no incurra en ningln reparo no serd publicada hasta que dicha resolucion sea
firme, salvo que, por una division de la solicitud presentada en la contesta-
cion al suspenso o en la interposicion del recurso, dicha parte de la solicitud
constituyera el objeto de una solicitud divisional, en cuyo caso se publicara
como tal solicitud divisional.

Articulo 14. Examen conjunto de licitud y forma.

1. Cuando la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas fuera el 6rgano com-
petente para recibir y examinar formalmente la solicitud, podra efectuar el
examen de licitud conjuntamente con el examen de forma previsto en el ca-
pitulo anterior, comunicando al solicitante mediante una tnica notificacion
tanto los defectos de forma como los de licitud que hubiera observado.

2. En el caso de efectuarse el examen conjunto, se estara a lo dispuesto en
el apartado 2 del articulo 11 del presente Reglamento.

CAPITULO III
Busqueda de anterioridades y publicacion de la solicitud

Articulo 15. Busqueda de anterioridades.

1. Si la solicitud de registro de marca no incurriera en los motivos de
denegacion o defectos contemplados en el articulo anterior o éstos hubie-
ran sido subsanados, la Oficina Espaifiola de Patentes y Marcas procedera a
efectuar una busqueda informatica sobre los signos anteriores inscritos en el
Registro de Marcas que en virtud de los articulos 6 y 7 de la Ley 17/2001 pu-
dieran oponerse al registro de la marca solicitada y cuya existencia hubiera
sido descubierta.

2. Simultaneamente a la orden de publicacion de la solicitud de registro
de la marca, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas informara de dicha
publicacion a los titulares de los signos anteriores que hubieran sido descu-
biertos en la bisqueda efectuada. Esta informacion se comunicara a dichos
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titulares o a sus representantes, si los hubiere, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 49 de este Reglamento.

Articulo 16. Publicacion de la solicitud.

1. Superado el examen previsto en el articulo 13 y efectuada la busqueda
de anterioridades contemplada en el articulo anterior, la Oficina Espafola de
Patentes y Marcas ordenard la publicacion de la solicitud de registro de la
marca en el “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”.

2. La publicacion de la solicitud debera incluir:

a) El nombre y direccion del solicitante; si hubiera varios, inicamente se in-
cluira, seguido de la mencion “y otros”, el nombre y direccion del solicitante
que hubiera sido designado para recibir las notificaciones o, en su defecto,
del que hubiera sido mencionado en primer lugar en la solicitud.

b) Si lo hubiere, el nombre y direccion del representante, siempre que no
se trate del representante a que se refiere el apartado 3 del articulo 56
de este Reglamento.

¢) Numero del expediente, fecha de presentacion y fecha de recepcion de
la solicitud en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas en los casos
en que la misma le haya sido remitida conforme a lo dispuesto en el
articulo 12 de este Reglamento.

d) La representacion de la marca junto con la indicacion de su tipo con-
forme a lo previsto en el articulo 2.3 de este Reglamento, y, cuando la
representacion se haya facilitado en forma de archivo electronico, un
enlace a dicho archivo. Cuando se trate de una marca de color con arre-
glo a lo previsto en la letra f) del articulo 2.3 antes citado, indicacion
del color o colores reivindicados con su codigo de referencia.

e) La lista de los productos y servicios, agrupados por clases conforme a
la Clasificacion Internacional. Cada grupo de productos o servicios ira
precedido del numero de la clase a que pertenezcan y presentado en el
mismo orden que sigue la Clasificacion Internacional.

f) Cuando se reivindique prioridad unionista o de exposicion, pais, nu-
mero y fecha de la solicitud cuya prioridad unionista se reivindica o
nombre de la exposicion y fecha de la primera presentacion.
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g) Cuando proceda, la indicacion de que se trata de una marca colectiva
o de garantia.

h) Si se hubiera efectuado una descripcion de la marca o presentado una
declaracion conforme a lo previsto en los articulos 1.3 y 2.10 de este Re-
glamento, una indicacion en este sentido con el contenido de las mismas.

3. La publicacién de una solicitud de marca por transformacion de un
registro internacional o solicitud de marca de la Union Europea (en adelante
marca de la Union) deberd incluir, ademas de los datos contemplados en el
apartado anterior:

a) Una indicacién de que se trata de una solicitud de transformacion.
b) "El numero del registro internacional o de la solicitud de marca de la
Unio6n de que proceda.

c¢) La fecha del registro internacional o de presentacion de la solicitud de
marca de la Union.

d) Si gozara de derecho de prioridad, las menciones sefaladas en el parra-
fo f) del apartado anterior.

e) Si se reivindicara antigliedad de una marca espafiola o con efectos en
Espafia, el numero y la fecha de presentacion o, en su caso, de priori-
dad del registro del que se reivindica la antigiiedad.

* Se modifica por el art. unico.7 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.

CAPITULO IV
Oposiciones y observaciones de terceros

Articulo 17. Presentacion y contenido del escrito de oposicion.

1. Cualquier persona que, conforme al articulo 19.1 de la Ley 17/2001,
de 7 de diciembre, esté legitimada, podra formular ante la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas oposicion al registro de una marca en el plazo de dos
meses, a contar desde la fecha de publicacion de la solicitud de dicha marca
en el “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”.
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2. En el escrito de oposicion deberan figurar los siguientes datos:

a) El nimero de expediente, fecha de publicacion y nombre del solicitante
de la marca contra la que se formula la oposicion.

b) Indicacion clara e inequivoca de los productos o servicios enumerados
en la solicitud de la marca contra los que se presenta la oposicion, con
indicacion de la clase en la que estén ordenados.

¢) El nombre y direccion, de acuerdo con lo dispuesto en los parrafos b)
y c) del articulo 1.1 de este Reglamento, de la persona que formula la
oposicion.

d) En el caso de que se actiie por medio de representante, el nombre y di-
reccion de éste, de acuerdo con lo previsto en el parrafo f) del articulo
1.1 de este Reglamento.

e) Si la oposicion se basa en alguno de los motivos previstos en el articulo
5.1 de la Ley 17/2001, una indicacion en tal sentido, especificando la
prohibicion absoluta en que se funda en concreto la oposicion.

f) Cuando la oposicion se base en una marca anterior, el numero de ésta,
su fecha de presentacion y prioridad, y si la misma esta solicitada o
registrada.

g) Si la oposicion se basa en una marca anterior notoriamente conocida en el
sentido del articulo 6.2.d) de la Ley 17/2001, una indicacion en tal sentido.

h) Si la oposicion se basa en una marca anterior renombrada en el sentido
del articulo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, una indicacion en
tal sentido.

1) En el caso de que la oposicion se base en uno de los derechos anteriores
contemplados en los articulos 9 y 10 de la Ley 17/2001, una indicacion
en tal sentido.

j) Cuando proceda, una representacion y descripcion del derecho o marca
anteriores no registrados en la Oficina Espanola de Patentes y Marcas.

k) Los productos y servicios para los que la marca anterior ha sido registrada
o solicitada, o para los que la marca anterior sea notoriamente conocida en
el sentido del articulo 6.2.d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre o goce
de renombre conforme a lo establecido en el articulo 8§ de la citada Ley. El
oponente debera incluir, solamente, los productos o servicios protegidos
por la marca anterior en los que se base la oposicion.
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1) Las razones, motivos o fundamentos en que se basa la oposicion.
m) La firma del interesado o de su representante.
n) El justificante de pago de la tasa de oposicion.

3. Cuando una marca anterior tenga mas de un titular o un derecho anterior
pueda ser ejercido por mas de una persona, la oposicion podra ser presentada
por una parte o por la totalidad de los titulares o personas autorizadas.

4. En el supuesto de que la oposicion sea presentada por un licenciatario
o una persona facultada a ejercer un derecho anterior, debera incluirse en el
escrito de oposicion una declaracion en este sentido y la acreditacion de la
autorizacion o facultad para presentar la oposicion.

5. Lo dispuesto en este capitulo sera aplicable, en lo que proceda, a la for-
mulacion de observaciones de tercero conforme a lo previsto en el articulo
19.4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

» Se modifica por el art. unico.8 del Real Decreto 306/2019, de 26 de
abril.

Articulo 18. Presentacion de pruebas y documentos.

1. El escrito de oposicion podrd ser acompanado de los documentos y
pruebas que se consideren pertinentes.

2. Si la oposicion se basa en una marca de la Union, el escrito de opo-
sicion ira acompafiado preferentemente de pruebas del registro o de la so-
licitud de dicha marca de la Unidn, tales como una copia del certificado de
registro o deposito de la solicitud. Cuando la oposicion se base en una marca
no registrada notoriamente conocida, conforme a lo previsto en el articulo
6.2.d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre o en una marca registrada re-
nombrada, conforme a lo previsto en el articulo 8 de dicha Ley, el escrito
de oposicidn ird acompanado preferentemente de las pruebas que acrediten
el conocimiento notorio o el renombre de dichas marcas anteriores. Si la
oposicion se basa en alguno de los derechos anteriores contemplados en los
articulos 9 y 10 de la citada Ley, el escrito de oposicion irda acompafiado de
las pruebas adecuadas que acrediten la titularidad y el &mbito de proteccion
de tales derechos anteriores.
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3. Los documentos acreditativos a que se refieren los apartados anteriores,
asi como cualquier otro documento o prueba justificativa, deberan presentarse
con el escrito de oposicion o con posterioridad al mismo, pero siempre antes de
la fecha en que se hubiera dado traslado de la oposicion al solicitante.

4. Lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del articulo 60 de este Reglamento
sera de aplicacion a la presentacion de pruebas en el tramite de oposicion.

* Se modifica el apartado 2 y se afiade el apartado 4 por el art. unico.9
del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.

Articulo 19. Inadmision o desistimiento de la oposicion.

1. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas no admitird la oposicion
cuando:

a) El escrito de oposicidon no se presentase dentro del plazo previsto en el
articulo 17.1.

b) No se hubiera abonado la tasa de oposicion.

¢) El escrito de oposicion no permitiese identificar inequivocamente la
solicitud contra la que se formula oposicion, la identidad del oponente
o la marca o el derecho anterior en virtud de los cuales se presenta la
oposicion.

d) No se hubiese presentado el poder de representacion en el plazo pre-
visto en el articulo 57.3.

2. Si el escrito de oposicion no se ajusta a las demas disposiciones de la
Ley 17/2001 o del presente Reglamento, la Oficina Espaiola de Patentes y
Marcas notificara las irregularidades observadas al oponente para que en el
plazo de diez dias las subsane, con indicacion de que si asi no lo hiciera se le
tendra por desistido de la oposicion. La resolucion que ponga fin al procedi-
miento se pronunciara, de forma expresa, sobre la circunstancia que da lugar
a que se le tenga por desistido.
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CAPITULO V
Examen de fondo y resolucion del expediente

Articulo 20. Examen de oficio y suspension del expediente.

1. Transcurrido el plazo para la presentacion de oposiciones, hayan sido
éstas presentadas o no, se procedera por la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas a realizar el examen de fondo previsto en el articulo 20.1 de la Ley
17/2001.

2. Si del examen efectuado resultara que la solicitud incurre, para la tota-
lidad o parte de los productos o servicios solicitados, en alguna prohibicion o
defecto conforme a lo previsto en el articulo 20.1 de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, o si se hubieran presentado oposiciones u observaciones de terce-
ros, y éstas no hubieran sido inadmitidas o tenidas por desistidas conforme a
lo dispuesto en el articulo anterior la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
decretara la suspension del expediente y comunicara al solicitante los repa-
ros observados y las oposiciones u observaciones formuladas para que en el
plazo de un mes, a contar desde la publicacion del suspenso en el ’Boletin
Oficial de la Propiedad Industrial” presente sus alegaciones, contestando al
suspenso decretado. Para las marcas internacionales dicho plazo tendra una
duracion de entre dos y cuatro meses y se establecera por resolucion del Di-
rector de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, debiendo comunicarse a
la Oficina Internacional y publicarse en el “’Boletin Oficial de la Propiedad
Industrial .

Articulo 21. Contestacion al suspenso.

1. El escrito de contestacion al suspenso debera especificar los datos iden-
tificativos de la solicitud de registro, la fecha de publicacion del suspenso, las
causas que motivaron el mismo y cuantas alegaciones o pruebas se estimen
pertinentes para la defensa del registro de la marca.

2. En la contestacion al suspenso, el solicitante podra retirar, limitar, mo-
dificar o dividir la solicitud conforme a lo previsto en los articulos 23 y 24 de
la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, o, si procediera, presentar la declaracion
prevista en el apartado 2 del articulo 21 de dicha Ley. Asi mismo podra soli-
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citar que el titular de la marca oponente pruebe el uso de la misma conforme
a lo previsto en el articulo 21.3 de la Ley.

3. Toda modificacion o division de la solicitud debera acompaiarse, res-
pectivamente, de la documentacion prevista en los articulos 43 y 46 de este
Reglamento.

» Se modifica el apartado 2 por el art. unico.10 del Real Decreto 306/2019,
de 26 de abril.

Articulo 21 bis. Prueba de uso.

1. La peticion de la prueba de uso de una marca oponente, conforme
a lo previsto en el articulo 21.3 de la Ley 17/2001, de 7 diciembre, so6lo
serd admisible si se efectiia formal y expresamente en documento separado
y de modo incondicional, en el plazo previsto en el articulo 20.2 de este
Reglamento.

2. En el caso de que se hubiera presentado una solicitud de prueba de uso
de una marca anterior que cumpla los requisitos del articulo 21.3 de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas dara
traslado de esta solicitud al oponente para que en el plazo de un mes presen-
te la correspondiente prueba de uso. Si en el referido plazo el oponente no
aportara prueba alguna o esta fuera insuficiente o, en su caso, no se acreditara
causa justificativa para la falta de uso, se desestimara la oposicion.

3. La prueba de uso de la marca contendra indicaciones sobre el lugar,
tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca oponente en relacion con
los productos o servicios para los que esté registrada y se base la oposicion.

4. Las pruebas de uso se limitaran a la presentacion de documentos y
elementos acreditativos como facturas, catalogos, listas de precios, anuncios,
envases, etiquetas, fotografias y declaraciones escritas relevantes. Serd de
aplicacion a la prueba de uso lo previsto en los apartados 3 y 4 del articulo
60 de este Reglamento.

5. En el supuesto de que las pruebas aportadas no estuvieran redactadas
en idioma espaiol, de conformidad con el articulo 11.9 de la Ley 17/2001, de
7 de diciembre el oponente debera presentar al mismo tiempo una traduccion
a dicha lengua de las partes relevantes de esas pruebas.
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6. La peticion de la prueba de uso podra presentarse al mismo tiempo que
las alegaciones de contestacion al suspenso previsto en el articulo 21.1 de
este Reglamento. Estas alegaciones también podran presentarse junto con las
que se formulen en respuesta a la prueba de uso.

7. Recibida la prueba de uso, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
dard traslado de la misma al solicitante para que en el plazo de un mes pre-
sente las alegaciones y observaciones que considere oportunas.

* Se aniade por el art. unico.1l del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.
Articulo 22. Resolucion del expediente.

1. Transcurrido el plazo prescrito para la contestacion al suspenso, o en
su caso los plazos previstos en los apartados 2 y 7 del articulo 21 bis, hayan
contestado o no los interesados, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
resolvera el expediente, acordando la concesion o denegacion total o parcial
del registro de la marca, especificando, sucintamente, los motivos en que se
funda dicha resolucion.

2. En el supuesto de que el solicitante en la contestacion al suspenso o
a la prueba de uso hubiera dividido la solicitud, separando los productos o
servicios afectados por el suspenso u oposicion de los no afectados, la Ofici-
na Espafiola de Patentes y Marcas, una vez admitida la division, acordara la
concesion del registro de la solicitud divisional no afectada por el suspenso
u oposicion y resolvera, conforme al apartado anterior, la solicitud divisional
afectada por dicho suspenso u oposicion.

3. La publicacion de la denegacion total del registro de la marca en el
“Boletin Oficial de la Propiedad Industrial” debera incluir:

a) Numero del expediente.

b) Nombre del solicitante.

c¢) Fecha del acuerdo de denegacion.

d) Fecha de publicacion de la solicitud y numero y pagina del “Bole-
tin Oficial de la Propiedad Industrial” en que aparecid publicada la
solicitud.

e) El numero de las clases para las que la marca hubiera sido denegada.
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f) En el caso de renuncia parcial, limitacion o modificacion efectuadas
después de la publicacion de la solicitud, el nimero de las clases renun-
ciadas, limitadas o modificadas, seguidas, en los dos tltimos casos, de
los productos o servicios tal como quedaron limitados o modificados.

4. En caso de concesion parcial del registro, la publicacion de la parte de
la solicitud que hubiera sido denegada se efectuara conforme a lo previsto en
el articulo siguiente, en su apartado 2.f).

» Se modifica los apartados 1 y 2 por el art. unico.12 del Real Decreto
306/2019, de 26 de abril.

CAPITULO VI
Registro de la marca

Articulo 23. Publicacion del registro de la marca.

1. Si del examen de oficio efectuado resultara que la solicitud de registro de
marca no incurre en las prohibiciones o defectos contemplados en el articulo
20.1 dela Ley 17/2001 y no se hubieran presentado oposiciones contra la misma,
o éstas hubieren sido inadmitidas, retiradas o desestimadas total o parcialmente,
o, tras el suspenso decretado, los defectos sefialados de oficio se hubieren tenido
por superados, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas acordara, segiin proce-
da, la concesion total o parcial del registro de la marca y ordenara su publicacion
en el “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”.

2. La publicacion de la concesion del registro de la marca en el “Boletin
Oficial de la Propiedad Industrial” debera incluir:

a) El namero del registro.

b) El nombre del titular del registro.

c) La fecha de concesion del registro.

d) La fecha del “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial” en que apare-
ci6 publicada la solicitud.

e) El numero de las clases para las que se concede el registro, con la indica-
cion de si es una concesion total o parcial respecto de la solicitud publi-
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cada. Si la concesion del registro s6lo abarcara parte de los productos o
servicios comprendidos en alguna de las clases solicitadas y publicadas,
junto al nimero de estas clases se indicaran los productos o servicios para
los que hubiera sido finalmente acordado el registro de la marca.

f) En el supuesto de concesion parcial, el nimero de las clases para las
que hubiera sido denegado el registro de la marca.

g) En el caso de renuncia parcial, limitaciéon o modificacion efectuadas
por el solicitante después de la publicacion de la solicitud, el numero

de las clases renunciadas, limitadas o modificadas, seguidas, en los dos
ultimos casos, de los productos o servicios tal como quedaron limita-
dos o modificados.

h) Si después de la publicacion de la solicitud hubiera sido modificado el
distintivo de la marca conforme a lo previsto en el articulo 23.2 de la
Ley 17/2001 o se hubiera presentado la declaracion a que se refiere el
articulo 21.2 de dicha Ley, el nuevo distintivo tal como hubiera queda-
do modificado y el contenido de la citada declaracion.

1) Si después de la publicacion de la solicitud no hubiere sido concedida la
prioridad unionista o de exposicion o la antigiiedad reivindicada, o hu-
bieren sido modificados alguno de los datos relativos a estos derechos,
una indicacion en tal sentido o la mencion del nuevo dato tal como
hubiere quedado modificado.

3. La publicacion de la concesion directa del registro de una marca por
transformacion de un registro internacional o marca de la Unién deberd in-
cluir, ademas de los datos a que se refieren los apartados 2 y 3 del articulo 16
de este Reglamento, los siguientes:

a) Una mencion de que se trata de una concesion directa por transformacion.

b) Fecha de adopcion del acuerdo de concesion directa.

¢) Fecha de concesion en Espaiia del registro internacional transformado o
fecha de concesion en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unidn
Europea de la marca de la Union transformada, seglin proceda.

» Se modifica el apartado 3 por el art. unico. 13 del Real Decreto 306/2019,
de 26 de abril.
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Articulo 24. Expedicion del titulo de registro de la marca.

1. Ordenada la publicacion del registro de la marca, la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas expedira electronicamente el titulo registro de la mis-
ma, en el que figuraran los siguientes elementos:

a) El nimero de la marca.

b) El nombre del titular.

c) La representacion de la marca o, cuando esta se facilite en forma
de archivo electronico no reproducible en papel, un enlace a dicho
archivo.

d) La fecha de presentacion de la solicitud, de concesion del registro y, en
su caso, de la prioridad otorgada.

e) Si procediera, la descripcion de la marca y la indicacion de los elemen-
tos no reivindicados en exclusiva.

f) El listado de productos o servicios para los que haya quedado re-
gistrada, con el nimero de la Clasificacion Internacional a que per-
tenezcan.

2. En el supuesto de marcas transformadas, ademas de los elementos se-
falados en el apartado anterior, deberan figurar en el titulo registro la marca
de origen y su numero, la fecha de presentacion en la oficina de origen y, en

su caso, los datos relativos a la antigiiedad reivindicada.

* Se modifica por el art. unico.14 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.

TITULO 111
Renovacion de la marca

Articulo 25. Aviso de la expiracion del registro de la marca.
La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas comunicara al titular de la

marca, a efectos meramente informativos, la préxima expiracion del registro
de la misma al menos seis meses antes de dicha expiracion. La ausencia de
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esta comunicacion no afectard a la expiracion del registro, ni determinara la
ampliacion del plazo legal de renovacion.

* Se modifica por el art. unico.15 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.
Articulo 26. Presentacion y contenido de la solicitud de renovacion.

1. La solicitud de renovacion debera presentarse ante la Oficina Espafola
de Patentes y Marcas o el o6rgano competente de la Comunidad Autonoma
correspondiente en el plazo previsto en el articulo 32.3 de la Ley 17/2001. La
solicitud se presentara en los impresos normalizados que establezca la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas. No obstante, no se rechazara la solicitud si la
misma es presentada en el formulario internacional tipo previsto en el Regla-
mento del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 27 de octubre de 1994.

2. La solicitud de renovacion del registro de la marca debera incluir:

a) Una indicacién de que se solicita la renovacion de la marca.

b) Si la solicitud fuera presentada por el titular de la marca, su nombre y
direccion, conforme a lo dispuesto en el parrafo b) del articulo 1.1 de
este Reglamento.

¢) Si la solicitud fuera presentada por un derechohabiente del titular de la
marca, el nombre y direccion de dicho derechohabiente, conforme a lo
dispuesto en el parrafo b) del articulo 1.1 de este Reglamento.

d) En el caso de que se hubiera designado representante, el nombre y di-
reccion de éste, conforme a lo previsto en el parrafo f) del articulo 1.1
de este Reglamento.

e) El numero del registro cuya renovacion se solicita.

f) La fecha de presentacion de la solicitud de marca que dio lugar al regis-
tro cuya renovacion se solicita.

g) La indicacion de que la renovacion se solicita para todos los pro-
ductos y servicios amparados por el registro, o s6lo para una parte
de ellos. En este ultimo caso, se indicaran los productos y servicios
para los que se pide la renovacion, agrupados segun la clase a que
pertenezcan de la Clasificacion Internacional, precedido cada grupo
por el nimero de su clase.
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h) Firma del solicitante de la renovacién o de su representante.

3. Con la solicitud de renovacion deberd acompafiarse el justificante de
pago de la tasa de renovacion segln las clases que comprenda y, en su caso,
de los recargos que procedan, conforme a lo previsto en los apartados 2 y 3
del articulo 32 de la Ley 17/2001.

4. De conformidad con lo previsto en el articulo 32.8 de la Ley 17/2001,
de 7 de diciembre, el pago de la tasa de renovacion se considerara una solici-
tud de renovacion total de la marca si dicho pago se efectiia electronicamente
y en el documento que a tal efecto habilite la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas. Esta modalidad de renovacion solo podra efectuarse en los seis me-
ses anteriores a la expiracion del registro, siempre que no haya modificacion
del titular registral o de los demas datos registrales de la marca.

* Se aniade el apartado 4 por el art. unico.16 del Real Decreto 306/2019,
de 26 de abril.

Articulo 27. Renovacion solicitada por derechohabientes.

1. Cuando la renovacion del registro sea solicitada por un derechoha-
biente del titular, se indicara esta circunstancia en la solicitud y se acreditara
tal condicion en el correspondiente expediente de cambio de titularidad. La
solicitud de renovacion podra presentarse previamente a la solicitud de cam-
bio de titularidad, simultaneamente o con posterioridad a la misma. En la
solicitud de renovacién se indicara el nimero del expediente de cambio de
titularidad o, si éste no fuera conocido, la fecha de presentacion del mismo o
la intencidn de presentarlo proximamente.

2. El procedimiento de renovacion quedara en suspenso hasta la resolu-
cion del expediente de cambio de titularidad. Si la solicitud de cambio de
titularidad no fuera presentada, a lo mas tardar, antes de la finalizacion de
los plazos que contempla el articulo 32.3 de la Ley 17/2001, la solicitud de
renovacion sera denegada.
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Articulo 28. Procedimiento de renovacion.

1. Si la solicitud de renovacion es presentada dentro de los plazos con-
templados en el articulo 32.3 de la Ley 17/2001, pero no cumple alguno de
los demas requisitos fijados en dicha Ley o en el presente Reglamento, la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas declarara en suspenso la tramitacion
y notificara al solicitante las irregularidades observadas para que las subsane
en el plazo de un mes a contar desde la publicacion de dicho suspenso en el
“Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”.

2. Si la solicitud no presentase irregularidades o éstas hubieran sido sub-
sanadas en el plazo prescrito, se acordara la renovacion del registro de la
marca y se expedira el correspondiente titulo de renovacion. El acuerdo de
renovacion se publicara en el “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”.

3. Si las irregularidades no fueran subsanadas en el plazo prescrito, la soli-
citud de renovacion sera denegada. No obstante, si la irregularidad consistiera
en el pago insuficiente de las tasas de renovacion o de los recargos correspon-
dientes, pero la cantidad abonada fuera suficiente para cubrir alguna de las
clases para las que se solicito la renovacion, la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas acordara la renovacion del registro unicamente respecto de las clases
cuyas tasas hubieran sido pagadas en su totalidad, incluida la parte del recargo
correspondiente. A falta de indicacion del solicitante, se consideraran abona-
das las clases incluidas en primer lugar en la inscripcion del registro.

4. El reembolso de la tasa de renovacion a que se refiere el apartado 7 del
articulo 32 de la Ley 17/2001, se acordara en la propia resolucion de dene-
gacion de la renovacion, pero solo se abonara cuando dicha resolucion sea
firme y a solicitud del interesado.

Articulo 29. Caducidad por falta de renovacion.

1. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas declarara la caducidad de
la marca cuando no se hubiere presentado una solicitud de renovacion del
registro de la marca o la misma hubiere sido presentada una vez expirados
los plazos previstos en el articulo 32.3 de la Ley 17/2001.

2. Asimismo, se declarara la caducidad de la marca cuando, habiendo sido
denegada la renovacion, transcurrieran los plazos a que se refiere el apartado
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anterior sin que el interesado hubiera presentado una nueva solicitud de re-
novacion en debida forma.

3. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas publicara la declaracion de ca-
ducidad en el “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial” y cancelar el registro
de la marca.

TITULO IV
Transmisiones, licencias y otras modificaciones de derechos

Articulo 30. Contenido de la solicitud de inscripcion de transmisiones.

1. La solicitud de inscripcion de una transmision de marca o de su solici-
tud debera presentarse en los impresos normalizados que establezca la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas. No obstante, no se rechazara la solicitud si la
misma es presentada en el formulario internacional tipo previsto en el Regla-
mento del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 27 de octubre de 1994.

2. La solicitud de inscripcion de transmision debera incluir:

a) El nombre y direccion del solicitante o titular de la marca (cedente).
b) El nombre y direccion del nuevo titular (cesionario), conforme a lo
dispuesto en los parrafos b) y c¢) del articulo 1.1 de este Reglamento.
¢) Cuando el solicitante de la inscripcion de transmision actie por medio
de representante, nombre y direccion de éste, conforme a lo previsto en
el parrafo f) del articulo 1.1 de este Reglamento.

d) Indicacion del documento o acto acreditativo de la transmision.

¢) Numero del registro o solicitud de marca que se transmite.

f) Firma del solicitante o de su representante.

3. La solicitud de inscripcion de transmision debera presentarse acompa-
fada de los siguientes documentos:

a) Documento acreditativo de la transmision, conforme a lo previsto en

los apartados 2 y 3 del articulo 49 de la Ley 17/2001.
b) Justificante del abono de la tasa correspondiente.
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4. La solicitud de inscripcion de transmision podra comprender varios regis-
tros y solicitudes de marca, a condicion de que el titular registral actual y el nuevo
titular sean los mismos para cada uno de los registros o solicitudes afectadas.

5. Cuando el documento acreditativo de la transmision sea alguno de los
previstos en el parrafo c) del articulo 49.2 de la Ley 17/2001, los mismos
consistiran en los impresos normalizados que establezca la Oficina Espaiiola
de Patentes y Marcas, sin perjuicio de que los mismos también puedan pre-
sentarse en los formularios internacionales tipo, conforme a lo previsto en la
ultima frase del apartado 1 del presente articulo.

Articulo 31. Transmision parcial.

1. Cuando la transmision no afecte a todos los productos y servicios para
los que estuviera solicitada o registrada la marca, en la solicitud de inscrip-
cion de transmision debera indicarse esta circunstancia y especificarse los
productos y servicios concretos que se transmiten. No obstante, cuando la
transmision parcial afecte a la totalidad de los productos o servicios com-
prendidos en una clase, bastara con indicar el nimero correspondiente de la
clase o clases del Nomenclator Internacional que se transmiten.

2. Con la solicitud de inscripcion de la transmision parcial debera acompanarse
la documentacion prevista en el apartado 2 del articulo 46 de este Reglamento,
siendo de aplicacion, en lo que proceda, los demas apartados de dicho articulo.

3. La solicitud de inscripcion de una transmision parcial se ajustard a lo
dispuesto en el articulo 30 de este Reglamento.

Articulo 32. Contenido de la solicitud de inscripcion de licencias.

1. La solicitud de inscripcion de una licencia de marca o de su solicitud se
presentara en los impresos normalizados que establezca la Oficina Espaiiola
de Patentes y Marcas.

2. La solicitud de inscripcion de licencia debera incluir las menciones
contenidas en el apartado 2 del articulo 30 de este Reglamento y presentarse
acompanada de los documentos contemplados en el apartado 3 de dicho arti-
culo, si bien, referidas, en este caso, al licenciante y licenciatario, registros o
solicitudes licenciadas y documento acreditativo de la licencia.
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3. Cuando el documento acreditativo de la licencia sea alguno de los pre-
vistos en el parrafo c) del apartado 2 del articulo 49 de la Ley 17/2001, di-
chos documentos consistiran en los impresos normalizados que a tal efecto
establezca la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

4. En la solicitud de inscripcion de la licencia se debera indicar si es ex-
clusiva o no exclusiva; total o parcial, segin comprenda todos o parte de los
productos para los que esta registrada o solicitada la marca; ilimitada o limi-
tada, segun se conceda para todo o parte del territorio nacional; e indefinida o
temporal, segun se otorgue para toda la vida de la marca o por un periodo de
tiempo determinado. Asi mismo, se debera indicar si el licenciatario puede
ceder la licencia a terceros o conceder sublicencias.

5. En el caso de que en la solicitud de inscripcion no se indicara alguno de los
extremos previstos en el apartado anterior, la licencia se inscribira conforme a las
presunciones legales establecidas en el articulo 48 de la Ley 17/2001.

Articulo 33. Inscripcion de otros derechos.

1. La solicitud de inscripcion en el Registro de Marcas de los demas actos
y derechos inscribibles contemplados en el articulo 46.2 de la Ley 17/2001,
salvo la hipoteca mobiliaria que se regira por sus disposiciones especificas,
se ajustara a los requisitos y condiciones previstas en los articulos 30 y 31 de
este Reglamento, debidamente adecuados a la naturaleza del acto o derecho a
inscribir. La solicitud de inscripcidon de opciones de compra o constitucion de
derechos reales debera, ademas, acompafiarse de documento publico, con-
forme a lo previsto en el articulo 49.4 de la Ley 17/2001.

2. En el supuesto de inscripcion de embargos u otras medidas de ejecu-
cion forzosa o cuando la marca esté afectada por un procedimiento de quie-
bra o similar, la solicitud de inscripcion en el Registro de Marcas presentada
por la autoridad competente no estara sujeta al pago de tasas.

Articulo 34. Procedimiento de inscripcion.
1. Recibida la solicitud de inscripcion del cambio de titularidad o de cualquier

otra modificacion de derechos, el 6rgano competente procedera conforme a lo
previsto en el articulo 50.2 de la Ley 17/2001 y expedira al depositante el recibo
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acreditativo de la presentacion de acuerdo con lo previsto en los apartados 5 6 6 del
articulo 5 del presente Reglamento. En el supuesto de que el 6rgano competente
opte por emitir un recibo de presentacion, en el mismo se hara constar el nimero
de expediente, el registro o registros afectados, la naturaleza del acto a inscribir, el
namero de documentos presentados y el lugar, dia, hora y minuto de presentacion.

2. El organo competente de la Comunidad Auténoma que reciba la soli-
citud procedera conforme a lo previsto en el apartado 7 del articulo 5 de este
Reglamento, y la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, una vez recibidos
los datos de la solicitud, efectuara las anotaciones registrales procedentes.

3. El organo competente de la Comunidad Autéonoma correspondiente
examinard la documentacion presentada conforme a lo previsto en el articulo
50.3 de la Ley 17/2001 y si observara alguna irregularidad, comunicara ésta
al solicitante, otorgandole el plazo de un mes para su subsanacion. En el su-
puesto de que se solicite una transmision parcial, el 6organo competente de la
Comunidad Auténoma también examinara si se acompana la documentacion
prevista en el articulo 31.2 de este Reglamento, pero sin entrar a conocer
sobre la legalidad y validez de la misma.

4. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, una vez recibida la solicitud
de inscripcion, la examinara conforme a lo previsto en el articulo 50.5 de
la Ley 17/2001 y, si observara algin defecto, suspendera la tramitacion del
expediente, notificando los defectos observados al solicitante para que en el
plazo de un mes, a contar desde la publicacion del suspenso en el “Boletin
Oficial de la Propiedad Industrial”, presente sus alegaciones.

5. Cuando el 6rgano competente para recibir la solicitud fuera la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas, los exdmenes contemplados en los apartados
3 y 5 del articulo 50 de la Ley 17/2001 podran efectuarse conjuntamente y,
en el caso de observarse irregularidades o defectos, comunicarse éstos al
solicitante mediante una unica notificacion de suspenso para que en el plazo
de un mes los subsane o presente sus alegaciones.

6. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas no inscribira transmisiones
a favor de entidades que, por carecer de personalidad juridica, no puedan
ser titulares de marcas conforme a lo previsto en el articulo 3.1 de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre.

» Se modifica el apartado 6 por el art. unico.17 del Real Decreto 306/2019,
de 26 de abril.
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Articulo 35. Cancelacion y modificacion de la inscripcion de licencias y de
otros derechos.

1. La inscripcion de licencias y de los actos y derechos a que se refiere el
articulo 33 de este Reglamento se cancelaran a peticion de una de las partes.

2. La solicitud de cancelacion contendra las siguientes indicaciones: a)
Identificacion del solicitante. b) Numero del expediente bajo el que se inscri-
bid el derecho que se pretende cancelar. ¢) Nimero de la solicitud o registro de
marca afectado por el derecho que se ha de cancelar. d) Indicacion del derecho
que se solicita cancelar. ¢) Firma del solicitante o de su representante.

3. La solicitud de cancelacion debera presentarse acompaifiada de los si-
guientes documentos:

a) Documento publico acreditativo de la extincion del derecho o declara-
cion firmada por el licenciatario o titular del derecho consintiendo en
la cancelacion de la inscripcion.

b) Justificante de abono de la tasa correspondiente.

4. La solicitud de cancelacion se presentara y tramitara conforme a lo
previsto en los articulos 50 de la Ley 17/2001 y 34 de este Reglamento.

5. Los cuatro apartados anteriores seran de aplicacion, con las modifica-
ciones que procedan en atencion a su distinta naturaleza, a las solicitudes de
modificacion de las inscripciones de los actos y derechos a que se refiere el
apartado 1 de este articulo. Toda solicitud de modificacion de la inscripcion
de uno de estos actos o derechos debera acompanarse del documento piblico
acreditativo de dicha modificacion o de la declaracion firmada por el licen-
ciatario o titular del derecho consintiendo en la misma.

TITULO V
Renuncia de 1a marca

Articulo 36. Renuncia total o parcial de la marca.

1. La solicitud de renuncia de la marca con arreglo a lo dispuesto en el ar-
ticulo 56 de la Ley debera presentarse ante la Oficina Espafiola de Patentes y
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Marcas o el 6rgano competente de la Comunidad Autonoma correspondiente
y debera incluir:

a) Una indicacion de que se solicita la renuncia parcial o total de la marca.

b) El nombre y direccion del titular de la marca, conforme a lo dispuesto
en el parrafo b) del articulo 1.1 de este Reglamento.

c¢) El nimero del registro de la marca cuya renuncia se solicita.

d) En el caso de que se hubiera designado representante, el nombre y di-
reccion de éste, conforme a lo previsto en el parrafo f) del articulo 1.1
de este Reglamento.

e) En el supuesto de que se solicite la renuncia tnicamente en relacion
con algunos de los productos y servicios para los que esté registrada la
marca, los productos y servicios para los que se efecttia la renuncia, agru-
pados segun la clase a que pertenezcan de la Clasificacion Internacional,
precedido cada grupo por el nimero de su clase. Cuando la renuncia
afecte a todos los productos o servicios de una clase, bastara con indicar
el nimero de esta clase.

f) Firma del titular de la marca o de su representante.

2. Cuando, con arreglo a lo previsto en el apartado 3 del articulo 56 de
la Ley 17/2001, de 7 de diciembre sea preciso para aceptar la renuncia que
conste el consentimiento del titular de algtin derecho inscrito sobre la marca,
bastara con acompanar a la solicitud una declaracion firmada por dicho titu-
lar del derecho o por su representante, aceptando dicha renuncia.

3. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas examinara si la solicitud de
renuncia cumple los requisitos y condiciones previstas en la Ley 17/2001
y en este Reglamento. En el supuesto de que existieran irregularidades, se
suspendera la tramitacion y se notificaran éstas al interesado para que, en el
plazo de un mes, a contar desde la publicacion del suspenso en el “Boletin
Oficial de la Propiedad Industrial”, conteste las mismas. Si en el plazo esta-
blecido no se subsanaran los defectos sefialados, se denegara la inscripcion
de la renuncia solicitada.

4. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas publicara en el “Boletin Oficial
de la Propiedad Industrial” el acuerdo de aceptacion de la renuncia, especificando,
en caso de renuncia parcial, los productos y servicios que hubieran sido objeto de
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la renuncia y aquéllos para los que hubiera quedado subsistente la marca. En caso
de renuncia total se procedera a la cancelacion del registro de la marca.

» Se modifica por el art. unico.18 del Real Decreto 306/2019, de 26 de
abril.

TITULO VI
Marcas colectivas y de garantia y nombres comerciales

Articulo 37. Disposiciones aplicables.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este Titulo VI, las disposiciones del pre-
sente Reglamento seran aplicables a las marcas colectivas y de garantia y a
los nombres comerciales, en la medida en que no sean incompatibles con su
propia naturaleza.

Articulo 38. Reglamento de uso de las marcas colectivas y de garantia.

1. El Reglamento de uso de las marcas colectivas debera contener, al me-
nos, las siguientes indicaciones:

a) El nombre y domicilio social de la asociacion o entidad de Derecho
Publico solicitante.

b) El objeto de la asociacion o de la entidad de Derecho publico.

¢) Los o6rganos autorizados a representar a la asociacion o entidad de De-
recho publico.

d) Las condiciones de afiliacion a la asociacion.

e) Las personas autorizadas a utilizar la marca.

f) Si procede, las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones.

g) Si procede, la prevision contenida en el apartado 2 del articulo 63 de
la Ley 17/2001.

2. El Reglamento de uso de las marcas de garantia debera contener, al
menos, las siguientes indicaciones:

— 172 —



a) El nombre y domicilio social del solicitante de la marca.

b) Los requisitos, componentes, elementos, condiciones, origen o cua-
lesquiera otras caracteristicas que el titular de la marca va a certificar
o garantizar que cumplen los productos o servicios a que se aplique la
marca.

c¢) Las medidas que se adoptaran para verificar estas caracteristicas.

d) Los sistemas de control y vigilancia del uso de la marca.

e) Las responsabilidades y sanciones en que se pueda incurrir por un uso
inadecuado de la marca.

f) El canon que se exigira a quienes utilicen la marca.

g) Si procede, la prevision establecida en el apartado 3 del articulo 69 de
la Ley 17/2001.

3. El Reglamento de uso debera acompaiiarse, en el caso de las marcas
colectivas, de los estatutos de la asociacion o entidad solicitante, debidamen-
te constituidos e inscritos, y, en el caso de las marcas de garantia, del informe
favorable del 6rgano administrativo competente en atencion a la naturaleza
de los productos o servicios a los que se destine la marca. Cuando, conforme
al apartado 2 del articulo 69 de la Ley 17/2001, deba entenderse que el infor-
me es favorable por silencio administrativo, deberd acreditarse dicho acto y
la competencia del 6rgano ante el que se solicitd dicho informe.

4. Toda modificacion del Reglamento de uso debera someterse a la apro-
bacion de la Oficina Espaiola de Patentes y Marcas. En el caso de las marcas
de garantia, la modificacion deberd acompaiarse del correspondiente infor-
me favorable emitido por el 6rgano competente en atencion a la naturale-
za de los productos o servicios a los que se destine la marca. La Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas examinara si las modificaciones solicitadas
cumplen las condiciones y requisitos previstos en la Ley 17/2001 y en este
Reglamento, dando traslado, en su caso, de las irregularidades o defectos ob-
servados al solicitante para que en el plazo de un mes las subsane o presente
sus alegaciones.

5. El acuerdo de inscripcion o denegacion de la modificacion del Regla-
mento de uso se publicara en el “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”.
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Articulo 39. Nombres comerciales.

1. En la solicitud de registro de nombre comercial se indicard expresa-
mente que se solicita esta modalidad de signo distintivo. Idéntica mencion
habra de efectuarse en las demas solicitudes que se presenten referidas a un
nombre comercial.

2. Los nombres comerciales se ajustaran a las previsiones del articulo 2.
A estos efectos, su representacion podra presentarse en soporte electronico
de video o audio.

3. Cumpliéndose las condiciones previstas en el apartado 4 del articulo
30 de este Reglamento, la solicitud de inscripcion de la transmision de un
nombre comercial o de su solicitud podra efectuarse conjuntamente con so-
licitudes o registros de marcas.

* Se modifica por el art. unico.19 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.

TITULO VII
Marcas internacionales y marcas de la Union

* Se modifica el enunciado del titulo por el art. unico.20.a) del Real De-
creto 306/2019, de 26 de abril.

Articulo 40. Examen preliminar de la solicitud de registro internacional.

1. El 6rgano competente que reciba la solicitud de registro internacional
examinara la documentacion presentada conforme a lo previsto en el apar-
tado 1 del articulo 82 de la Ley 17/2001 vy, si observara alguna irregularidad,
comunicara ésta al solicitante, otorgandole el plazo de diez dias para su
subsanacion.

2. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, una vez recibida la soli-
citud remitida por el érgano competente de la correspondiente Comunidad
Auténoma, la examinara conforme a lo previsto en el articulo 82.3 de la Ley
17/2001 vy, si observara algin defecto, lo comunicara al solicitante, otorgan-
dole el plazo de diez dias para su subsanacion.
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3. Cuando el 6rgano competente para recibir la solicitud fuera la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas, los examenes contemplados en los apartados
1y 3 del articulo 82 de la Ley 17/2001 podran efectuarse conjuntamente vy,
en el caso de observarse irregularidades o defectos, comunicarse éstos al
solicitante mediante una inica notificacion para que en el plazo de diez dias
los subsane o presente sus alegaciones.

Articulo 41. Solicitud de transformacion de un registro internacional.

1. Recibida Ia solicitud de transformacion, la Oficina Espafiola de Paten-
tes y Marcas examinara:

a) Si el registro internacional en que se basa ha sido cancelado conforme
a lo previsto en el articulo 6.4 del Protocolo concerniente al Arreglo de
Madrid de 27 de junio de 1989.

b) Si la documentacion contemplada en el apartado 2 del articulo 83 de la
Ley 17/2001 ha sido presentada en el plazo previsto en el apartado 1
de dicho articulo de la citada Ley.

¢) Si los productos y servicios que comprende la solicitud de transformacion
estaban cubiertos para Espaia por el registro internacional de que procede.

2. Si del examen anteriormente efectuado, se observara el incumplimiento
de alguno de los requisitos sefialados en el apartado anterior, se comunicaran
los defectos observados al solicitante para que en el plazo de un mes presente
sus alegaciones. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas tendra por desistida
la solicitud de transformacion si en la contestacion presentada el solicitante no
justificara el cumplimiento de dichos requisitos o no presentara la correspon-
diente limitacion o modificacion de los productos y servicios, ajustados a los
efectivamente cubiertos por el registro internacional.

3. Superado este examen, la solicitud de transformacion se tramitara como
una solicitud de marca nacional, salvo en el caso de que se trate de la transfor-
macion de un registro internacional ya concedido para Espafia, en cuyo caso
se estara a lo dispuesto en el apartado 3 del articulo 83 de la Ley 17/2001 y no
se efectuara la publicacion de la solicitud, sino de la concesion del registro con
arreglo a lo previsto en el articulo 23.3 de este Reglamento.
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Articulo 42. Solicitud de transformacion de una marca de la Union.

1. La solicitud de transformacion de una marca de la Unién debera pre-
sentarse en el plazo de dos meses a contar desde la recepcion de la peticion
de transformacion por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas acompa-
flada de los documentos y cumpliendo los requisitos previstos en el apar-
tado 2 del articulo 86 de la Ley 17/2001. Dicha solicitud podra presentarse
utilizando el formulario que a tal efecto habilite la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas.

2. Cuando, conforme al apartado 3 del articulo 86 de la Ley 17/2001, de 7
de diciembre, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas considere que la so-
licitud de transformacion no puede ser aceptada por concurrir alguno de los
motivos previstos en el articulo 139.2 del Reglamento (UE) 2017/1001 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca
de la Union Europea, lo notificara al solicitante, otorgandole el plazo de un
mes para que presente sus alegaciones. Este mismo plazo se concederd al so-
licitante cuando, conforme al apartado 4 del citado articulo de la citada Ley,
se considere que la marca de la Unién no puede ser concedida directamente.
Recibida la contestacion del solicitante, la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas resolvera lo procedente.

3. En el supuesto de transformacion de una marca de la Union ya registra-
da, se estard a lo previsto en el apartado 4 del articulo 86 de la Ley 17/2001,
de 7 de diciembre, y no se efectuara la publicacion de la solicitud, sino de
la concesion del registro con arreglo a lo previsto en el articulo 23.3 de este
Reglamento.

* Se modifica por el art. unico.20.b) del Real Decreto 306/2019, de 26 de
abril.
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TITULO VIII
Disposiciones generales sobre los procedimientos

CAPITULO I
Modificacion de la solicitud o registro y rectificacion de errores

Articulo 43. Modificacion de la solicitud o del registro de la marca.

1. La solicitud de modificacion de la solicitud o registro de la marca,
conforme a lo previsto, respectivamente, en los articulos 23 y 33 de la Ley
17/2001, debera incluir:

a) El nimero de la solicitud o registro de la marca.

b) El nombre y direccion del solicitante o titular de la marca, conforme a
lo dispuesto en el parrafo b) del articulo 1.1 de este Reglamento.

¢) Si se hubiera designado representante, el nombre y direccion de éste, con-
forme a lo previsto en el parrafo f) del articulo 1.1 de este Reglamento.

d) Si se trata de una modificacion de la solicitud, la indicacién del ele-
mento de la misma que haya de ser modificado y la version modificada
de dicho elemento.

e) Si se trata de una modificacion del registro, la mencion del elemento
del nombre o de la direccion del titular que haya de ser modificado en
la representacion de la marca y el elemento en su version modificada.

f) Cuando la modificacion afecte a la representacion de la marca, la repro-
duccidn de la marca modificada de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 2 de este Reglamento.

g) La firma del interesado o de su representante.

h) El justificante del pago de la tasa de modificacion.

2. La solicitud de modificacion se presentara ante el 6rgano que en ese mo-
mento esté tramitando la solicitud de registro de la marca. Cuando la solicitud
de modificacion se refiera a una marca ya registrada, debera presentarse ante
la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o el érgano competente de la corres-
pondiente Comunidad Auténoma, que la remitird a dicha Oficina, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 33 de la Ley 17/2001.
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3. Si no se cumplieran los requisitos previstos en la Ley 17/2001 y en este
Reglamento para la modificacion de la solicitud o del registro de la marca, se
notificaran al solicitante las irregularidades o los reparos observados y, si no se
subsanasen en el plazo de diez dias, la solicitud de modificacion sera denegada,
continuandose la tramitacion en el caso de que la modificacion solicitada se re-
fiera a una solicitud de registro. Cuando la modificacion se refiera a una marca
registrada, el acuerdo de denegacion se notificard al solicitante.

4. El 6rgano competente de la Comunidad Auténoma que hubiera acordado
la modificacion solicitada, comunicara a la Oficina Espanola de Patentes y
Marcas, en el plazo de cinco dias a contar desde la adopcion del acuerdo, los
datos de la solicitud tal como hubieren quedado modificados. La Oficina ano-
tara las correspondientes modificaciones en los asientos registrales.

5. Cuando la modificacion de la solicitud de la marca se refiera a la repre-
sentacion de la misma o a la lista de productos o servicios y se introdujera
después de la publicacion de la solicitud, en el acuerdo de resolucion del
expediente se publicara la reproduccion de la marca o la lista de productos y
servicios tal como hubieran quedado modificados. La modificacion del regis-
tro de la marca también sera publicada conforme a lo dispuesto en el articulo
33.2delaLey 17/2001.

Articulo 44. Rectificacion de errores.

1. Las faltas de expresion o transcripcion y los errores materiales conte-
nidos en la solicitud, registro de la marca o en cualquier documento dirigido
a la Oficina Espafola de Patentes y Marcas u 6rgano competente de la co-
rrespondiente Comunidad Auténoma podran ser rectificados a peticion del
interesado. No obstante, si la peticion de rectificacion tuviera por objeto el
distintivo, su descripcion, sus elementos reivindicados o la enumeracion de
los productos o servicios, la rectificacion debera ser de tal naturaleza que
resulte evidente que el inico texto que podria haber sido propuesto por el
interesado es el rectificado y siempre que ello no afecte substancialmente a
la identidad de la marca o al ambito de su proteccion. La Oficina Espaiiola
de Patentes y Marcas u 6rgano competente podran exigir pruebas adicionales
cuando duden, razonablemente, de que la rectificacion solicitada constituya
efectivamente un error.

— 178 —



2. Cuando en las resoluciones, asientos registrales o en la publicacion
de la solicitud o registro se hubiera cometido alguna falta o error imputable
a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, €sta lo corregira de oficio o a
peticion del interesado. En caso de peticion del interesado, la solicitud de
correccion de estas faltas o errores no estara sujeta al pago de tasa alguna.

3. Seran aplicables a las rectificaciones reguladas en los apartados ante-
riores las previsiones establecidas en el articulo 43 del Reglamento en todo
aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza o contrario a lo
dispuesto en el presente articulo.

4. La solicitud de rectificacion de errores podra comprender varias solici-
tudes o registros de la misma persona, cuando el error o falta y la correccion
solicitada sean los mismos. En este supuesto, habran de indicarse los nime-
ros de todas las solicitudes o registros que deban rectificarse, abonandose la
tasa correspondiente por cada una de las solicitudes o registros afectados.

Articulo 45. Cambios de nombre o direccion del interesado o del representante.

1. Cuando no haya cambio en la persona del titular o solicitante de la marca,
pero si en su nombre o direccion, se inscribira dicho cambio en el Registro de
Marecas a solicitud de dicho titular o solicitante.

2. Las solicitudes de cambio de nombre o direccion deberan incluir:

a) El nimero de la solicitud o registro de la marca.

b) El nombre y direccion del solicitante o titular de la marca, tal como
figuren en el Registro de Marcas.

¢) Si se hubiera designado representante, el nombre y direccion de éste, con-
forme a lo previsto en el parrafo f) del articulo 1.1 de este Reglamento.

d) La indicacion del nuevo nombre o direccion del solicitante o titular de
la marca, tal como haya de inscribirse en el Registro de Marcas tras el
cambio producido.

e) La firma del interesado o de su representante.

f) Cuando proceda, el justificante de pago de la tasa correspondiente, pre-
vista en la tarifa 2.2 del anexo de la Ley 17/2001.

3. Se podran agrupar en una tnica solicitud de cambio de nombre o di-
reccion todos los registros o solicitudes que pertenezcan al interesado. En
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este caso, habran de indicarse los nimeros de todas las solicitudes o registros
afectados, abonandose la tasa correspondiente por cada uno de ellos.

4. Cuando la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas dude, razonablemen-
te, de la veracidad del cambio de nombre o direccidn solicitados, podra pedir
al interesado la presentacion de las pruebas que acrediten dicho cambio.

5. Los apartados anteriores seran de aplicacion al cambio de nombre o
direccion del representante.

6. Los cambios en la direccion del solicitante o titular de la marca no es-
taran sujetos al pago de tasa alguna.

7. Seran aplicables a los cambios de nombre y direccion regulados en los
apartados anteriores las previsiones establecidas en el articulo 43 del Regla-
mento en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza o
contrario a lo dispuesto en el presente articulo.

8. Lo dispuesto en los apartados anteriores sera aplicable, conforme a su
propia naturaleza, a los cambios de nacionalidad del solicitante o titular de la
marca o del Estado en que tenga su domicilio, sede o establecimiento.

CAPITULO I
Division de la solicitud

Articulo 46. Division de la solicitud o del registro de la marca.

1. En la contestacion al suspenso por defectos de forma, fondo u oposicio-
nes, el solicitante podra dividir su solicitud de marca en dos o mas solicitudes
divisionales. También podra dividirse la solicitud al presentarse el oportuno
recurso administrativo contra la denegacion de la marca o cuando se solicite
una transmision parcial de acuerdo con lo previsto en el articulo 31.2 del
presente Reglamento. La solicitud de division se presentara ante el 6rgano
que en ese momento estuviese tramitando la solicitud de registro o que fuese
competente para resolver el recurso o fuese competente para recibir la solici-
tud de transferencia, segun proceda.

2. Por cada solicitud divisional resultante se presentara instancia separa-
da, indicando los productos y servicios que se desglosan de la solicitud ini-
cial y que conforman la solicitud divisional correspondiente. Cada instancia
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de division ird acompanada de las correspondientes solicitudes segregadas
de registro con las menciones, requisitos y documentos que exigen los ar-
ticulos 1 a 4 del presente Reglamento. En dichas solicitudes segregadas de
registro se indicara ademads el caracter divisional de las mismas y el ntimero,
fecha de presentacion y clases de la solicitud inicial de que proceden. El
justificante del pago de la tasa de solicitud a que se refiere el citado articulo
4 sera sustituido para las solicitudes divisionales por el justificante de pago
de la tasa de division.

3. La lista de productos y servicios de las solicitudes divisionales no po-
dré exceder del total de productos y servicios que comprenda la solicitud
inicial dividida. Si en la solicitud inicial se utilizara algun concepto general,
en las solicitudes divisionales se debera utilizar ese mismo concepto general,
aunque el mismo podra ser restringido mediante adiciones que especifiquen
los productos o servicios a que se concreta cada solicitud divisional, sin que
en ningun caso puedan producirse superposiciones entre ellas.

4. Recibida la solicitud de division, el 6rgano competente examinara si la
misma se ajusta a lo previsto en el articulo 24 de la Ley 17/2001 y si cumple los
requisitos exigidos en los apartados anteriores. Si se observaran defectos o irre-
gularidades, se notificaran al solicitante para que en el plazo de un mes los sub-
sane o presente alegaciones. Si los defectos no fueran subsanados, la division se
tendra por desistida, continudndose la tramitacion del expediente inicial. Durante
el procedimiento de division, el procedimiento de registro o recurso quedara en
suspenso conforme a lo previsto en el articulo 26.c) de la Ley 17/2001.

5. Acordada la division de la solicitud, La Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas u 6rgano competente abrira un nuevo expediente por cada solicitud
divisional presentada e incluira en cada solicitud divisional una copia completa
del expediente de la solicitud inicial y en este expediente inicial una copia de
las solicitudes divisionales presentadas. El érgano competente de la Comuni-
dad Auténoma remitird inmediatamente a la Oficina Espafiola de Patentes y
Marecas el expediente de la solicitud inicial y de la solicitud divisional no afec-
tada por el suspenso, continuando con la tramitacion de la solicitud divisional
afectada por el suspenso. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas asignara
un nuevo numero a cada solicitud divisional y efectuara las anotaciones regis-
trales pertinentes. El nuevo niimero de la solicitud divisional sera comunicado
al 6rgano competente de la Comunidad Auténoma.
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6. Toda solicitud, peticion o declaracion hecha por el solicitante en relacion
con la solicitud inicial sera valida y aplicable a las solicitudes divisionales.

7. Los apartados anteriores seran aplicables, en lo que proceda, a la division
del registro de la marca. La division del registro de la marca, salvo lo previsto
en el articulo 31 de este Reglamento, s6lo podra ser solicitada en el procedi-
miento de recurso contra la concesion de la marca. En este caso, la solicitud de
division habra de presentarse ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas a
lo mas tardar en el momento de contestar al recurso interpuesto.

CAPITULO III
Restablecimiento de derechos

Articulo 47. Solicitud de restablecimiento de derechos.

1. La solicitud para el restablecimiento de un derecho debera presentarse
en el plazo de dos meses a contar desde el cese del impedimento. La solicitud
se presentara ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o el 6rgano com-
petente de la correspondiente Comunidad Auténoma frente al que se hubiera
incumplido el plazo determinante de la pérdida del derecho.

2. La solicitud de restablecimiento debera incluir:

a) Nombre y direccion del solicitante o titular de la marca cuyo restable-
cimiento se solicita.

b) Si procede, nombre y direccion del representante.

¢) Plazo o tramite incumplido.

d) Si procede, acuerdo y fecha de la extincion del derecho y de su publi-
cacion o notificacion.

e) Fecha de cese del impedimento.

f) Motivos del incumplimiento, justificacion, pruebas y alegaciones en apoyo
de la pretension.

g) Firma del interesado o de su representante.

h) Justificante del abono de la tasa de restablecimiento de derechos.

3. Con la solicitud de restablecimiento del derecho debera cumplirse el
tramite omitido, acompafandose la formalizacion del acto o la solicitud, es-
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crito o documentacion que se omitio en su dia en dicho trdmite y cuya ausen-
cia determin6 la pérdida del derecho.

Articulo 48. Examen y resolucion de la solicitud.

1. El 6rgano competente examinara si la solicitud de restablecimiento del
derecho cumple los requisitos previstos en el articulo anterior y en el aparta-
do 2 del articulo 25 de la Ley 17/2001 y si el acto o tramite omitido ha sido
debidamente cumplido en todas sus formalidades al presentarse la solicitud
de restablecimiento.

2. Si se observara alguna irregularidad o defecto en la documentacion presen-
tada, tanto respecto de la solicitud de restablecimiento como del cumplimiento
del tramite omitido, se comunicaran éstos al solicitante para que en el plazo de
diez dias los subsane. De no subsanarse en dicho plazo las irregularidades o de-
fectos sefalados, la solicitud de restablecimiento se tendra por desistida.

3. Cuando en la documentacion presentada no se observaran irregulari-
dades o defectos o éstos hubieran sido subsanados, el 6rgano competente
examinara si, conforme a lo dispuesto en los apartados 1, 5y 7 del articulo
25 delaLey 17/2001:

a) Se ha acreditado la diligencia debida en las circunstancias del caso.

b) El plazo incumplido es susceptible de restablecimiento.

¢) No existe ningun derecho de tercero que impida el restablecimiento
solicitado.

4. Efectuado el examen previsto en el apartado anterior, el 6rgano com-
petente resolverd, estimando o desestimando el restablecimiento del dere-
cho. No obstante, si concurriera el impedimento previsto en la letra ¢) del
apartado anterior, el 6rgano competente, antes de resolver, comunicara dicha
circunstancia al solicitante y al titular del signo presuntamente impeditivo
del restablecimiento solicitado para que en el plazo de un mes presenten sus
alegaciones. A la vista de estas alegaciones, el 6rgano competente resolvera.
Contra la resolucion que restablezca en sus derechos al solicitante podra in-
terponer recurso el tercero que pueda prevalerse de las disposiciones de los
apartados 6 y 7 del articulo 25 de la Ley 17/2001, de Marcas.
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5. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas publicara su resolucion en el
Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.

6. Cuando el 6rgano competente para resolver la solicitud de restableci-
miento de derechos sea un 6rgano autonémico, éste comunicara a la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas la presentacion de la solicitud y la resolucion
definitiva que adopte.

CAPITULO IV
Notificaciones y comunicaciones

Articulo 49. Notificaciones y comunicaciones de la Oficina Espariola de
Patentes y Marcas.

1. Las notificaciones y comunicaciones que haya de realizar la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas se efectuaran mediante la entrega o remision
del documento original, una copia del mismo firmada o sellada, o un docu-
mento elaborado por ordenador que incorpore impreso dicho sello.

2. Ademas de los medios de notificacion previstos en el articulo 29 de la
Ley 17/2001, las notificaciones podran efectuarse en los locales de la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas mediante entrega directa del documento al
interesado que acusara recibo del mismo.

3. Cuando la notificacion se efectie mediante el depdsito del documento
en el buzon de que disponga el interesado en la Oficina Espafiola de Patentes
y Marcas, se hara constar la fecha del depdsito en el documento notificado y
en la copia que obre en el expediente.

4. Las notificaciones electronicas se efectuaran transmitiendo una copia
electronica del documento tal como se prevé en el apartado 1. 5. Las comu-
nicaciones de caracter simplemente informativo que haya de realizar la Ofi-
cina Espafiola de Patentes y Marcas, podran efectuarse por correo ordinario,
electronico u otro medio técnico de que disponga la Oficina.

» Se modifica el apartado 4 por el art. unico.21 del Real Decreto 306/2019,
de 26 de abril.
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Articulo 50. Comunicaciones de los interesados.

1. Las solicitudes de registro de marca, asi como cualquier otra solicitud
prevista en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, o en este Reglamento, y to-
das las demas comunicaciones dirigidas a la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas u organos competentes de las Comunidades Auténomas por los in-
teresados se efectuaran mediante la presentacion en dicha Oficina u 6rganos
competentes o en los lugares que prevé el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administra-
ciones Publicas, del documento firmado de que se trate.

2. Dichas solicitudes y comunicaciones también podran efectuarse me-
diante la presentacion del documento por medios electronicos. El Director
de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas establecera las condiciones,
requisitos y caracteristicas de estos medios de presentacion o transmision,
tales como el equipo, aplicacion o material que hayan de utilizarse y los por-
menores técnicos de comunicacion. El registro electronico para la recepcion
de solicitudes transmitidas por medios electronicos se ajustara a lo dispuesto
en el articulo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. Cuando las solicitudes y comunicaciones sean transmitidas a la Ofici-
na Espafiola de Patentes y Marcas por medios electronicos, la mencion del
nombre del remitente se considerara equivalente a la firma.

* Se modifica por el art. unico.22 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.
Articulo 51. Impresos normalizados.

1. La Oficina Espafola de Patentes y Marcas, ademas de los impresos
normalizados previstos en este Reglamento, podra establecer otros para la
presentacion de las demas solicitudes y comunicaciones de los interesados.
La aprobacion de todos los impresos se efectuara mediante resolucion del
Director general de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

2. Los interesados en los procedimientos ante la Oficina Espafiola de Pa-
tentes y Marcas deberan usar dichos impresos normalizados, copias de esos
impresos o impresos con el mismo contenido y formato, tales como impresos
creados mediante tratamiento electronico de datos.
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3. Los impresos deberan ser cumplimentados de manera que su contenido
pueda ser introducido de forma automatica en un ordenador mediante, por
ejemplo, el reconocimiento de caracteres y la lectura optica.

4. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas hara accesibles al publico
los impresos normalizados a que se refiere el apartado 1 del presente articulo
mediante su puesta a disposicion en redes de comunicacion telematica.

CAPITULO V
Registro de marcas e informacion al publico

Articulo 52. Forma y contenido del Registro de Marcas.

1. El Registro de Marcas a que se refiere el articulo 1 de la Ley 17/2001,
de 7 de diciembre podra llevarse en forma de base de datos electronica.

2. En el Registro de Marcas se inscribiran, en relacion con las marcas nacio-
nales, marcas internacionales y nombres comerciales, las menciones siguientes:

a) Numero de la solicitud de registro.

b) Fecha de presentacion de la solicitud.

¢) Nombre, direccion y nacionalidad del solicitante o titular del registro y
el Estado en que tenga su domicilio, su sede o establecimiento.

d) Nombre y direccion profesional del representante, siempre que no se
trate del representante a que se refiere el apartado 3 del articulo 56 de
este Reglamento.

e) La representacion de la marca o nombre comercial con indicacion de
su tipo conforme a lo previsto en el articulo 2.3 de este Reglamento;
y, cuando proceda, una descripcion de la marca o nombre comercial.
Cuando la representacion se hubiera suministrado en forma de archivo
electronico, un enlace a dicho archivo. Cuando se trate de una marca
o nombre comercial de color con arreglo a lo previsto en la letra f) del
articulo 2.3 antes citado, indicacion del color o colores reivindicados
con su codigo de referencia.

f) La lista de productos y servicios, agrupados conforme a las clases de
la Clasificacion Internacional. Cada grupo ira precedido del nimero
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de la clase a que corresponda, figurando en el orden seguido por dicha
Clasificacion Internacional.

g) Las indicaciones relativas a la prioridad unionista reivindicada.

h) Las indicaciones relativas a la reivindicacion de prioridad de ex-
posicion.

1) Las indicaciones relativas a la reivindicacion de la antigliedad.

j) La declaracion del solicitante excluyendo de proteccion alguno de los
elementos de la marca o nombre comercial o, en su caso, la mencion
de que el solicitante ha reivindicado, con arreglo a lo dispuesto en el
articulo 1, apartado 3 de este Reglamento, que la marca o nombre co-

mercial han adquirido un caracter distintivo como consecuencia del uso
que se ha hecho de los mismos.

k) La indicacién de que se trata de una marca colectiva, de garantia o
internacional.

1) La indicacion de que se trata de una marca nacional por transformacion de
un registro internacional o marca de la Union y los datos relativos a estas
solicitudes o registros (fecha presentacion y nimero solicitud o registro).

m) La indicacion de que se trata de una solicitud divisional y la fecha de

presentacion y numero de la solicitud o registro de que procede.

n) La indicacion de que se trata de un registro fusionado y la fecha de
presentacion y nameros de los registros de que procede.

0) Fecha del acuerdo de desistimiento de la solicitud y, en su caso, de su
publicacion.

p) Fecha de publicacion de la solicitud.

q) Los signos anteriores, identificados por su numero de solicitud, respecto
de los cuales, en virtud de lo previsto en el articulo 15.2 de este Reglamen-
to, se hubiera comunicado la publicacion de la solicitud a los titulares de
los mismos.

r) Fecha del suspenso y de su publicacion.

s) Fecha del acuerdo de denegacion o concesion del registro y de su pu-
blicacion.

t) Datos relativos a la interposicion y resolucion de los recursos adminis-
trativos y jurisdiccionales.

u) Datos relativos a la suscripcion de un convenio arbitral, al laudo que
recaiga y, en su caso, a los recursos interpuestos contra éste y a las
resoluciones adoptadas en relacion con los mismos.
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3. En el Registro de Marcas se inscribiran también los siguientes datos:

a) Toda modificacion del nombre, direccion o nacionalidad del titular o
solicitante del registro, o del Estado en que tenga su domicilio, su sede
o establecimiento.

b) Toda modificacion del nombre o la direccion profesional del represen-
tante, salvo cuando se trate del representante a que se refiere el aparta-
do 3 del articulo 56 de este Reglamento.

¢) Cuando se designe a un nuevo representante, su nombre y direccion
profesional.

d) Toda modificacién de la marca o nombre comercial con arreglo a lo
dispuesto en el articulo 33 de la Ley 17/2001.

e) La mencion de la modificacion del Reglamento de uso de las marcas
colectivas o de garantia con arreglo a lo dispuesto, respectivamente, en
los articulos 65y 71 de la Ley 17/2001.

f) Las solicitudes de transmision total o parcial de la solicitud o registro y
la fecha de denegacion o concesion de la inscripcion.

g) La constitucion, modificacion o cesion de un derecho real y la fecha de la
denegacion o concesion de su inscripcion. En el caso de una hipoteca mobi-
liaria se anotara la fecha de su inscripcion en el Registro de Bienes Muebles.

h) Las medidas de ejecucion forzosa y los procedimientos de concurso de
acreedores o analogos.

1) Las solicitudes de inscripcion, modificacion o cesion de licencias y la
fecha de denegacion o concesion de su inscripcion.

j) Las solicitudes de cancelacion de las inscripciones mencionadas en los
parrafos g), h) e i) y la fecha de inscripcion de su cancelacion.

k) La solicitud de renovacion del registro y su fecha de concesion o dene-
gacion y publicacion.

1) La solicitud de renuncia del registro y de la cancelacion del mismo.

m) La fecha del acuerdo de caducidad por falta de renovacion y de su

publicacion.

n) Las solicitudes y demandas de nulidad y caducidad, las acciones rei-
vindicatorias y las resoluciones y sentencias recaidas sobre las mis-
mas, de conformidad con lo previsto en los articulos 2 y 61 ter de la
Ley 17/2001, de 7 de diciembre.
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4. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas podra inscribir en el Re-
gistro de Marcas otras menciones, ademas de las previstas en los apartados
anteriores.

* Se modifica por el art. unico.23 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.
Articulo 53. Publicidad.

1. El Registro de Marcas es publico. La publicidad se hard efectiva me-
diante consulta a la base de datos, obtencion de listados informaticos o certi-
ficacion expedida por el funcionario competente.

2. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas podra facilitar, con caracter
gratuito, la consulta publica de la base de datos mediante su puesta a dispo-
sicion publica en redes de comunicacion telematica.

3. La certificacion sera el unico medio de acreditar fehacientemente el
contenido de las inscripciones registrales.

4. La certificacion se solicitara por el interesado mediante la presentacion
ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas del correspondiente impreso
normalizado en el que se indicaran los particulares sobre los que ha de versar
la misma. Cuando se solicite una certificacion general sobre las inscripciones
registrales de una marca o nombre comercial, la misma podra consistir en el
correspondiente listado informatico de la base de datos certificado por el fun-
cionario competente. Con la solicitud de certificacion debera acompaiarse el
justificante de pago de la tasa correspondiente.

Articulo 54. Consulta publica de expedientes.

1. La consulta publica de expedientes se efectuara sobre los documentos ori-
ginales o copias de los mismos. Cuando los expedientes se conservasen median-
te soportes técnicos de almacenamiento, la consulta publica se efectuara sobre
estos medios técnicos. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas establecera la
forma de llevarse a término la consulta. Hasta que no se haya abonado la tasa
correspondiente, no se tendra por presentada la solicitud de consulta publica.

2. Estaran excluidas de consulta publica las partes del expediente que
el interesado haya manifestado, antes de la presentacion de la solicitud de
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consulta publica, que se mantengan confidenciales, a menos que la consulta
de tales partes del expediente esté justificada por intereses legitimos y pre-
ponderantes de la parte que solicita la consulta.

3. Cuando se solicite la consulta publica de un expediente de solicitud de
registro todavia no publicada, la parte interesada en la consulta deberd indi-
car y probar que el solicitante del expediente: a) Ha dado su consentimiento,
o b) Ha pretendido hacer valer frente a dicha parte los derechos derivados de
su solicitud.

4. La consulta tendra lugar en los locales de la Oficina Espafola de Pa-
tentes y Marcas.

5. Previa solicitud, la consulta publica se realizara mediante la expedicion
de copias de los documentos del expediente. Para la obtencion de tales co-
pias deberd pagarse la tasa correspondiente.

6. La consulta publica de expedientes también podra efectuarse en linea
sobre los medios técnicos de almacenamiento, en este caso no nacera la obli-
gacion de pagar la tasa de consulta publica.

* Se aniade el apartado 6 por el art. unico.24 del Real Decreto 306/2019,
de 26 de abril.

Articulo 55. Conservacion de expedientes.

1. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas conservara los expedientes de
todo procedimiento relativo a una solicitud o a un registro de marca o nombre
comercial. El Director de la Oficina establecera la forma de conservacion de
los expedientes conforme a lo dispuesto en la legislacion vigente.

2. La conservacion de los expedientes electronicos, de los expedientes en
formato electronico, y de sus copias de seguridad, sera por tiempo ilimitado.
Los documentos originales presentados por las partes, una vez trasladados a
formato electronico, asi como todos los documentos que no puedan pasarse a
este formato, podran destruirse con sujecion a lo dispuesto con caracter general
para la Administracion General del Estado y sus organismos publicos.

3. En el caso de expedientes o parte de expedientes conservados en formato
no electronico, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas conservard dichos
expedientes durante al menos cinco afios a partir del final del afio en que:
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a) La solicitud haya sido denegada, desistida o tenida por desistida.

b) El registro de la marca o nombre comercial haya expirado totalmen-
te conforme a lo dispuesto en la letra a) del articulo 54.3 de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre.

¢) Se haya inscrito en el Registro la renuncia total de la marca o nombre
comercial conforme a lo dispuesto en la letra b) del articulo 54.3 de la
Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

d) La marca o nombre comercial hubieran sido totalmente cancelados del
Registro conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del articulo 61 ter de
la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

4. La Oficina Espafola de Patentes y Marcas conservara los expedientes de
todos aquellos registros respecto de los cuales se hubiera reivindicado su anti-
giiedad en una marca de la Union, aunque dichos registros hubieran sido renun-
ciados o se hubieran dejado extinguir por su titular una vez registrada la marca de
la Unién y en tanto en cuanto dicha marca de la Unidn contintie en vigor.

* Se modifica por el art. unico.25 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.

CAPITULO VI
Representacion

Articulo 56. Representacion.

1. Salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, nadie tendra obligacion de
hacerse representar ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o los orga-
nos competentes de las Comunidades Autonomas. No obstante, en el supuesto
de que el interesado actlie por si mismo y no tenga domicilio ni sede social en
territorio del Estado espafiol, debera designar, a efecto de notificaciones, una
direccion postal en Espaiia o en el Espacio Econdmico Europeo o, alternativa-
mente, indicar que las notificaciones le sean dirigidas por cualquier otro medio
técnico de comunicacion de que disponga la citada Oficina.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el ultimo inciso del apartado siguiente,
las personas fisicas o juridicas que no tengan ni domicilio ni establecimiento
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industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Econdmico Europeo
deberan, conforme a lo dispuesto en el articulo 175.2 de la Ley 24/2015, de
24 de julio, de Patentes, hacerse representar mediante Agente de la Propie-
dad Industrial en cualquiera de los procedimientos establecidos por la Ley
17/2001, de 7 de diciembre o el presente Reglamento.

3. Las personas fisicas o juridicas que tengan su domicilio o un estableci-
miento industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Econémico Eu-
ropeo podran actuar mediante un empleado de las mismas, siempre que este
empleado acredite ante la Oficina Espafola de Patentes y Marcas u 6rganos
competentes de la Comunidad Auténoma correspondiente su poder de repre-
sentacion y cumpla las condiciones establecidas en el apartado 1 a efectos de
notificaciones. El empleado de una persona juridica de las contempladas en el
presente apartado podra actuar también en representacion de otras personas
juridicas que estén econdmicamente vinculadas con aquella, incluso si estas
personas juridicas no tuvieren ni domicilio, ni establecimiento industrial o co-
mercial efectivo y serio en el Espacio Econémico Europeo.

4. A los efectos de lo dispuesto en el articulo 1.1.f) del presente Regla-
mento, se presumird que el representante tiene una sucursal seria y efectiva
en el territorio de la Comunidad Autéonoma de presentacion de la solicitud, si
tiene un acuerdo de colaboracion con otro representante o si actua por medio
de empleados, auxiliares o mandatarios, domiciliados cualquiera de ellos en
el territorio de la referida Comunidad Auténoma.

» Se modifica por el art. unico.26 del Real Decreto 306/2019, de 26 de
abril.

Articulo 57. Acreditacion de la representacion.

1. Los representantes deberan presentar ante la Oficina Espafiola de Pa-
tentes y Marcas u 6rgano competente de la Comunidad Auténoma el corres-
pondiente poder firmado por el interesado para su inclusion en el expediente.
Los poderes podran otorgarse para una o mas solicitudes o para uno o mas
registros identificados en el poder.

2. Se podra presentar un poder general por el que se faculte al represen-
tante para actuar en relacion con todas las operaciones de marcas o nombres
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comerciales del poderdante. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas lle-
vara a estos efectos un registro de poderes generales.

3. Cuando se comunique a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas u
organo competente de la Comunidad Auténoma la designacion de un repre-
sentante, el correspondiente poder se debera presentar en el plazo de un mes
a contar desde la recepcion de dicha comunicacion, si la direccion del poder-
dante se encuentra dentro del territorio espafol, o en el plazo de dos meses,
si tal direccion se hallare fuera de dicho territorio. En el caso de que no se
presentase el poder en los plazos prescritos anteriormente, el procedimiento
continuara con el representado. Los actos realizados por el representante no
acreditado, con excepcion de la presentacion de la solicitud de registro, se
tendran por no efectuados, si no son confirmados por el representado en los
plazos anteriormente previstos. Todo ello se entendera sin perjuicio de lo
dispuesto en la ultima frase del apartado 1 y en el apartado 2 del articulo 56
de este Reglamento.

4. Todo representante que deje de estar apoderado seguira siendo consi-
derado como tal hasta que no se haya comunicado a la Oficina Espafola de
Patentes y Marcas u 6rgano competente la expiracion de su poder.

5. Salvo que el propio poder disponga otra cosa, su extincion por el fa-
llecimiento del poderdante no impedira al apoderado realizar ante la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas u 6rganos competentes de las Comunida-
des Autonomas los actos de conservacion, defensa y mantenimiento de las
solicitudes y registros del poderdante que resulten imprescindibles hasta la
designacion de un nuevo apoderado por los herederos de aquél o la compa-
recencia personal de éstos.

6. En los supuestos de solicitudes, escritos o comunicaciones presenta-
das electronicamente que no impliquen renuncia, enajenacion, gravamen o
limitacion de derechos podra aportarse, en lugar del poder original otorga-
do por el interesado, un archivo electronico que contenga la copia integra
del mismo. No obstante, el documento original del poder debera presen-
tarse para su inclusion en el expediente cuando se desista totalmente de la
solicitud, cuando la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas asi lo requiera,
o cuando cualquier parte en el procedimiento justifique la posible existen-
cia de falsedad del mismo o cualquier otro defecto grave y asi lo solicite
expresamente.
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7. Cuando, de acuerdo con el apartado anterior, haya de presentarse el
poder original, éste debera aportarse en el plazo de diez dias que conceda
la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o en el que reste para que se
cumpla el plazo previsto en el apartado 3 de este articulo, si este plazo
fuera superior. En el supuesto de que el poder sea requerido en alguno
de los tramites previstos en los articulos 11, 14 6 20 de este Reglamento,
su aportacion se efectuara en los plazos establecidos en los mismos. Una
vez requerida la aportacion del poder original, el incumplimiento o su
aportacion extemporanea producira los efectos previstos en el apartado 3
de este articulo.

TITULO IX
Solicitud de nulidad y caducidad

Debe tenerse en cuenta que este Titulo, afiadido por el art. unico.27 del Real
Decreto 306/2019, de 26 de abril, se aplicara a partir del dia 14 de enero
de 2023, sin perjuicio de la aplicacion inmediata de aquellos preceptos a
los que remitan otras partes del Reglamento, segun establece su disposicion
transitoria segunda (ver en epigrafe § 4 ).

Articulo 58. Contenido de la solicitud de nulidad o caducidad.
1. La solicitud de nulidad o caducidad de una marca debera incluir:

a) El nombre y direccion de la persona que formula la solicitud, de acuerdo
con lo previsto en las letras b) y ¢) del articulo 1.1 de este Reglamento.

b) En caso de que se actiie por medio de representante, el nombre y direc-
cion de este, de acuerdo con lo previsto en la letra f) del articulo 1.1 de
este Reglamento.

¢) El ntimero de la marca cuya nulidad o caducidad se solicite y el nombre
de su titular.

d) La causa en la que se basa la solicitud de nulidad o caducidad mediante
una declaracion en el sentido de que se cumplen los requisitos estable-
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cidos en los articulos 51, 52, 54, 66, 67, 72,73 y 91 de la Ley 17/2001,
de 7 de diciembre.

e) La indicacion de los productos o servicios respecto de los que se soli-
cita la nulidad o caducidad de la marca. En ausencia de esta indicacion
se considerara que la solicitud se formula contra todos los productos o
servicios amparados por la marca impugnada.

f) El justificante de pago de la tasa de solicitud de nulidad o caducidad.

g) Firma del interesado o de su representante.

2. Ademas de los requisitos establecidos en el apartado anterior, las soli-
citudes de nulidad basadas en causas relativas deberan incluir:

a) Cuando la solicitud de nulidad se base en una marca anterior de las
contempladas en las letras a), b) y ¢) del articulo 6.2 de 1a Ley 17/2001,
de 7 de diciembre, el nimero de dicha marca, su fecha de presentacion
o prioridad, y si la misma esta solicitada o registrada.

b) Si la solicitud de nulidad se basa en una marca anterior notoriamente cono-
cida en el sentido del articulo 6.2.d) de 1a Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
una indicacion en tal sentido y una representacion de la misma.

¢) Si la solicitud se basa en una marca anterior renombrada conforme a lo
previsto en el articulo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, ademas
de las menciones sefialadas en la letra a) anterior, una indicacion en
este sentido.

d) Cuando la solicitud de nulidad se base en alguno de los derechos an-
teriores previstos en los articulos 9 y 10 de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, una indicacion de la naturaleza del derecho anterior en que
se basa la solicitud y su representacion. Si el derecho anterior fuera
uno de los contemplados en el apartado 3 del articulo 9, la fecha de
solicitud del registro o, si no estuviera disponible, la fecha a partir de
la cual se concede la proteccion.

e) Si la solicitud de nulidad se basa en un registro o solicitud anterior, una
representacion de dicho registro o solicitud. Si se tratara de una marca
anterior en color, la representacion debera ser en color.

f) Indicacion de los productos o servicios en los que se basa cada uno de
los motivos de la solicitud de nulidad.
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g) En el caso de que presente la solicitud de nulidad un licenciatario o
una persona facultada a ejercer un derecho anterior, la acreditacion
de la autorizacion o el derecho que le faculte para presentar dicha
solicitud.

3. Cuando la solicitud de nulidad presentada conforme al articulo 52 de
la Ley 17/2001, de 7 de diciembre se base en mas de una marca o derecho
anterior, seran de aplicacion los apartados 1, letra d), y 2 del presente articulo
para cada una de dichas marcas o derechos.

4. La solicitud podra incluir las razones, motivos y fundamentos en que se
base la solicitud y las pruebas acreditativas que se consideren pertinentes.

Articulo 59. Inadmision de la solicitud de nulidad o caducidad.

1. La Oficina Espafola de Patentes y Marcas inadmitird la solicitud de
nulidad o caducidad cuando no cumpla lo dispuesto en las letras c), d) y f)
del articulo 58.1, o, cuando proceda, en las letras a), b) o d), primera frase,
del articulo 58.2 del presente Reglamento.

2. Si la solicitud de nulidad o caducidad no se ajusta a las demas dispo-
siciones de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre o del presente Reglamento,
la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas notificara las irregularidades ob-
servadas al solicitante para que en el plazo de diez dias las subsane. Si en
dicho plazo las irregularidades no fueran subsanadas, la Oficina decretara la
inadmision de la solicitud.

3. La Oficina informara al solicitante y al titular de la marca de las re-
soluciones adoptadas conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores y
publicara una mencién de las mismas en el “Boletin Oficial de la Propiedad
Industrial”.

Articulo 60. Fundamentacion de la solicitud de nulidad o caducidad.
1. El solicitante debera presentar los hechos, las pruebas y las alegaciones
en apoyo de su solicitud hasta el cierre de la fase contradictoria del pro-

cedimiento de nulidad o caducidad. En particular, el solicitante aportara lo
siguiente:
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a) En caso de una solicitud presentada con arreglo al articulo 51 o al arti-
culo 54, apartado 1, letras b) o ¢) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre
los hechos, las pruebas y los argumentos en apoyo de los motivos en
que se base la solicitud de nulidad o caducidad.

b) En caso de que la solicitud se base en una marca anterior de la Union,
pruebas del registro o de la solicitud de registro de dicha marca, tales
como una copia del certificado de registro o del certificado de presen-
tacion de la solicitud y, en su caso, del ultimo certificado de renovacion
que acredite la vigencia de dicha marca.

¢) En caso de que la solicitud se base en una marca anterior notoriamente
conocida en el sentido del articulo 6.2.d) de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, prueba de la existencia o registro de dicha marca y de que
la misma es notoriamente conocida en Espafia para los productos o
servicios en los que se basa dicha solicitud de nulidad.

d) En el caso de que la solicitud se base en una marca anterior renombra-
da en el sentido del articulo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
ademas de la pruebas a que se refiere la letra b) del presente apartado,
prueba de que la marca goza de renombre en Espafia o en la Union para
los productos o servicios en los que se basa dicha solicitud de nulidad,
asi como prueba o alegaciones que demuestren que el uso sin justa cau-
sa de la marca impugnada se aprovecharia indebidamente del caracter
distintivo o el renombre de la marca anterior, o bien seria perjudicial
para dicho caracter distintivo o dicho renombre.

e) En el caso de que la solicitud se base en alguno de los motivos previstos
en las letras a) y b) del articulo 9.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciem-
bre, prueba de la existencia del nombre, apellidos u otro signo identi-
ficativo de la persona afectada y, en su caso, del alcance y divulgacion
entre la generalidad del publico de dicho medio de identificacion.

) En el caso de que la solicitud se base en alguno de los motivos previs-
tos en la letra c) del articulo 9.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
prueba de la adquisicion, existencia continuada y ambito de proteccion
del derecho anterior, asi como acreditacion de que el solicitante tiene
derecho a presentar la solicitud.

g) En el caso de que la solicitud se base en la letra d) del articulo 9.1 de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, prueba del uso o del conocimiento notorio del
signo en el trafico econdmico del conjunto del territorio nacional.
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h) En el caso de que la solicitud se base en una denominacion de origen o
en una indicacion geografica protegida a tenor de lo previsto en articu-
lo 9.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, prueba de la adquisicion,
existencia continuada y ambito de proteccion de dicho derecho.

i) En el caso de que la solicitud se base en la inexistencia del consenti-
miento del titular de la marca tal como se contempla en el articulo 10.1
de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, prueba de la propiedad de dicha
marca y de la relacion con el agente o representante.

2. Cuando los elementos de prueba relativos a la presentacion o registro
de los derechos anteriores a que se refieren las letras b), c), d), f) y h) del
apartado anterior obren en una base de datos oficial accesible en linea de for-
ma gratuita y en idioma espafol, la parte que presente la solicitud de nulidad
podra aportar esas pruebas haciendo referencia a dicha base de datos.

3. Los documentos y demas pruebas se adjuntaran en anexos que se nume-
raran consecutivamente. La presentacion deberd incluir un indice que con-
tenga, para cada documento o elemento de prueba presentado como anexo:

a) El nimero del anexo;

b) Una breve descripcion del documento o del elemento y, si procede, el
numero de paginas;

¢) Una indicacion de las partes concretas del documento o elemento que
invoca en apoyo de sus alegaciones, si procede;

d) El nimero de pagina de las alegaciones en la que se menciona el docu-
mento o el elemento.

Si el indice o los anexos no cumplieran con estos requisitos, la Oficina
podra requerir al interesado para que en el plazo previsto en el articulo 61.5
subsane las irregularidades detectadas. Si en dicho plazo las irregularidades
no fueran subsanadas, el documento o elemento irregular no sera tenido en
cuenta.

4. El Director de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas podra dispo-
ner mediante resolucion los modos de presentacion, especificaciones téc-
nicas, formatos y soportes en los que los interesados habran de presentar
sus pruebas.
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Articulo 61. Examen de fondo de la solicitud de nulidad o caducidad.

1. Si la solicitud fuera admitida, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
enviard una comunicacion a las partes mediante la cual les informara de que
se ha iniciado la fase contradictoria del procedimiento de caducidad o de
nulidad y requerira al titular de la marca impugnada para que presente sus
observaciones en el plazo de dos meses.

2. En el caso de que la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas hubiera
requerido a una parte, de conformidad con el articulo 59.1 de la Ley 17/2001,
de 7 de diciembre para que formulara observaciones y dicha parte no hubiera
presentado observacion alguna dentro del plazo establecido, la Oficina pro-
cedera al cierre de la fase contradictoria del procedimiento y se pronunciara
sobre la caducidad o nulidad con arreglo a las pruebas de que disponga.

3. En el caso de que el solicitante no hubiera presentado los hechos, ale-
gaciones o pruebas necesarios para fundamentar su solicitud, la misma sera
desestimada por infundada.

4. Toda observacion presentada por las partes se notificard a la otra parte
interesada. Cuando la misma no contenga elementos nuevos o ya se hubieran
reunidos los elementos necesarios para dictar una resolucion en el asunto, la
notificacion sera facultativa.

5. Si la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas hiciera uso de la facultad
que le confiere la segunda frase del apartado 1 del articulo 59 de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, concedera a la parte requerida un plazo no supe-
rior a un mes ni inferior a diez dias para presentar sus observaciones.

6. Cuando el titular de la marca impugnada renuncie a los productos o
servicios contra los que se hubiera formulado la solicitud de nulidad o cadu-
cidad, o dicha marca hubiera expirado o hubiera sido anulada en un proceso
paralelo, se cerrara el procedimiento, salvo que el solicitante demuestre un
interés legitimo en obtener una resolucion sobre el fondo.

7. En caso de que el titular renuncie parcialmente a la marca impugnada
mediante la supresion de algunos de los productos o servicios contra los
que se dirige la solicitud, la Oficina requerira al solicitante para que declare,
dentro del plazo que se le otorgue de acuerdo con el apartado 5, si mantiene
su solicitud y, en caso afirmativo, contra cuales de los productos y servicios
restantes. En el caso de que el solicitante retire la solicitud a la luz de la
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renuncia, o se informe a la Oficina de un acuerdo entre las partes, el proce-
dimiento finalizara.

8. En el caso de que el titular desee renunciar a la marca impugnada, de-
bera hacerlo mediante un documento separado.

Articulo 62. Suspension y sobreseimiento de solicitudes de nulidad o caducidad.

1. Cuando se presenten varias solicitudes de nulidad o caducidad con-
tra la misma marca, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas las tramitara
siguiendo el orden de incoacidn, decretando la suspension de oficio de las
demas solicitudes presentadas. La Oficina informara de ello a los solicitantes
afectados.

2. Si como consecuencia de un previo procedimiento de nulidad o caduci-
dad recayera una resolucion firme que determinara la extincion de la marca im-
pugnada, las solicitudes de nulidad o caducidad que hubieran sido suspendidas
conforme al apartado anterior quedaran sobreseidas, salvo que el solicitante
acredite un interés legitimo en obtener una resolucion sobre el fondo de su
solicitud. La Oficina informara del sobreseimiento a las partes afectadas.

3. En caso de sobreseimiento, a peticion del interesado, la Oficina Espa-
fiola de Patentes y Marcas reembolsard el cincuenta por ciento de la tasa de
nulidad o caducidad abonada.

Articulo 63. Prueba de uso en las solicitudes de nulidad o caducidad.

1. Cuando se trate de una solicitud de caducidad basada en los articulos
54.1.a) y 57 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, la Oficina instara al titular
de la marca impugnada a aportar, en el plazo de dos meses, la prueba del uso
efectivo de dicha marca o la concurrencia de causas justificativas de la falta de
uso. En el caso de que, en el plazo indicado, el titular no aporte dicha prueba o la
concurrencia de causas justificativas de la falta de uso o, en su caso, las pruebas
o causas alegadas sean manifiestamente insuficientes o carentes de pertinencia,
se declarara la caducidad de la marca impugnada. El articulo 21 bis, apartados 3,
4,5y 7 del presente Reglamento se aplicaran mutatis mutandis.

2. La peticion de la prueba de uso con arreglo a lo dispuesto en el articulo
59, apartados 2, 3 y 7 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre se admitira si
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el titular de la marca impugnada presenta una peticion incondicional en un
documento separado dentro del plazo previsto en el articulo 61, apartado 1
del presente Reglamento. En el caso de que el titular de la marca impugnada
hubiera presentado una solicitud de prueba del uso de la marca anterior que
cumpla los requisitos del articulo 59, apartados 2, 3 y 7 de la Ley 17/2001,
de 7 de diciembre la Oficina requerira al solicitante de la nulidad para que
aporte las pruebas exigidas en el plazo de un mes. En el caso de que, en el
plazo indicado, el solicitante de la nulidad no facilite dichas pruebas o acre-
dite la concurrencia de causas justificativas de la falta de uso o los motivos
alegados fueran manifiestamente insuficientes o carentes de pertinencia, la
Oficina denegaré la solicitud de declaracion de nulidad en la medida en que
se base en dicha marca anterior. El articulo 21 bis, apartados 3, 4, 5y 7 del
presente Reglamento se aplicaran mutatis mutandis.

3. La peticion de la prueba de uso podra ir acompafada de las alegacio-
nes de contestacion a la solicitud de nulidad formulada. Dichas alegaciones
también podran presentarse junto con las que se formulen en respuesta a la
prueba de uso presentada.

Disposicion adicional primera. Cumplimiento de tramites.

A efectos de lo dispuesto en la disposicion adicional cuarta de la Ley
17/2001, se entenderan por tramites de un procedimiento en materia de pro-
piedad industrial cualesquiera actuaciones relativas a la solicitud, tramita-
cion, oposicion, renovacion, reivindicacion de prioridad, pago de tasas o in-
cluso formulacion de recursos respecto de cualquier modalidad de propiedad
industrial. En consecuencia, las actuaciones o tramites con ese objeto cuyo
plazo hubiera de expirar en sabado, podran efectuarse validamente en el pri-
mer dia habil siguiente a ese sabado.

Disposicion adicional segunda. Restablecimiento de derechos de las de-
mas modalidades de propiedad industrial.

Los articulos 47 y 48 del presente Reglamento seran de aplicacion, en

todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza o con lo dis-
puesto en la disposicion adicional séptima de la Ley 17/2001, de Marcas, a
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las patentes, modelos de utilidad, topografias de los productos semiconduc-
tores y modelos y dibujos industriales y artisticos.

Disposicion adicional tercera. Computo de plazos.

Los plazos establecidos en este Reglamento se computaran conforme a lo
dispuesto en el articulo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

* Se modifica por el art. unico.28 del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.

Disposicion transitoria primera. Normas transitorias aplicables a los ro-
tulos de establecimiento.

1. Mientras dure la vigencia registral de los rotulos de establecimiento se-
ran aplicables a los mismos las disposiciones del presente Reglamento en todo
aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, o contrario al régimen
transitorio previsto en la Ley 17/2001. En particular, le seran aplicables el articu-
lo 15. 2, el capitulo IV del Titulo Il y el Titulo IV de este Reglamento.

2. De acuerdo con lo previsto en el parrafo a) del apartado 2 de Ia dispo-
sicion transitoria tercera de la Ley 17/2001, cuando la renovacion del rétulo
de establecimiento s6lo comprenda municipios ubicados en una tnica Co-
munidad Autéonoma la solicitud de renovacion se presentara ante los 6rganos
competentes de dicha Comunidad Auténoma. La solicitud de renovacion se
presentara ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas cuando comprenda
los municipios de las Ciudades de Ceuta o Melilla o cuando, refiriéndose
a cualesquiera otros municipios, los o6rganos de la Comunidad Auténoma
que resultase competente no hubieren iniciado sus actividades registrales,
conforme a lo previsto en la disposicion transitoria quinta de la citada Ley.

3. La solicitud y procedimiento de renovacion se ajustaran a lo dispues-
to en los articulos 26, 27 y 28 del Reglamento, en todo aquello que no sea
incompatible con su propia naturaleza o contrario a lo dispuesto en la Ley
17/2001 y en la presente disposicion. En particular no le sera aplicable a la
renovacion de los rétulos de establecimiento, el plazo de demora contem-
plado en el articulo 32.3 de la citada Ley, ni la indicacion de los productos o
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servicios previstos en el parrafo g) del articulo 26.2 del Reglamento, que de-
bera sustituirse por la indicacion de los municipios, sucursales y actividades
concretas para las que se solicita la renovacion.

4. Cuando la competencia para resolver la solicitud de renovacion corres-
ponda a los 6rganos de las Comunidades Autonomas, el justificante de abono
de la tasa correspondiente se ajustard a lo que aquéllas dispongan. Dentro de
los cinco dias siguientes a la recepcion de la solicitud, el 6rgano competente
comunicara a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas los datos de la solici-
tud de renovacion en la forma prevista en el apartado 7 del articulo 5 de este
Reglamento. Una vez resuelta la solicitud de renovacion, en el mismo plazo
y del mismo modo se comunicara a dicha Oficina la resolucion adoptada vy,
en su caso, los recursos administrativos y jurisdiccionales que se interpongan
contra la misma y la resolucion que recaiga sobre los mismos. La Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas, a instancia del 6rgano competente, suminis-
trara copia del expediente o cuantos datos se le soliciten del mismo.

Disposicion transitoria segunda. Aplicacion de la Clasificacion Interna-
cional a los nombres comerciales renovados.

1. De conformidad con lo previsto en la disposicion transitoria sexta de
la Ley 17/2001, en la primera renovacion que se produzca tras la entrada en
vigor de dicha Ley, los nombres comerciales concedidos bajo la legislacion
anterior se clasificaran de acuerdo con la Clasificacion Internacional de pro-
ductos y servicios.

2. La solicitud de esta renovacion se ajustara a lo previsto en el articulo
26 del Reglamento. No obstante, en la misma deberd precisarse que se trata
de una primera renovacion con adaptacion a la Clasificacion Internacional e
indicarse los productos o servicios para los que se pide la renovacion, agru-
pados segun la clase a que pertenezca de la Clasificacion Internacional, pre-
cedido cada grupo por el niimero de su clase. La lista presentada no podra
incluir productos o servicios distintos de los comprendidos en la lista de ac-
tividades protegidas por el nombre comercial. Cuando la lista de actividades
contenga conceptos excesivamente genéricos y totalmente indeterminados,
habra de prescindirse de los mismos en la adaptacion a la Clasificacion In-
ternacional.
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3. El procedimiento de renovacion se ajustara a lo dispuesto en el articulo
28 del Reglamento. Los defectos o reparos observados en la clasificacion
propuesta por el interesado seran notificados al mismo, conforme a lo previs-
to en el apartado 1 del articulo antes citado. La Oficina Espafiola de Patentes
y Marcas, a la vista de la contestacion del interesado, resolvera concediendo
la renovacion para los productos o servicios que considere correctamente
clasificados, salvo que existan otras irregularidades no subsanadas que impi-
dan la concesion de la renovacion solicitada.

Disposicion transitoria tercera. Fusion de registros.

1. Cuando, conforme a la disposicion transitoria séptima de la Ley
17/2001, se solicite, en la primera renovacion que se efectlie tras la entrada
en vigor de la citada Ley, la fusion en un tnico registro de varias marcas con-
cedidas, el interesado debera presentar la solicitud de renovacion con arreglo
a lo dispuesto en el articulo 26 del Reglamento. La solicitud de renovacion
deberd incluir ademas:

a) Una mencion indicando que se solicita la fusion de varias marcas en
un Unico registro.

b) Los nimeros de los registros de marca respecto de los que se solicita
la fusion.

¢) La mencion de los productos y servicios de los registros fusionados
para los que se solicita la renovacion, agrupados segun la clase a que
pertenezcan de la Clasificacion Internacional, precedido cada grupo
por el nimero de su clase y dispuestos éstos correlativamente siguien-
do el orden numérico de dicha Clasificacion. Esta enumeracion de los
productos y servicios se efectuard aun en el caso de que la renovacion
se solicite para todos los productos y servicios protegidos por los dis-
tintos registros fusionados.

2. El procedimiento de renovacion se ajustara a lo dispuesto en el articulo
28 del Reglamento. No obstante, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
examinara ademas si la fusion solicitada cumple los requisitos previstos en
la disposicion transitoria séptima de la Ley y en la presente disposicion. Si se
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observara algtin defecto o reparo, seran notificados al interesado con arreglo
a lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 28 antes citado.

3. Si los defectos o reparos relativos a la solicitud de fusion no fueran sub-
sanados en el plazo prescrito, la fusion serd denegada. No obstante, no se de-
negara la renovacion solicitada si la misma cumple los requisitos legalmente
previstos respecto de los registros para los que se solicitd la fusion. En este
supuesto, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas notificara al interesado la
denegacion de la fusion y la concesion de la renovacion respecto de los regis-
tros que procedan. En los expedientes de estos registros se incorporara una
copia de la solicitud de renovacion presentada y de la resolucion adoptada.

4. Cuando se conceda la renovacion y fusion solicitada, se abrird un nue-
vo expediente en el que se incorporaran los expedientes de los registros fu-
sionados, asignando un nuevo numero al registro fusionado resultante. La
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, asimismo, efectuara las anotaciones
registrales pertinentes, cancelando cada uno de los registros fusionados, in-
dicando el motivo de esta cancelacion y el numero del expediente en que han
sido incorporados.
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§ 4 REAL DECRETO 306/2019, DE 26
DE ABRIL, POR EL QUE SE MODIFICA
EL REGLAMENTO PARA
LA EJECUCION DE LA LEY 17/2001,
DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS,
APROBADO POR REAL DECRETO
687/2002, DE 12 DE JULIO (Extracto)

«BOE» num. 103, de 30 de abril de 2019»

La disposicion final tercera del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de di-
ciembre, de transposicion de directivas en materia de marcas, transporte fe-
rroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, por el que
se modifica parcialmente la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas,
autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y aplicacion de la misma. En su virtud, y dada la complejidad
y las novedades regulatorias incorporadas en ese Real Decreto-ley, resulta
adecuado desarrollar, en la necesaria colaboracion que debe presidir las re-
laciones entre las normas con rango de ley y las normas de naturaleza regla-
mentaria, los aspectos concretos de dicha regulacion mediante el dictado de
un Real Decreto del Consejo de Ministros. Por ello, la presente norma tiene
como objeto principal el desarrollo reglamentario de las modificaciones que
en la legislacion en materia de marcas ha supuesto la transposicion a nuestro
ordenamiento juridico de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Eu-
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ropeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximacion
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que ha
obligado a la modificacion de la actual Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

Esta Directiva contintia con la armonizacion legislativa iniciada por la
Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, en su
version refundida, Directiva 2008/95/CE, que supuso un avance signifi-
cativo en la armonizacion de las disposiciones esenciales de caracter sus-
tantivo del Derecho de marcas en todos los Estados miembros. La nueva
Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2015, avanza en esa aproximacion de las normas de derecho
material, pero extiende también su impulso armonizador a disposiciones
de caracter procedimental. La finalidad es lograr la maxima coherencia
no solo entre los sistemas nacionales de marcas de los diferentes Estados
miembros, sino también entre estos y el sistema de marcas de la Union
Europea, actualmente desarrollado por el Reglamento (UE) 2017/1001, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca
de la Union Europea.

El presente Real Decreto modifica el Reglamento para la ejecucion de
la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto
687/2002, de 12 de julio, con la finalidad ya indicada de adaptarlo a las mo-
dificaciones que ha sufrido la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, al
incorporar la Directiva (UE) 2015/2436. Este Real Decreto de modificacion
consta de un articulo inico con veintiocho apartados, dos disposiciones tran-
sitorias, una disposicion derogatoria unica y tres disposiciones finales.

La redaccion de este proyecto de Reglamento se ha basado en los princi-
pios de buena regulacion recogidos en el articulo 129 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administra-
ciones Publicas, comprendiendo el principio de necesidad y eficacia, al adap-
tar el contenido del reglamento a la modificaciones introducidas en la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, por el Real decreto-ley 23/2018 con la minima
reforma de la actual normativa en aras de la simplificacion; asi como en los
principios de proporcionalidad, al contener la regulacion imprescindible a la
finalidad que se quiere alcanzar con la norma, y de seguridad juridica, puesto
que se realiza con el fin de mantener un marco normativo estable, predecible,
integrado y claro, huyendo de una indeseable dispersion normativa.
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En relacion con los requisitos de la solicitud de registro, el apartado uno
del articulo tnico los modifica para adaptarlos a las modificaciones introdu-
cidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, relativas a la legitimacion, a los
medios de notificacion del solicitante cuando acttie por si mismo y a la po-
sibilidad de incluir en la solicitud una reivindicacion del caracter distintivo
adquirido por el uso del signo solicitado.

En el apartado dos se introduce una de las principales novedades de esta
reforma. Se trata de la regulacion especifica de los distintos tipos de marcas.
Se contemplan, de esta manera, las marcas denominativas estandar, las mar-
cas figurativas —que engloban las marcas graficas, mixtas y denominativas
no estandar—, las marcas tridimensionales, de posicion, de patron, de color,
sonoras, de movimiento, multimedia y holograficas.

Como consecuencia de la eliminacion del requisito de la representacion
gréfica para definir y delimitar el signo distintivo sobre el que se reclama la
proteccion registral, fruto de los avances ofrecidos por las nuevas tecnolo-
gias, se admite la posibilidad de representar los signos mediante archivos
de sonido o audio, en el caso de las marcas sonoras, y mediante archivos de
video en las de movimiento, marcas holograma o marcas multimedia.

Esta nueva tipologia de marcas ha impuesto modificaciones también en
relacion tanto con los elementos que debe incluir la publicacion de las solici-
tudes de registro como con respecto de las menciones que deben inscribirse
en el Registro de Marcas.

En cuanto a los productos y servicios para los que se solicitan las marcas y los
nombres comerciales, el apartado tres recoge la necesidad de que sean identifica-
dos con la suficiente claridad y precision como para que las autoridades compe-
tentes y los competidores determinen con exactitud el ambito de proteccion del
signo en cuestion. A estos efectos, se incorpora literalmente a nuestra legislacion
lo establecido en el articulo 39 de la Directiva (UE) 2015/2436.

Ademas de algunas novedades introducidas en los apartados ocho y nueve re-
lativas al contenido del escrito de oposicion y en relacion con la presentacion de
pruebas y documentos que acompaiien a dicho escrito, se introduce en el apartado
once un nuevo articulo que desarrolla la prueba de uso que el titular de la marca
solicitada puede pedir al oponente que impugne su registro, siempre que dicha
prueba de uso fuera legalmente exigible en ese momento con arreglo a las disposi-
ciones de la ley. En el caso de que la marca no haya sido usada también se establece
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la posibilidad de acreditar la existencia de causas justificativas de la falta de uso. Se
regula ademas la forma en la que se puede solicitar esta prueba de uso, su conteni-
do y alcance, asi como el momento en que puede solicitarse y el plazo que tiene el
oponente para presentar alegaciones y observaciones una vez recibida.

En el apartado quince se introducen modificaciones en relacion con el
aviso de la expiracion del registro de la marca y se establecen los casos en
los que, pagando electronicamente la tasa de renovacion en el documento
habilitado al efecto por parte de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, no
sera necesario presentar una solicitud para obtener la renovacion del registro
de dicha marca. Este nuevo procedimiento de renovacion solo serd aplicable
cuando se trate de una renovacion total de la marca en cuestion.

El Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16
de diciembre de 2015 por el que se modifican el Reglamento (CE) n.° 207/2009
del Consejo sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) n.° 2868/95 de la
Comision, por el que se establecen normas de ejecucion del Reglamento (CE) n.°
40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE)
n.° 2869/95 de la Comision, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina
de Armonizacion del Mercado Interior (marcas, disefios y modelos), ha impues-
to la necesaria modificacion de varios articulos y del enunciado del titulo VII del
Reglamento de ejecucion de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre. En concreto, se
han tenido que modificar las denominaciones de marca comunitaria por marca
de la Union Europea y Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (OAMI)
por Oficina de la Propiedad Intelectual de la Union Europea (EUIPO).

En lo referente a las disposiciones generales sobre los procedimientos,
como consecuencia de la experiencia practica obtenida en los ultimos afios,
asi como por la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se ha
modificado la regulacion de las comunicaciones de los interesados y las nor-
mas referentes a la conservacion de los expedientes. También se modifica la
normativa relacionada con la representacion de los interesados en congruen-
cia con la nueva regulacion establecida en Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
tras su modificacion parcial.

En el apartado veintisiete se introduce un nuevo titulo en el que se regula el
procedimiento administrativo de nulidad o caducidad fruto de la competencia
directa otorgada a la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas por la modificacion
introducida en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre. Se regula detalladamente tanto
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el contenido de la solicitud de nulidad o caducidad, las pruebas, hechos y alega-
ciones que el solicitante debera aportar para fundamentar su solicitud, asi como
las causas de su inadmision. También se detalla el procedimiento que debera
seguirse para realizar el examen de fondo de las solicitudes de nulidad o caduci-
dad, la posibilidad de solicitar la prueba de uso durante el mismo y cuando podra
acordase la suspension y el sobreseimiento de estas solicitudes.

La modificacion de la disposicion adicional tercera regula el computo
de plazos atendiendo a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Ademés, se incluyen tres disposiciones finales: La primera de ellas recoge
el titulo competencial, la segunda incorpora al Derecho nacional la norma
contenida en el articulo 39 de la Directiva (UE) 2015/2436, y, finalmente,
la tercera establece la entrada en vigor del real decreto fijandola en el dia
siguiente al de su publicacion en el «Boletin Oficial del Estado».

En el procedimiento de elaboracion de esta norma se han realizado los
tramites de consulta e informacion publicas pertinentes. Del mismo modo
se han obtenido los informes preceptivos de las entidades interesadas y los
Departamentos ministeriales, tal y como dispone el articulo 26 de la Ley
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Asimismo, se ha recabado in-
forme consultivo del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Econo-
mico y Social y la Comision Nacional de los Mercados y la Competencia.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Industria, Comercio y Turis-
mo, con la aprobacion previa de la Ministra de Politica Territorial y Funcion
Publica, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberacion del Con-
sejo de Ministros en su reunion del dia 26 de abril de 2019,

DISPONGO

Articulo tnico. Modificacion del Reglamento para la ejecucion de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por el Real Decreto
687/2002, de 12 de julio.

El Reglamento para la ejecucion de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
de Marcas, aprobado por el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, queda

modificado como sigue:
il
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Disposicion transitoria primera. Régimen transitorio de la prueba de uso.
A los procedimientos sobre marcas y nombres comerciales iniciados antes de
la entrada en vigor de este Reglamento no les sera de aplicacion lo dispuesto en

los apartados 10 y 11 del articulo tnico (articulos 21.2 frase final y 21 bis).

Disposicion transitoria segunda. Régimen transitorio de los procedimien-
tos administrativos de nulidad y caducidad.

El apartado veintisiete del articulo tnico se aplicara a partir del dia 14 de
enero de 2023, sin perjuicio de la aplicacion inmediata de aquellos preceptos
a los que remitan otras partes del Reglamento.

Disposicion derogatoria Gnica. Derogacion normativa.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que
contradigan o se opongan a lo dispuesto en este real decreto.

Disposicion final primera. Titulo competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva atribuida
al Estado en materia de legislacion sobre propiedad industrial por el articulo
149.1.9.* de la Constitucion Espafiola.

Disposicion final segunda. /ncorporacion de derecho de la Union Europea.

Mediante esta norma se incorpora al Derecho espafiol el articulo 39 de
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.

Disposicion final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su publica-

cion en el «Boletin Oficial del Estadoy.
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§ S DIRECTIVA (UE) 2015/2436
DEL PARLAMENTO EUROPEO
Y DEL CONSEJO DE 16 DE DICIEMBRE
DE 2015 RELATIVA A LA APROXIMA-
CION DE LAS LEGISLACIONES DE
LOS ESTADOS MIEMBROS
EN MATERIA DE MARCAS
(version refundida)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO
Y EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Union Europea y, en particular,
su articulo 114, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comision Europea,

Previa transmision del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos na-
cionales,

Visto el dictamen del Comité Economico y Social Europeo (),
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (%),

Considerando lo siguiente:
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(1) La Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (%)
debe ser objeto de varias modificaciones. Conviene, en aras de la cla-
ridad, proceder a la refundicion de dicha Directiva.

(2) La Directiva 2008/95/CE armoniz6 disposiciones sustantivas esencia-
les del Derecho de marcas, que en el momento de su adopcion se con-
sideraba que afectaban muy directamente al funcionamiento del mer-
cado interior, obstaculizando tanto la libre circulacion de mercancias
como la libre prestacion de servicios en la Unidn.

(3) La proteccion de las marcas en los Estados miembros coexiste con la
proteccion de que se dispone a escala de la Union a través de las mar-
cas de la Union Europea («las marcas de la Unidn»), que son unitarias
y validas en toda la Union, de conformidad con lo establecido en el
Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo (*). La coexistencia y el
equilibrio de los sistemas de marcas nacionales con el sistema esta-
blecido a escala de la Union constituyen la piedra angular del enfoque
que la Union da a la proteccion de la propiedad intelectual.

(4) Consecutivamente a su Comunicacion de 16 de julio de 2008, titulada
«Derechos de propiedad industrial: una estrategia para Europa», la
Comision llevo a cabo una evaluacion completa del funcionamiento
global del sistema de marcas en el conjunto de Europa, en la que exa-
minaba el sistema de la Union y los sistemas nacionales, y la interre-
lacion entre ambos.

(1) DO C 327 de 12.11.2013, p. 42.

(2) Posicion del Parlamento Europeo de 25 de febrero de 2014 (no publicada atn en
el Diario Oficial) y Posicion del Consejo en primera lectura de 10 de noviembre
de 2015 (no publicada atn en el Diario Oficial). Posicion del Parlamento Europeo
de 15 de diciembre de 2015.

(3) Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de
2008, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de marcas (DO L 299 de 8.11.2008, p. 25).

(4) Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca
comunitaria (DO L 78 de 24.3.2009, p. 1).
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(5) En sus conclusiones de 25 de mayo de 2010 sobre la futura revision
del sistema de marcas en la Union Europea, el Consejo pidi6 a la Co-
mision que presentara propuestas de revision del Reglamento (CE) n°
207/2009 y la Directiva 2008/95/CE. La revision de la Directiva debia
incluir medidas orientadas a hacerla mas coherente con el Reglamento
(CE) n° 207/2009, y reducir asi los puntos de divergencia existentes
en el sistema de marcas de Europa en su conjunto y, a la vez, mantener
la proteccion que ofrece la marca nacional como una opcion atractiva
para los solicitantes. En este contexto, debe garantizarse la relacion
complementaria entre el sistema de marcas de la Union y los sistemas
de marcas nacionales.

(6) En su Comunicacion de 24 de mayo de 2011, titulada «Un mercado
unico de los derechos de propiedad intelectual», la Comision llegaba
a la conclusion de que para satisfacer la creciente demanda de los
interesados de contar con sistemas de registro de marcas mas rapidos,
de mayor calidad, mas racionales y también mas coherentes, de facil
uso, accesibles al publico y tecnoldgicamente actualizados es nece-
sario modernizar el sistema de marcas en el conjunto de la Union, y
adaptarlo a la era de internet.

(7) Las consultas y evaluaciones realizadas a efectos de la presente Di-
rectiva han puesto de manifiesto que, pese a la anterior armonizacion
parcial de los Derechos nacionales, sigue habiendo ambitos en que
una mayor armonizacion podria tener un efecto positivo en la compe-
titividad y el crecimiento.

(8) En aras del objetivo de fomentar y crear un mercado interior que fun-
cione correctamente, y a fin de facilitar la adquisicion de marcas y su
proteccion en la Unidn en beneficio del crecimiento y la competitivi-
dad de las empresas europeas, en particular las pequefias y medianas,
resulta necesario superar la aproximacion limitada alcanzada por la
Directiva 2008/95/CE, y ampliarla a otros aspectos del Derecho ma-
terial de marcas aplicable a las marcas protegidas mediante registro en
virtud del Reglamento (CE) n° 207/2009.
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(9) Con el fin de facilitar el registro de marcas en toda la Union, asi como
su gestion, es esencial aproximar no solo las disposiciones de Dere-
cho material sino también las normas de procedimiento. Para ello, es
preciso hacer coincidir las principales normas procedimentales en el
ambito del registro de las marcas de la Union en los Estados miem-
bros y en el sistema de marcas de la Union. En lo que atafie a los
procedimientos en virtud del Derecho nacional, basta con establecer
principios generales, dejando a los Estados miembros libertad para
establecer normas mas especificas.

(10) Es fundamental garantizar que las marcas registradas gocen de la misma
proteccion en los ordenamientos juridicos de todos los Estados miem-
bros. En consonancia con la amplia proteccion otorgada a las marcas de
la Unién que gozan de renombre en la Union, debe otorgarse una amplia
proteccion a nivel nacional a todas las marcas registradas que gocen de
renombre en el Estado miembro de que se trate.

(11) La presente Directiva no debe privar a los Estados miembros de la
facultad de continuar protegiendo las marcas adquiridas por el uso,
pero solo debe tenerlas en cuenta por lo que se refiere a su relacion
con las marcas adquiridas mediante registro.

(12) La consecucion de los objetivos perseguidos por la presente aproxi-
macion de las legislaciones requiere que las condiciones para adqui-
rir y seguir siendo titular de una marca registrada sean en principio
idénticas en todos los Estados miembros.

(13) A dicho efecto, conviene establecer una lista de ejemplos de sig-
nos que puedan constituir una marca en cuanto que sean aptos para
distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras.
Con el fin de cumplir los objetivos del sistema de registro de marcas,
consistentes en garantizar la seguridad juridica y una buena adminis-
tracion, es también esencial exigir que el signo pueda representarse
de una manera clara, precisa, autosuficiente, facilmente accesible,
inteligible, duradera y objetiva. Por tanto, se debe permitir que un
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signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada
usando la tecnologia generalmente disponible, y no necesariamente
por medios gréficos, siempre que la representacion ofrezca garantias
satisfactorias a tal efecto.

(14) Por otra parte, los motivos de denegacion o las causas de nulidad
relativos a la propia marca, incluida la ausencia de caracter distinti-
vo, o relativas a los conflictos entre la marca y derechos anteriores,
deben ser enumeradas de manera exhaustiva, aunque algunas de esas
causas sean enumeradas con caracter facultativo para los Estados
miembros, que pueden asi mantenerlas o introducirlas en su legis-
lacion.

(15) Para garantizar que los niveles de proteccion concedidos a las in-
dicaciones geograficas por la legislacion de la Unidn y el Derecho
nacional se apliquen de modo uniforme y exhaustivo en el examen
de los motivos de denegacion absolutos y relativos en toda la Unidn,
la presente Directiva debe incluir las mismas disposiciones relativas
a las indicaciones geograficas que las recogidas en el Reglamento
(CE) n° 207/2009. Ademas conviene asegurar que el alcance de los
motivos absolutos se amplie para abarcar también términos tradi-
cionales protegidos para los vinos y las especialidades tradicionales
garantizadas.

(16) La proteccion conferida por la marca registrada, cuya funcion es
primordialmente garantizar la marca como una indicacion de origen,
debe ser absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo co-
rrespondiente y entre los productos o servicios. La proteccion debe
cubrir igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y
entre los productos o servicios. Es imprescindible interpretar el con-
cepto de similitud en relacion con el riesgo de confusion. El riesgo
de confusion, cuya apreciacion depende de numerosos factores y, en
particular, del reconocimiento de la marca en el mercado, de la aso-
ciacion que de ella pueda hacerse con el signo utilizado o registrado,
del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los produc-
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tos o servicios designados, debe constituir la condicion especifica
de la proteccion. La manera en que puede establecerse un riesgo de
confusion, y en particular la carga de la prueba a ese respecto, debe
corresponder también a las normas procedimentales nacionales, que
no deben verse afectadas por la presente Directiva.

(17) Con el fin de garantizar la seguridad juridica y la plena coherencia con el
principio de prioridad, seglin el cual una marca registrada con anteriori-
dad prevalece sobre otra registrada posteriormente, es necesario disponer
que la eficacia de los derechos conferidos por una marca debe entenderse
sin perjuicio de los derechos de titulares adquiridos antes de la fecha de
presentacion de la solicitud o de la fecha de prioridad de la marca. Este
enfoque resulta acorde con el articulo 16, apartado 1, del Acuerdo sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio, de 15 de abril de 1994 («el Acuerdo ADPICy).

(18) Procede establecer que solo existe violacion de marca cuando se
constate que la marca o el signo infractor se utiliza en el trafico eco-
némico a efectos de distinguir productos o servicios. La utilizacion
del signo a efectos distintos de distinguir productos o servicios debe
estar sujeta a las normas de Derecho nacional.

(19) El concepto de violacién de marca también ha de incluir el uso de
un signo como nombre comercial o designacion similar, siempre que
tal uso responda al proposito de distinguir los productos o servicios.

(20) Al objeto de velar por la seguridad juridica y la plena coherencia con
la legislacion especifica de la Union, resulta oportuno establecer que
el titular de una marca pueda prohibir a un tercero utilizar un deter-
minado signo en publicidad comparativa cuando tal publicidad sea
contraria a lo dispuesto en la Directiva 2006/114/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (°).

(5) Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2006, sobre publicidad engafiosa y publicidad comparativa (DO L 376 de 27.12.2006,

p.21).
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(21) Con el fin de reforzar la proteccion que confiere una marca y comba-
tir con mayor eficacia la falsificacion de una manera conforme con
las obligaciones internacionales de los Estados miembros en el mar-
co de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC), en particular
el articulo V del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co-
mercio (GATT) relativo a la libertad de transito y, por lo que respecta
a los medicamentos genéricos, la «Declaracion relativa al acuerdo
sobre los ADPIC y la salud publica» adoptada por la Conferencia
ministerial de la OMC de Doha el 14 de noviembre de 2001, el ti-
tular de una marca registrada debe poder impedir que, en el trafico
economico, terceros introduzcan mercancias en el Estado miembro
en cuyo territorio estd registrada la marca, sin que sean despachadas
a libre practica en dicho territorio, cuando se trate de mercancias que
provengan de terceros paises y lleven sin autorizacion una marca
idéntica o esencialmente idéntica a la marca registrada con respecto
a esas mercancias.

(22) A tal efecto, debe permitirse a los titulares de marcas impedir la
entrada de mercancias infractoras y su inclusion en cualquier ré-
gimen aduanero, incluidos, en especial, el transito, el transbordo,
el depdsito, las zonas francas, el almacenamiento temporal, el per-
feccionamiento activo o la admision temporal, incluso cuando tales
mercancias no estén destinadas a comercializarse en el mercado
del Estado miembro de que se trate. Al realizar los controles adua-
neros, las autoridades aduaneras deben hacer uso, también a peti-
cion de los titulares de derechos, de las facultades y procedimientos
establecidos en el Reglamento (UE) n° 608/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo (°). En particular, las autoridades aduaneras
deben llevar a cabo los controles pertinentes sobre la base de crite-
rios de analisis de riesgo.

(6) Reglamento (UE) n° 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio
de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de
los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) n°
1383/2003 del Consejo (DO L 181 de 29.6.2013, p. 15).
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(23) A fin de conciliar la necesidad de garantizar la aplicacion efectiva
de los derechos conferidos por las marcas registradas con la ne-
cesidad de evitar que se obstaculice el libre flujo de intercambios
comerciales de mercancias legitimas, el derecho del titular de la
marca registrada debe extinguirse en caso de que, durante el proce-
dimiento ulterior incoado ante la autoridad judicial u otra autoridad
competente para dictar una resolucion sobre el fondo, de si se ha
violado o no la marca registrada, el declarante o el titular de las
mercancias puede probar que el titular de la marca registrada no
esta facultado para prohibir la introduccion en el mercado de los
productos en el pais de destino final.

(24) El articulo 28 del Reglamento (UE) n° 608/2013 dispone que el titu-
lar de un derecho es responsable por dafios y perjuicios ante el titular
de las mercancias cuando, entre otros particulares, se compruebe,
con posterioridad, que las mercancias en cuestion no vulneran un
derecho de propiedad intelectual.

(25) Deben adoptarse medidas adecuadas con objeto de garantizar el
transito fluido de los medicamentos genéricos. Con respecto a la
denominacion comun internacional (DCI) como denominacion
mundialmente reconocida para las sustancias activas en los prepa-
rados farmacéuticos, es fundamental tener debidamente en cuenta
las limitaciones existentes que afectan a los efectos de los dere-
chos conferidos por la marca. En consecuencia, el titular de una
marca no debe tener el derecho de impedir a un tercero que intro-
duzca mercancias en el Estado miembro en que esta registrada la
marca, si no son despachadas a libre practica en este, por razoén de
similitudes entre la DCI del ingrediente activo del medicamento
y la marca.

(26) Al objeto de combatir mas eficazmente la falsificacion, los titula-
res de marcas registradas deben poder prohibir la colocacion en las
mercancias de una marca infractora, asi como los actos preparato-
rios previos a dicha colocacion.
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(27) Los derechos exclusivos conferidos por una marca no deben fa-
cultar a su titular para prohibir el uso por terceros de signos o in-
dicaciones usados lealmente y, por tanto, de acuerdo con practicas
honestas en materia industrial y comercial. A fin de establecer con-
diciones de igualdad entre los nombres comerciales y las marcas en
un contexto en el que aquellos gozan normalmente de proteccion
sin limites frente a marcas posteriores, solo debe considerarse in-
cluido en dicho uso el uso del nombre personal del tercero. Dicho
uso debe asimismo permitir el uso de signos o indicaciones des-
criptivos o sin caracter distintivo en general. Ademas, el titular no
debe poder impedir el uso leal y honesto de la marca al objeto de
designar productos o servicios, o referirse a ellos, como suyos. El
uso de una marca registrada realizado por terceros para llamar la
atencion del consumidor sobre la reventa de productos auténticos
que inicialmente fueron vendidos en la Unidn por el titular de la
marca o con su consentimiento debe considerarse licito en la me-
dida en que al mismo tiempo sea conforme a las practicas leales
en materia industrial y comercial. El uso de una marca registrada
realizado por terceros con fines de expresion artistica debe consi-
derarse licito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme
a las practicas leales en materia industrial y comercial. Ademas,
la presente Directiva debe aplicarse de tal modo que se garantice
el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales, y en
particular la libertad de expresion.

(28) Del principio de libre circulacion de mercancias se desprende que
el titular de una marca no debe poder prohibir su uso a un tercero,
en el caso de mercancias que hayan sido puestas en circulacion en
la Unién con dicha marca por ¢l mismo o con su consentimiento, a
no ser que existan motivos legitimos que justifiquen que el titular se
oponga a la comercializacion ulterior de las mercancias.

(29) Por razones de seguridad juridica, es preciso prever que el titular de

una marca anterior, sin perjuicio de sus intereses como tal titular, no
pueda solicitar la nulidad ni oponerse al uso de una marca posterior
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a la suya, cuyo uso haya tolerado con conocimiento de causa durante
un largo periodo, salvo si la solicitud de la marca posterior se hubiera
efectuado de mala fe.

(30) A fin de garantizar la seguridad juridica y proteger los derechos so-
bre una marca legitimamente adquiridos, y sin petjuicio del principio
conforme al cual la marca posterior no puede hacerse valer frente a la
marca anterior, resulta oportuno y necesario disponer que los titulares
de marcas anteriores no estan facultados para obtener la denegacion o
nulidad u oponerse al uso de una marca posterior cuando esta tltima
haya sido adquirida en un momento en el que la marca anterior podia
ser objeto de una declaracion de nulidad o caducidad, por ejemplo, por
no haber atun adquirido caracter distintivo a través del uso, o cuando
los derechos sobre la marca anterior no pudieran hacerse valer frente a
la marca posterior por no darse las condiciones necesarias, por ejem-
plo, al no haber obtenido atin renombre la marca anterior.

(31) Las marcas cumplen su funcion de distinguir productos o servicios
y permitir que los consumidores tomen decisiones fundadas solo
cuando se utilizan efectivamente en el mercado. El requisito de uso
es también necesario para reducir el nimero total de marcas regis-
tradas y protegidas en la Union y, por tanto, el nimero de conflic-
tos que surgen entre ellas. Asi pues, es esencial establecer que las
marcas registradas se utilicen efectivamente en conexion con los
productos o servicios para los cuales estén registradas, o, en caso
de no ser utilizadas en conexion con esos productos o servicios en
un plazo de cinco afios a partir de la fecha de finalizacion del pro-
cedimiento de registro, que puedan ser objeto de una declaracion
de caducidad.

(32) Por consiguiente, una marca registrada debe protegerse solo si real-
mente se utiliza, de modo que una marca registrada anterior no debe
conceder a su titular el derecho a oponerse a una marca posterior, o
a obtener su nulidad, si aquel no ha hecho uso efectivo de su marca.
Asimismo, los Estados miembros deben establecer que una marca
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no pueda invocarse validamente en procedimientos de violacion de
marca cuando, a consecuencia de una excepcion, dicha marca pueda
ser objeto de una declaracion de caducidad, o, si la invocacion es
frente a un derecho posterior, cuando, en el momento de adquisicion
de este, la marca podria haber sido objeto de una declaracion de
caducidad.

(33) Procede establecer que, cuando para la obtencion de una marca de la
Unidn se haya reivindicado la antigiiedad de una marca nacional o de
una marca registrada con arreglo a acuerdos internacionales vigentes
en el Estado miembro, y, a continuacion, se haya renunciado a la
marca en que se basa la reivindicacion de antigiiedad o permitido su
extincion, la validez de dicha marca pueda aun ser impugnada. La
impugnacion debe limitarse a situaciones en las que la marca podria
haber sido objeto de una declaracion de nulidad o caducidad en el
momento de ser suprimida del registro.

(34) Por razones de coherencia y a efectos de facilitar la explotacion co-
mercial de las marcas en la Union, las normas aplicables a las marcas
como objetos de propiedad deben armonizarse, en la medida necesa-
ria, con las ya vigentes para las marcas de la Union, y deben incluir
normas sobre las concesiones y cesiones de derechos, las licencias
de uso, los derechos reales y la ejecucion forzosa.

(35) Las marcas colectivas han demostrado ser un instrumento util para
promover productos o servicios que tienen caracteristicas especificas
comunes. Por ello, resulta oportuno que las marcas colectivas nacio-
nales estén sujetas a normas similares a las aplicables a las marcas
colectivas de la Union.

(36) A fin de incrementar la proteccion que ofrece la marca y facilitar el
acceso a la misma, asi como de aumentar la seguridad y previsibili-
dad juridicas, el procedimiento de registro de marcas en los Estados
miembros debe ser eficiente y transparente, y seguir normas simila-
res a las aplicables a las marcas de la Union.
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(37) A fin de garantizar la seguridad juridica por lo que atafie al alcance
de los derechos concedidos por la marca y facilitar el acceso a la
proteccion que ofrece la marca, la denominacion y clasificacion de
los productos y servicios que sean objeto de una solicitud de marca
deben seguir las mismas normas en todos los Estados miembros, y
armonizarse con las aplicables a las marcas de la Union. Con objeto
de que las autoridades competentes y los operadores econdmicos
puedan determinar el alcance de la proteccion que ofrece la mar-
ca solicitada basandose solo en la solicitud, la denominacion de los
productos y servicios debe ser suficientemente clara y precisa. El
uso de términos genéricos debe entenderse que incluye solo los pro-
ductos y servicios claramente comprendidos en el tenor literal de
un término. En aras de la claridad y la seguridad juridicas, las ofi-
cinas centrales de propiedad industrial de los Estados miembros y
la Oficina de la Propiedad Intelectual del Benelux deben, de mutua
cooperacion, comprometerse en compilar una lista que recoja sus
respectivas practicas administrativas en relacion con la clasificacion
de los productos y servicios.

(38) A efectos de garantizar que la proteccion que ofrece la marca sea efi-
caz, los Estados miembros deben poner a disposicion del ptublico un
procedimiento administrativo de oposicion eficiente, a través del cual
al menos los titulares de derechos sobre marcas anteriores y cualquier
persona autorizada en virtud de la legislacion aplicable a ejercer los
derechos que se derivan de una denominacion de origen protegida o
una indicacion geografica puedan oponerse al registro de una solicitud
de marca. Asimismo, a fin de ofrecer medios eficientes para declarar la
caducidad o la nulidad de una marca, los Estados miembros deben es-
tablecer un procedimiento administrativo de declaracion de caducidad
o nulidad en un plazo de transposicion mas largo, en concreto de siete
afios después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

(39) Conviene que las oficinas centrales de propiedad industrial de los

Estados miembros y la Oficina de la Propiedad Intelectual del Be-
nelux cooperen entre si y con la Oficina de la Propiedad Intelectual
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de la Unién Europea en todos los ambitos del registro y la gestion
de las marcas, con la finalidad de fomentar la convergencia de las
practicas y las herramientas, por ejemplo, la creacion y actualiza-
cion de bases de datos y portales comunes o interconectados con
fines de consulta y busqueda. Ademas, los Estados miembros deben
velar por que sus oficinas cooperen entre si y con la Oficina de la
Propiedad Intelectual de la Unién Europea en todos los otros ambi-
tos de sus actividades que sean pertinentes en materia de proteccion
de las marcas en la Union.

(40) La presente Directiva no debe excluir la aplicacion a las marcas de
disposiciones del Derecho de los Estados miembros ajenas al Dere-
cho de marcas, como las disposiciones en materia de competencia
desleal, responsabilidad civil o proteccion de los consumidores.

(41) Los Estados miembros estdn vinculados por el Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial (del Convenio de Pa-
ris») y el Acuerdo sobre los ADPIC. Es necesario que las disposicio-
nes de la presente Directiva sean plenamente conformes con las de
dichos Convenio y Acuerdo. La presente Directiva no debe afectar a
las obligaciones de los Estados miembros derivadas de dichos Con-
venio y Acuerdo. Debe aplicarse, en su caso, el articulo 351, parrafo
segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Union Europea.

(42) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber impulsar y
crear un mercado interior que funcione correctamente y facilitar el
registro, gestion y proteccion de las marcas de la Union en beneficio
del crecimiento y la competitividad, no pueden ser alcanzados de
manera suficiente por los Estados miembros sino que, debido a sus
dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unidn,
esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidia-
riedad establecido en el articulo 5 del Tratado de la Unién Europea.
De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en
el mismo articulo, el presente Reglamento no excede de lo necesario
para alcanzar dichos objetivos.

— 235 —



(43) La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (7)
regula el tratamiento de los datos personales que se efectiie en los
Estados miembros en el contexto de la presente Directiva.

(44) El Supervisor Europeo de Proteccion de Datos, al que se consulto de
conformidad con el articulo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n°
45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (*), emitio su dicta-
men el 11 de julio de 2013.

(45) La obligacion de transponer la presente Directiva al Derecho interno
debe limitarse a aquellas disposiciones que suponen una modifica-
cion de caracter sustantivo respecto a la Directiva anterior. La obli-
gacion de transponer las disposiciones que no sufren modificacion se
deriva de lo dispuesto en la Directiva anterior.

(46) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Es-
tados miembros en virtud de la Directiva 2008/95/CE relativas al
plazo de transposicion de la Directiva 89/104/CEE del Consejo (°)
al Derecho interno que figura en el anexo I, parte B, de la Directiva
2008/95/CE.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

(7) Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995,
relativa a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacion de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).

(8) Reglamento (CE) n° 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de di-
ciembre de 2000, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y
a la libre circulacion de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).

(9) Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO
L 40 de 11.2.1989, p. 1).
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CAPITULO I
Disposiciones generales

Articulo 1. Ambito de aplicacion

La presente Directiva se aplica a las marcas de productos o de servicios que,
en calidad de marca individual, de marca de garantia o de certificacién o de marca
colectiva, hayan sido objeto de registro o de solicitud de registro en un Estado
miembro o en la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux o que hayan sido
objeto de un registro internacional que surta efectos en algiin Estado miembro.

Articulo 2. Definiciones
A efectos de lo dispuesto en la presente Directiva, se entendera por:
a) «oficina»: el servicio central de la propiedad industrial del Estado
miembro o la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux responsable

del registro de las marcas;
b) «registro»: el registro de marcas que lleve una oficina.

CAPITULO II
Derecho material de marcas

Seccion 1. Signos que pueden constituir una marca
Articulo 3. Signos que pueden constituir una marca
Podran constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras,
incluidos los nombres propios, o los dibujos, las letras, las cifras, los colores,
la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condicion de que

tales signos sean apropiados para:

a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras
empresas;
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b) ser representados en el registro de manera tal que permita a las autori-
dades competentes y al publico en general determinar el objeto claro y
preciso de la proteccion otorgada a sus titulares.

Seccion 2. Motivos de denegacion o causas de nulidad
Articulo 4. Motivos de denegacion absolutos o causas de nulidad absoluta

1. Sera denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podra
declararse la nulidad de:

a) los signos que no puedan constituir una marca;

b) las marcas que carezcan de caracter distintivo;

¢) las marcas 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
obtencion del producto o de la prestacion del servicio, u otras caracte-
risticas de los productos o servicios;

d) las marcas 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;

e) los signos constituidos exclusivamente por:

1) la forma u otra caracteristica impuesta por la naturaleza misma del
producto,

ii) la forma u otra caracteristica del producto necesaria para obtener
un resultado técnico,

ii1) la forma, u otra caracteristica que dé un valor sustancial al producto;

f) las marcas que sean contrarias al orden publico o a las buenas costumbres;

g) las marcas que puedan inducir al publico a error, por ejemplo, respecto a la
naturaleza, la calidad o el origen geografico del producto o servicio;

h) las marcas que, por falta de autorizacion de las autoridades compe-
tentes, deban ser denegadas o anuladas en virtud del articulo 6 ter del
Convenio de Paris;
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1) las marcas excluidas de registro en virtud del Derecho de la Unidn, o del
Derecho nacional del Estado miembro de que se trate, o de los acuerdos
internacionales en los que sea parte la Union o el Estado miembro de
que se trate, que confieran proteccion a denominaciones de origen e
indicaciones geograficas;

j) las marcas excluidas de registro en virtud del Derecho de la Unién o de
los acuerdos internacionales en los que esta sea parte y que confieran
proteccion a las denominaciones tradicionales de vinos;

k)las marcas excluidas de registro en virtud del Derecho de la Unién o
de los acuerdos internacionales en los que esta sea parte, que confieran
proteccion a especialidades tradicionales garantizadas;

1) las marcas que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales,
la denominacién de una obtencion vegetal anterior, registrada confor-
me al Derecho de la Union o al Derecho nacional del Estado miembro
afectado, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Union
o el Estado miembro de que se trate, que establecen la proteccion de las
obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la
misma especie o estrechamente conexas.

2 Se podra declarar la nulidad de una marca cuando el solicitante haya
efectuado de mala fe su solicitud de registro. Cualquier Estado miembro po-
dré también disponer que se deniegue el registro de esa marca.

3. Cualquier Estado miembro podré disponer que se deniegue el registro
de una marca o, si esta esta registrada, que pueda declararse su nulidad, en
los casos y en la medida en que:

a) pueda prohibirse el uso de dicha marca en virtud de una normativa
distinta del Derecho de marcas del Estado miembro de que se trate o
de la Union;

b) la marca incluya un signo de alto valor simbdlico, en particular, un
simbolo religioso;

¢) la marca incluya insignias, emblemas y escudos distintos de los con-
templados por el articulo 6 ter del Convenio de Paris y que sean de
interés publico, salvo que la autoridad competente haya autorizado su
registro de conformidad con el Derecho del Estado miembro.
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4. No se denegara el registro de una marca de conformidad con lo dis-
puesto en el apartado 1, letras b), ¢) o d), si, antes de la fecha de la solicitud
de registro, debido al uso que se haya hecho de la marca, esta hubiese adqui-
rido un carécter distintivo. No se declarara nula una marca por los mismos
motivos si, antes de la fecha de la solicitud de nulidad, debido al uso que se
haya hecho de la marca, esta hubiese adquirido un caracter distintivo.

5. Los Estados miembros podran establecer que el apartado 4 también se
aplique cuando el carécter distintivo haya sido adquirido después de la fecha
de la solicitud de registro pero antes de la fecha de registro.

Articulo 5. Motivos de denegacion relativos o causas de nulidad relativa

1. Se denegara el registro de una marca, o, si esta esta registrada, podra
declararse su nulidad cuando:

a) sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los
que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquellos
para los cuales esté protegida la marca anterior;

b) por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o si-
milares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista
por parte del publico un riesgo de confusion, que comprenda el riesgo
de asociacion con la marca anterior.

2.Por «marcas anteriores» se entendera, a efectos del apartado 1:

a) las marcas cuya fecha de solicitud de registro sea anterior a la fecha
de solicitud de la marca, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de
prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las
siguientes categorias:

1) las marcas de la Union,

ii) las marcas registradas en el Estado miembro de que se trate o, por
lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Paises Bajos, en la
Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux,

iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que

surta efectos en el Estado miembro de que se trate;
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b) las marcas de la Union que reivindiquen validamente la antigiiedad,
con arreglo al Reglamento (CE) n° 207/2009, de una de las marcas
mencionadas en la letra a), incisos ii) y iii), aun cuando esta ultima
marca haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido;

¢) las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a
condicion de que se registren;

d) las marcas que, en la fecha de presentacion de la solicitud de registro
de la marca o, en su caso, en la fecha de la prioridad reivindicada en
apoyo de la solicitud de registro de la marca, sean «notoriamente cono-
cidas» en el Estado miembro de que se trate en el sentido del articulo 6
bis del Convenio de Paris.

3. Ademas, se denegara el registro de una marca, o, si esta esta registrada,
podra declararse su nulidad cuando:

a) la marca sea idéntica o similar a una marca anterior, con indepen-
dencia de que los productos o servicios en relacion con los cuales
se haga la solicitud o el registro 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 el Estado miembro en el que
se solicite el registro o esté registrada la marca o, si se trata de una
marca de la Union goce de renombre en la Union 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;

b) el agente o representante del titular de la marca la solicite en su propio
nombre y sin la autorizacion del titular, a no ser que ese agente o repre-
sentante justifique su actuacion;

¢) en la medida en que, con arreglo a la legislacion de la Union o al Dere-
cho del Estado miembro de que se trate que establecen la proteccion de
las denominaciones de origen y las indicaciones geograficas:

1) se hubiera presentado ya una solicitud de denominacion de origen o de
indicacion geografica de conformidad con la legislacion de la Union o
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del Derecho del Estado miembro de que se trate antes de la fecha de so-
licitud de registro de la marca o de la fecha de la prioridad reivindicada
para la solicitud, a condicion de que se registre ulteriormente,

ii) dicha denominacién de origen o indicacion 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
utilizacion de una marca posterior.

4.Cualquier Estado miembro podra disponer que se deniegue el registro
de una marca o, si esta esta registrada, que se declare su nulidad en los ca-
sos y en la medida en que:

a) los derechos sobre una marca no registrada u otro signo utilizado en el
trafico econdmico hayan sido adquiridos con anterioridad a la fecha de la
solicitud de registro de la marca posterior o, en su caso, antes de la fecha
de la prioridad reivindicada en apoyo de la solicitud de registro de la marca
posterior, y en que dicha marca no registrada o dicho signo concedan a su
titular el derecho de prohibir la utilizaciéon de una marca posterior;

b) el uso de una marca se pueda prohibir en virtud de un derecho anterior,
distinto de los mencionados en el apartado 2 y en la letra a) del presen-
te apartado, y en particular de:

1) un derecho al nombre,

ii) un derecho a la propia imagen,

iii) un derecho de autor,

iv) un derecho de propiedad industrial,

¢) la marca pueda confundirse con una marca anterior protegida en el ex-
tranjero, siempre que, en la fecha de la solicitud, el solicitante hubiera
actuado de mala fe.

5. Los Estados miembros velaran por que, en las circunstancias apro-
piadas, no exista una obligacion de denegar el registro de una marca o de
declararla nula, cuando el titular de la marca anterior o del derecho anterior
consienta en que se registre la marca posterior.
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6. Cualquier Estado miembro podra disponer que, no obstante lo estable-
cido en los apartados 1 a 5, los motivos de denegacion del registro o causas
de nulidad vigentes en dicho Estado miembro antes de la fecha de entrada en
vigor de las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la
Directiva 89/104/CEE se apliquen a las marcas cuyo registro se haya solici-
tado antes de dicha fecha.

Articulo 6. Declaracion a posteriori de la nulidad o la caducidad de una
marca

Cuando para la obtencion de una marca de la Union se reivindique la anti-
giiedad de una marca nacional o de una marca registrada con arreglo a acuer-
dos internacionales que desplieguen sus efectos en el Estado miembro, y estas
marcas hubieran sido objeto de renuncia o se hubieran extinguido, la nulidad
o la caducidad de la marca en la que se base la reivindicacion de antigiiedad
podra declararse a posteriori, siempre que la nulidad o la caducidad se hubiese
podido declarar en el momento de la renuncia o extincion. En tal caso la anti-
giiedad dejara de surtir efecto.

Articulo 7. Motivos de denegacion o causas de nulidad relativas solo a
una parte de los productos o servicios

Cuando el motivo de denegacion del registro o la causa de nulidad de una
marca solo exista para una parte de los productos o servicios para los que la
marca haya sido solicitada o registrada, la denegacion del registro o la nuli-
dad solo se extendera a los productos o servicios de que se trate.

Articulo 8. Falta de cardcter distintivo o de renombre de una marca anterior
que impide declarar la nulidad de una marca registrada

Una solicitud de nulidad basada en una marca anterior no prosperara en
la fecha de la solicitud de nulidad si no habria prosperado en la fecha de pre-
sentacion de la solicitud o en la fecha de prioridad de la marca posterior por
alguno de los siguientes motivos:
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a) que la marca anterior, que puede ser declarada nula en virtud del arti-
culo 4, apartado 1, letras b), ¢) o d), atin no hubiera adquirido caracter
distintivo como se indica en el articulo 4, apartado 4;

b) que la solicitud de nulidad se base en el articulo 5, apartado 1, letra
b), y la marca anterior aun no hubiera adquirido un carécter suficien-
temente distintivo para fundamentar la existencia de riesgo de confu-
sion, en el sentido del articulo 5, apartado 1, letra b);

¢) que la solicitud de nulidad se base en el articulo 5, apartado 3, letra a),
y la marca anterior aiin no gozara de renombre en el sentido del articulo
5, apartado 3, letra a).

Articulo 9. Exclusion de una declaracion de nulidad por tolerancia

1. El titular de una marca anterior contemplada en el articulo 5, apartados
2y 3, letra a), que, en un Estado miembro, haya tolerado el uso de una marca
posterior registrada en dicho Estado miembro 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 dicha marca anterior
por lo que respecta a los productos o los servicios para los cuales se haya
utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de la marca posterior se
haya efectuado de mala fe.

2. Cualquier Estado miembro podra disponer que el apartado 1 del pre-
sente articulo se aplique al titular de cualquier otro derecho anterior previsto
en el articulo 5, apartado 4, letras a) o b).

3. En los supuestos contemplados en los apartados 1 y 2, el titular de una
marca registrada posterior no podra oponerse al uso del derecho anterior, aunque
ese derecho no pueda invocarse en lo sucesivo frente a la marca posterior.

Seccion 3. Derechos conferidos y limitaciones
Articulo 10. Derechos conferidos por la marca

1. El registro de una marca conferird a su titular un derecho exclusivo
sobre esta.
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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 estard facultado para prohibir
a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el trafico econdmico, de
cualquier signo en relacion con los productos o servicios, cuando:

a) el signo sea idéntico a la marca y se utilice en relacion con 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 en relaciéon con
productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios
para los que esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusion
por parte del publico; el riesgo de confusion comprende el riesgo de

asociacion entre el signo y la marca;

¢) 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 simi-
lares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce
de renombre en el Estado miembro y, con el uso del signo realizado sin
justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del caracter distin-
tivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho
caracter distintivo o dicho renombre.

3. Podra prohibirse en particular, en virtud del apartado 2:

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;

¢) importar o exportar los productos con el signo;

d) utilizar el signo como nombre comercial o denominacién social, o par-
te de un nombre comercial o una denominacion social;

e) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad;

f) utilizar el signo en la publicidad comparativa de manera contraria a la
Directiva 2006/114/CE.

4. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la
fecha de presentacion de la solicitud o de la fecha de la prioridad de la mar-
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ca registrada, el titular de esa marca registrada también tendra derecho a
impedir que, en el trafico econdomico, terceros introduzcan mercancias en el
Estado miembro en el que esté registrada la marca, sin que sean despachadas
a libre practica en este, cuando se trate de mercancias, incluido su embalaje,
que provengan de terceros paises y que lleven sin autorizacion una marca
idéntica a la marca registrada para esas mercancias, o que no pueda distin-
guirse en sus aspectos esenciales de dicha marca.

El derecho del titular de la marca registrada en virtud del parrafo primero
se extinguira si durante el procedimiento para determinar si se violo la marca
registrada, iniciado de conformidad con el Reglamento (UE) n° 608/2013, el
declarante o el titular de las mercancias pueda acreditar que el propietario
de la marca registrada no tiene derecho a prohibir la comercializaciéon de las
mercancias en el pais de destino final.

5. Cuando, con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las disposicio-
nes necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 89/104/CEE, el Derecho
de dicho Estado miembro no permitiera prohibir el uso de un signo en las con-
diciones contempladas en el apartado 2, letras b) o c), no podran invocarse los
derechos conferidos por la marca para impedir que se siga usando dicho signo.

6. Los apartados 1, 2, 3 y 5 no afectaran a las disposiciones aplicables en
un Estado miembro relativas a la proteccion contra el uso de un signo que se
efectie con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuan-
do con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener una
ventaja desleal del caracter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso
fuera perjudicial para dicho caracter distintivo o dicho renombre.

Articulo 11. Derecho a prohibir los actos preparatorios en relacion con el
uso de embalaje u otros soportes

Cuando exista el riesgo de que el embalaje, las etiquetas, los marbe-
tes, los elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad u otros so-
portes en los que se coloca la marca puedan ser utilizados en relacidon con
determinados productos o servicios y ese uso constituya una violacion de
los derechos del titular de una marca en virtud del articulo 10, apartados
2 y 3, el titular de esa marca tendra derecho a prohibir los siguientes ac-
tos en el trafico economico:
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a) la colocacion 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, ele-
mentos de seguridad o dispositivos de autenticidad, u otros soportes en
los que se esté colocada la marca.

Articulo 12. Reproduccion de las marcas en diccionarios

Si la reproduccion de una marca en un diccionario, una enciclopedia o
una obra de consulta similar, en formato impreso o electronico, diera la im-
presion de que constituye el término genérico de los productos o servicios
para los que esta registrada la marca, el editor de la obra, a peticion del titular
de la marca, velara por que la reproduccion de esta vaya acompafiada sin de-
mora, y en el caso de obras en formato impreso, a mas tardar en la siguiente
edicion de la obra, de la indicacion de que se trata de una marca registrada.

Articulo 13. Prohibicion de utilizacion de una marca registrada a nombre
de un agente o de un representante

1. Cuando una marca haya sido registrada a nombre del agente o repre-
sentante del titular de la marca, sin el consentimiento del titular, este tendra

derecho a cualquiera de las siguientes actuaciones o a ambas:

a) oponerse a que su agente o representante utilice la marca;
b) reclamar la concesion de la marca a su favor.

2. El apartado 1 no sera de aplicacion si el agente o el representante jus-
tifican su actuacion.

Articulo 14. Limitacion de los efectos de la marca

1. Una marca no permitira a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en
el trafico econdmico:
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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 produccion del producto o de la prestacion del
servicio o a otras caracteristicas del producto o servicio;

¢) de la marca, a efectos de designar productos o servicios como corres-
pondientes 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
o0 piezas de recambio.

2. El apartado 1 solo se aplicara si la utilizacion por el tercero es confor-
me a las practicas leales en materia industrial o comercial.

3. El derecho conferido por la marca no permitira a su titular prohibir a
terceros el uso, en el trafico economico, de un derecho anterior de ambito
local, cuando tal derecho esté reconocido por las leyes del Estado miembro
de que se trate y dentro de los limites del territorio en que esté reconocido.

Articulo 15. Agotamiento del derecho conferido por la marca

1. El derecho conferido por la marca no permitira a su titular prohibir el
uso de la misma para productos comercializados en la Union con dicha mar-
ca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicara cuando existan motivos legitimos que jus-
tifiquen que el titular se oponga a la comercializacion ulterior de los pro-
ductos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o
alterado tras su comercializacion.

Articulo 16. Uso de la marca

1. Si, en un plazo de cinco afos contados a partir de la fecha en que haya
concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un
uso efectivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, 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 17, el articulo
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19, apartado 1, el articulo 44, apartados 1y 2, y el articulo 46, apartados 3 y 4,
salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.

2. Si un Estado miembro prevé un procedimiento de oposicion posterior al
registro, el plazo de cinco afios a que se refiere el apartado 1 se calculara a partir
de la fecha en que la marca ya no pueda ser impugnada o, si se ha formulado
oposicion, a partir de la fecha en que la resolucion por la que se ponga fin al pro-
cedimiento de oposicion sea definitiva o se haya retirado la oposicion.

3. Cuando se trate de marcas registradas al amparo de acuerdos interna-
cionales y que surtan efecto en el Estado miembro, el plazo de cinco afos a
que se refiere el apartado 1 se calculara a partir de la fecha en que la marca
ya no pueda ser denegada o impugnada. Si se ha formulado oposicion o si se
ha notificado una objecion por motivos absolutos o relativos, el citado plazo
se calculara a partir de la fecha en que la resolucion por la que se ponga fin
al procedimiento de oposicion, o la decision sobre los motivos absolutos o
relativos de denegacion, sea definitiva o se haya retirado la oposicion.

4. La fecha de inicio del plazo de cinco afios a que se refieren los aparta-
dos 1 y 2 se inscribira en el registro.

5. A efectos del apartado 1, también tendréan la consideracion de uso:

a) el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alte-
ren el caracter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya
sido registrada, con independencia de si la marca en la forma en que
se utilice también esta o no registrada asimismo a nombre del titular;

b) la colocacion de la marca en los productos o en su presentacion en el
Estado miembro de que se trate solo con fines de exportacion.

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

Articulo 17. La falta de uso como defensa ante una accion por violacion de
marca

El titular de una marca podra prohibir la utilizacion de un signo solo en la

medida en que los derechos del titular no puedan ser objeto de una declaracion
de caducidad con arreglo al articulo 19 en el momento de entablar la accién
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por violacion. Si el demandado lo solicita, el titular de la marca acreditara que,
durante el plazo de cinco aflos anterior a la fecha de presentacion de la accion,
la marca se usé efectivamente conforme a lo previsto en el articulo 16 en co-
nexion con los productos o servicios respecto de los cuales esta registrada y en
que se fundamenta la accidn, o que existen causas justificativas para su falta de
uso, siempre que el procedimiento de registro de la marca haya finalizado al
menos de cinco afios antes de la fecha de presentacion de la accion.

Articulo 18. Proteccion del derecho del titular de una marca registrada
posterior en los procesos por violacion de marca

1. En las acciones por violacion, el titular de una marca no podra prohibir la uti-
lizacion de una marca registrada posterior si esta ultima no pudiera declararse nula
con arreglo al articulo 8, al articulo 9, apartados 1 0 2, o al articulo 46, apartado 3.

2. En las acciones por violacion, el titular de una marca no podra prohibir la
utilizacion de una marca de la Union registrada posterior si esta ultima no pudiera
declararse nula con arreglo al articulo 53, apartados 1, 3 o 4, al articulo 54, aparta-
dos 1 0 2, o al articulo 57, apartado 2, del Reglamento (CE) n® 207/2009.

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

Seccion 4. Caducidad de los derechos de marca
Articulo 19. La falta de uso efectivo como causa de caducidad

1. Podra ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un periodo
ininterrumpido de cinco afios, no ha sido objeto, en el Estado miembro de
que se trate, de un uso efectivo para los productos o servicios para los que
esté registrada, y si no existen causas que justifiquen la falta de uso.

2. Nadie podra invocar la caducidad de una marca si, en el intervalo entre
la expiracion del periodo sefialado y la presentacion de la solicitud de cadu-
cidad, se ha iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca.
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3. El comienzo o la reanudacion del uso en el plazo de los tres meses an-
teriores a la presentacion de la solicitud de caducidad que empez6 a correr,
como muy pronto, al expirar el periodo ininterrumpido de cinco afios de
no utilizacioén, no se tomara en cuenta si los preparativos para el inicio o la
reanudacion del uso se hubieran producido después de haberse enterado el
titular de que podria presentarse la solicitud de caducidad.

Articulo 20. Marca convertida en genérica o indicacion engariosa como
causas de caducidad

Podra ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a
la fecha de su registro:

a) se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la
designacion usual en el comercio de un producto o de un servicio para
el que esté registrada;

b) como consecuencia del uso realizado por el titular de la marca o con su
consentimiento, pueda inducir al publico a error, especialmente acerca
de la naturaleza, la calidad o el origen geografico de los productos o
servicios para los que esté registrada.

Articulo 21. Caducidad relativa solo a una parte de los productos o servicios
Cuando la causa de caducidad de una marca solo exista para una parte de

los productos o servicios para los que la marca haya sido registrada, la cadu-
cidad solo se extendera a los productos o servicios de que se trate.

Seccion 5. Las marcas como objeto de propiedad
Articulo 22. Cesion de marcas registradas
1. Con independencia de la transmision de la empresa, la marca podra ser

cedida en lo que respecta a la totalidad o una parte de los productos o de los
servicios para los cuales esté registrada.

— 251 —



2. La transmision de la empresa en su totalidad implicaré la cesion 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 obli-
gacion contractual de transmitir la empresa.

3. Los Estados miembros estableceran procedimientos que permitan re-
gistrar las cesiones.

Articulo 23. Derechos reales

1. La marca podra, con independencia de la empresa, darse en garantia o
ser objeto de otros derechos reales.

2. Los Estados miembros estableceran procedimientos que permitan re-
gistrar los derechos reales.

Articulo 24. Ejecucion forzosa

1. La marca podré ser objeto de medidas de ejecucion forzosa.
2. Los Estados miembros estableceran procedimientos que permitan re-
gistrar las medidas de ejecucion forzosa.

Articulo 25. Licencia

1. La marca podra ser objeto de licencias para la totalidad o una parte
de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada y para la
totalidad o una parte del territorio del Estado miembro de que se trate. Las
licencias podran ser exclusivas o no exclusivas.

2. El titular de una marca podra invocar los derechos conferidos por esa
marca frente al licenciatario que infrinja cualquiera de las disposiciones del
contrato de licencia relativas a:

a) su duracion;

b) la forma protegida por el registro bajo la que puede utilizarse la marca;

¢) la naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales se otor-
gue la licencia;

d) el territorio en el cual pueda ponerse la marca, o

— 252 —



e) la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por
el licenciatario.

3. 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 consenti-
miento del titular de esta. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podra
ejercer tal accion cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya
ejercido por si mismo la accion por violacion dentro de un plazo apropiado.

4. En el procedimiento por violacion de marca entablado por el titular de
la marca podré intervenir cualquier licenciatario a fin de obtener reparacion
del perjuicio que se le haya causado.

5. Los Estados miembros estableceran procedimientos que permitan re-
gistrar las licencias.

Articulo 26. Solicitudes de marcas como objeto de propiedad

Los articulos 22 a 25 seran aplicables a las solicitudes de marcas.

Seccion 6. Marcas de garantia, de certificacion y colectivas
Articulo 27. Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entendera por:

a) «marca de garantia o certificacion»: una marca que se describa como
tal en el momento de la solicitud y que sea adecuada para distinguir
los productos o servicios que el titular de la marca certifica por lo que
respecta al material, el modo de fabricacion de los productos o de
prestacion de los servicios, la calidad, la precision u otras caracteristicas
de los productos y servicios que no posean esa certificacion;

b) «marca colectiva»: toda marca asi designada al efectuarse la presentacion
de la solicitud de la marca que sea adecuada para distinguir los productos
o servicios de los miembros de la asociacion que sea su titular, frente a
los productos o servicios de otras empresas.

— 253 —



Articulo 28. Marcas de garantia y marcas de certificacion

1. Los Estados miembros podran prever el registro de marcas de garan-
tia o de certificacion.

2. Cualquier persona fisica o juridica, incluidas las instituciones, autori-
dades y 6rganos de Derecho publico, podra solicitar marcas de garantia o de
certificacion siempre que dicha persona no ejerza una actividad empresarial
que implique el suministro de productos o servicios del tipo certificado.

Los Estados miembros podran establecer que una marca de garantia o de
certificacion no se registre salvo que el solicitante sea competente para certi-
ficar los productos o servicios para los que esta registrada la marca.

3. Los Estados miembros podran disponer que se deniegue el registro de
marcas de garantia o de certificacion, o que se declare su caducidad o nuli-
dad, por causas distintas de las previstas en los articulos 4, 19 y 20, cuando
la funcion de dichas marcas asi lo exija.

4. No obstante lo dispuesto en el articulo 4, apartado 1, letra c), los
Estados miembros podran disponer que puedan constituir marcas de ga-
rantia o de certificacion los signos o indicaciones que puedan servir, en el
comercio, para sefialar la procedencia geografica de los productos o servi-
cios. Dicha marca de garantia o de certificacion no facultara al titular de la
misma para prohibir a un tercero el uso, en el trafico econdémico, de dichos
signos o indicaciones, siempre que dicho tercero los utilice de conformidad
con las practicas leales en materia industrial y comercial. En particular, tal
marca no podra oponerse a un tercero facultado para utilizar una denomi-
nacion geografica.

5. Se entendera que se cumplen los requisitos establecidos en el articulo
16 cuando cualquier persona facultada para utilizar una marca de garantia o
de certificacion haga un uso efectivo de estas con arreglo a dicho articulo.

Articulo 29. Marcas colectivas

1. Los Estados miembros preveran el registro de las marcas colectivas.

2. Podran solicitar marcas colectivas las agrupaciones de fabricantes, pro-
ductores, prestadores de servicios o comerciantes que, en virtud de la legis-
lacion que les sea aplicable, tengan capacidad, en su propio nombre, para
ser titulares de derechos y obligaciones, celebrar contratos o realizar otros
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actos juridicos, y tengan legitimacion procesal activa y pasiva, asi como las
personas juridicas de Derecho publico.

3. No obstante lo dispuesto en el articulo 4, apartado 1, letra c¢), podran
constituir marcas colectivas los signos o indicaciones que puedan servir, en
el trafico econdmico, para sefialar la procedencia geografica de los productos
o servicios. Dicha marca colectiva no facultard a su titular para prohibir a
un tercero el uso, en el trafico econdmico, de dichos signos o indicaciones,
siempre que ese tercero los utilice de conformidad con las practicas leales en
materia industrial y comercial. En particular, tal marca no podra oponerse a
un tercero facultado para utilizar una denominacién geografica.

Articulo 30. Reglamento de uso de la marca colectiva

1. El solicitante de una marca colectiva debera presentar a la oficina un
reglamento de uso.

2. El reglamento de uso indicara al menos las personas autorizadas para
utilizar la marca, las condiciones para ser miembro de la asociacion, asi
como las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones. El regla-
mento de uso de las marcas a que se refiere el articulo 29, apartado 3, debera
autorizar a cualquier persona cuyos productos o servicios procedan de la
zona geografica de que se trate, a hacerse miembro de la asociacion titular de
la marca, siempre que esa persona cumpla las demas condiciones previstas
en el reglamento.

Articulo 31. Denegacion de la solicitud

1. Ademas de por los motivos de denegacion de una solicitud de marca
previstos en el articulo 4, en su caso, con la excepcion de su apartado 1, letra
¢), en relacion con los signos o indicaciones que pueden servir, en el comer-
cio, para designar el origen geografico de los productos o servicios, y en el
articulo 5, y sin perjuicio del derecho de una oficina de no efectuar de oficio
el examen de los motivos relativos, una solicitud de una marca colectiva se
denegara cuando no se cumplan lo dispuesto en el articulo 27, letra b), el
articulo 29 o el articulo 30, o si el reglamento de uso de la marca colectiva es
contrario al orden publico o a las buenas costumbres.
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2. La solicitud de marca colectiva serd denegada ademas cuando se corra
el riesgo de inducir al publico a error sobre el caracter o el significado de la
marca, en particular cuando pueda dar la impresion de que se trata de algo
distinto de una marca colectiva.

3. No se denegara la solicitud si el solicitante, mediante una modificacion
del reglamento de uso de la marca colectiva, cumple los requisitos enuncia-
dos en los apartados 1y 2.

Articulo 32. Uso de la marca colectiva

Se entendera que se cumplen los requisitos establecidos en el articulo 16
cuando cualquier persona facultada para utilizar una marca colectiva haga un
uso efectivo de esta con arreglo a dicho articulo.

Articulo 33. Modificaciones del reglamento de uso de la marca colectiva

1. El titular de la marca colectiva sometera a la oficina cualquier regla-
mento de uso modificado.

2. Las modificaciones del reglamento de uso se inscribiran en el registro, salvo
cuando el reglamento de uso modificado no cumpla los requisitos del articulo 30 o
incurra en alguno de los motivos de denegacion sefialados en el articulo 31.

3. A los fines de la presente Directiva, las modificaciones del reglamento
de uso solo surtiran efecto a partir de la fecha de inscripcion de dichas mo-
dificaciones en el registro.

Articulo 34. Legitimacion activa para ejercer la accion por violacion de
marca

1. El articulo 25, apartados 3 y 4, sera de aplicacion a cualquier persona
facultada para usar la marca colectiva.

2. El titular de una marca colectiva podra reclamar, en nombre de las personas
facultadas para utilizar la marca, la reparacion del dafio que estas hayan sufrido
por el uso no autorizado de la marca.
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Articulo 35. Otras causas de caducidad

Ademas de por las causas de caducidad sefialadas en los articulos 19 y 20,
se declararan caducados los derechos del titular de una marca colectiva por
las siguientes causas:

a) el titular no adopta medidas razonables para prevenir cualquier uso de
la marca que no sea compatible con las condiciones de uso estipuladas
por el reglamento de uso, incluida cualquier modificacion de este que
haya sido inscrita en el registro;

b) como consecuencia del uso de la marca realizado por personas autori-
zadas, esta puede inducir al ptblico a error con arreglo al articulo 31,
apartado 2;

¢) la modificacion del reglamento de uso de la marca se ha inscrito en el
registro contraviniendo lo dispuesto en el articulo 33, apartado 2, salvo
si el titular de la marca, mediante una nueva modificacion del regla-
mento de uso, se conformara a los requisitos de dicho articulo.

Articulo 36. Otras causas de nulidad

Ademas de por las causas de nulidad previstas en el articulo 4, en su
caso con la excepcion de su apartado 1, letra c), en relacioén con los signos
o indicaciones que pueden servir, en el comercio, para designar el origen
geografico de los productos o servicios, y en el articulo 5, una marca colec-
tiva que esté registrada infringiendo el articulo 31 se declarara nula, salvo si
el titular de la marca, mediante una modificacion del reglamento de uso, se
conformara a los requisitos del articulo 31.
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CAPITULO III
Procedimientos

Seccion 1. Solicitud y registro
Articulo 37. Requisitos de la solicitud

1. Las solicitudes de registro de una marca deberan contener como mini-
mo todos los elementos siguientes:

a) una solicitud de registro;

b) la informacion que permita identificar al solicitante;

¢) la lista de productos o de servicios para los que se solicite el registro;

d) una reproduccion de la marca que cumpla los requisitos establecidos
en el articulo 3, letra b).

2. La solicitud de marca estara sujeta al pago de una tasa fijada por el
Estado miembro afectado.

Articulo 38. Fecha de presentacion

1. La fecha de presentacion de una solicitud de marca sera aquella en que
el solicitante presente a la oficina los documentos que contengan la informa-
cion indicada en el articulo 37, apartado 1.

2. Asimismo, los Estados miembros podran establecer que la fecha de
presentacion se supedite al abono de la tasa contemplada en el articulo 37,
apartado 2.

Articulo 39. Denominacion y clasificacion de los productos y servicios

1. Los productos y servicios para los que se solicita el registro de la marca
se clasificaran de conformidad con el sistema de clasificacion establecido
por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos
y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957 («la cla-
sificacion de Nizay).
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2. El solicitante identificara los productos y servicios para los que se so-
licita la proteccion de la marca con la suficiente claridad y precision para
permitir que las autoridades competentes y los operadores economicos deter-
minen, sobre esa Unica base, el grado de proteccion perseguido.

3. A efectos de lo dispuesto en el apartado 2, podran utilizarse las indica-
ciones de caracter general que figuran en los titulos de las clases de la clasifi-
cacion de Niza u otros términos generales, a condicion de que se ajusten a los
niveles exigidos de claridad y precision establecidos en el presente articulo.

4. La oficina rechazard las solicitudes correspondientes a indicaciones o
términos poco claros o imprecisos en caso de que el solicitante no proponga
una formulacion aceptable en un plazo de tiempo que fijard la oficina a tal
efecto.

5. Cuando se utilicen términos generales, incluidas las indicaciones de
caracter general de los titulos de las clases de la clasificacion de Niza, se en-
tendera que estos incluyen todos los productos o servicios claramente com-
prendidos en el tenor literal de la indicacion o el término considerado. No
debera entenderse que tales términos o indicaciones incluyen productos o
servicios que no puedan considerarse comprendidos en ese tenor literal.

6. Cuando el solicitante solicite el registro para mas de una clase, agru-
para los productos y servicios con arreglo a las clases de la clasificacion de
Niza, cada grupo ira precedido del numero de la clase a la que ese grupo de
productos o servicios pertenezca, y los presentara en el orden de las clases.

7. Los productos y servicios no se consideraran similares entre si por el
hecho de figurar en la misma clase de la clasificacion de Niza. Los productos
y servicios no se consideraran distintos entre si por el hecho de incluirse en
distintas clases de la clasificacion de Niza.

Articulo 40. Observaciones de terceros

1. Los Estados miembros podran prever que antes de que se produzca el
registro de una marca, toda persona fisica o juridica, asi como las agrupaciones
u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servi-
cios, comerciantes o consumidores, puedan dirigir a la oficina observaciones
escritas precisando los motivos por los cuales procede denegar de oficio el
registro de la marca.
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Las personas o agrupaciones u organismos a que se refiere el parrafo pri-
mero no adquirirdn la calidad de partes en el procedimiento ante la oficina.

2. Ademas de por los motivos a que se refiere el apartado 1 del presente
articulo, toda persona fisica o juridica, asi como las agrupaciones u organis-
mos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios, co-
merciantes o consumidores, podran dirigir a la oficina observaciones escritas
basadas en los motivos concretos por los cuales procede denegar la solicitud de
una marca colectiva en virtud del articulo 31, apartados 1 y 2. Esta disposicion
podra ampliarse para abarcar las marcas de certificacion y de garantia cuando
estén reguladas en los Estados miembros.

Articulo 41. Division de las solicitudes y registros

El solicitante o titular podra dividir una solicitud o un registro de marca
nacional en dos o mas solicitudes o registros independientes enviando una
declaracion a la Oficina e indicando para cada solicitud o registro divisional
los productos o servicios incluidos en la solicitud o registro original que han
de incluir las solicitudes o registros divisionales.

Articulo 42. Tasas por clase
Los Estados miembros podran establecer que la solicitud y la renovacion

de una marca estén sujetos a una tasa adicional por cada clase de productos
y servicios no incluidos en la primera clase.

Seccion 2. Procedimientos de oposicion, caducidad e invalidez
Articulo 43. Procedimiento de oposicion

1. Los Estados miembros estableceran un procedimiento administrativo
eficiente y expeditivo que permita formular ante sus oficinas oposicion frente
al registro de una solicitud de marca en virtud del articulo 5.

2. El procedimiento administrativo contemplado en el apartado 1 del pre-
sente articulo prevera que, como minimo, el titular de una marca anterior,
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a que se refiere el articulo 5, apartado 2, y apartado 3, letra a), y la persona
autorizada en virtud del Derecho aplicable a ejercer los derechos que se deri-
van de una denominacion de origen o una indicacion geografica protegidas,
a que se refiere el articulo 5, apartado 3, letra c), puedan formular oposicion.
Se podra formular oposicion 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 y servicios para los cuales se haya
protegido o solicitado el derecho anterior, y dicha oposicion podra dirigirse
contra la totalidad o una parte de los productos y servicios para los cuales se
solicite la marca objeto de controversia.

3. Las partes, previa peticion conjunta, dispondran de un minimo de dos
meses en el curso del procedimiento de oposicidon para permitir la posibi-
lidad de un arreglo amistoso entre el oponente y el solicitante de la marca.

Articulo 44. Falta de uso como defensa ante una accion por violacion de
marca

1. En el procedimiento de oposicion previsto en el articulo 43, si en la
fecha de presentacion o fecha de prioridad de la marca posterior 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 16, a
instancia del solicitante, el titular de la marca anterior que hubiera formulado
oposicion aportara la prueba de que, en el curso del plazo de cinco afos an-
teriores 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 16, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso.
A falta de dicha prueba, se desestimara la oposicion.

2. Si la marca anterior se ha utilizado solamente para una parte de los produc-
tos o de los servicios para los que haya estado registrada, a efectos del examen de
la oposicion formulada conforme a lo dispuesto en el apartado 1, se considerara
registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.

3. Los apartados 1 y 2 del presente articulo seran también de aplicacion
cuando la marca anterior sea una marca de la Union. En tal caso, el uso efec-
tivo de una marca de la Union se determinara de acuerdo con lo establecido
en el articulo 15 del Reglamento (CE) n° 207/2009.
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Articulo 45. Procedimiento de caducidad o de declaracion de nulidad

1. Sin perjuicio del derecho de las partes a recurrir ante los 6rganos juris-
diccionales, los Estados miembros estableceran un procedimiento adminis-
trativo eficiente y expeditivo que permita solicitar a las oficinas la declara-
cion de caducidad o de nulidad de una marca.

2. El procedimiento administrativo de caducidad establecera que se de-
clare la caducidad de la marca cuando concurran las causas contempladas en
los articulos 19 y 20.

3. El procedimiento administrativo de nulidad establecera que se declare
la nulidad de la marca, por lo menos por las siguientes causas:

a) la marca no deberia haberse registrado por no cumplir los requisitos
que establece el articulo 4;

b) la marca no deberia haberse registrado debido a la existencia de un
derecho anterior en el sentido del articulo 5, apartados 1 a 3.

4. El procedimiento administrativo establecera que puedan solicitar la ca-
ducidad o la nulidad, por lo menos, las personas siguientes:

a) en los supuestos del apartado 2 y del apartado 3, letra a), toda persona
fisica o juridica, asi como las agrupaciones u organismos que represen-
ten a fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes
o consumidores y que, en virtud del Derecho que les sea aplicable,
tengan legitimacion procesal activa y pasiva;

b) en el supuesto del apartado 3, letra b), del presente articulo, el titular de
una marca anterior a que se refiere el articulo 5, apartado 2, y apartado
3, letra a), y la persona autorizada en virtud del Derecho aplicable a
ejercer los derechos que se derivan de una denominacion de origen o
indicacion geografica protegida, a que se refiere el articulo 5, apartado
3, letra c).

5. Podra dirigirse una solicitud de caducidad o de nulidad contra la tota-

lidad o una parte de los productos o servicios para los que esté registrada la
marca impugnada.

— 262 —



6. Podra presentarse una solicitud de nulidad sobre la base de uno o mas
derechos anteriores siempre que pertenezcan todos al mismo titular.

Articulo 46. La falta de uso como medio de defensa en el procedimiento de
nulidad

1. En el procedimiento por el que se solicita la nulidad basada en la exis-
tencia de una marca registrada con una fecha de presentacion o una fecha de
prioridad anterior, a instancia del titular de la marca posterior, el titular de la
marca anterior aportara la prueba de que, en el plazo de los cinco aflos anterio-
res a la solicitud de nulidad, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo
tal como establece el articulo 16, en conexion con los productos o servicios
respecto de los que esté registrada, y en los que se basa la solicitud, o de que
han existido causas justificativas para la falta de uso, a condicion de que el
procedimiento de registro de la marca anterior haya finalizado al menos cinco
aflos antes de la fecha de presentacion de la solicitud de nulidad.

2. Si en la fecha de presentacion de la solicitud o en la fecha de prio-
ridad de la marca posterior, hubiera expirado el plazo de cinco afios du-
rante el cual la marca anterior debia haber sido objeto de un uso efectivo
conforme a lo previsto en el articulo 16, el titular de la marca anterior,
ademas de la prueba exigida en virtud del apartado 1 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, la marca ha
sido objeto de un uso efectivo, o de que han existido causas justificativas
para su falta de uso.

3. A falta de las pruebas a que se refieren los apartados 1 y 2, la solicitud
de nulidad basada en una marca anterior se desestimara.

4. Si la marca anterior se ha utilizado conforme a lo dispuesto en el arti-
culo 16, solamente para una parte de los productos o servicios para los que
estuviera registrada, a efectos del examen de la solicitud de nulidad, se con-
siderara registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.

5. Los apartados 1 a 4 del presente articulo seran de aplicacion también
cuando la marca anterior sea una marca de la Union. En tal caso, el uso efec-
tivo de una marca de la Union se determinara de acuerdo con lo establecido
en el articulo 15 del Reglamento (CE) n° 207/2009.
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Articulo 47. 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, los efectos sefialados en la presente Directiva en
la medida en que se haya declarado la caducidad de los derechos del titular.
A instancia de parte podra fijarse en la resolucion sobre la solicitud de cadu-
cidad una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas
de caducidad.

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

Seccion 3. Duracion y renovacion del registro
Articulo 48. Duracion del registro

1. La duracion del registro de las marcas registradas sera de diez afos a
partir de la fecha de la presentacion de la solicitud.

2. El registro podra renovarse, conforme al articulo 49, por periodos su-
cesivos de diez afios.

Articulo 49. Renovacion

1. El registro de una marca se renovara a instancia del titular de la marca
o de toda persona autorizada para hacerlo por ley o por contrato, siempre y
cuando se hayan abonado las tasas de renovacion. Los Estados miembros po-
dran establecer que el recibo del pago de las tasas de renovacion se considere
que constituye una solicitud de renovacion.

2. La oficina informara al titular de la marca de la expiracion del registro
al menos seis meses antes de dicha expiracion. A defecto de dar dicha infor-
macion, la oficina no sera considerada responsable.

3. La solicitud de renovacion debera presentarse, y las tasas deberan abo-
narse, en un plazo de por lo menos seis meses inmediatamente anteriores a la
expiracion del registro. En su defecto, la solicitud podra presentarse todavia
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en el plazo adicional de seis meses inmediatamente posteriores a la expira-
cion del registro o de su posterior renovacion. Ese plazo adicional dara lugar
al abono de tasas de renovacion y a un recargo.

4. Si la solicitud se presenta o las tasas se abonan Unicamente para una
parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada la
marca, el registro solo se renovara para esos productos o servicios.

5. La renovacion surtira efecto al dia siguiente de la fecha de expiracion
del registro. La renovacion se inscribird en el Registro.

Seccion 4. Comunicacion con la oficina
Articulo 50. Comunicacion con la oficina

Las partes en el procedimiento o, en caso de que se hayan nombrado, sus
representantes indicaran una direccion oficial para cualquier comunicacion
oficial con la oficina. Los Estados miembros tendran derecho a exigir que
dicha direccion oficial esté situada en el Espacio Economico Europeo.

CAPITULO IV
Cooperacion administrativa

Articulo 51. Cooperacion en el ambito del registro y la gestion de las marcas

Las oficinas podran cooperar de manera efectiva entre si y con la Ofi-
cina de la Propiedad Intelectual de la Unién Europea a fin de fomentar
la convergencia de las practicas y las herramientas relativas al examen y
registro de las marcas.

Articulo 52. Cooperacion en otros ambitos
Las oficinas podran cooperar de manera efectiva entre si y con la Oficina
de la Propiedad Intelectual de la Unidon Europea en todos los ambitos de sus

actividades distintos de los mencionados en el articulo 51 que resulten perti-
nentes de cara a la proteccidon de las marcas en la Union.
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CAPITULO V
Disposiciones finales

Articulo 53. Proteccion de datos

El tratamiento de datos personales que se efectie en los Estados miem-
bros en el marco de la presente Directiva se hara conforme a lo dispuesto en
el Derecho nacional de transposicion de la Directiva 95/46/CE.

Articulo 54. Transposicion

1. Los Estados miembros pondran en vigor las disposiciones legales, re-
glamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a los arti-
culos 3 a 6, a los articulos 8 a 14, a los articulos 16, 17 y 18, a los articulos
22 a 39, al articulo 41, a los articulos 43 y 44 y a los articulos 46 a 50 a mas
tardar el 14 de enero de 2019. Los Estados miembros pondran en vigor las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento al articulo 45 a mas tardar el 14 de enero de 2023. Comunica-
ran inmediatamente a la Comision el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas inclui-
ran una referencia a la presente Directiva o irdn acompafiadas de dicha refe-
rencia en su publicacion oficial. Incluiran asimismo una menciéon que preci-
se que las referencias hechas, en las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas en vigor, a la Directiva derogada por la presente Directiva se
entenderan hechas a la presente Directiva. Los Estados miembros establece-
ran las modalidades de la mencionada referencia y la formulacion de dicha
mencion.

2. Los Estados miembros comunicaran a la Comision el texto de las prin-
cipales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ambito regulado
por la presente Directiva.

Articulo 55. Derogacion
Queda derogada la Directiva 2008/95/CE con efectos a partir del 15 de

enero de 2019, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros
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relativas al plazo de transposicion al Derecho interno de la Directiva 89/104/
CEE que se indica en el anexo I, parte B, de la Directiva 2008/95/CE.

Las referencias a la Directiva derogada se entenderan hechas a la presente
Directiva y se leeran con arreglo a la tabla de correspondencias que figura
en el anexo.

Articulo 56. Entrada en vigor

La presente Directiva entrara en vigor a los veinte dias de su publicacion en
el Diario Oficial de la Union Europea.

Los articulos 1, 7, 15, 19, 20 y 21 seran aplicables a partir del 15 de
enero de 2019.
Articulo 57. Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Estrasburgo, el 16 de diciembre de 2015.
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ANEXO
Tabla de correspondencias

Directiva 2008/95/CE Presente Directiva
Articulo 1 Articulo 1
— Articulo 2
Articulo 2 Articulo 3

Articulo 3, apartado 1, letras a) a h)

Articulo 4, apartado 1, letras a) a h)

Articulo 4, apartado 1, letras i) a I)

Articulo 3, apartado 2, letras a) a ¢)

Articulo 4, apartado 3, letras a) a ¢)

Articulo 3, apartado 2, letra d)

Articulo 4, apartado 2

Articulo 3, apartado 3, primera frase

Articulo 4, apartado 4, primera frase

Articulo 4, apartado 4, segunda frase

Articulo 3, apartado 3, segunda frase

Articulo 4, apartado 5

Articulo 3, apartado 4

Articulo 4, apartados 1y 2

Articulo 5, apartados 1 y 2

Articulo 4, apartado 3, y apartado 4, letra a)

Articulo 5, apartado 3, letra a)

Articulo 5, apartado 3, letra b)

Articulo 5, apartado 3, letra c)

Articulo 4, apartado 4, letras b) y ¢)

Articulo 5, apartado 4, letras a) y b)

Articulo 4, apartado 4, letras d) a f)

Articulo 4, apartado 4, letra g)

Articulo 5, apartado 4, letra ¢)

Articulo 4, apartados Sy 6

Articulo 5, apartados 5y 6

Articulo 8

Articulo 5, apartado 1, primera frase

Articulo 10, apartado 1

Articulo 5, apartado 1, segunda frase, parte

introductoria

Articulo 10, apartado 2, parte introductoria

de la frase

Articulo 5, apartado 1, letras a) y b)

Articulo 10, apartado 2, letras a) y b)

Articulo 5, apartado 2

Articulo 10, apartado 2, letra c)

Articulo 5, apartado 3, letras a) a ¢)

Articulo 10, apartado 3, letras a) a ¢)

Articulo 10, apartado 3, letra d)

Articulo 5, apartado 3, letra d)

Articulo 10, apartado 3, letra ¢)

Articulo 10, apartado 3, letra f)
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Articulo 10, apartado 4

Articulo 5, apartados 4y 5

Articulo 10, apartados 5y 6

Articulo 11

Articulo 12

Articulo 13

Articulo 6, apartado 1, letras a) a ¢)

Articulo 14, apartado 1, letras a) a c), y
apartado 2

Articulo 6, apartado 2

Articulo 14, apartado 3

Articulo 7

Articulo 15

Articulo 8, apartados 1y 2

Articulo 25, apartados 1y 2

Articulo 25, apartados 3 a 5

Articulo 9

Articulo 9

Articulo 10, apartado 1, parrafo primero

Articulo 16, apartado 1

Articulo 16, apartados 2 a 4

Articulo 10, apartado 1, parrafo segundo

Articulo 16, apartado 5

Articulo 10, apartado 2

Articulo 16, apartado 6

Articulo 10, apartado 3

Articulo 11, apartado 1

Articulo 46, apartados 1 a 3

Articulo 11, apartado 2

Articulo 44, apartado 1

Articulo 11, apartado 3

Articulo 17

Articulo 11, apartado 4

Articulo 17, articulo 44, apartado 2, y arti-
culo 46, apartado 4

Articulo 18

Articulo 12, apartado 1, parrafo primero

Articulo 19, apartado 1

Articulo 12, apartado 1, parrafo segundo

Articulo 19, apartado 2

Articulo 12, apartado 1, parrafo tercero

Articulo 19, apartado 3

Articulo 12, apartado 2 Articulo 20
Articulo 13 Articulos 7y 21
Articulo 14 Articulo 6

— Articulos 22 a 24
— Articulo 26
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_ Articulo 27

Articulo 15, apartado 1 Articulo 28, apartados 1y 3

Articulo 15, apartado 2 Articulo 28, apartado 4

— Articulo 28, apartados 2y 5

— Articulos 29 a 54, apartado 1

Articulo 16 Articulo 54, apartado 2
Articulo 17 Articulo 55
Articulo 18 Articulo 56
Articulo 19 Articulo 57
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