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Nota de autor

El Cdédigo de la Moda contiene la seleccidon y ordenacion de las principales normas
aplicables a la industria de la moda y la cosmética. El valor afiadido de la compilacién reside
en su constante actualizacién por parte de la Agencia Estatal Boletin Oficial del Estado, lo
gue nos permite confiar en la plena validez de los textos compilados. A ello se afiade la
accesibilidad al codigo en linea y la usabilidad de los formatos disponibles, lo que convierten
a este Cddigo en una herramienta muy valiosa para todos aquellos interesados en el sector.

El enfoque trasversal adoptado responde a la realidad de una industria que toca todas
las ramas del derecho. Hemos ordenado los textos seleccionados atendiendo a su caracter
generalista (ej. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Derecho Mercantil, Derecho
Administrativo, Derecho Medioambiental...) o sectorial (ej. textil, calzado, joyeria,
cosmeética...) en un esfuerzo por facilitar la consulta de la extensa normativa que afecta a los
sectores de la moda y la cosmética.

Por otro lado, teniendo en cuenta que el presente Cddigo de la Moda se cifie a la
normativa espafiola, resulta imprescindible mencionar la normativa internacional y
comunitaria que afecta al sector y que comprende los siguientes textos:

Propiedad Industrial e intelectual

« REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unién Europea.

« REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2018/625 DE LA COMISION de 5 de marzo de 2018
gue complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre la marca de la Unién Europea y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430.

+« REGLAMENTO DE EJECUCION (UE) 2018/626 DE LA COMISION de 5 de marzo de
2018 por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la
Unién Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecucién (UE) 2017/1431.

* 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 (version refundida).

* REGLAMENTO (CE) N° 6/2002 DEL CONSEJO de 12 de diciembre de 2001 sobre los
dibujos y modelos comunitarios.

+ REGLAMENTO (CE) N° 2245/2002 DE LA COMISION de 21 de octubre de 2002 de
ejecucion del Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos
comunitarios.

« Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998
sobre la proteccién juridica de los dibujos y modelos.
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Falsificaciones

* 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. (DOUE, 29-junio-2013).

* Reglamento de Ejecucién (UE) n°® 1352/2013 de la Comisién, de 4 de diciembre de
2013,por el que se establecen los formularios previstos en el Reglamento (UE) n°® 608/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades
aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual (DOUE, 18-diciembre-2013).

Redes de distribucion

* Reglamento (UE) n° 330/2010 de la Comision, de 20 de abril de 2010, relativo a la
aplicacion del articulo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Union Europea
a determinadas categorias de acuerdos verticales y practicas concertadas.

Normativa aduanera

« Acuerdo General sobre aranceles aduaneros y comercio de 1994 de la Organizacién
Mundial del Comercio.

* Acuerdo de Ginebra sobre obstaculos técnicos al comercio, de 12 de abril de 1979.

* Reglamento (UE) N° 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre
de 2013, por el que se establece el cddigo aduanero de la Unién.

* Reglamento Delegado (UE) 2016/341 de la Comisién, de 17 de diciembre de 2015.

* Reglamento de Ejecucion (UE) 2015/2447 de la Comisién, de 24 de noviembre de
2015.

* Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comision, de 28 de julio de 2015, por el
gue se completa el Reglamento (UE) n® 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con
normas de desarrollo relativas a determinadas disposiciones del Codigo Aduanero de la
Union.

Restricciones a la importacion y comercializaciéon de determinados productos

« Directiva 83/129/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativa a la importacion en
los Estados Miembros de pieles de determinadas crias de foca y productos derivados.

* Reglamento (UE) 2015/937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de junio de
2015, por el que se deroga el Reglamento (CEE) n°3030/93 relativo al régimen comun
aplicable a las importaciones de algunos productos textiles originarios de terceros paises

* REGLAMENTO (CE) N° 1523/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO,
de 11 de diciembre de 2007, por el que se prohibe la comercializacién y la importacién a la
comunidad, o exportacion desde esta, de pieles de perro y de gato y de productos que las
contengan.

+ REGLAMENTO DE EJECUCION (UE) N° 1281/2013 DE LA COMISION, de 10 de
diciembre de 2013, por el que se establece el régimen de gestién y distribucién de los
contingentes textiles aplicables en 2014 con arreglo al Reglamento (CE) n o 517/94 del
Consejo.

* Reglamento (UE) 2015/936 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de junio de
2015, relativo al régimen comudn aplicable a las importaciones de productos textiles de
determinados terceros paises que no estén cubiertos por acuerdos bilaterales, protocolos,
otros acuerdos o por otros regimenes especificos de importacién de la Union.



http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2013-81294
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2013-81294
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2013-81294
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2013-81294
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2013-82820
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2013-82820
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2013-82820
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2013-82820
http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=2446&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_DOM=ALL&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&qid=1493972380466&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&type=advanced&DTA=2015&locale=es
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31983L0129:ES:HTML
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2015-81206
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:343:0001:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:332:0005:0012:ES:PDF
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2015-81205
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Comercio electrénico

* REGLAMENTO (UE) N° 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 23 de julio de 2014 relativo a la identificacion electronica y los servicios de confianza para
las transacciones electrénicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva
1999/93/CE.

Medios de pago

« Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre
de 2015 sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las
Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) no 1093/2010 y se
deroga la Directiva 2007/64/CE.

Proteccion de datos

* Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulaciéon de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de proteccion de datos).

Logistica y transporte

« Instrumento de ratificaciéon del Convenio para la unificacion de ciertas reglas para el
transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999 (incluido en el
sumario).

Textil

» Reglamento 1007/2011, de 27 de septiembre, relativo a las denominaciones de las
fibras textiles y al etiguetado y marcado de la composicién en fibras de los productos textiles.

« Directiva 96/73/CE define los métodos de toma de muestras y analisis para determinar
la composicion en fibras de los productos textiles de acuerdo con las directivas.

Productos cosméticos

« REGLAMENTO 1223/2009 DEL PE Y DEL CONSEJO DE 30 DE NOVIEMBRE DE
2009 SOBRE LOS PRODUCTOS COSMETICOS.

« REGLAMENTO N° 655/2013 DE LA COMISION DE 10 DE JULIO DE 2013 POR EL
QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS COMUNES A LOS QUE DEBEN RESPONDER
LAS REIVINDICACIONES RELATIVAS A LOS PRODUCTOS COSMETICOS.

Joyeria

« Reglamento (CE) n° 2368/2002 del Consejo de 20 de diciembre de 2002 por el que se
aplica el sistema de certificacién del proceso de Kimberley para el comercio internacional de
diamantes en bruto.

Normas técnicas de seguridad

* Reglamento (CE) num. 1907/2006 relativo al registro, la evaluacién, la autorizacion y la
restriccion de las sustancias y preparados guimicos (REACH) y por el que se crea la Agencia
Europea de Sustancias y Mezclas Quimicas.
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CcODIGO DE LA MODA
§ 1 Nota de autor

« REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificacion, etiqguetado y envasado de sustancias y
mezclas.

« Reglamento (CE) n° 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de
2008, por el que se establecen los requisitos de acreditacién y vigilancia del mercado relativo
a la comercializacion de los productos.

« Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de
2001, relativa a la seguridad general de los productos.

Etiquetado ecolégico

* Reglamento (CE) N° 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecologica de la UE.

¢ Reglamento (CE) N° 1221/2009, de 25 noviembre, de participacion voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de gestion y auditoria medioambientales (EMAS).

 Decision 350/2014/UE, de 5 de junio, que establece los criterios ecologicos para la
concesion de la etiqueta ecolégica de la UE a los productos textiles.

Esperamos que este Codigo de la Moda se convierta en una guia valiosa a la hora de
adentrarse en el complejo marco legal que afecta a las industrias de la moda y la cosmética,
cada vez mas relevantes en Espafa.

Cristina Mesa Sanchez
GARRIGUES
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Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. [Inclusion parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» nlim. 294, de 8 de diciembre de 2001
Ultima modificacion: 28 de julio de 2022
Referencia: BOE-A-2001-23093

TITULO |

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 concesién y los demas actos o negocios juridicos que afecten a los
derechos sefialados en el apartado anterior se inscribiran en el Registro de Marcas, segun lo
previsto en esta Ley y en su Reglamento.

3. El Registro de Marcas tendra caracter Gnico en todo el territorio nacional y su llevanza
correspondera a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, sin perjuicio de las competencias
gue en materia de ejecucién de la legislacién 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 hombre comercial se adquiere por el
registro validamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.

2. Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de
un tercero o con violacién de una obligacién legal o contractual, la persona perjudicada
podra reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna accién
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 presentacién de la misma a la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas para su anotacion en el Registro de Marcas y decretara, si procediera, la
suspensién del procedimiento de registro de la marca.

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

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

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

TiTuLo Il

Concepto de marca y prohibiciones de registro

CAPITULO |

Concepto de marca

Articulo 4. Concepto de Marca.

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

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

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

CAPITULO Il

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.

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

d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan
convertido en habituales en el lenguaje comdn o en las costumbres 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 técnico, 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 naturaleza, la calidad
o el origen geografico del producto o servicio.

h) Los excluidos de registro en virtud de la legislacién nacional o de la Unién 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 legislacién de la Unién o de acuerdos
internacionales en los que esta sea parte y que confieran proteccion a los términos
tradicionales de vinos.
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j) Los excluidos de registro en virtud de la legislacién de la Unién o de acuerdos
internacionales en los que esta sea parte, que confieran proteccibn a especialidades
tradicionales garantizadas.

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

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

m) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser
denegados en virtud del articulo 6 ter del Convenio de Paris.

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

2. No se denegaré 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, debido al uso
gue se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un caréacter distintivo.

CAPITULO III

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 servicios idénticos.

b) Que, por ser idénticos 0 semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o
similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusién en el puablico;
el riesgo de confusién 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 presentacién o
de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las siguientes
categorias: i) marcas espafiolas; ii) marcas que hayan sido objeto de un registro
internacional que surta efectos en Espafia; iii) marcas de la Unién Europea (en adelante
marcas de la Unién).

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

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

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

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

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

b) Que por ser idénticos 0 semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idénticas
o similares las actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la
marca, exista un riesgo de confusion en el publico ; el riesgo de confusién incluye el riesgo
de asociacion con el nombre comercial anterior.

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

—7-



CODIGO DE LA MODA
§ 2 Ley de Marcas [parcial]

a) Los nombres comerciales registrados en Espafia cuya solicitud de registro tenga una
fecha de presentacién 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 o0 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 proteccién reforzada prevista en el apartado 1 serd igualmente aplicable a los
nombres comerciales renombrados.

Articulo 9. Otros derechos anteriores.
1. Sin la debida autorizacién, 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, seudénimo o cualquier otro signo que para la generalidad del
publico identifiqgue a una persona distinta del solicitante.

c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas 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, denominacién o razén social de una persona juridica que antes
de la fecha de presentacion o prioridad de la marca solicitada identifique en el trafico
econémico a una persona 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 dichos 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 mismos 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 Uniébn 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 denominaciéon de origen o de indicacion
geogréfica 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 condiciéon de que dicha denominacién de origen o indicaciéon geografica quede
finalmente registrada.

b) Dicha denominacion de origen o indicaciébn 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.

Articulo 10. Marcas de agentes o representantes.

1. A menos que justifique su actuacion, el agente o representante del titular de una
marca no podra registrar esa marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular.
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2. El titular perjudicado tendra derecho a oponerse al registro de la marca o a formular
contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesacion,
conforme a lo previsto en esta Ley y en el articulo 6 septies del Convenio de Paris. En
particular, seran de aplicaciéon a la accién reivindicatoria las previsiones contenidas en los
apartados 2 y 3 del articulo 2.

TITULO Il

Solicitud y procedimiento de registro

CAPITULO |

Solicitud de registro

Articulo 11. Presentacion de la solicitud.

1. La solicitud de registro de marca se presentara en el 6rgano competente 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 presentaran la
solicitud en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

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

4. También podra presentarse la solicitud en el drgano competente de la Comunidad
Autbnoma donde el representante del solicitante tuviera su domicilio legal o una sucursal
seria y efectiva.

5. Podran también presentarse las solicitudes ante la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas si el solicitante 0 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 momento de su
recepcion, el numero 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 Autbnoma que reciba la solicitud remitira a la
Oficina Espafiola 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 Comun, dirigida al érgano que,
conforme a lo establecido en los apartados anteriores, resulte competente para recibir la
solicitud.

9. Tanto la solicitud como los demas documentos que hayan de presentarse en la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas deberan estar redactados en castellano. En las
Comunidades Autonomas donde exista también otra lengua oficial, dichos documentos,
ademas de en castellano, podran redactarse en dicha 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 informacién que permita identificar al solicitante.

c) Una representacién 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 dard lugar al pago de una tasa, cuya cuantia vendra determinada por el
namero 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.
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3. La solicitud de marca debera cumplir los demas requisitos que se establezcan
reglamentariamente.

Articulo 13. Fecha de presentacion de la solicitud.

1. La fecha de presentacidon de la solicitud sera 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 presentacién 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, siempre 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 ultima hora del dia. Si no se hubiera hecho constar el
minuto, se asignara el Gltimo 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 marca en
alguno de los Estados miembros del Convenio de Paris o en algin miembro de la
Organizacion Mundial del Comercio o0 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 primera
solicitud de proteccién de la misma marca en un Estado u Organizacion internacional 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 anterior debera
presentar, en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan, una declaracion de
prioridad y una copia certificada por la oficina de origen de la solicitud anterior acompafiada
de su traduccién al castellano, cuando esa solicitud esté redactada en otro idioma. La
reivindicacién 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 exposicién 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 exposicién con la marca solicitada y en la fecha invocada. La
reivindicacién de prioridad implica el pago de la tasa correspondiente.

[...]
TITULO IV

Duracién, renovaciéon y modificacién 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.
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Articulo 32. Renovacioén.

1. El registro de la marca se renovaré previa solicitud del titular de la misma o de sus
derechohabientes, presentada ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o los érganos
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 Marcas, el 6rgano que la reciba la remitir, junto con la documentacion que se
acompafie, en el plazo de cinco dias a la Oficina, contando el plazo para su resolucién a
partir de la recepcién del expediente.

2. La solicitud se presentara acompafiada del justificante de pago de la tasa de
renovacion, cuya cuantia vendrd 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 anteriores 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 simultdnea, 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 efectia dentro de los tres siguientes.

4. Si la tasa de renovacién o, en su caso, los recargos no fueran abonados en su
totalidad, se concederd la renovacion respecto de aquellas clases totalmente pagadas,
siguiendo el orden de la solicitud.

5. Si la solicitud de renovacién comprende tan sélo 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.

6. La renovacion, que sera 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 reembolsard, a peticion del interesado, el 75 por
ciento de la tasa de renovacién 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 considerarse que
constituye una solicitud de renovacién. Reglamentariamente se estableceran las condiciones
gue han de cumplirse en esta modalidad de renovacion.

Articulo 33. Modificacién.

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

No obstante, si la marca incluye el nombre y la direccién del titular, toda modificacion o
supresién de éstos que no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue
registrada originariamente, podré 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 establecido 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 reproduccién 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
procederd 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 |

Efectos del registro de la marca y de su solicitud

Articulo 34. Derechos conferidos por la marca.

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

2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el
titular de dicha marca registrada estara facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin
su consentimiento, en el trafico econémico, 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 confusién incluye el riesgo
de asociacion entre el signo y la marca.

c¢) El signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para
productos o servicios que sean idénticos o sean 0 no similares a aquellos para los que esté
registrada la marca, cuando esta goce de renombre en Espafia 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.

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

c¢) Importar o exportar los productos con el signo.

d) Utilizar el signo como nombre comercial o denominacion social, o como parte de un
nombre comercial 0 una denominacion social.

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

f) Usar el signo en redes de comunicacién telematicas 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 relaciébn con determinados 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 tendrd derecho a prohibir los siguientes actos en el trafico
econémico:

a) la colocacién 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 0 comercializacion, o el almacenamiento a tales fines, o bien la importacion o
exportacion de embalajes, etiquetas, marbetes, elementos 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 fecha 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 econémico,
terceros introduzcan productos en Espafia, sin que sean despachados a libre practica,
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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 durante el
procedimiento para determinar si se viold 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 comercializacién de los productos
en el pais de destino final.

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

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

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 electrénico, 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 peticién del titular de la marca, velara por que la reproduccion de esta vaya
acompafada sin demora, y en el caso de obras en formato impreso, a mas tardar en la
siguiente edicion de la obra, de la indicacién de que se trata de una marca registrada.

Articulo 36. Agotamiento del derecho de marca.

1. El derecho conferido por el registro de marca no permitird a su titular prohibir a
terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Econémico
Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicard cuando existan motivos legitimos que justifiquen que el
titular se oponga a la comercializaciéon ulterior de los productos, 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 permitird a su titular prohibir a un tercero hacer uso en el trafico
econdémico:

a) De su nombre o direccidn, 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 geogréfica, a la época de
produccion del producto o de la prestacion del servicio o a otras caracteristicas del producto
0 servicio.

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

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

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

Articulo 38. Proteccion provisional.

1. El derecho conferido por el registro de la marca sélo se podra hacer valer ante
terceros a partir de la publicacion de su concesion. No obstante, la solicitud de registro de
marca confiere a su titular, desde la fecha de su publicaciéon, una protecciéon provisional
consistente en el derecho a exigir una indemnizacién razonable y adecuada a las
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circunstancias, si un tercero hubiera llevado a cabo, entre aquella fecha y la fecha de
publicaciéon de la concesion, un uso de la marca que después de ese periodo quedaria
prohibido.

2. Esa misma proteccion provisional sera aplicable aun antes de la publicacién 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 resolucién firme.

4. La proteccion provisional prevista en este articulo sélo podra reclamarse después de
la publicacién de la concesién del registro de la marca.

CAPITULO Il

Obligacién 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 afios 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 alteren el caracter
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 exclusivamente de
exportacion.

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

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

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 jurisdiccionales las
acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las
medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisién 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 reclamar en la via
civil:

a) La cesacion de los actos que violen su derecho.

b) La indemnizacioén de los dafios y perjuicios sufridos.

c) La adopcion de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violacion y, en
particular, que se retiren del trafico econémico los productos, embalajes, envoltorios, material
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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 principalmente destinados a
cometer la infraccién. Estas medidas se ejecutaran a costa del infractor, salvo que se
aleguen razones fundadas para que no sea asi.

d) La destruccidn o cesidn con fines humanitarios, si fuere posible, a eleccién del actor, y
a costa siempre del condenado, de los productos ilicitamente identificados con la marca que
estén en posesion del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminacién
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 embargados 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 indemnizacién de dafios y perjuicios. Si el valor
mencionado excediera del importe de la indemnizaciéon concedida, el titular del derecho de
marca deberd compensar a la otra parte por el exceso.

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

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

Articulo 41 bis. Proteccion del derecho del titular de una marca posterior en los procesos
por violacién 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 Ultima no pudiera declararse 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 Ultima no pudiera declararse nula
conforme al articulo 60, apartados 1, 3 o 4, al articulo 61, apartados 1y 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 utilizacion de una marca
registrada posterior en virtud de los apartados 1 o 2, el titular de esta marca posterior no
podréa prohibir la utilizacion de la marca anterior en una accioén por violacién, aunque el
derecho de dicha marca anterior no pueda ya invocarse frente a la marca posterior.

Articulo 42. Presupuestos de la indemnizacion de dafios 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 articulo 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 marca registrada
solo estaran obligados a indemnizar los dafios y perjuicios causados si hubieran sido
advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada
para ejercitar la accion acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de
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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 cuestién fuera renombrada.

Articulo 43. Calculo de la indemnizacion de dafios y perjuicios.

1. La indemnizacién de dafios y perjuicios comprendera no sélo las pérdidas 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 registro de marca también podra exigir la
indemnizacion del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente
por una realizacién defectuosa de los productos ilicitamente marcados o una presentacién
inadecuada 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 infraccién objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnizacion por dafios y perjuicios se tendra en cuenta, a eleccién 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 violacién 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 concesién de una licencia que le hubiera
permitido llevar a cabo su utilizacién conforme a derecho.

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

3. Para la fijacién de la indemnizacién 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 comenzé la violacién. En el caso de dafio en el prestigio de la marca se atendera,
ademas, a las circunstancias de la infraccion, gravedad de la lesion y grado de difusién en el
mercado

4. A fin de fijar la cuantia de los dafios y perjuicios sufridos, 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 judicialmente tendra, en
todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de
indemnizacion 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, ademas, una indemnizacion mayor si prueba que la violacién de su marca le ocasiond
dafios o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.

Articulo 44. Indemnizaciones coercitivas.

Cuando se condene a la cesacion de los actos de violacién 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 violacién. El importe de esta indemnizacién
y el dia a partir del cual surgira la obligacion de indemnizar se fijara en ejecucién de
sentencia.

Articulo 45. Prescripcion de acciones.

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

2. La indemnizacién de dafios y perjuicios solamente podra exigirse en relacion con los
actos de violacion realizados durante los cinco afios anteriores a la fecha en que se ejercite
la correspondiente accion.
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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 defecto por lo dispuesto en este
apartado y en ultimo término por las normas del Derecho comdn sobre la comunidad de
bienes. La concesién de licencias y el uso independiente de la marca por cada participe
deberan ser acordados conforme a lo dispuesto en el articulo 398 del Cédigo Civil. Cada
participe podra por si solo ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa de la marca,
pero deberd notificarlo a los demas comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse 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 ejercitar el derecho de tanteo en el plazo
de un mes a contar desde el momento en que fueran notificados del propésito 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 inscripcién de la cesion en el Registro de
Marcas. La oposicién absoluta e injustificada de un participe al uso de la marca de forma que
pueda dar lugar a su declaracion de caducidad se considerard, a todos los efectos, como
renuncia a su derecho.

2. Con independencia de la transmisién 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, embargos 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
demaés negocios juridicos de que fuere susceptible el derecho de marca. En el supuesto de
gue se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se regira por sus disposiciones especificas y
se inscribird en la Seccion Cuarta del Registro de Bienes Muebles, con notificacién de dicha
inscripcidn 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 gravAmenes sobre marcas inscritos o anotados en los
Mismos.

3. Los actos juridicos contemplados en el apartado anterior sélo podran oponerse 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 ningun otro de igual o anterior fecha que resulte
opuesto o incompatible con aquél. Si sélo se hubiera anotado la solicitud de inscripcién,
tampoco podré inscribirse hasta la resolucién de la misma ningdn otro derecho o gravamen
de la clase antes expresada.

5. La solicitud de inscripcidn que acceda primeramente al 6rgano competente 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 har& efectiva, previo pago de las
tasas o precios publicos correspondientes, mediante el acceso individualizado a las bases de
datos, suministro de listados informaticos, consulta autorizada de los expedientes, obtencidn
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 transmision de la empresa en su totalidad implicara la cesion de la marca, a no ser
gue exista acuerdo en contrario o que las circunstancias determinen claramente lo contrario.
Esta disposicién seréa aplicable a la obligacion contractual de transmitir la empresa.

2. Si de los documentos que establecen la transmision se dedujera de forma manifiesta
gue debido a esa transmisién la marca podria inducir al pablico 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 transmisién, a no ser
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gue el adquirente acepte limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o servicios
para los cuales no resulte engafiosa.

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 duracién, a la forma protegida 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 sublicencias, 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 duracién del registro, incluidas las renovaciones, en todo el territorio nacional
y en relacion con todos los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada.

5. Se entendera, 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 sé6lo 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 licenciatario solo podra
ejercer acciones relativas a la violacién de una marca con el consentimiento del titular de
esta. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podra ejercer tal accién cuando el
titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por si mismo la accion por
violacion. A estos efectos, sera de aplicacién 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

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

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

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

a) Copia auténtica del contrato o bien copia simple del mismo con legitimacién 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.

c) 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
resolucién admi nistrativa o por decisiéon judicial, deber4d acompafiarse 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 inscripcién 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 opcién de
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compra, para cuya inscripcién debera acompafarse alguno de los documentos publicos
previstos 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
inscripcién se presentara, conforme a quien sea el solicitante, en el érgano que resulte
competente de acuerdo con lo previsto en el articulo 11.

2. Recibida la solicitud de inscripcién, el érgano competente la numerara y fechara en el
momento de su recepcion y, dentro de los cinco dias siguientes, remitira, en su caso, los
datos de la misma a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, en la forma que
reglamentariamente se determine.

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

a) Una instancia de solicitud conforme al modelo oficial, conteniendo el nimero 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, 3y 4 del articulo 49.

¢) El justificante de abono de la tasa correspondiente.

4. Si la solicitud de inscripcion no cumpliera las condiciones previstas en el apartado
anterior, el drgano competente comunicara las irregularidades observadas al solicitante, para
gue, 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 apartado 2 del articulo 17. Si la solicitud no presentara ninguna de estas
irregularidades o las mismas hubieran sido subsanadas, el 6rgano competente de la
Comunidad Autdnoma, si de él se tratara, procedera conforme a lo previsto en el apartado 1
del articulo 17.

5. Recibida la solicitud de inscripcion, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
examinara la documentacion presentada y calificara la legalidad, validez y eficacia de los
actos que hayan de inscribirse. Si se observara algun defecto, se declarara en suspenso la
tramitacion de la inscripcion, notificandolo al interesado para que, en el plazo que
reglamentariamente se establezca, subsane los defectos que se hayan sefialado.

Transcurrido ese plazo se resolverd la solicitud de inscripcion.

6. Cuando la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas pueda dudar razonablemente de la
veracidad de cualquier indicacion contenida en la solicitud de inscripcion o en los
documentos que la acompafen, podra exigir al solicitante 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 denegacion se indicaran
sucintamente los motivos de la misma. La resolucién recaida se publicara en el "Boletin
Oficial de la Propiedad Industrial”, con mencion expresa de los siguientes datos:

a) Nuevo titular del derecho.

b) Numero de expediente.

c) Identificacion de los registros afectados.
d) Fecha de resolucién.

e) Representante, si hubiere intervenido.
f) El acto que dio origen a la inscripcién.
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TiITULO VI

Nulidad y caducidad de la marca

CAPITULO |
Nulidad

Articulo 51. Causas de nulidad absoluta.

1. El registro de la marca podra declararse nulo mediante solicitud presentada ante la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una accion
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 accién 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), c) o d), dicha marca hubiera adquirido,
antes de la fecha de presentacion de la solicitud de nulidad o demanda reconvencional de
nulidad, un caracter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada
por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento.

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

Articulo 52. Causas de nulidad relativa.

1. El registro de la marca podra declararse nulo mediante solicitud presentada ante la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una accién
por 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 basandose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios
para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de esta se
hubiera efectuado de mala fe. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la
marca posterior no podra oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho
ya no pueda invocarse contra la marca posterior.

3. No podra declararse nula una marca cuando, antes de la presentacion de la solicitud
de nulidad o de la demanda de reconvencidn, el titular de uno de los derechos contemplados
en los articulos citados en el apartado 1 hubiera dado expresamente su consentimiento al
registro de esa marca.

4. El titular de alguno de los derechos contemplados en los articulos citados en el
apartado 1 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
gue hubiera podido alegar en apoyo de la primera demanda.

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

Articulo 53. Ausencia de caracter 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 presentacién 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), aun no hubiera adquirido caracter distintivo a tenor del articulo
51, apartado 3.
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b) Que la solicitud de nulidad se base en el articulo 6, apartado 1, letra b), y la marca
anterior ain no hubiera adquirido un caracter suficientemente distintivo para fundamentar la
existencia de riesgo de confusién, a tenor del citado articulo 6, apartado 1, letra b).

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

[-..]
Articulo 54. Caducidad.

1. Se declarard la caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas o mediante una demanda de 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 inactividad de su
titular, en la designacién 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 productos o servicios para los que esté
registrada, la marca pueda inducir al pablico a error, especialmente acerca de la naturaleza,
la calidad o la procedencia geogréafica de estos productos o servicios.

2. Si la causa de caducidad solamente existiese para una parte de los productos 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 caducidad de la
marca:

a) Cuando no hubiere sido renovada conforme a lo previsto en el articulo 32 de la
presente Ley.
b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular.

Articulo 55. Caducidad por falta de renovacion.

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

2. Tampoco caducara una marca por falta de renovacién cuando se encuentre inscrita en
el Registro de Marcas una hipoteca mobiliaria sobre la misma. El titular hipotecario, si el
propietario de la marca no lo hubiere realizado, podra solicitar la renovaciéon en nombre de
este ultimo en el plazo de dos meses a contar desde la finalizacién 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 teleméatica al Registro
de Bienes Muebles en la misma forma establecida en el articulo 46.2 de esta Ley.

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 Espafiola de Patentes y Marcas o los
organos 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 presentase ante un érgano distinto de la Oficina
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Espafiola de Patentes y Marcas, el érgano que la reciba la remitira a aquella, junto con la
documentacién que la acomparie, en el plazo de cinco dias siguientes a su recepcion.

3. No podra admitirse la renuncia del titular de una marca sobre la que existan derechos
reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el Registro de Marcas, sin que
conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se admitird la renuncia
si existiera en curso una accién reivindicatoria sobre la marca y no constara el
consentimiento del demandante.

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

En la solicitud o demanda reconvencional de caducidad por falta de uso de la marca
corresponderd al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al articulo 39 o
gue existen causas justificativas de la falta de uso. No podréa declararse la caducidad de la
marca si, en el intervalo entre la expiracién del periodo de cinco afios a que se refiere el
articulo 39 y la presentaciéon de la solicitud o demanda reconvencional de caducidad, se
hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la
reanudacién 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 utilizacién, no se tomara en
cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudacién del uso se hubieran producido
después de haber conocido el titular que la solicitud o demanda reconvencional de
caducidad podria ser presentada.

[...]
Articulo 58. Solicitud de nulidad o caducidad.

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

a) En los casos previstos en los articulo 51 y 54.1. a), b), y c), cualquier persona fisica o
juridica, asi como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes,
productores, prestadores de servicios 0 comerciantes y las asociaciones de consumidores y
usuarios, legalmente constituidas e inscritas conforme a la legislacion estatal o autonémica
gue les resulte de aplicacién, 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 deberd formularse mediante escrito motivado y debidamente
documentado, y solo se tendra por presentada una vez que se haya pagado la tasa
correspondiente.

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

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

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

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

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

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

4. En el supuesto contemplado en el apartado 2, y si se cumplen los requisitos previstos
en el mismo, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas dard traslado de la peticién 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 articulo 39,
solamente para una parte de los productos o servicios para los que estuviera registrada, a
efectos del examen de la solicitud de nulidad, se considerara registrada solamente para
dicha parte de los productos o servicios.

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

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

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

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

3. Sin perjuicio de la 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 afectaré:

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

b) A los contratos concluidos antes de la declaracién de nulidad o caducidad en la
medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a esa declaracién. Esto no
obstante, por razones de equidad, y en la medida en que lo justifiguen 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
podré dar por vencida la obligacion garantizada.

Articulo 61. Firmeza de las resoluciones judiciales y administrativas.

1. Los tribunales desestimaran toda demanda de reconvencion por nulidad o caducidad
si la Oficina Espafiola de Patentes y marcas ya se hubiere pronunciado con anterioridad,
mediante resolucién ya firme, sobre una solicitud con el mismo objeto y con la misma causa,
entre las mismas partes.

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 resolucién hubieran adquirido firmeza.
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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 contencioso-administrativo, quien hubiera sido parte en el mismo.

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

1. A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, el tribunal
ante el que se hubiere formulado una demanda reconvencional por nulidad o caducidad de
marca, suspendera su fallo de oficio, previa audiencia de las partes, 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 procedimiento, la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas suspendera de oficio la resolucion de una solicitud de
nulidad o caducidad de marca, previa audiencia de las partes, 0 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 violacién de marca y dicha marca
estuviera pendiente de una demanda o solicitud de nulidad o caducidad ante otro tribunal o
ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, el tribunal, a 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 resolucién firme sobre la nulidad o caducidad
formuladas.

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

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

6. La accién negatoria no podra interponerse junto con la accion de nulidad o caducidad
de la marca.

Articulo 61 ter. Anotaciones registrales y comunicaciones entre 6rganos.

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
resolucién o sentencia firmes que recayeran sobre las mismas.

2. El tribunal ante el que se haya presentado una demanda de reconvenciéon por nulidad
o caducidad de una marca comunicara de oficio a la Oficina la fecha de interposicién de la
misma. La Oficina, si dicha marca tuviera pendiente de resolucion una solicitud de nulidad o
caducidad, informard de ello al tribunal, asi como de la ausencia, en su caso, de dicha
circunstancia.

3. Si ante la Oficina estuviera pendiente de resolucién una solicitud de caducidad o de
nulidad de la marca de fecha de presentacidn 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 articulo 61 bis, apartado 1, hasta que la resoluciéon sobre la
solicitud sea firme. La Oficina comunicara esta resolucién firme al tribunal.

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

5. Una vez firme la resoluciéon o sentencia que declare la nulidad o caducidad de la
marca, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas procederd inmediatamente a la
cancelacién de la inscripcién 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
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mobiliaria vigente, la cancelacion se notificara telematicamente al Registro de Bienes
Muebles.

[...]
CAPITULO Il

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 servicios 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 geogréfico, 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 condicion de que dichas personas no
desarrollen una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestacién
de servicios del tipo que se certifica

3. Serd aplicable a las marcas de garantia lo dispuesto en el apartado 3 del articulo 62.

Articulo 69. Reglamento de uso.

1. La solicitud de registro de una marca de garantia debera ser acompafiada 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
gue se verificaran estas caracteristicas, los controles y vigilancia del uso de la marca que se
efectuaran, las responsabilidades 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 o6rgano
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 érgano 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 condiciones prescritas por el mismo, podra
utilizar la marca.

Articulo 70. Denegacion de la solicitud.

1. La solicitud de registro de una marca de garantia sera 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. La solicitud de marca de garantia 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 impresién 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. Maodificacion del reglamento de uso.

1. El titular de la marca de garantia 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
69 o incurra en alguna de las prohibiciones del articulo 70.
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2. La modificacion del reglamento de uso surtira efectos a partir de su inscripcion en la
Oficina Espafiola 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 reconvencién 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
prescripciones de las citadas disposiciones.

Articulo 73. Causas de caducidad.

Ademas de por las causas de caducidad sefialadas en el articulo 54, se declararan
caducados los derechos del titular de una marca de garantia, mediante solicitud presentada
ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvencién
en una accién por violacion, cuando:

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

b) El titular no hubiere adoptado medidas razonables para prevenir cualquier uso de la
marca 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.

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

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

CAPITULO IlI

Disposiciones comunes

Articulo 74. Caracter 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
sujecién 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 articulo 39 de esta Ley.

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

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

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

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

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

Las marcas colectivas o de garantias solo podran cederse, respectivamente, a una
persona que cumpla los requisitos del articulo 62, apartado 2 o del articulo 68, apartado 2
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Articulo 78. Normas aplicables.

Las normas de la presente Ley relativas a las marcas individuales se aplicaran a las
marcas colectivas y de garantia, salvo disposicion contraria prevista en el presente Titulo.

TiTULO VIII

Marcas internacionales

Articulo 79. Solicitud de extension territorial a Espafia.

Siempre que el titular lo solicite expresamente, el registro internacional de una marca
efectuado al amparo del Acta vigente en Espafia 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 "Protocolo") o de ambos, extendera sus efectos en Espafia.

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

1. Se podréa denegar la proteccién de la marca internacional en Espafia, 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, 27 y 28 y el apartado 4
del articulo 29.

3. La publicacion de la solicitud a que se refiere el articulo 18, queda reemplazada, para
las marcas internacionales, por la publicacién que la Oficina Internacional efectda en su
gaceta periédica 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 menciéon de la referida publicacion de la Oficina
Internacional.

4. El plazo de oposicién establecido en el articulo 19.2 empezara a contar a partir de la
publicacién en el "Boletin Oficial de la Propiedad Industrial" de la mencion 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 Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese
Arreglo (llamado en lo sucesivo "Reglamento comun al Arreglo y al Protocolo").

Articulo 81. Presentacién de la solicitud de registro internacional.

1. La solicitud se presentara por el titular de una marca registrada en Espafia, 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, 2,3y 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.

Articulo 82. Examen preliminar de la solicitud internacional.
1. Recibida la solicitud de registro internacional, el drgano competente examinara:

a) Si la solicitud ha sido presentada en el formulario oficial previsto por el Reglamento
comun 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 reglamentariamente se determine, los
subsane. Si no se subsanasen, se resolvera teniendo 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

—_27—



CODIGO DE LA MODA
§ 2 Ley de Marcas [parcial]

recibié la solicitud o la subsanacién de ésta, segun 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 Espafiola 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 corresponden 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 articulo 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 notificard los defectos al solicitante
requiriéndole para que los subsane en el plazo reglamentariamente establecido. Si no se
subsanasen, se resolvera teniendo por desistida la solicitud.

5. Si el solicitante subsana los defectos oportunamente, la Oficina Espafiola de Patentes
y Marcas indicara como fecha de la solicitud de registro internacional la fecha en que recibio
la subsanacion.

Articulo 83. Transformacion de un registro internacional.

1. Un registro internacional cancelado en virtud del articulo 6.4 del Protocolo 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 transformacién debera presentar una solicitud de registro nacional
conforme a lo dispuesto en el articulo 12 de la presente Ley. Esta solicitud incluira, ademas,
los siguientes datos:

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

A la solicitud de registro debera adjuntarse una certificacion de la Oficina Internacional
en la que se indique la marca y los productos o servicios para los cuales la proteccién del
registro internacional habia tenido efectos en Espafia antes de su cancelacion. Esta
certificacién se acompafara de su traduccién al castellano.

3. La solicitud de transformacion se considerara presentada en la fecha del registro
internacional o de la extensién posterior para Espafia, segun proceda, y, si tenia prioridad,
gozara de este derecho. En lo demas, la solicitud de transformacién se tramitara como una
solicitud de marca nacional. No obstante, si la solicitud de transformacion se refiriera a una
marca internacional ya concedida en Espafia, se acordard sin mas trdmite su concesion
como marca nacional, aplicdndosele las disposiciones del articulo 22.4. Contra este acuerdo
no podra formularse recurso basado en la concurrencia de prohibiciones absolutas o
relativas, pero si podra fundarse en el incumplimiento de los requisitos exigidos para la
valida transformacion 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.

TITULO IX

Marcas de la Unién Europea
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Articulo 84. Presentaciéon de una solicitud de marca de la Unién.

La presentacién de una solicitud de marca de la Unién 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 Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio
de 2017, sobre la marca de la Unién Europea.

Articulo 85. Declaracién posterior de la caducidad o nulidad.

Cuando una marca de la Unién se beneficie de la antiglledad de una marca anterior con
efectos en Espafia, se podra declarar la caducidad o nulidad de esta marca anterior, aunque
la misma ya estuviera extinguida por la falta de renovacién, 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 antigliedad dejara
de surtir efecto.

Articulo 86. Transformacion de la marca de la Union.

1. El procedimiento de transformacion de una solicitud o de una marca de la Unién en
solicitud de marca nacional se iniciara con la recepcién por la Oficina Espafiola de Patentes
y Marcas de la peticién de transformacion que le transmita la Oficina de la Propiedad
Intelectual de la Unién 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 debera
cumplir los siguientes requisitos:

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

b) Presentar una traduccién al castellano de la peticion de transformaciéon y de los
documentos que la acompafan cuando no estén redactados en este idioma.

c) Designar un domicilio a efectos de natificaciones, de conformidad con el articulo 29.4.

d) Suministrar cuatro reproducciones de la marca si la misma fuere grafica o contuviere
elementos gréficos.

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 Espafiola de Patentes y Marcas resolvera sobre la admisibilidad de la
transformacién 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 presentacién
gue se le hubiere otorgado como solicitud de marca de la Unién y, si tenia prioridad o
antigiiedad reivindicada, gozar4d de estos derechos. Por lo demas, la solicitud de
transformacioén se tramitara como una solicitud de marca nacional. No obstante, si la solicitud
de transformacién se refiriera a una marca de la Unién ya registrada, se acordara sin mas
trdmite su concesion 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 algun motivo de
nulidad o caducidad capaz de afectar a la proteccion de la marca en Espafia, en cuyo caso
se tramitara como una solicitud de marca nacional. Contra el acuerdo de concesion directa
previsto en este apartado no podra formularse recurso basado en la concurrencia de
prohibiciones 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 Unién
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 transformacion hubiere sido
recibida por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.
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TITULO X

Nombres comerciales

Articulo 87. Concepto y normas aplicables.

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

2. En patrticular, podran constituir nombres comerciales:

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

b) Las denominaciones de fantasia.

c) 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 disposicién contraria prevista en este capitulo, seran de aplicacion 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.

c) Los que puedan afectar a algun 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 deberdn especificarse las actividades que pretendan
distinguirse con el nombre comercial solicitado, agrupandolas por clases conforme a la
Clasificacion Internacional de Productos y Servicios, segin se trate de actividades de
prestacion de servicios o de actividades de produccion 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 comprenda, en los mismos términos
gue las marcas.

Articulo 90. Derechos conferidos por el registro.

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

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 incompatible con su propia naturaleza.

[...]
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Informacion relacionada

* Las referencias hechas a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, se entenderan
realizadas a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, segun establece la disposicion adicional 2 del Real Decreto-ley
23/2018, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17769
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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. [Inclusion parcial]

Ministerio de Ciencia y Tecnologia
«BOE» nim. 167, de 13 de julio de 2002
Ultima modificacién: 30 de abril de 2019

Referencia: BOE-A-2002-13981

[...]

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

TITULO |

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 direccién del solicitante, asi como el Estado en el que tenga su domicilio,
su sede o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo. En el supuesto de que la
solicitud se presentara en una Comunidad Auténoma distinta de la del domicilio del
solicitante, indicacién del establecimiento industrial o comercial serio y efectivo que se posee
en el territorio de la Comunidad Auténoma de presentacién de la solicitud; esta Ultima
indicacidn no sera necesaria si el solicitante actla 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 indicara su
nombre y apellidos; y cuando sea una entidad de derecho publico o una persona juridica, se
indicara su denominacion oficial, que incluird la forma juridica de la misma y que se podra
abreviar de la manera usual.

A efectos de notificaciones, se podra consignar otra direccién postal. Asimismo, se podra
indicar el nimero de teléfono, correo electrénico u otro medio de comunicacion, indicando de
entre ellas la forma preferente de notificacion. En el supuesto de que hubiera varios
solicitantes, se especificara la direccién o medio de comunicacién de uno de ellos a efectos
de natificaciones; 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 actie por si mismo y no tenga domicilio ni sede
social en territorio del Estado espafiol, debera designar, a efecto de notificaciones, una
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direccion postal en Espafa o en el Espacio Econémico Europeo o, alternativamente, indicar
gue las notificaciones le sean dirigidas por cualquier otro medio técnico de comunicacion de
gue 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 actiie por medio de un representante, el nombre y direccion 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 y efectiva que se posee en el territorio de la Comunidad Auténoma de presentacién de
la solicitud. Esta ultima indicacidon no sera necesaria si el solicitante tiene su domicilio, su
sede o0 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 declaraciéon 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 indicacién de los productos o
servicios a que dicha reivindicacion se refiera.

h) Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de exposicién, 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
0 servicios enumerados en la solicitud, la indicacion de los afectados por dicha
reivindicacion.

i) Cuando proceda, una mencién 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 transformaciéon de un
registro internacional, una mencion en dicho sentido, con indicacion del nimero y fecha del
registro internacional y si esta concedido o pendiente de concesiébn 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 Reglamento de uso.

3. En la solicitud podra incluirse una reivindicacién de que el signo solicitado ha adquirido
caracter distintivo por el uso, en el sentido del articulo 5.2 de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre. Esta reivindicacion también podra presentarse en el plazo previsto en el articulo
20.2 de este Reglamento.

Articulo 2. Representacion de la marca.

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

2. La representacion de la marca definir4 el objeto del registro. En los casos en que la
representacion vaya acompafiada de una descripcion escrita, esta deberd concordar con la
representacion y no extender su &mbito de proteccion.

3. Cuando la solicitud se refiera a alguno de los tipos de marcas enumerados 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:
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a) En el caso de una marca constituida exclusivamente por palabras o letras, nimeros u
otros caracteres tipograficos estandar o una combinacién de ambos (marca denominativa), la
marca estara representada por la presentacion de una reproduccién del signo en escritura y
disposicion estandar, sin caracteristicas graficas o color. En este caso, la marca se publicara
y registrara en los caracteres estandar que utilice la Oficina Espafola 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, estilizacién o disposicion especiales o con
una caracteristica grafica o un color (marca figurativa), incluidas las marcas que estén
compuestas exclusivamente por elementos figurativos o por una combinaciéon de elementos
denominativos y figurativos, la marca estara representada por la presentacion de una
reproduccién del signo con todos sus elementos y, en su caso, sus colores.

c) 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 (marca tridimensional), la marca estara representada por
la presentacién o bien de una reproduccion gréafica de dicha forma, incluidas las imagenes
generadas por ordenador, o bien de una reproduccion fotografica. La reproduccién grafica o
fotografica podra contener distintas vistas. Cuando la representacion no se facilite
electronicamente, podra contener 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 posicién), la marca se representara mediante la
presentacion de una reproduccion que identifique adecuadamente la posicion de la marca y
su tamafio o proporcion en relacion con los productos de que se trate. Los elementos que no
formen parte del objeto del registro deberan ser excluidos visualmente, preferentemente por
lineas discontinuas o punteadas. La representacion podra ir acomparfiada 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 conjunto de elementos
gue se repiten periddicamente (marca de patron), la marca estara representada por la
presentacion de una reproduccion que muestre el patrén de repeticion. La representacion
podra ir acompafiada de una descripcién que detalle como sus elementos se repiten
periédicamente.

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 presentacién de una reproduccion del
color y una indicacion de dicho color por referencia a un cédigo de color generalmente
reconocido. Cuando la marca de color esté constituida exclusivamente por una combinacion
de colores sin contornos, estara representada por la presentaciéon de una reproduccion que
muestre la disposicién sistematica de la combinacién de los colores de manera uniforme y
predeterminada y una indicacién de esos colores por referencia a un codigo de color
generalmente reconocido; podra afadirse también una descripcion detallada de la
disposicion sistematica de los colores.

g) En el caso de una marca constituida exclusivamente por un sonido o combinacion de
sonidos (marca sonora), la marca estara representada por la presentacién de un archivo de
audio que reproduzca el sonido o por una representacién exacta del sonido en notacién
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 presentacién de un archivo de video o una serie de imagenes que
muestre el movimiento o cambio de posiciéon o de una serie de imagenes secuenciales fijas
gue muestren el movimiento o el cambio de posicién; en aquellos casos en los se utilicen
imagenes fijas, éstas podran ir numeradas o acompafadas 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 representada por la presentacién de un archivo
audiovisual que contenga la combinacion 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
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0 una reproduccion grafica o fotografica que contengan las vistas necesarias para identificar
suficientemente 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 cumplirhd las normas establecidas en el apartado 1 y podrd ir
acompafiada de una descripcion.

5. El Director de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas podra disponer mediante
resolucién las especificaciones técnicas que ha de cumplir la representacion de la marca, asi
como los formatos, tamafio maximo y modo de presentacién de los archivos electrénicos en
gue se represente la marca.

6. Cuando la representacién 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 contener todas las visiones o imagenes
pertinentes y sus dimensiones se limitardn 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.

7. Si la correcta orientacion de la marca no resulta evidente, se indicard con la mencién
“parte superior” en cada reproduccion.

8. La reproduccién de la marca seré de calidad tal que pueda:

a) Reducirse a un tamafio no inferior a 8 cm de ancho por 8 cm de alto; o
b) Ampliarse a un tamafio no superior a 8 cm de ancho por 8 cm de alto.

9. La presentacion de una muestra o un modelo no constituira una representacion
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
gue conforman la marca, efectuara una declaracién en este sentido en la solicitud e indicara
los elementos sobre los que no reivindica un derecho exclusivo de utilizacién.

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 Clasificacion Internacional”).

2. El solicitante identificara los productos y servicios para los que se solicita la proteccién
de la marca con la suficiente claridad y precision para permitir que las autoridades
competentes y los operadores econdmicos determinen, sobre esa Unica base, el grado de
proteccion perseguido.

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

4. La Oficina Espafiola 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 formulacién aceptable en el plazo que a tal efecto se le conceda.

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 indicacién 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 ira
precedido del nimero 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 Clasificacién Internacional. Los productos y servicios no se
consideraran distintos entre si por el hecho de incluirse en distintas clases de la Clasificacién
Internacional.
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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 consistird 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 solicitante, del representante si lo hubiere, y el nimero de la clase o
clases en cuyo concepto se abona la tasa.

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

Articulo 5. Presentacion de la solicitud.

1. La solicitud de registro de la marca se presentara en los lugares mencionados en el
articulo 11 de la Ley 17/2001 y de conformidad con lo previsto en el mismo.

2. La solicitud deberd 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 internacional 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 Espafiola de Patentes
y Marcas, podré establecer que la presentacién de la solicitud de registro de marca pueda o,
en su caso, deba llevarse a cabo en soporte magnético o por medios electrénicos o
teleméticos.

4. El 6érgano competente para recibir la solicitud haréa 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 érganos 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 acompafiada de una
copia, se verificara la concordancia de la misma con la solicitud y el recibo consistira en la
entrega de dicha copia, en la que se hara constar el numero del expediente y el lugar, dia,
hora y minuto de presentacién. De no acompafiarse copia, el drgano competente podra optar
por realizarla a su costa, entregdndosela al depositante con los mismos requisitos
anteriormente sefialados o por la expedicién de un recibo en el que conste el numero de
expediente, una reproduccién, descripcién u otra identificacion de la marca, la naturaleza y el
namero de documentos, y el lugar, dia, hora y minuto de presentacion. Cuando un mismo
depositante presente simultdneamente mas de 10 solicitudes sin copia, podra expedirse el
recibo de presentacion dentro de los dos dias hébiles siguientes, entregdndose en el acto de
recepcion un justificante con la indicacion de las solicitudes recibidas, los ndmeros 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 expedird de conformidad con dichos soportes 0 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 6rgano
competente de la Comunidad Auténoma remitird a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
una copia de la solicitud en la que conste el nimero de expediente y el lugar, dia, hora y
minuto de la presentacion. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas podra establecer
medios informaticos, electrénicos o telematicos para la transmisién inmediata de la copia de
la solicitud o de los datos en ella contenidos.

Articulo 6. Reivindicacién 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 ain 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 presentacién de la solicitud de registro. En dicha
copia debera constar la fecha de presentacién de la solicitud anterior y debera venir
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acompafada 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 digital aceptada por ambas oficinas.
La traduccién a que se refiere el apartado 1 debera ser presentada en el plazo fijado en
dicho apartado.

Articulo 7. Reivindicacion del derecho de prioridad de exposicion.

Si en la solicitud de registro se hubiera reivindicado prioridad de exposicién, el solicitante
debera presentar un certificado expedido por la autoridad de la exposicién 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 exposicién. El certificado debera ir acompafiado
de una identificacion de la marca tal como fue realmente utilizada en la exposicién,
debidamente certificada por la autoridad anteriormente mencionada.

TiTuLO Il

Procedimiento de registro

[...]
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
oposicién al registro de una marca en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de
publicacién de la solicitud de dicha marca en el “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”.

2. En el escrito de oposicién deberan figurar los siguientes datos:

a) El numero de expediente, fecha de publicacién 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 oposicién, con indicacion de la clase en la que
estén ordenados.

c¢) El nombre y direccién, de acuerdo con lo dispuesto en los parrafos b) y ¢) del articulo
1.1 de este Reglamento, de la persona que formula la oposicién.

d) En el caso de que se actle por medio de representante, el nombre y direccion de
éste, de acuerdo con lo previsto en el parrafo f) del articulo 1.1 de este Reglamento.

e) Si la oposicién se basa en alguno de los motivos previstos en el articulo 5.1 de la Ley
17/2001, una indicacién en tal sentido, especificando la prohibicién absoluta en que se funda
en concreto la oposicion.

f) Cuando la oposicion se base en una marca anterior, el nimero de ésta, su fecha de
presentacion y prioridad, y si la misma esta solicitada o registrada.

g) Si la oposicién 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.

i) 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 indicacién en tal sentido.

j) Cuando proceda, una representacion y descripcion del derecho o marca anteriores no
registrados en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.
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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 deberd incluir, solamente, los
productos o servicios protegidos por la marca anterior en los que se base la oposicion.

[) Las razones, motivos o fundamentos en que se basa la oposicién.

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
declaracién en este sentido y la acreditacion de la autorizacién o facultad para presentar la
oposicion.

5. Lo dispuesto en este capitulo serd aplicable, en lo que proceda, a la formulacién de
observaciones de tercero conforme a lo previsto en el articulo 19.4 de la Ley 17/2001, de 7
de diciembre.

Articulo 18. Presentacion de pruebas y documentos.

1. El escrito de oposicién podra ser acompafiado de los documentos y pruebas que se
consideren pertinentes.

2. Si la oposicién se basa en una marca de la Union, el escrito de oposicion ira
acompafado preferentemente de pruebas del registro o de la solicitud de dicha marca de la
Unién, tales como una copia del certificado de registro o depdsito de la solicitud. Cuando la
oposicidn 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
renombrada, conforme a lo previsto en el articulo 8 de dicha Ley, el escrito de oposicion ira
acompafado preferentemente de las pruebas que acrediten el conocimiento notorio o el
renombre de dichas marcas anteriores. Si la oposicién se basa en alguno de los derechos
anteriores contemplados en los articulos 9 y 10 de la citada Ley, el escrito de oposicién ira
acompafado de las pruebas adecuadas que acrediten la titularidad y el ambito de proteccién
de tales derechos anteriores.

3. Los documentos acreditativos a que se refieren los apartados anteriores, asi como
cualquier otro documento o prueba justificativa, deberdn presentarse con el escrito de
oposicidn o con posterioridad al mismo, pero siempre antes de la fecha en que se hubiera
dado traslado de la oposicién al solicitante.

4. Lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del articulo 60 de este Reglamento sera de
aplicacién a la presentacién de pruebas en el tramite de oposicion.

Articulo 19. /nadmisién o desistimiento de la oposicion.
1. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas no admitira la oposicion cuando:

a) El escrito de oposicion no se presentase dentro del plazo previsto en el articulo 17.1.

b) No se hubiera abonado la tasa de oposicion.

c) El escrito de oposicién no permitiese identificar inequivocamente la solicitud contra la
gue se formula oposicién, 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 representacién en el plazo previsto en el
articulo 57.3.

2. Si el escrito de oposicion no se ajusta a la demés disposiciones de la Ley 17/2001 o
del presente Reglamento, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas notificar4 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 oposicién. La resolucion
gue ponga fin al procedimiento 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 resolucién del expediente

Articulo 20. Examen de oficio y suspension del expediente.

1. Transcurrido el plazo para la presentacibn de oposiciones, hayan sido éstas
presentadas o no, se procederd 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 totalidad o parte de
los productos o servicios solicitados, en alguna prohibicién 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 terceros, 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 decretard la suspension del expediente y comunicard al solicitante los reparos
observados y las oposiciones u observaciones formuladas para que en el plazo de un mes, a
contar desde la publicacién 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 resoluciébn del Director 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. Contestacién al suspenso.

1. El escrito de contestacion al suspenso debera especificar los datos identificativos 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, modificar o dividir la
solicitud conforme a lo previsto en los articulos 23 y 24 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
0, si procediera, presentar la declaracién prevista en el apartado 2 del articulo 21 de dicha
Ley. Asi mismo podréa solicitar 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 modificacién o divisiéon de la solicitud deberd acompafarse, respectivamente, de
la documentacion prevista en los articulos 43 y 46 de este Reglamento.

Articulo 22. Resolucién del expediente.

1. Transcurrido el plazo prescrito para la contestacion al suspenso, 0 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 denegacioén 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 contestacién 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 Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, una
vez admitida la divisién, acordara la concesion del registro de la solicitud divisional no
afectada por el suspenso u oposicién y resolvera, conforme al apartado anterior, la solicitud
divisional afectada por dicho suspenso u oposicién.

3. La publicacién de la denegacion total del registro de la marca en el "Boletin Oficial de
la Propiedad Industrial" deberé incluir:

a) Numero del expediente.

b) Nombre del solicitante.

c¢) Fecha del acuerdo de denegacion.

d) Fecha de publicacion de la solicitud y namero y pégina del "Boletin Oficial de la
Propiedad Industrial" en que apareci6 publicada la solicitud.
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e) El nimero de las clases para las que la marca hubiera sido denegada.

f) En el caso de renuncia parcial, limitacién o modificacion efectuadas después de la
publicacién de la solicitud, el nimero de las clases renunciadas, limitadas o modificadas,
seguidas, en los dos Ultimos casos, de los productos o servicios tal como quedaron limitados
o modificados.

4. En caso de concesién parcial del registro, la publicacion de la parte de la solicitud que
hubiera sido denegada se efectuard conforme a lo previsto en el articulo siguiente, en su
apartado 2.f).

[...]
TITULO Il

Renovacion de la marca

Articulo 25. Aviso de la expiracién del registro de la marca.

La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas comunicara al titular de la marca, a efectos
meramente informativos, la proxima expiracion del registro de la misma al menos seis meses
antes de dicha expiracion. La ausencia de esta comunicacion no afectara a la expiracion del
registro, ni determinara la ampliacién del plazo legal de renovacion.

Articulo 26. Presentacion y contenido de la solicitud de renovacion.

1. La solicitud de renovacion debera presentarse ante la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas o el organo competente de la Comunidad Autonoma correspondiente en el plazo
previsto en el articulo 32.3 de la Ley 17/2001. La solicitud se presentard 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 Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 27 de octubre de 1994.

2. La solicitud de renovacién del registro de la marca debera incluir:

a) Una indicacion 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.

c) Si la solicitud fuera presentada por un derechohabiente del titular de la marca, el
nombre y direccidon 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 direccién de éste,
conforme a lo previsto en el parrafo f) del articulo 1.1 de este Reglamento.

e) El nimero del registro cuya renovacion se solicita.

f) La fecha de presentacion de la solicitud de marca que dio lugar al registro cuya
renovacion se solicita.

g) La indicacion de que la renovacion se solicita para todos los productos y servicios
amparados por el registro, o sélo 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.

h) Firma del solicitante de la renovacion o de su representante.

3. Con la solicitud de renovacién debera acompafarse el justificante de pago de la tasa
de renovacion segun 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 renovacién se considerara una solicitud de renovacion total
de la marca si dicho pago se efectla 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 meses anteriores a la expiracion del registro, siempre que no haya
modificacion del titular registral o de los demés datos registrales de la marca.

—40 -



CODIGO DE LA MODA
8§ 3 Reglamento para la ejecucion de la Ley de Marcas [parcial]

Articulo 27. Renovacién solicitada por derechohabientes.

1. Cuando la renovacién del registro sea solicitada por un derechohabiente del titular, se
indicara esta circunstancia en la solicitud y se acreditara tal condicién en el correspondiente
expediente de cambio de titularidad. La solicitud de renovacién podra presentarse
previamente a la solicitud de cambio 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 presentaciéon del mismo o la intencién de
presentarlo préximamente.

2. El procedimiento de renovacion quedara en suspenso hasta la resolucion del
expediente de cambio de titularidad. Si la solicitud de cambio de titularidad no fuera
presentada, a lo mas tardar, antes de la finalizacién de los plazos que contempla el articulo
32.3 de la Ley 17/2001, la solicitud de renovacion sera denegada.

Articulo 28. Procedimiento de renovacion.

1. Si la solicitud de renovacion es presentada dentro de los plazos contemplados en el
articulo 32.3 de la Ley 17/2001, pero no cumple alguno de los demés 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 publicacién de dicho suspenso en el
"Boletin Oficial de la Propiedad Industrial".

2. Si la solicitud no presentase irregularidades o éstas hubieran sido subsanadas 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 solicitud de
renovacion serd denegada. No obstante, si la irregularidad consistiera en el pago insuficiente
de las tasas de renovacién o de los recargos correspondientes, pero la cantidad abonada
fuera suficiente para cubrir alguna de las clases para las que se solicitd 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 indicacién del solicitante, se consideraran abonadas
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 denegacion de la renovacion, pero
s6lo 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 anterior sin que el
interesado hubiera presentado una nueva solicitud de renovacion en debida forma.

3. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas publicara la declaracion de caducidad en el
"Boletin Oficial de la Propiedad Industrial" y cancelara el registro de la marca.

TiTULO IV

Transmisiones, licencias y otras modificaciones de derechos

Articulo 30. Contenido de la solicitud de inscripcién de transmisiones.

1. La solicitud de inscripcion de una transmision de marca o de su solicitud debera
presentarse en los impresos normalizados que establezca la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas. No obstante, no se rechazard la solicitud si la misma es presentada en el formulario
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internacional tipo previsto en el Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 27
de octubre de 1994.
2. La solicitud de inscripcién de transmisién debera incluir:

a) El nombre y direccion del solicitante o titular de la marca (cedente).

b) El nombre y direccién del nuevo titular (cesionario), conforme a lo dispuesto en los
péarrafos b) y c) del articulo 1.1 de este Reglamento.

c) Cuando el solicitante de la inscripcion de transmisién 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) Indicacién del documento o acto acreditativo de la transmision.

e) 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 acompafiada 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.

4. La solicitud de inscripcion de transmisién podrd comprender varios registros y
solicitudes de marca, a condicién 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 transmisién 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 Espafiola de Patentes y Marcas, sin perjuicio de que
los mismos también puedan presentarse en los formularios internacionales tipo, conforme a
lo previsto en la ultima frase del apartado 1 del presente articulo.

Articulo 31. Transmisién 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 inscripcion 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
o0 servicios comprendidos 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 inscripcién de la transmisién parcial debera acompafiarse 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 transmisién parcial se ajustara a lo dispuesto en el
articulo 30 de este Reglamento.

Articulo 32. Contenido de la solicitud de inscripcién 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 Espafiola 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 acompafiada de los
documentos contemplados en el apartado 3 de dicho articulo, si bien, referidas, en este
caso, al licenciante y licenciatario, registros o solicitudes licenciadas y documento
acreditativo de la licencia.

3. Cuando el documento acreditativo de la licencia sea alguno de los previstos en el
parrafo c) del apartado 2 del articulo 49 de la Ley 17/2001, dichos documentos consistirdn 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 exclusiva o0 no
exclusiva,; total o parcial, segin comprenda todos o parte de los productos para los que esta
registrada o solicitada la marca; ilimitada o limitada, segun se conceda para todo o parte del
territorio nacional; e indefinida o temporal, segin se otorgue para toda la vida de la marca o
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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 inscripciéon 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
gue 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 inscripcion de opciones de compra o
constitucién de derechos reales debera, ademas, acompafiarse de documento publico,
conforme 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 ejecucion forzosa o
cuando la marca esté afectada por un procedimiento de quiebra o similar, la solicitud de
inscripciéon 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 érgano competente procedera conforme a lo previsto en el
articulo 50.2 de la Ley 17/2001 y expedird al depositante el recibo 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 érgano 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 nimero de documentos presentados y el lugar,
dia, hora y minuto de presentacion.

2. El 6rgano competente de la Comunidad Auténoma que reciba la solicitud 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 6rgano competente de la Comunidad Auténoma correspondiente examinara la
documentacién presentada conforme a lo previsto en el articulo 50.3 de la Ley 17/2001 y si
observara alguna irregularidad, comunicard ésta al solicitante, otorgandole el plazo de un
mes para su subsanacion. En el supuesto de que se solicite una transmisién parcial, el
o6rgano competente de la Comunidad Auténoma también examinara si se acompafia la
documentacién 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 inscripcién,
la examinara conforme a lo previsto en el articulo 50.5 de la Ley 17/2001 vy, si observara
algun defecto, suspendera la tramitacién del expediente, notificando los defectos observados
al solicitante para que en el plazo de un mes, a contar desde la publicacién del suspenso en
el "Boletin Oficial de la Propiedad Industrial", presente sus alegaciones.

5. Cuando el érgano 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 notificacién de suspenso para
gue 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.

Articulo 35. Cancelacién y modificacion de la inscripcién de licencias y de otros derechos.

1. La inscripcién 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.
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2. La solicitud de cancelacién contendra las siguientes indicaciones:

a) ldentificacion del solicitante.

b) Numero del expediente bajo el que se inscribié el derecho que se pretende cancelar.

c) Numero de la solicitud o registro de marca afectado por el derecho que se ha de
cancelar.

d) Indicacién del derecho que se solicita cancelar.

e) Firma del solicitante o de su representante.

3. La solicitud de cancelacion debera presentarse acompafiada de los siguientes
documentos:

a) Documento publico acreditativo de la extincién del derecho o declaracion 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 tramitar4 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 modificaciones que
procedan en atencion a su distinta naturaleza, a las solicitudes de modificacién 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 deberd
acompafarse del documento publico acreditativo de dicha modificacion o de la declaracién
firmada por el licenciatario o titular del derecho consintiendo en la misma.

TiTULO V

Renuncia de la 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 articulo 56 de la
Ley debera presentarse ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o el 6rgano
competente de la Comunidad Autébnoma correspondiente y debera incluir;

a) Una indicacion de que se solicita la renuncia parcial o total de la marca.

b) El nombre y direccién 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 direccién 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 Unicamente en relacion con algunos de
los productos y servicios para los que esté registrada la marca, los productos y servicios
para los que se efectda la renuncia, agrupados 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 algun derecho inscrito sobre la marca, bastard con acompafiar a la solicitud una
declaraciéon firmada por dicho titular 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 publicacién del
suspenso en el “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”, conteste las mismas.

Si en el plazo establecido no se subsanaran los defectos sefialados, se denegara la
inscripcién de la renuncia solicitada.
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4. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas publicard 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 la renuncia y aquéllos
para los que hubiera quedado subsistente la marca. En caso de renuncia total se procedera
a la cancelacioén del registro de la marca.

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 presente 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 menos, 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.

c) Los drganos autorizados a representar a la asociacion o entidad de Derecho 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:

a) El nombre y domicilio social del solicitante de la marca.

b) Los requisitos, componentes, elementos, condiciones, origen o cualesquiera 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 acompafiarse, en el caso de las marcas colectivas, de
los estatutos de la asociacion o entidad solicitante, debidamente constituidos e inscritos, v,
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 informe es favorable por silencio administrativo, debera acreditarse dicho acto y la
competencia del 6rgano ante el que se solicité dicho informe.

4. Toda modificacion del Reglamento de uso deberd someterse a la aprobacion de la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. En el caso de las marcas de garantia, la
modificacion deberd acompafiarse del correspondiente informe favorable emitido por el
organo competente en atencion a la naturaleza de los productos o servicios a los que se
destine la marca. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas examinard 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 observados al
solicitante para que en el plazo de un mes las subsane o presente sus alegaciones.

5. El acuerdo de inscripcidon o denegacion de la modificacién del Reglamento 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 expresamente que se
solicita esta modalidad de signo distintivo. Idéntica mencién 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 electrénico 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 transmisién de un nombre comercial o de su
solicitud podra efectuarse conjuntamente con solicitudes o registros de marcas.

TiTULO VI

Marcas internacionales y marcas de la Unién

Articulo 40. Examen preliminar de la solicitud de registro internacional.

1. El érgano competente que reciba la solicitud de registro internacional examinara la
documentacién presentada conforme a lo previsto en el apartado 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 solicitud remitida por el
o6rgano 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 algun defecto, lo comunicara al
solicitante, otorgandole el plazo de diez dias para su subsanacion.

3. Cuando el érgano competente para recibir la solicitud fuera la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas, los exdmenes contemplados en los apartados 1 y 3 del articulo 82 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 para que en el
plazo de diez dias los subsane o presente sus alegaciones.

Articulo 41. Solicitud de transformacién de un registro internacional.

1. Recibida la solicitud de transformacion, la Oficina Espafiola de Patentes 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.

c) Si los productos y servicios que comprende la solicitud de transformacion estaban
cubiertos para Espafia 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 contestacién
presentada el solicitante no justificara el cumplimiento de dichos requisitos o no presentara la
correspondiente limitacion o modificacién de los productos y servicios, ajustados a los
efectivamente cubiertos por el registro internacional.

3. Superado este examen, la solicitud de transformacion se tramitard como una solicitud
de marca nacional, salvo en el caso de que se trate de la transformacion 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 publicacién de la solicitud,
sino de la concesién del registro con arreglo a lo previsto en el articulo 23.3 de este
Reglamento.
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Articulo 42. Solicitud de transformacién de una marca de la Union.

1. La solicitud de transformacién de una marca de la Unién debera presentarse en el
plazo de dos meses a contar desde la recepcidén de la peticion de transformacion por la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas acompafiada de los documentos y cumpliendo los
requisitos previstos en el apartado 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 solicitud de transformaciéon 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 concedera al solicitante
cuando, conforme al apartado 4 del citado articulo de la citada Ley, se considere que la
marca de la Unidbn 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 Unidn ya registrada, se estara a
lo previsto en el apartado 4 del articulo 86 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, y no se
efectuard la publicacién de la solicitud, sino de la concesion del registro con arreglo a lo
previsto en el articulo 23.3 de este Reglamento.

TiTULO VIII

Disposiciones generales sobre los procedimientos

CAPITULO |

Modificacién 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 numero 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.

c) Si se hubiera designado representante, el nombre y direccién de éste, conforme 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 elemento de la misma
gue haya de ser modificado y la version modificada de dicho elemento.

e) Si se trata de una modificacion del registro, la menciéon del elemento del nombre o de
la direccién del titular que haya de ser modificado en la representacion de la marca y el
elemento en su version modificada.

f) Cuando la modificacién afecte a la representacion de la marca, la reproduccion 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 érgano que en ese momento esté
tramitando la solicitud de registro de la marca. Cuando la solicitud de modificacién se refiera
a una marca ya registrada, deberd presentarse ante la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas o el 6rgano competente de la correspondiente Comunidad Auténoma, que la remitira
a dicha Oficina, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 33 de la Ley
17/2001.

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
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solicitud de modificacién sera denegada, continuandose la tramitacién en el caso de que la
modificacion solicitada se refiera a una solicitud de registro.

Cuando la modificacién se refiera a una marca registrada, el acuerdo de denegacién se
notificara al solicitante.

4. El 6rgano competente de la Comunidad Auténoma que hubiera acordado la
modificacion solicitada, comunicara a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, en el plazo
de cinco dias a contar desde la adopcién del acuerdo, los datos de la solicitud tal como
hubieren quedado modificados. La Oficina anotara las correspondientes modificaciones en
los asientos registrales.

5. Cuando la modificacion de la solicitud de la marca se refiera a la representacién de la
misma o a la lista de productos o servicios y se introdujera después de la publicaciéon de la
solicitud, en el acuerdo de resolucién del expediente se publicara la reproduccion de la
marca o la lista de productos y servicios tal como hubieran quedado modificados. La
modificacion del registro de la marca también sera publicada conforme a lo dispuesto en el
articulo 33.2 de la Ley 17/2001.
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Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccién Juridica del Disefio
Industrial

Jefatura del Estado
«BOE» nim. 162, de 8 de julio de 2003
Ultima modificacion: 4 de julio de 2018
Referencia: BOE-A-2003-13615

JUAN CARLOS |

REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El proceso de reforma y actualizacion de la normativa espafiola sobre propiedad
industrial que tuvo lugar en la década de 1980 impulsado por la integracién de Espafia en la
Comunidad Europea, dio lugar a nuevas leyes de patentes, marcas y topografias de
semiconductores, pero no afectd al disefio industrial. Este ha seguido rigiéndose por las
normas del Estatuto de la Propiedad Industrial aprobado por Real Decreto 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) relativas a modelos, dibujos industriales, y
modelos y dibujos artisticos de aplicacion industrial.

Esta omisién se debid, en parte, a la necesidad de esperar a que se produjera la
armonizacién comunitaria, un proceso iniciado en 1991 con la presentacion por la Comisién
del Libro Verde sobre la proteccién juridica del disefio, que no se tradujo en normas
concretas hasta la aprobacién en 1998 de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la proteccion juridica de los dibujos y modelos,
gue ahora se incorpora a nuestro ordenamiento.

Esta ley responde pues a una necesidad largamente sentida y tiene un doble objetivo:
incorporar a nuestro derecho interno la norma comunitaria de obligada transposicion y
adecuar la proteccion de la propiedad industrial del disefio a las necesidades actuales.

Supone, por otra parte, la culminacién del proceso de actualizacién normativa acometido
en el periodo 2001-2003 que tiene sus principales hitos legislativos en la Ley 17/2001, de 7
de diciembre, de Marcas, y en la Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley
11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporacion al derecho espafiol de la
Directiva 98/44/CE, relativa a la proteccion juridica de las invenciones biotecnoldgicas.
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En la aprobacion de esta ley se ha tenido en cuenta que la normativa sobre proteccion
nacional del disefio industrial coexistirA con la comunitaria, establecida mediante el
Reglamento (CE) 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y
modelos comunitarios, que incluye tanto el disefio registrado como el no registrado, con
efectos uniformes en toda la Unién Europea.

En la nueva ley, al igual que en la directiva comunitaria, la distincion entre modelos y
dibujos industriales, correspondiente a los disefios tridimensionales y bidimensionales
respectivamente, no se traduce realmente en un tratamiento legal diferenciado, y ademas el
término modelo se aplica también a una figura distinta, los modelos de utilidad. Por ello se ha
preferido utilizar el término disefio industrial, que es el empleado en el lenguaje comun para
designar la forma proyectada para los objetos de uso que seran fabricados en serie. El
mantenimiento de la terminologia tradicional en la versién espafiola de los convenios
internacionales vigentes y de la legislacion comunitaria no deberia plantear ningin problema
de interpretacién, puesto que tampoco en esos textos se aplica a los dibujos y modelos un
régimen legal diferenciado que justifique la diferencia denominativa.

El concepto de disefio, las condiciones de proteccion, los motivos de denegacion y
nulidad del registro, y el alcance y los limites de la cobertura legal vienen en buena medida
predeterminados por la directiva. Tanto la norma comunitaria como esta ley se inspiran en el
criterio de que el bien juridicamente protegido por la propiedad industrial del disefio es, ante
todo, el valor afiadido por el disefio al producto desde el punto de vista comercial,
prescindiendo de su nivel estético o artistico y de su originalidad. El disefio industrial se
concibe como un tipo de innovacién formal referido a las caracteristicas de apariencia del
producto en si 0 de su ornamentacién. Ello no impide que el disefio original o especialmente
creativo pueda acogerse ademas a la tutela que le brinda la propiedad intelectual, ya que
ambas formas de proteccibn son, como es sabido, independientes, acumulables y
compatibles.

Las condiciones de proteccion del disefio industrial son por ello puramente objetivas: la
cobertura legal alcanza a los disefios dotados de novedad y singularidad segun los criterios
adoptados por la directiva comunitaria. En aplicacién de estos criterios se registran los
disefios que producen en el usuario informado una impresion de conjunto diferente a la de
los demas disefios, y que, en el momento en que se solicita la proteccién, no hayan podido
llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los circulos especializados en
el sector de que se trate que operan en la Comunidad Europea.

Se registran tanto los disefios meramente ornamentales como los funcionales, con
exclusién de aquéllos cuyas caracteristicas vengan exclusivamente impuestas por su funcién
técnica. La separabilidad de la forma y la funcién es lo que permite que la forma externa de
un producto utilitario pueda ser protegida como disefio, cuando las caracteristicas de
apariencia revisten ademas novedad y singularidad. También se preserva la interoperabilidad
de productos de diferentes fabricantes excluyendo de la proteccién mediante disefio las
interconexiones y ajustes mecanicos, con excepciéon de las que permiten el ensamblaje y
conexion de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular.

Una importante novedad legal es el reconocimiento de un plazo de gracia de 12 meses
durante el cual la divulgacion del disefio realizada por el autor, su causahabiente, 0 un
tercero como consecuencia de la informacién facilitada por ellos, no perjudica la posibilidad
de registro por su legitimo titular. Su finalidad radica en permitir que el titular del disefio lo
pruebe en el mercado sin que el disefio pierda por ello novedad, antes de decidirse a
registrarlo, y responde especialmente a los intereses de aquellos sectores que lanzan
periédicamente mayor nimero de disefios, de ciclo corto y frecuente renovacién, de los
cuales sélo vale la pena registrar los mas rentables.

También se permiten los registros multiples con tasas decrecientes, dentro de ciertos
limites, asi como el aplazamiento de la publicacion del disefio, lo que permite a las empresas
hacer coincidir la fecha de publicacion con el lanzamiento del producto, sin menoscabo de la
seguridad juridica, ya que se garantiza la certeza de la prioridad, y el titular podra invocar la
proteccion provisional que la ley reconoce a las solicitudes no publicadas frente a la persona
a quien se hubiere notificado la presentacién de la solicitud y el contenido de ésta.
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La concesion de un derecho exclusivo con efectos "erga omnes" se vincula al registro al
igual que ocurre con otras modalidades de propiedad industrial, con las ventajas derivadas
de la seguridad juridica que ello conlleva. No obstante, el disefio no registrado goza de una
proteccion comunitaria especifica, establecida en el reglamento comunitario antes citado,
frente a los actos de explotacidon no autorizada de las copias del disefio, que dura tres afos
contados desde la fecha en la que por primera vez haya sido hecho accesible al publico en
la Comunidad Europea y se extiende automaticamente a todos los disefios que cumplan las
condiciones establecidas directamente en la norma comunitaria. Su adopcion hace superflua
cualquier otra normativa similar de alcance nacional en el mismo sentido, puesto que
autométicamente todos los disefios no registrados que cumplan esas condiciones quedan
incluidos en la cobertura comunitaria.

En cuanto al procedimiento, la ley implanta el sistema de oposicién post-concesién, que
pretende combinar la r4pida proteccion y la seguridad que requiere la industria del disefio,
con la defensa de los intereses generales y de los derechos de terceros, abriendo la
posibilidad de un control de legalidad posterior a la concesién llevado a cabo mediante
oposiciones de terceros, con base en derechos anteriores 0 en motivos de denegacion que
la Administracién no esté facultada ni capacitada para examinar de oficio, y que por esta
misma razon no pueden hacerse valer por via de recurso contra la concesion.

El procedimiento de registro comprende un examen de forma, con asignacion de fecha
de presentacion, y un rapido examen de oficio que, en lo que se refiere al objeto de la
solicitud, se limita a comprobar que se trata de un disefio en sentido legal y que no es
contrario al orden publico o a las buenas costumbres. Superado este examen sumario, en el
gue no se verifica ni la novedad, ni el caracter singular del disefio solicitado, ni hay busqueda
de posibles anticipaciones basadas en derechos anteriores, el disefio se registra y se
publica, produciendo desde entonces plenos efectos.

Contra la concesién del registro del disefio cabe recurso administrativo aunque limitado,
como es ldgico, a las cuestiones que puedan ser resueltas por la Administraciéon durante el
procedimiento de registro.

Con la publicacion del disefio, tras la concesién del registro, se abre un periodo de
oposiciones a la concesion. El procedimiento de oposicién es un procedimiento autbnomo,
gue se inicia por los terceros, aunque con las restricciones de legitimacién impuestas por la
norma comunitaria. Las oposiciones so6lo podran fundarse en la concurrencia de causas de
denegacion de registro que la Administracién no esta facultada para examinar de oficio en el
procedimiento de concesion, como son la falta de novedad o de carécter singular del disefio
registrado, o la preexistencia de derechos anteriores.

Contra la resolucion estimatoria o desestimatoria de la oposicién planteada cualquiera de
las partes en el procedimiento de oposiciébn podra interponer el correspondiente recurso
administrativo.

El procedimiento de oposicion post-concesion combina el examen sumario de oficio y la
rapida proteccion del disefio, con la defensa de los intereses de terceros, articulando
coherentemente los procedimientos de registro, oposicién y recurso sin merma de garantias
para el solicitante o los terceros interesados, sean o0 no titulares de derechos anteriores.

\%

La extension y el alcance de la proteccion se regulan en el titulo VI de la ley, junto con
las acciones de defensa del derecho sobre el disefio registrado.

La duracion del registro es de cinco afios contados desde la fecha de presentacion,
renovables por periodos sucesivos de cinco afios hasta un méaximo de 25. En el caso del
disefio comunitario no registrado, la cobertura legal es de tres afios, sin posibilidad de
renovacion, contados desde la primera divulgacion de éste en la Comunidad.

Los derechos conferidos por el disefio registrado se reconocen al titular del disefio a
partir de la publicacion del disefio registrado. No obstante, se atribuye al solicitante, aun
antes de la publicacion de la concesidn, una proteccion provisional frente a la persona a
quien se hubiere notificado la presentacién de la solicitud y el contenido de ésta. La
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proteccion da derecho a percibir una indemnizacion razonable por actos de utilizacién del
disefio que después de la publicaciéon de la concesién quedarian prohibidos.

A partir de la publicaciéon del disefio registrado, tras la concesion del registro, la
proteccion es plena, y da derecho a su titular a impedir cualquier acto de explotacién del
disefio, como la fabricacion, la oferta, la comercializacion, la importacion, la exportacién o el
uso o el almacenamiento para estos fines, del producto que incorpore un disefio
comprendido dentro del ambito de proteccion del registrado, aunque ese disefio haya sido
creado independientemente.

Se entiende que ni la solicitud ni el registro del disefio han producido los efectos
previstos en la ley en la medida en que este Ultimo haya sido denegado, o cancelado por
estimacion de una oposicion o de un recurso. La retroactividad se justifica porque las causas
de denegacién por motivos de fondo, ya se examinen de oficio 0 mediando oposicién, son
también causas de nulidad, y una vez apreciada su existencia, los efectos sobre el registro
indebidamente concedido deben ser los mismos.

Hay que sefalar la correlacion que hay entre el grado de diferencia que un disefio debe
presentar frente a los conocidos para que tenga caracter singular y pueda ser protegido, y el
que el disefio desarrollado por un competidor debe presentar frente al protegido para no
invadir su ambito de proteccion. En ambos casos se toma como referente al usuario
informado y el grado de libertad del autor para desarrollar el disefio.

La ley no define el concepto de usuario informado, porque éste habra de concretarse
caso por caso en funcién del segmento del mercado a que vaya especificamente dirigida la
oferta del producto. Por otra parte, la referencia al grado de libertad del disefiador no implica
necesariamente que la extensién de la proteccibn sea inversamente proporcional a la
funcionalidad del disefio, ya que un disefio puede ser altamente creativo y funcional a la vez.
Hay que tener en cuenta que la industria del disefio incluye sectores muy diversos y que no
pocas veces la creatividad de los disefiadores se mueve en el seno de tendencias o
margenes de sensibilidad compartida, comin a los gustos o modas de la época. La
preocupacion por garantizar una proteccién efectiva pero sin bloquear la creacion
independiente de nuevos disefios estuvo muy presente en la elaboraciéon de la norma
comunitaria que ha inspirado la presente regulacion.

La aprobaciéon de la directiva comunitaria solo fue posible mediante una solucion
transitoria de mantenimiento del "statu quo” en el conflictivo tema de la utilizacion de disefios
de componentes con fines de reparacion de productos complejos para restituirles su
apariencia original. EI compromiso a que se llegé fue la instauracion de un régimen
transitorio resumido en la féormula "congelacion mas liberalizacién" que en esencia obliga a
los Estados miembros a mantener en vigor el régimen juridico aplicable al uso de disefios de
estos componentes con fines de reparacion, y solo autoriza los cambios dirigidos a liberalizar
el mercado de dichos componentes mientras dure el régimen transitorio.

La directiva contempla expresamente el registro de estos componentes en su articulo 3,
apartado 3, con la condicion de que el componente, una vez incorporado al producto
complejo, siga siendo visible durante la utilizacién normal de éste. La nueva ley integra esta
disposicion en su articulo 8 y, como es légico, da al solicitante la opcion de registrar el disefio
del producto complejo como un todo, sin perjuicio de proteger también el disefio de los
componentes por separado, si cumplen las condiciones exigidas en dicho articulo, y de
hacerlo, bien en distintas solicitudes, bien en una solicitud multiple. Del articulo 1, apartado
2, de la ley, que incorpora los conceptos de disefio, producto y producto complejo
armonizados por la directiva, se desprende con toda claridad la posibilidad de registrar las
partes y componentes reemplazables. Sin embargo, en la linea seguida por el reglamento
comunitario y por otros Estados miembros que han modificado su legislacion para adaptarla
a la directiva, se prevé que, mientras dure el régimen transitorio, los derechos derivados del
disefio no podran ejercitarse para impedir que se utilicen con fines de reparacion los disefios
de componentes de productos complejos de cuya apariencia depende el disefio protegido, y
que por ello han de ser necesariamente reproducidos en su forma y dimensiones exactas
cuando tienen que ser sustituidos para devolver al producto complejo su apariencia original.

A diferencia de lo que ocurre con las interconexiones, la excepciéon se configura como un
limite al ejercicio del derecho y no como una excepcién al registro, dado que sélo se aplica a
la utilizacién de esos componentes con fines de reparacion, y no en los demas casos. Pero
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el fundamento es el mismo: impedir la creacion de mercados cautivos una vez agotado el
derecho sobre el producto complejo licitamente comercializado en la Comunidad Europea
por el titular o con su consentimiento, evitando que el derecho exclusivo sobre la forma del
producto, Unica limitacion a la libre competencia justificada por la proteccion de la propiedad
industrial del disefio, se convierta en un monopolio sobre el producto mismo, lo que ocurrira
cuando no hay alternativa posible para restituir al producto complejo que se repara su
apariencia original.

Entre los limites al derecho del titular del disefio registrado, comunes en el Derecho de la
Union Europea, ademas de las excepciones relativas a actos realizados con fines no
comerciales en un ambito privado o con fines experimentales, ilustrativos o docentes bajo
ciertas condiciones, se incluye el agotamiento comunitario y los derechos derivados de la
utilizacion anterior de buena fe, que es una excepcion ya generalizada en otras las
modalidades de propiedad industrial, prevista también en el proyecto de reglamento
comunitario.

También se contemplan expresamente dos limitaciones obvias pero que es necesario
mencionar dado que al titular del disefio registrado se le reconoce no sélo el derecho
excluyente, sino también el exclusivo de explotar comercialmente el disefio. En primer lugar,
gue esa explotacion puede estar sujeta a restricciones o limitaciones legales ; y en segundo
lugar, la salvedad, logica para evitar los abusos inherentes a los disefios de cobertura, de
gue el derecho sobre el disefio no podra invocarse para eximir a su titular de responder
frente a las acciones dirigidas contra él por violacion de otros derechos de propiedad
intelectual o industrial anteriores.

Las acciones de defensa del derecho se completan y sistematizan siguiendo las pautas
establecidas en otras disposiciones analogas, estableciendo, a efectos indemnizatorios, la
responsabilidad objetiva del fabricante, el importador y el responsable de la primera
comercializacién del disefio infractor. También se valorara en su caso, el dafio causado al
prestigio del disefio por la calidad inferior de los productos infractores, la realizacién
defectuosa de las imitaciones o las condiciones en que haya tenido lugar su
comercializacion. La posibilidad de solicitar medidas provisionales o cautelares son las
mismas reconocidas en la Ley de Patentes, tal como ha sido modificada en esta materia por
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por remisién de la disposicién adicional
primera, con las salvedades que alli se establecen. En estos casos, y para garantia de
terceros, resulta especialmente adecuado el sistema de doble fianza previsto en el articulo
137 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, ya que el reconocimiento pleno de los
derechos conferidos por el disefo registrado se vincula a su publicacién, y ésta tiene lugar
antes de que la Administracién haya tenido oportunidad de realizar el control de legalidad
gue en el procedimiento de oposicidon post-concesion ponen en marcha las oposiciones de
terceros.

\Y

El titulo VII de la Ley se ocupa del disefio como objeto de propiedad, limitdndose a los
aspectos puramente contractuales, en defecto de autorregulacién de las partes.

No se prevé un régimen especifico de licencias obligatorias, como ocurre con las
patentes. En el caso del disefio, la situacién es distinta, ya que se trata de creaciones de
forma y las posibles limitaciones al ejercicio del derecho exclusivo de su titular por motivos
de interés publico sélo estaran justificadas cuando el ejercicio abusivo de este derecho
desde una posicion de dominio afecte a la libre competencia. En estos casos, la institucién
del abuso de derecho y la legislacién de defensa de la competencia serian suficientes para
poner coto a posibles practicas abusivas, en su caso, y adoptar las medidas pertinentes para
obligar a los responsables a la remocién de sus efectos y a las indemnizaciones
correspondientes.

Las causas de nulidad del registro del disefio vienen predeterminadas por la directiva y
son exhaustivas, aunque algunas de ellas opcionales para los Estados miembros. Coinciden
con las recogidas en la ley como motivos de denegacion, con las mismas restricciones de
legitimacion impuestas por la norma comunitaria. También se recogen los motivos de
caducidad y los efectos de unas y otras.
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Vi

En cuanto al régimen internacional, Espafa sigue vinculada al Arreglo de La Haya,
segun el Acta correspondiente a la revision de Londres de 1934, con los efectos que se le
reconocen en dicho instrumento al registro internacional. Este es, en todo caso, meramente
declarativo, y no tiene efectos convalidantes sobre disefios no susceptibles de proteccién
segun el derecho interno de los Estados miembros, por lo que también estos disefios
deberan cumplir los requisitos establecidos al efecto por la legislacion espafiola, como por
otra parte resulta evidente, tras la armonizacion comunitaria, producida por el articulo 2.c) de
la directiva. Tras la ratificacion y entrada en vigor del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya
de 2 de julio de 1999, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas podra hacer uso de la
facultad de rechazo prevista en dicho instrumento y denegar los efectos del registro
internacional para Espafia, en los casos y condiciones previstos en la mencionada Acta de
Ginebra y en su reglamento de ejecucion, articulandose en el titulo Xl el ejercicio de dicha
facultad de denegacién de la proteccidn con nuestro sistema de examen en via
administrativa.

La ley no regula la figura de los modelos o dibujos artisticos de aplicacién industrial como
modalidad de proteccién autbnoma, tal como estaba prevista en los articulos 190 a 193 del
Estatuto de Propiedad Industrial.

Esta figura no se contempla en el derecho comunitario como categoria diferenciada de
los disefios ornamentales. Si la obra es objeto de propiedad intelectual, el autor tiene en todo
caso los derechos de explotacion sobre la misma en cualquier forma y la posibilidad de
impedir a terceros la explotacibn comercial de las copias, ya que ésta implica
necesariamente su reproduccién y distribucion, derecho que podria extenderse a las
variantes de la misma a través de la facultad, que también le concede el derecho de autor,
de prohibir la transformacion de la obra sin su consentimiento. Ello no le impedira registrarla
ademéas como disefio si se dan las condiciones previstas en esta ley, y en ese caso su
proteccion seria absoluta, incluso frente al creador posterior independiente.

Finalmente, la entrada en vigor de la ley supondra la derogacion definitiva de las
disposiciones que aun permanecian vigentes del antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial
de 1929, cerrdndose el ciclo de modernizacion y adaptacion comunitaria de la normativa
sobre propiedad industrial en nuestro pais.

TITULO |

Disposiciones generales

Articulo 1. Objeto de la ley.

1. Esta ley tiene por objeto establecer el régimen juridico de la proteccion de la
propiedad industrial del disefio.
2. A los efectos de esta ley se entendera por:

a) Disefo: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de
las caracteristicas de, en particular, las lineas, contornos, colores, forma, textura o materiales
del producto en si o de su ornamentacion.

b) Producto: todo articulo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas
destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentacion, los simbolos
graficos y los caracteres tipograficos, con exclusion de los programas informaticos.

c¢) Producto complejo: un producto constituido por multiples componentes reemplazables
gue permiten desmontar y volver a montar el producto.

Articulo 2. Proteccion registral.

Todo disefio que cumpla los requisitos establecidos en esta ley podra ser protegido como
disefio registrado mediante su inscripcion, validamente efectuada, en el Registro de Disefios.
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Articulo 3. Registro de Disefios.

1. La solicitud, la concesién y los demas actos o negocios juridicos que afecten al
derecho sobre el disefio solicitado o registrado se inscribirdn en el Registro de Disefios,
segun lo previsto en esta ley y en su reglamento.

2. El Registro de Disefios tendra caracter unico en todo el territorio nacional y su llevanza
correspondera a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, sin perjuicio de las competencias
gue en materia de ejecucion de la legislacién de propiedad industrial corresponden a las
comunidades auténomas, segun se establece en esta ley.

Articulo 4. Legitimacion.

1. Podrdn obtener el registro de disefios las personas naturales o juridicas de
nacionalidad espafiola y las personas naturales o juridicas extranjeras que residan
habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en territorio
espafiol o que gocen de los beneficios del Convenio de la Unién de Paris para la proteccién
de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, de conformidad con lo establecido en el
Acta vigente en Espafia de este convenio, denominado en lo sucesivo "Convenio de Paris",
asi como los nacionales de los Estados miembros de la Organizacion Mundial del Comercio.

2. También podran obtener el registro de disefios, conforme a lo dispuesto en esta ley,
las personas naturales o juridicas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior,
siempre que en el Estado del que sean nacionales se permita a las personas naturales o
juridicas de nacionalidad espafiola el registro de sus disefios de acuerdo con la legislacion
de ese pais.

3. Las personas mencionadas en el apartado 1 podran invocar la aplicacion en su
beneficio de las disposiciones del Convenio de Paris y las de cualquier otro Tratado
internacional ratificado por Espafia, en cuanto les fuere de aplicacion directa, en todo lo que
les sea mas favorable respecto de lo dispuesto en esta ley.

TiTuLo 1l

Disefnos registrables y causas de denegacion de registro

CAPITULO |

Requisitos de proteccion

Articulo 5. Disefios susceptibles de registro.

Podran registrarse los disefios que sean nuevos y posean caracter singular.

Articulo 6. Novedad.

1. Se considerara que un disefio es nuevo cuando ningun otro disefio idéntico haya sido
hecho accesible al publico antes de la fecha de presentacién de la solicitud de registro o, si
se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.

2. Se consideraran idénticos los disefios cuyas caracteristicas difieran so6lo en detalles
irrelevantes.

Articulo 7. Caracter singular.

1. Se considerara que un disefio posee caracter singular cuando la impresion general
gue produzca en el usuario informado difiera de la impresion general producida en dicho
usuario por cualquier otro disefio que haya sido hecho accesible al publico antes de la fecha
de presentacion de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de
prioridad.

2. Para determinar si el disefio posee caracter singular se tendra en cuenta el grado de
libertad del autor para desarrollar el disefio.
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Articulo 8. Disefios de componentes de productos complejos.

1. El disefio aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un
producto complejo sélo se considerara que es nuevo y posee caracter singular:

a) Si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible
durante la utilizacién normal de éste; y b) En la medida en que estas caracteristicas visibles
del componente presenten en si mismas novedad y caracter singular.

2. Se entendera por utilizacién normal, a efectos de lo previsto en el parrafo a) del
apartado anterior, la utilizacion por el usuario final, sin incluir el mantenimiento, la
conservacion o la reparacion.

Articulo 9. Accesibilidad al publico.

1. A efectos de la aplicacion de los articulos 6 y 7, se considerara que un disefio ha sido
hecho accesible al publico cuando haya sido publicado, expuesto, comercializado o
divulgado de alguin otro modo antes de la fecha de presentacion de la solicitud de registro o,
si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad, salvo que estos hechos,
razonablemente, no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios
por los circulos especializados del sector de que se trate que operen en la Unién Europea.

2. No se considerara que el disefio ha sido hecho accesible al publico por el simple
hecho de haber sido comunicado a un tercero bajo condiciones tacitas o expresas de
confidencialidad.

Articulo 10. Divulgaciones inocuas.

1. Para la aplicacion de los articulos 6 y 7 no se tendra en cuenta la divulgaciéon del
disefio realizada:

a) Por el autor, su causahabiente, o un tercero como consecuencia de la informacion
facilitada o de los actos realizados por el autor o su causahabiente; y b) Durante el periodo
de doce meses que preceda a la fecha de presentacion de la solicitud o, si se reivindica
prioridad, a la fecha de prioridad.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior sera también de aplicacion cuando la divulgacién
del disefio sea consecuencia de un abuso frente al autor o su causahabiente.

Articulo 11. Disefios impuestos por su funcion técnica y disefios de interconexiones.

1. El registro del disefio no conferird derecho alguno sobre las caracteristicas de
apariencia del producto que estén dictadas exclusivamente por su funcion técnica.

2. El registro del disefio no conferird derecho alguno sobre las caracteristicas de
apariencia del producto que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y
dimensiones exactas para permitir que el producto al que se aplique o incorpore el disefio
pueda ser conectado mecanicamente a otro producto, adosado, 0 puesto en su interior o en
torno al mismo, al objeto de que cada uno de ellos pueda cumplir su funcién.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior los derechos derivados del registro se
reconoceran sobre los disefios que permitan el ensamble o la conexion multiple de productos
intercambiables dentro de un sistema modular y cumplan las condiciones establecidas en los
articulos 6y 7.

Articulo 12. Prohibiciones de registro.

No se registraran los disefios contrarios al orden publico o a las buenas costumbres.
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CAPITULO Il

Motivos de denegacion de registro

Articulo 13. Causas de denegacion.

De oficio, cuando asi lo disponga esta ley, 0 mediando oposicién, en los casos y bajo las
condiciones establecidas en su titulo 1V, el registro del disefio ser4 denegado, o si hubiere
sido concedido sera cancelado cuando:

a) Lo solicitado como disefio no se ajuste a lo definido como tal en esta ley.

b) El disefio no cumpla alguno de los requisitos de proteccidon establecidos en los
articulos 5 a 12 de esta ley.

c) El solicitante no tenga derecho a obtenerlo conforme a los articulos 14 y 15 de esta ley
y asi se haya declarado mediante resolucion judicial firme.

d) El disefio solicitado sea incompatible con un disefio protegido en Espafia en virtud de
una solicitud o de un registro que tenga una fecha de presentacion o de prioridad anterior,
pero que haya sido hecho accesible al publico después de la fecha de presentacion o de
prioridad del disefio posterior.

e) El disefio suponga un uso indebido de algunos de los elementos que figuran en el
articulo 6 ter del Convenio de Paris, o de distintivos, emblemas y blasones distintos de los
contemplados en el articulo 6 ter, que sean de interés publico como el escudo, la bandera y
otros emblemas de Espafia, sus comunidades autbnomas, sus municipios, provincias u otras
entidades locales, a menos que medie la debida autorizacion.

f) El disefio incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en
Espafia cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha proteccion, a prohibir el uso del signo
en el disefio registrado.

g) El disefio suponga un uso no autorizado de una obra protegida en Espafia por un
derecho de propiedad intelectual.

TITULO Il

Titularidad del diseiio

Articulo 14. Derecho al registro.

1. El derecho a registrar el disefio pertenece al autor o a su causahabiente.

2. Cuando el disefio haya sido realizado por varias personas conjuntamente, el derecho
a registrar el disefio pertenecerd en comun a todas ellas en la proporciéon que determinen.
En defecto de pacto contractual al respecto, y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 58
de esta ley, se aplicaran las normas establecidas en el Codigo Civil para la comunidad de
bienes.

3. Si un mismo disefio ha sido creado por distintas personas de forma independiente, el
derecho a registrar el disefio pertenecera a aquél cuya solicitud de registro tenga una fecha
anterior de presentacion en Espafia, siempre que dicho registro llegue a ser concedido.

4. En los procedimientos ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas se presumira
gue el solicitante tiene derecho a registrar el disefio.

Articulo 15. Disefios creados en el marco de una relacion de empleo o de servicios.

Cuando el disefio haya sido desarrollado por un empleado en ejecucién de sus funciones
o siguiendo las instrucciones del empresario o empleador, o por encargo en el marco de una
relacion de servicios, el derecho a registrar el disefio correspondera al empresario o0 a la
parte contractual que haya encargado la realizacion del disefio, salvo que en el contrato se
disponga otra cosa.

Articulo 16. Reivindicacion de la titularidad del disefio solicitado o registrado.

1. Si el disefio hubiere sido solicitado o registrado por quien no tenia derecho a su
registro segun los articulos 14 o 15, la persona legitimada conforme a dichos articulos podra
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reivindicar que le sea reconocida y transferida la titularidad registral, sin perjuicio de
cualesquiera otros derechos o acciones que pudieran corresponderle.

También podra quien tuviere derecho a la cotitularidad del disefio reivindicar su
reconocimiento e inscripcién como cotitular en el Registro de Disefos.

2. Las acciones encaminadas al reconocimiento de los derechos mencionados en el
apartado anterior deberan ejercitarse antes de que transcurran tres afios contados desde la
fecha de publicacion del registro del disefio en el "Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”.
Este plazo no sera aplicable cuando la persona no legitimada haya actuado de mala fe al
solicitar el registro o al adquirir los derechos reivindicados.

Articulo 17. Efectos de la presentacion de la demanda.

1. Presentada la demanda ejercitando la accién a que se refiere el articulo anterior, no
podra ser retirada la solicitud de registro del disefio sin el consentimiento del demandante.

2. En el Registro de Disefios se anotara a instancia de parte interesada la presentacion
de la demanda, asi como la sentencia firme o cualquier otra forma de terminacién del
procedimiento iniciado en virtud de dicha demanda.

Articulo 18. Efectos de la sentencia sobre el registro.

1. Cuando se produzca un cambio total en la titularidad del derecho sobre el disefio
registrado en ejecucién de una resolucién recaida en el procedimiento al que se refiere el
articulo anterior, las licencias y deméas derechos de terceros sobre el disefio registrado se
extinguiran con la inscripcion en el Registro de Disefios del legitimo titular.

2. Tanto el titular anterior del registro, como el titular de una licencia obtenida antes de la
inscripcién de la presentacion de la demanda judicial, que con anterioridad a esa misma
inscripcién hayan explotado el disefio en Espafia, 0 hayan hecho preparativos efectivos y
reales con esa finalidad, podran continuar o comenzar la explotacion siempre que dentro del
plazo de dos meses desde la inscripcion si se trata del titular anterior, o desde que el titular
de la licencia hubiere recibido notificacién de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
comunicandole la inscripcién, soliciten una licencia no exclusiva al nuevo titular inscrito. La
licencia debera ser concedida para un periodo adecuado y en unas condiciones razonables.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior no sera de aplicacion si el titular anterior del
derecho o el titular de la licencia actuaron de mala fe en el momento en que comenzaron la
explotacion del disefio o los preparativos para hacerlo.

Articulo 19. Mencién del autor.

El autor tiene derecho a ser mencionado como tal en la solicitud, en el Registro y en la
publicacion del disefio registrado. Si el disefio ha sido creado en equipo la mencién del
equipo podra sustituir a la de los autores.

TITULO IV

Solicitud y procedimientos de registro y oposiciéon

CAPITULO |

Solicitud de registro y fecha de presentacién

Articulo 20. Presentacion de la solicitud.

1. La solicitud de registro de disefio se presentard en el érgano competente 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 presentaran su
solicitud en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

3. Los solicitantes no domiciliados en Espafia presentaran la solicitud en la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas.
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4. También podra presentarse la solicitud en el érgano competente de la comunidad
autonoma donde el representante del solicitante tuviera su domicilio legal o una sucursal
seria y efectiva.

5. Podran también presentarse las solicitudes ante la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas si el solicitante 0 su representante lo solicitaran a través de un esta blecimiento
comercial o industrial serio y efectivo que no tuviera caracter territorial.

6. El érgano competente para recibir la solicitud hard constar, en el momento 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 auténoma que reciba la solicitud remitira a la
Oficina Espafiola 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 del disefio 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 Comun, dirigida al 6rgano que,
conforme a lo establecido en los apartados anteriores, resulte competente para recibir la
solicitud.

9. Tanto la solicitud como los demas documentos que hayan de presentarse 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 dicha lengua.

Articulo 21. Requisitos de la solicitud.
1. La solicitud de registro del disefio debera contener:

a) Una instancia en la que se solicite el registro del disefio.

b) La identificacién del solicitante.

¢) Una representacion grafica del disefio apta para ser reproducida.

d) La indicacién de los productos a los que se vaya a aplicar el disefio.
e) La identificacion del agente o representante, en su caso.

2. La solicitud podra contener ademas:

a) Una descripcion explicativa de la representacion del disefio.

b) La peticion de que se aplace la publicacion del disefio de acuerdo con lo previsto en el
articulo 32 de esta ley.

c) La clasificacién de los productos a los que vaya a aplicarse el disefio conforme a la
Ultima version de la clasificacion de dibujos y modelos prevista en el anexo al Acuerdo por el
gue se establece una clasificacion internacional de dibujos y modelos industriales, firmado
en Locarno el 8 de octubre de 1968, denominado en lo sucesivo Arreglo de Locarno.

d) La reivindicacion de prioridad, con las indicaciones que se determinaran
reglamentariamente.

e) La mencion del autor o del equipo de autores o la declaracién, hecha por el solicitante
y bajo su responsabilidad, de que el autor o el equipo de autores ha renunciado a su derecho
a ser mencionado.

3. La solicitud de registro dara lugar al pago de la tasa establecida en el anexo de esta
ley. Con la solicitud se acompafiara el justificante de haber satisfecho dicha tasa.

4. La solicitud de registro debera cumplir los demas requisitos que se establezcan
reglamentariamente.

5. La informacion a la que se refieren los apartados 1, parrafo d), y 2, parrafos a) y c), no
condicionara el alcance de la proteccion reconocida al disefio como tal.

Articulo 22. Solicitudes multiples.

1. La solicitud de registro podra comprender varios disefios, hasta un maximo de 50,
siempre que se refieran a productos pertenecientes a la misma clase de la Clasificacion
Internacional de Dibujos y Modelos Industriales establecida por el Arreglo de Locarno. Esta
ultima limitacién no regira en el caso de ornamentaciones bidimensionales.
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2. Ademas de la tasa de solicitud de registro, mencionada en el apartado 3 del articulo
precedente, la solicitud mdltiple dara lugar al pago de las tasas suplementarias por los
disefios adicionales incluidos en ella, establecidas en el anexo de esta ley.

3. La solicitud mdltiple deberd cumplir los requisitos que se establezcan
reglamentariamente. En particular, debera incluirse una representacion de cada uno de los
disefios, con indicacion de los productos a los que se apliqguen, conforme a lo dispuesto en
los parrafos c) y d) del apartado 1 del articulo 21.

4. Los derechos derivados de los disefios comprendidos en una solicitud o en un registro
multiple seran independientes unos de otros y podran ser ejercitados, transferidos, gravados,
renovados o cancelados separadamente. También podran ser objeto de licencias, opciones
de compra, embargos u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecuciéon. Cuando
por transferencia u otro titulo se produzca un cambio total en la titularidad de alguno o
algunos de los disefios solicitados o registrados, cualquiera de las partes podra solicitar la
division de la solicitud o del registro multiple, desglosandose del mismo los disefios o
variantes afectadas en una solicitud o registro independiente a nombre del nuevo titular.

Articulo 23. Fecha de presentacion de la solicitud.

1. La fecha de presentaciéon de la solicitud sera la del momento en que el 6rgano
competente para recibir la solicitud, conforme a lo previsto en los apartados 1, 2, 3y 4 del
articulo 20, reciba la documentacion que contenga los elementos mencionados en los
parrafos a), b) y c) del apartado 1 del articulo 21.

2. La fecha de presentacion de las solicitudes depositadas en una oficina de correos sera
la del momento en que dicha oficina reciba la documentacién que contenga los elementos
mencionados en los parrafos a), b) y c¢) del apartado 1 del articulo 21, siempre 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 Ultima hora del dia. Si no se hubiese hecho constar el
minuto se le asignara el Gltimo minuto de la hora.

Articulo 24. Derecho de Prioridad Unionista.

1. Quienes hayan presentado regularmente una primera solicitud de registro del disefio
en o para alguno de los Estados miembros del Convenio de Paris o del Acuerdo por el que
se crea la Organizacion Mundial del Comercio, o sus causahabientes, gozaran, para la
presentacion en Espafia de una solicitud de registro del mismo disefio, de un derecho de
prioridad de seis meses en las condiciones establecidas en el articulo 4 del Convenio de
Paris. EI mismo plazo regira cuando se invoque un derecho de prioridad basado en una
solicitud de modelo de utilidad anterior.

2. Tendran el mismo derecho de prioridad quienes hubieren presentado una primera
solicitud de proteccién del mismo disefio en un Estado u organizacion internacional no
mencionado en el apartado 1, que reconozca a las solicitudes de registro de disefios
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 reivindique la prioridad de una solicitud anterior debera presentar, en
la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan, una declaracion de prioridad y
una copia, certificada por la oficina de origen, de la solicitud anterior, acompafiada de su
traduccion al castellano, cuando esa solicitud esté redactada en otro idioma. La
reivindicacién de prioridad implicara el pago de la tasa correspondiente.

4. No seré sin embargo necesaria la presentacién de la copia de la solicitud anterior ni de
la traduccién cuando la reivindicacién de prioridad no se considere relevante para determinar
la validez del disefio registrado o la solicitud anterior o su traduccién obren ya en poder de la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o estén disponibles en una biblioteca o base de
datos digital.
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Articulo 25. Prioridad de exposicion.

1. El solicitante del registro de un disefio que hubiera exhibido productos que incorporen
el disefio en una exposicién oficial o reconocida oficialmente podré reivindicar la prioridad de
la fecha de la primera presentacién de dichos productos en la exposicion, siempre que la
solicitud de registro del disefio 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 el plazo reglamentariamente establecido, que los productos que incorporen el
disefio se presentaron en la exposicion en la fecha invocada. La reivindicacion de prioridad
implica el pago de la tasa correspondiente.

3. En ningun caso la prioridad de exposicion prolongara el plazo de prioridad previsto en
el articulo 4.C.1) del Convenio de Paris.

Articulo 26. Efectos del derecho de prioridad.

En virtud del derecho de prioridad se considerard como fecha de presentacion en
Espafia de la solicitud de registro, a los efectos de lo dispuesto en los articulos 6, 7, 9 ;
péarrafo d) del articulo 13, apartado 3 del articulo 14 y del apartado 1 del articulo 50, la fecha
de presentacion de la solicitud anterior cuya prioridad haya sido validamente reivindicada.

CAPITULO Il

Procedimiento de registro

Articulo 27. Examen de admisibilidad y de forma.

1. El 6rgano competente para recibir la solicitud, conforme a lo previsto en el articulo 20
examinara:

a) Si la solicitud de registro de disefio cumple los requisitos para que se le otorgue una
fecha de presentacion.

b) Si se han satisfecho las tasas de solicitud que correspondan.

c) Si el solicitante esta legitimado para solicitar el registro de disefio, conforme al articulo
4 de esta ley.

d) Si la solicitud de registro retine los demas requisitos formales previstos en el articulo
21.

2. Si del examen resulta que la solicitud presenta alguna irregularidad, se suspendera la
tramitacion del expediente y se requerira al interesado para que en el plazo
reglamentariamente establecido subsane la falta o formule, en su caso, las alegaciones
pertinentes, advirtiéndole de los efectos de la falta de subsanacion.

3. Si la irregularidad consistiera en la falta de alguno de los requisitos o datos necesarios
para obtener una fecha de presentacion, se otorgara la del dia en que se subsane la
irregularidad. Si la irregularidad no se subsana en plazo, la solicitud no ser4 admitida a
tramite.

4. Si la irregularidad consistiera en la falta de pago de las tasas de solicitud, y
transcurrido el plazo para subsanarla no se hubieran abonado dichas tasas en su totalidad,
se continuara la tramitacion respecto de los disefios cuyas tasas hayan sido totalmente
pagadas, siguiendo el orden de la solicitud.

5. Transcurrido el plazo mencionado en el apartado 2 sin que el interesado haya
contestado, el érgano competente resolvera motivadamente, teniendo por desistida la
solicitud. Se procederd del mismo modo cuando, a juicio del érgano competente, las
irregularidades no hubieran sido debidamente subsanadas.

6. No se producird el efecto previsto en el apartado 5 cuando se haya pedido el
aplazamiento de la publicacion y las irregularidades no subsanadas afecten exclusivamente
a los requisitos formales exigidos para la publicacion del disefio. En este caso la
irregularidad no afectara a la continuacion del procedimiento, aplicandose lo previsto en el
articulo 32.
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7. Cuando las irregularidades mencionadas en los apartados anteriores afecten sélo a
una parte de los dibujos 0 modelos incluidos en una solicitud de registro mdltiple, los efectos
de la falta de subsanacién se produciran Unicamente respecto de los disefios a los que
afecte.

Articulo 28. Remisién de la solicitud.

1. El 6rgano competente de la comunidad auténoma remitird a la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas, con todo lo actuado, las solicitudes que hubieran superado el examen de
forma con indicacién, en su caso, de la fecha de presentacién otorgada. La remision del
expediente a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas se notificara a los solicitantes por el
organo obligado a realizarla.

2. Las solicitudes que hubieran sido tenidas por desistidas, seran notificadas a la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas una vez que la resolucién sea firme, con indicacion de su
fecha de adopcion. Si la resoluciéon hubiera sido impugnada, también se notificara esta
circunstancia.

Articulo 29. Examen de oficio.

1. Superado el examen de forma 'y, en su caso, recibida la solicitud remitida por el érgano
competente de la comunidad auténoma, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
examinara de oficio:

a) Si el objeto de la solicitud constituye un disefio conforme a lo dispuesto en el
apartado 2.a) del articulo 1 de esta Ley.

b) Si el disefio cuyo registro se solicita es contrario al orden publico o a las buenas
costumbres.

c) Si el disefio cuyo registro se solicita supone un uso indebido de alguno de los
elementos mencionados en el parrafo €) del articulo 13 de esta Ley.

2. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas comprobara también si la solicitud presenta
algun defecto no percibido en tramites anteriores que imposibilitara la publicacion del disefio,
clasificara los productos a los que vaya a aplicarse, o revisara en su caso la clasificacién
realizada por el solicitante, y verificara si las solicitudes multiples se ajustan a lo dispuesto en
esta ley.

Articulo 30. Suspension de la tramitacion: desistimiento o denegacion de la solicitud.

1. Si como resultado del examen de oficio resultara que la solicitud presenta
irregularidades, o el objeto de la solicitud incurre en alguno de los motivos de denegacién de
registro mencionados en el articulo anterior, se suspendera la tramitaciéon, comunicandose al
interesado los defectos observados para que, en el plazo reglamentariamente establecido,
formule sus alegaciones o proceda, en su caso, a su subsanacion.

2. Cuando el motivo de la suspension se funde en la causa de denegacion mencionada
en el apartado 1, parrafo a), del articulo anterior, el solicitante podra pedir que se transforme
su solicitud de registro en una solicitud para la proteccién del objeto de aquélla bajo otra
modalidad de la propiedad industrial, solicitAndolo expresamente. En el caso de que el
solicitante pida el cambio de modalidad, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas acordara
el cambio, y notificara al interesado los documentos que haya de presentar para la nueva
tramitacién a que haya de someterse la solicitud. La falta de presentaciéon oportuna de la
nueva documentacion producira la anulacion del expediente.

3. Cuando el motivo de la suspension se funde en la causa de denegacion mencionada
en el apartado 1, parrafo b), del articulo anterior, el solicitante podra, para subsanar el
defecto, modificar el disefio, siempre que se preserve su identidad sustancial. La
modificacion, que debera consistir en la renuncia al elemento causante del reparo, debera ir
acompafiada de la representacién del disefio modificado en las condiciones que se
determinen reglamentariamente.

4. Si la solicitud multiple no se ajustase a lo previsto en el apartado 1 del articulo 22, el
solicitante podra, para subsanar el defecto, limitar el nimero de disefios o dividir la solicitud.
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5. Transcurrido el plazo mencionado en el apartado 1, la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas dictara resolucién motivada denegando el registro de disefio o disefios incursos en
alguno de los motivos de denegacién mencionados en el apartado 1 del articulo 29 de esta
ley, o teniendo por desistida en todo o en parte la solicitud, cuando Unicamente persistan
irregularidades no subsanadas. La mencién de la denegacion o del desistimiento se
publicara en el "Boletin Oficial de la Propiedad Industrial".

6. No se producira el efecto previsto en el apartado anterior cuando se haya pedido el
aplazamiento de la publicacion y las irregularidades afecten exclusivamente a los requisitos
exigidos para la publicacion del disefio.

En este caso la irregularidad no impedira la continuacién del procedimiento y la
concesion del registro, aplicandose lo previsto en el articulo 32.

7. La falta de subsanacion de defectos relativos a la reivindicacion de prioridad sélo
acarreara la pérdida de este derecho.

Articulo 31. Registro y publicacion.

1. Cuando del examen de oficio no resulten irregularidades o defectos, o subsanados
éstos en el plazo establecido, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas dictara resolucion
acordando el registro del disefio o los disefios objeto de la solicitud.

2. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas expedira el titulo de registro y publicara en
el "Boletin Oficial de la Propiedad Industrial" la mencion de la concesion, junto con el disefio
registrado y los elementos de la solicitud que se determinen reglamentariamente,
permitiéndose la consulta publica del expediente.

Articulo 32. Aplazamiento de la publicacion.

1. El solicitante, al presentar la solicitud de registro, podra pedir que se aplace la
publicacién del disefio, durante un plazo de 30 meses contados desde la fecha de
presentacion de la solicitud o, si se reivindica prioridad, desde la de prioridad.

2. En este caso, una vez superado el examen de oficio, el disefio o los disefios objeto de
la solicitud se inscribiran en el Registro de Disefios, pero durante el periodo de aplazamiento
de la publicacién, ni la representacion del disefio, ni los documentos de la solicitud seran
accesibles para consulta publica.

3. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas publicara en el "Boletin Oficial de la
Propiedad Industrial" la mencién de la concesion del registro y la del aplazamiento de la
publicacién. Dicha mencion incluira la identificacién del solicitante y la fecha de presentacion
de la solicitud, ademas de las indicaciones establecidas reglamentariamente.

4. Finalizado el periodo de aplazamiento, o antes si lo pide el titular, la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas procedera a publicar el disefio segun lo dispuesto en el apartado 2 del
articulo 31 siempre que, con la antelacién prevista en el reglamento de ejecucion, el titular
haya completado los requisitos formales exigidos para publicar la reproduccién grafica del
disefio.

5. Si el solicitante no cumple los requisitos establecidos en el apartado anterior y el
registro no llegare a ser publicado se considerara que la solicitud de registro del disefio no
ha producido nunca los efectos previstos en esta ley.

CAPITULO III

Procedimiento de oposicion

Articulo 33. Motivos de oposicion y legitimacion para oponerse.

1. En los dos meses siguientes a la publicacién del disefio registrado segin lo previsto
en los articulos 31 y en el apartado 4 del articulo 32, cualquier persona podra formular
oposicién a la concesién del registro, alegando que el disefio registrado incumple alguno de
los requisitos de proteccion establecidos en los articulos 5 a 11 de esta ley.

2. Podré& alegarse también como motivo de oposicion por quienes sean titulares legitimos
de los signos o derechos anteriores:
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a) Que el titular del registro de disefio no tiene derecho a obtenerlo segln los articulos
14 y 15 de esta ley cuando asi se haya declarado mediante resolucién judicial firme.

b) Que el disefio registrado es incompatible con un disefio protegido en Esparia en virtud
de una solicitud o de un registro con fecha de presentacién o de prioridad anterior, pero que
s6lo ha sido hecho accesible al piblico después de la fecha de presentacién o de prioridad
del disefio posterior.

c) Que el disefio registrado incorpora una marca u otro signo distintivo anteriormente
protegido en Espafia cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha proteccion, a prohibir el
uso del signo en el disefio registrado.

d) Que el disefo registrado supone un uso no autorizado de una obra protegida en
Espafia por la propiedad intelectual.

e) Que el disefio registrado supone un uso indebido de alguno de los elementos
mencionados en el parrafo e) del articulo 13 de esta ley.

En este caso estard legitimada para oponerse la persona o entidad afectada por el uso
indebido.

Articulo 34. Presentacién de la oposicion.

La oposicion debera formularse ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas mediante
escrito motivado, acompafiado en su caso de los correspondientes documentos probatorios.
Con el escrito de oposicion se acompanfara el justificante del pago de la tasa de oposicion.

Articulo 35. Examen y resolucién de la oposicion.

1. Admitido a tramite el escrito de oposicion, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
dara traslado de la misma al titular del registro para que, en el plazo de dos meses, presente
sus alegaciones.

2. Cuando la oposicion se base en alguno de los motivos mencionados en el apartado 1
0 en los parrafos c), d) o e) del apartado 2 del articulo 33, el titular del registro podra
modificar el disefio en la medida necesaria para eliminar los elementos que hayan motivado
la oposicién, siempre que la forma resultante cumpla los requisitos de proteccion y el disefio,
pese a la modificaciébn, mantenga su identidad sustancial. La modificacion debera ir
acompafiada de la representacion del disefio modificado en las condiciones que se
determinen reglamentariamente.

3. Transcurrido el plazo sefialado para contestar a la oposicion, haya o no contestado el
titular del registro, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas dictard resolucion motivada
estimando, en todo o en parte, o desestimando, las oposiciones presentadas. La estimacién
de una oposicion conllevara la cancelacion del disefio o disefios afectados.

4. Se entiende que el registro del disefio cancelado por estimacion de una oposicion no
ha producido nunca los efectos previstos en esta ley. Al efecto retroactivo de la cancelacion
se le aplicara, en su caso, lo previsto en el apartado 2 del articulo 68 respecto de la nulidad.

Articulo 36. Publicacion del disefio modificado.

1. Cuando se haya modificado el disefio de conformidad con lo previsto en el apartado 2
del articulo anterior, el disefio modificado se publicara en el "Boletin Oficial de la Propiedad
Industrial”.

2. El disefio modificado, tal como haya sido publicado, determinara retroactivamente el
alcance de la proteccion conferida por el registro del disefio.
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CAPITULO IV

Disposiciones generales de procedimiento

Articulo 37. Retirada, limitacién y modificacion de la solicitud.

1. Con sujecién a las limitaciones establecidas en esta ley, el solicitante podra en todo
momento retirar su solicitud de registro de disefio, renunciar a alguno de los disefios
solicitados o limitar los productos indicados en la solicitud.

2. La solicitud de registro del disefio sélo podr4 ser modificada en los supuestos y bajo
las condiciones expresamente previstas en esta ley. No obstante, a instancia del solicitante,
se admitirAn ademas las rectificaciones de su nombre y direccion, de los defectos de
expresion o de transcripcion o los errores manifiestos, siempre que la modificacion no afecte
a la identidad del disefio, ni sustituya o amplie los productos indicados en la solicitud.

3. Los escritos que tengan por objeto retirar, modificar o rectificar la solicitud, renunciar a
alguno de los disefios, o limitar los productos se presentaran ante el 6rgano competente para
recibir la solicitud de registro, o ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas si el
expediente hubiera sido ya remitido, conforme a lo dispuesto en esta ley.

4. Toda limitacion y modificacion de la solicitud o del disefio dara lugar al pago de la tasa
correspondiente.

Articulo 38. Divisién de la solicitud o del registro del disefio.

1. El solicitante o el titular de un registro multiple podréa solicitar la division de la solicitud
o del registro en dos 0 més solicitudes o registros divisionales, desglosando del expediente
originario uno o varios disefios en los siguientes casos:

a) Para subsanar irregularidades, cuando la solicitud de registro mdltiple no se ajuste a
los limites establecidos en el apartado 1 del articulo 22.

b) Cuando se produzca un cambio de titularidad que afecte a parte de los disefios de una
solicitud o registro mdultiple, segun lo previsto en el apartado 4 del articulo 22.

c) En el curso del procedimiento cuando asi lo prevea expresamente el reglamento de
ejecucion.

2. Las solicitudes o registros divisionales conservaran la fecha de presentacion de la
solicitud inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere.

3. La divisién estara sujeta al pago de la tasa correspondiente.

Articulo 39. Restablecimiento de derechos.

1. El solicitante o el titular de un registro de disefio o cualquier otra parte en un
procedimiento que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las
circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo en alguno de los procedimientos
previstos en esta ley, sera, previa peticion, restablecido en sus derechos si la omision
hubiera tenido como consecuencia 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 corresponda a la
interposicion de un recurso, tendrd como consecuencia su admision a trdmite, salvo lo
previsto en el apartado 5.

2. La peticién debera presentarse por escrito a partir del cese del impedimento, en la
forma y plazo que reglamentariamente se establezcan. El tramite incumplido debera
realizarse en ese plazo. La peticién solo sera admisible durante un afio a partir de la
expiracion del plazo no observado. Si se hubiere dejado de presentar la solicitud de
renovacion, se deducira del periodo de un afio el plazo suplementario de seis meses a que
se refiere el segundo inciso del apartado 3 del articulo 44.

3. La peticion debera motivarse, indicandose los hechos y las justificaciones que se
aleguen en su apoyo.

Solo se tendra por presentada cuando se haya pagado la tasa de restablecimiento de
derechos.

4. Sera competente para resolver la peticién el 6rgano que lo sea para pronunciarse
sobre el acto que no se hubiere cumplido.
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5. Las disposiciones del presente articulo no seran aplicables a los plazos contemplados
en el apartado 2 de este articulo, a los de reivindicacion de prioridad previstos en los
apartados 1 y 2 del articulo 24 y 1 del articulo 25, y al plazo de oposiciones a la concesion
establecido en el apartado 1 del articulo 33. Tampoco seran aplicables estas disposiciones
respecto del plazo de interposicion de un recurso contra un acto declarativo de derechos.

6. El titular de la solicitud o del registro restablecido en sus derechos no podra invocar
éstos frente a un tercero que, de buena fe y en el periodo comprendido entre la pérdida del
derecho y la publicacién de la mencién de restablecimiento de ese derecho, hubiere
comercializado productos a los que se incorpore o aplique un disefio comprendido dentro del
ambito de proteccion del disefio registrado.

7. No procedera el restablecimiento del derecho sobre la solicitud o sobre el disefio
registrado cuando en el periodo comprendido entre la pérdida de aquél y la presentacion de
la peticién de restablecimiento un tercero haya solicitado o registrado de buena fe un disefio
incompatible con el que es objeto de los derechos a que se refiere la peticién de
restablecimiento.

8. Contra la resolucion que restablezca en sus derechos al solicitante, que no pone fin a
la via administrativa, podra interponer el tercero que pueda prevalerse de las disposiciones
contenidas en los apartados 6 y 7, recurso de alzada, en los términos previstos en el articulo
41 de esta ley.

Articulo 40. Suspensién de procedimientos.

La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas podra suspender la tramitacién de un
procedimiento cuando asi lo prevea esta ley y, en particular:

1. Cuando una oposicion se funde en el apartado 2 pérrafo b), del articulo 33 y la
solicitud anterior de registro de disefio esté pendiente de resolucién. La suspensién tendra
efectos hasta el momento en que recaiga una resolucion de dicha solicitud que ponga fin a la
via administrativa. No se interrumpira el procedimiento cuando la solicitud anterior esté
sujeta a aplazamiento de la publicacion.

2. A instancia del titular que hubiera impugnado la validez o la vigencia del derecho
oponente, o reivindicado su titularidad, hasta que recaiga sentencia firme, cuando la
oposicién se fundamente en alguno de los motivos previstos en los péarrafos b), c) y d) del
apartado 2 del articulo 33.

3. Cuando se solicite la divisién de un registro multiple, por el tiempo preciso para la
resolucion de la misma.

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

5. A requerimiento del juez o tribunal competente hasta que éste resuelva dejar sin
efecto la medida de suspension.

Articulo 41. Revision de los actos en via administrativa.

1. Los actos y resoluciones dictados por los érganos de la Oficina Espafiola 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 Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Coman.

2. El recurso administrativo contra la concesion del registro del disefio sélo podra
referirse a aquellas cuestiones que puedan ser resueltas por la Administracion durante el
procedimiento de registro.

3. El recurso administrativo fundado en motivos de denegacion de registro no
examinables de oficio por la Administracion sélo podra interponerse por quienes hayan sido
parte en un procedimiento de oposicién contra la concesion del registro basado en dichos
motivos, y se dirigird contra el acto resolutorio de la oposicion planteada. A estos efectos
podra entenderse desestimada la oposicion si, transcurrido el plazo para resolverla y
notificarla, no hubiese recaido resolucion expresa.

4. La interposicién 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 apreciadas en la resolucion, fueran
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imputables a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. La devoluciéon de la tasa debera ser
solicitada al interponerse el recurso y sera acordada en la resolucion de éste.

5. Frente a la resolucién de concesion del registro de un disefio o el acto resolutorio de
una oposicion, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas no podra ejercer de oficio o a
instancia de parte la potestad revisora prevista en el articulo 102 de la Ley 30/1992 antes
citada, si la nulidad del disefio se funda en alguna de las causas previstas en el articulo 65
de esta ley. Dichas causas de nulidad sé6lo se podran hacer valer ante los tribunales.

6. Los actos y resoluciones dictados, en virtud de sus facultades, por los 6érganos
competentes de las comunidades auténomas, seran recurribles con sujecion a lo dispuesto
en la Ley 30/1992, asi como en las normas organicas que rijan para los respectivos érganos.

Articulo 42. Arbitraje.

1. Los interesados podran someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas con
ocasion del procedimiento de oposicion, de conformidad con lo establecido en este articulo.
El arbitraje s6lo podra referirse a los motivos mencionados en los parrafos b), ¢) o d) del
apartado 2 del articulo 33 de esta ley. En ningin caso el arbitraje podra suponer
modificaciones del disefio que contravengan las limitaciones establecidas en el apartado 2
del articulo 35 de esta ley.

2. El convenio arbitral s6lo sera valido si esta suscrito ademas de por el titular del
registro, por los titulares de los derechos anteriores que hubiesen formulado la oposicién a
gue se refiera o, en su caso, interpuesto recurso contra el acto resolutorio de ésta.

3. El convenio arbitral debera ser notificado a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
por los interesados antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto
término al procedimiento de oposicién. Resuelto el recurso de alzada contra el acto
resolutorio de la oposicion planteada, quedara expedita la via contencioso-administrativa,
salvo que se haga valer ante la oficina la firma del convenio arbitral.

4. Suscrito el convenio arbitral, y mientras subsista, no cabra interponer recurso
administrativo alguno de caracter ordinario, declarandose su inadmisibilidad, o teniéndose
por desistido si se hubiere interpuesto con anterioridad.

5. El laudo arbitral firme producird 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 aplicacién
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.

6. Deberan comunicarse a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas la presentacion de
los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral. Una vez firme éste, se comunicara
fehacientemente a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas a los efectos previstos en el
apartado anterior.

TiTULO V

Duracién y renovacion

Articulo 43. Duracion de la proteccion.

El registro del disefio se otorgara por cinco afios contados desde la fecha de
presentacion de la solicitud de registro, y podra renovarse por uno o mas periodos sucesivos
de cinco afios hasta un maximo de 25 afios computados desde dicha fecha.

Articulo 44. Renovacioén.

1. La renovacién se acordara a solicitud del titular del registro o de su causahabiente,
quien debera acreditar esta cualidad en la forma que se disponga reglamentariamente, y
debera ir acompafada del justificante de pago de la tasa de renovacion.

2. La solicitud de renovaciéon se presentara ante la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas o los érganos a que se refiere el articulo 20. Si la solicitud no fuera presentada ante
la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, el érgano que la reciba se la remitira, junto con la
documentacién que se acompairie, en el plazo de cinco dias.
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3. La solicitud se presentara, acompafiada del justificante del pago de la tasa de
renovacion, dentro de los seis meses anteriores a la terminacion del correspondiente periodo
de vigencia. En su defecto, podra hacerse todavia de forma valida en un plazo de seis
meses desde la finalizacion del mismo, con la obligacién de abonar, 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 efectla dentro de los tres siguientes.

4. Si la tasa de renovacién o, en su caso, los recargos, no fueran abonados en su
totalidad, se concedera la renovacion para los disefios cuya tasa de renovacion, incluidos los
recargos, haya sido totalmente pagada. En defecto de indicacién expresa del solicitante, las
tasas se aplicaran a los disefios siguiendo el orden en que aparezcan en la solicitud de
renovacion o, en su defecto, en el Registro de Disefios.

5. La renovacién, que sera inscrita en el Registro de Disefios y publicada en el "Boletin
Oficial de la Propiedad Industrial", surtira efectos desde el dia siguiente al de la fecha de
expiracion del periodo de duracién o de renovacion anterior.

6. Si la renovacién fuera denegada se reembolsara, a peticion del interesado, el 75 por
ciento de la tasa de renovaciéon pagada.

TiTULO VI

Contenido de la proteccion juridica del disefio industrial

CAPITULO |

Contenido, extension y limites de la proteccion

Articulo 45. Contenido del derecho sobre el disefio registrado.

El registro del disefio conferira a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su
utilizacion por terceros sin su consentimiento. A estos efectos se entendera por utilizacién la
fabricacion, la oferta, la comercializacion, la importacién y exportacién o el uso de un
producto que incorpore el disefio, asi como el almacenamiento de dicho producto para
alguno de los fines mencionados.

Articulo 46. Produccién de efectos y proteccién provisional.

1. El derecho conferido por el disefio registrado produce sus efectos desde la fecha de
su publicacidon. No obstante, la solicitud de registro del disefio confiere a su titular una
proteccion provisional frente a quien, aun antes de la publicacién del disefio registrado, se le
hubiere notificado fehacientemente la presentacion de la solicitud y el contenido de ésta.

2. La proteccion provisional confiere el derecho a exigir una indemnizacion razonable de
cualquier tercero que entre la fecha de presentacion de la solicitud de registro y la fecha de
publicacién del disefio registrado, hubiera llevado a cabo una utilizaciéon del disefio que
después de ese periodo quedaria prohibida.

3. Se entiende que la solicitud de registro del disefio y el disefio registrado no han
producido nunca los efectos previstos en este titulo cuando la solicitud haya sido retirada o
denegada, o el registro del disefio haya sido cancelado por estimacién de una oposicion o de
un recurso.

4. La proteccién provisional sélo podra reclamarse después de la publicacion del registro
del dibujo 0 modelo.

Articulo 47. Alcance de la proteccion.

1. La proteccion conferida por el disefio registrado se extendera a cualquier disefio que
no produzca en el usuario informado una impresién general diferente.

2. Para determinar el alcance de la proteccién se tendra en cuenta el margen de libertad
del autor al realizar el disefio.
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Articulo 48. Excepciones a los derechos conferidos por el disefio registrado.
Los derechos conferidos por el disefio registrado no se extienden a:

a) Los actos realizados en un ambito privado y con fines no comerciales.

b) Los actos realizados con fines experimentales.

c) Los actos de reproduccion del disefio realizados con fines ilustrativos o docentes,
siempre que dichos actos no sean contrarios a los usos comerciales leales, no perjudiquen
indebidamente la explotacion normal del disefio y se mencione la fuente de éstos.

d) El equipamiento y labores de reparacion de buques y aeronaves matriculados en otro
pais cuando entren temporalmente en Espafia o la importacion de piezas de recambio y
accesorios destinados a su reparacion.

Articulo 49. Agotamiento del derecho.

Los derechos conferidos por el disefio registrado no se extienden a los actos relativos a
un producto que incorpore un disefio comprendido en el ambito de proteccion de aquél
cuando dicho producto haya sido puesto en el comercio en el Espacio Econdmico Europeo
por el titular del disefio registrado o con su consentimiento.

Articulo 50. Derechos derivados de la utilizacién anterior.

1. El titular de un disefio registrado no tiene derecho a impedir que quienes con
anterioridad a la fecha de presentacién o, en su caso, de prioridad de la solicitud de registro,
demuestren que han comenzado a explotar de buena fe en Espafia un disefio que esté
comprendido en el ambito de proteccion del registrado y no sea copia del mismo, o que han
efectuado preparativos serios y efectivos para ello, prosigan o inicien dicha explotacion en la
misma forma y con la misma finalidad para la que hubieran empezado a utilizarlo o realizado
los preparativos.

2. El derecho basado en el uso anterior no habilitard a conceder licencias de explotacion
sobre el disefio, y sélo podra ser transferido con la empresa o seccién de la empresa en
cuyo marco se haya iniciado la explotacién o realizado los preparativos.

3. Los derechos conferidos por el disefio registrado no se extienden a los actos relativos
al producto que incorpore un disefio comprendido dentro del ambito de proteccién de aquél
cuando dicho producto haya sido licitamente comercializado en el Espacio Econdémico
Europeo por la persona que disfruta del derecho reconocido en este articulo.

Articulo 51. Limites al ejercicio del derecho.

1. La explotacion del disefio registrado no podra llevarse a cabo de forma contraria a la
ley, la moral, el orden publico o la salud publica, y estara supeditada, en todo caso, a las
prohibiciones o limitaciones temporales o indefinidas establecidas o que se establezcan por
las disposiciones legales.

2. El derecho sobre el disefio registrado no podra invocarse para eximir a su titular de
responder frente a las acciones dirigidas contra él por violacion de otros derechos de
propiedad intelectual o industrial que tengan una fecha de prioridad anterior.

CAPITULO Il

Acciones por violacion del disefio registrado

Articulo 52. Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales.

El titular de los derechos reconocidos en esta ley podra ejercitar ante los érganos
jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su
derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia.

Articulo 53. Acciones civiles que puede ejercitar el titular del disefio registrado.

1. En especial, el titular del disefio registrado cuyo derecho sea lesionado podra reclamar
en la via civil:
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a) La cesacién de los actos que violen su derecho.

b) La indemnizacién de los dafios y perjuicios sufridos.

c) La adopcién de las medidas necesarias para evitar que prosiga la actividad infractora
y, en particular, que se retiren del trafico econémico los productos en los que se haya
materializado la violaciéon de su derecho y el embargo o la destruccion de los medios
principalmente destinados a cometer la infraccion. Estas medidas se ejecutaran a expensas
del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea asi.

d) La destruccion, o la cesién con fines humanitarios si fuere posible, a eleccién del actor
y a costa del condenado, de los productos a que se refiere el apartado anterior, salvo que la
naturaleza del producto permita impedir la continuacion de la actividad infractora eliminando
el disefio sin afectar sustancialmente al producto, o a juicio del tribunal, la destruccién o
cesion de los productos infractores resulte una medida claramente desproporcionada y
existan otras alternativas menos gravosas para evitar que prosiga o se reanude la violacién
del derecho del titular del disefio.

e) Alternativamente, la entrega de los medios o de los objetos a que se refieren los
parrafos c) y d) del apartado 1, a precio de coste y a cuenta de su correspondiente
indemnizacion de dafios y perjuicios, cuando sea posible y esta medida resulte
proporcionada teniendo en cuenta las circunstancias de la infracciobn apreciadas por el
tribunal. Si su valor excediera del importe de la indemnizacion concedida, el titular del disefio
debera compensar a la otra parte por el exceso.

f) La publicacién de la sentencia a costa del infractor mediante anuncios y notificaciones
a las personas interesadas.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicara a los objetos adquiridos de buena
fe para uso personal.

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 reconocidos en esta ley, 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 informacién y
de comercio electrénico. Dichas medidas habran de ser objetivas, proporcionadas y no
discriminatorias.

Articulo 54. Presupuestos de la indemnizacion de dafios y perjuicios.

1. Quienes sin consentimiento del titular del derecho fabriquen o importen objetos que
incorporen un disefio comprendido dentro del ambito de proteccion del registrado, asi como
los responsables de la primera comercializacion de éstos, estaran obligados, en todo caso, a
responder de los dafios y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotacion no autorizada del
disefio registrado sélo estaran obligados a indemnizar los dafios y perjuicios causados si
hubieran sido advertidos fehacientemente por el titular del mismo acerca de la existencia de
éste, convenientemente identificado, y de su violacién, con el requerimiento de que cesen en
la misma, o cuando en su actuacion hubiere mediado culpa o negligencia.

Articulo 55. Calculo de los dafios y perjuicios e indemnizaciones coercitivas.

1. La indemnizacion de dafios y perjuicios comprendera no sélo las pérdidas sufridas,
sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del disefio a causa de la
violacién de su derecho. El titular del disefio registrado también podréa exigir la indemnizacion
del perjuicio causado al prestigio del disefio por el infractor, especialmente por una
realizacion defectuosa de los productos ilicitamente comercializados, la realizacion
defectuosa de las imitaciones o las condiciones en que haya tenido lugar su
comercializacién. Asimismo, la cuantia indemnizatoria podréa incluir, en su caso, los gastos
de investigacion en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la
comisioén de la infraccién objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnizacion por dafios y perjuicios se tendra en cuenta, a eleccion del
perjudicado:
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a) Las consecuencias econémicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular
habria obtenido de la explotacién del disefio si no hubiera tenido lugar la violacion de su
derecho y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violacion del
derecho del titular del disefio registrado.

En el caso de dafio moral procedera su indemnizacién, aun no probada la existencia de
perjuicio econémico.

b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular del disefio
por la concesién de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la explotacién del
disefio conforme a derecho.

3. Para la fijacién de la indemnizacién se tendra en cuenta especialmente la importancia
econdmica del disefio y su incidencia en la demanda del producto que lo incorpora, su
notoriedad e implantacién en el mercado y el nimero y clases de licencias concedidas en el
momento en que comenzd la actividad infractora. En caso de dafio al prestigio del disefio se
atendera, ademas, a las circunstancias de la infraccion, gravedad de la lesion y grado de
difusion en el mercado de los productos infractores.

4. Para fijar la cuantia de los dafios y perjuicios sufridos, el titular del disefio podré exigir,
de conformidad con lo previsto en el articulo 256.1.9.° y en el articulo 328 de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la exhibiciébn de los documentos del presunto
responsable de la vulneracién del derecho, que puedan servir para aquella finalidad.

5. El titular del disefio registrado cuya violacién hubiera sido declarada judicialmente
tendrd, en todo caso y sin necesidad de prueba adicional alguna, derecho a percibir en
concepto de indemnizacién de dafios y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios
realizada por el infractor con los productos que incorporen el disefio protegido. El titular del
disefio podré exigir, ademas, una indemnizacion mayor si prueba que la infraccion de su
derecho le ocasioné dafios o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los
articulos anteriores.

6. Cuando se condene a la cesacion de los actos de violacion de un disefio registrado, el
tribunal fijara una indemnizacion coercitiva de cuantia determinada no inferior a 600 euros
por dia transcurrido hasta que se produzca la cesacion efectiva de la infraccion. El importe
de esta indemnizacion y el dia a partir del cual surgira la obligacién de indemnizar se fijara
en ejecucion de sentencia.

Articulo 56. Limitaciones al ejercicio de las acciones.

El titular del disefio no podra ejercitar las acciones establecidas en este titulo frente a
quienes utilicen los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por personas que le
hayan indemnizado en forma adecuada los dafios y perjuicios causados.

Articulo 57. Prescripcién de acciones civiles.

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

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

TiTULO VI

La solicitud y el registro del disefio como objeto de derechos

CAPITULO |
Cotitularidad

Articulo 58. Régimen de cotitularidad.

1. Cuando la solicitud de registro o el disefio registrado pertenezcan proindiviso a varias
personas, la comunidad resultante se regird por lo acordado entre las partes, en su defecto
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por lo dispuesto en este articulo y en Gltimo término por las normas de derecho comun sobre
la comunidad de bienes.
2. Cada uno de los cotitulares por si solo podra:

a) Disponer de la parte que le corresponda notificandolo a los demas comuneros, que
podréan ejercitar los derechos de tanteo y retracto en el plazo de un mes a contar desde la
notificacion en el caso del derecho de tanteo o desde la inscripcion de la cesién en el registro
de disefios, en el caso del derecho de retracto.

b) Explotar por si mismo el disefio, previa notificacion a los demas cotitulares.

c¢) Realizar los actos necesarios para la conservacién de la solicitud o del registro.

d) Ejercitar acciones civiles o criminales contra quienes infrinjan los derechos derivados
del disefio registrado, notificAndolo a los demas cotitulares a fin de que éstos puedan
sumarse a la accion y para que contribuyan al pago de los gastos habidos.

3. La concesion de licencias a terceros para explotar el disefio requerira el acuerdo de la
mayoria de los participes en los términos previstos en el articulo 398 del Cadigo Civil.

CAPITULO Il

Transferencias, licencias y gravamenes

Articulo 59. Principios generales.

1. Los derechos derivados de la solicitud o del registro del disefio podran transmitirse,
darse en garantia o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra,
embargos, otros negocios juridicos o medidas que resulten del procedimiento de ejecucién.
En el supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se regird por sus
disposiciones especificas y se inscribird en la seccion cuarta del Registro de Bienes Muebles
con notificaciéon de dicha inscripcién a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas para su
anotacion en el Registro de Disefios. A estos efectos ambos registros estaran coordinados
para comunicarse teleméticamente los gravamenes sobre disefios inscritos o anotados en
ellos.

2. Los actos juridicos contemplados en el apartado anterior, cuando se realicen inter
vivos deberan constar por escrito para que sean validos, y sélo podran oponerse frente a
terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Disefios.

3. Inscrito en el Registro de Disefios alguno de los derechos o gravdmenes
contemplados en el apartado 1, no podréa inscribirse ningan otro de igual o anterior fecha que
resulte opuesto o incompatible con aquél. Si sélo se hubiere anotado la solicitud de
inscripcién, tampoco podra inscribirse ningln otro derecho o gravamen incompatible hasta
gue se resuelva aquélla.

4. La solicitud de inscripciébn que acceda primeramente al 6rgano competente sera
preferente sobre las que accedan con posterioridad, practicandose las operaciones
registrales correspondientes segun el orden de presentacion.

5. El Registro de Disefios es publico. La publicidad se hara efectiva, previo pago de las
tasas o precios publicos correspondientes, mediante el acceso individualizado a las bases de
datos, suministro de listados informaticos, consulta autorizada de los expedientes, obtencién
de copias de los mismos y certificaciones, y de forma gratuita, conforme a lo previsto en la
disposicion adicional undécima de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Articulo 60. Licencias.

1. Tanto el disefio solicitado como el registrado podran ser objeto de licencias, para todo
o parte del territorio espafiol, en su totalidad o en alguna de las facultades que integran el
derecho exclusivo, para todas o parte de sus posibles aplicaciones.

2. Las licencias podran ser exclusivas o no exclusivas. Se entenderd, salvo pacto en
contrario, que la licencia no es exclusiva y que el otorgante podra conceder otras licencias y
explotar por si mismo el disefio.

3. La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el otorgante de la
licencia solo podra explotar el disefio si en el contrato se hubiere reservado expresamente
ese derecho.
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4. Los derechos conferidos por disefio registrado podran ser ejercitados frente a
cualquier titular de la licencia que viole alguna de las limitaciones establecidas en el contrato
relativas a la duracion, la forma del disefio, la modalidad de explotacién o la naturaleza y
calidad de los productos a que se aplique el disefio.

5. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia tendra derecho a explotar el disefio
durante toda la duracién del registro, incluidas las renovaciones, en todo el territorio espafiol
y para todas sus aplicaciones.

6. El titular de una licencia no podra cederla a terceros ni conceder sublicencias, a no ser
gue se hubiere convenido lo contrario.

Articulo 61. Legitimacion del titular de la licencia.

1. Salvo que el contrato de licencia disponga otra cosa, el titular de la licencia sélo podra
ejercitar en su propio nombre las acciones que se reconocen al titular del disefio frente a
terceros con autorizacién expresa de dicho titular. Sin embargo, el titular de una licencia
exclusiva podra requerir fehacientemente al titular del disefio para que entable la accién
judicial correspondiente.

Si el titular del disefio se negare o no ejercitase la oportuna accion dentro del plazo de
tres meses, podra el titular de la licencia exclusiva entablarla en su propio nombre,
acompafando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del plazo
mencionado, el titular de la licencia podra pedir al juez la adopciéon de medidas cautelares
urgentes cuando justifiqgue la necesidad de las mismas para evitar un dafio importante, con
presentacion del referido requerimiento.

2. Tanto el otorgante de la licencia, como el titular de la licencia que ejercite una accion
en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior, deberan notificarse reciprocamente esta
circunstancia. El titular del disefio podra personarse e intervenir en el procedimiento iniciado
por el titular de la licencia.

Cuando el titular del disefio ejercite la accién, el titular de la licencia también estara
facultado para intervenir en el procedimiento al objeto de reclamar la correspondiente
indemnizacion.

Articulo 62. Responsabilidad del transmitente y del otorgante de la licencia.

1. Quien transmita a titulo oneroso los derechos derivados de la solicitud o del registro
del disefio u otorgue una licencia sobre los mismos responderd, salvo pacto en contrario, si
posteriormente se declarara que carecia de la titularidad o de las facultades necesarias para
la realizacién del negocio de que se trate. Sera nulo todo pacto de exclusién o limitacion de
responsabilidad si el transmitente u otorgante hubiese actuado de mala fe.

2. Cuando se cancele el registro del disefio como resultado de una oposicion, de un
recurso, o del ejercicio de una accién de nulidad, se aplicara lo dispuesto en el apartado 2
del articulo 68, a no ser que se hubiere pactado una responsabilidad mayor para el
transmitente o el otorgante.

3. Las acciones a que se refieren los apartados anteriores prescribirdn a los seis meses
contados desde la fecha de la resolucién definitiva o de la sentencia firme que les sirva de
fundamento. Seran de aplicacibn a las mismas las normas del Cddigo Civil sobre
saneamiento por eviccion.

CAPITULO III

Solicitud y procedimiento de inscripcion de las modificaciones de derechos

Articulo 63. Solicitud de inscripcion.

1. La inscripcion del cambio en la titularidad del registro de disefio habra de solicitarse
mediante instancia en la forma que se establezca reglamentariamente. La solicitud de
inscripcién dara lugar al pago de la tasa correspondiente.
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2. Si la transmisién de la titularidad resulta de un contrato, la instancia debera expresarlo.
A eleccidon del solicitante se debera acompafiar a la instancia alguno de los siguientes
documentos:

a) Copia auténtica del contrato, o bien copia simple con legitimacion 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.

c) 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 acompafiarse 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. Sin embargo, para la inscripcion de embargos y demas medidas
judiciales bastara el oportuno mandamiento emitido al efecto por el tribunal que las haya
dictado.

4. Los apartados anteriores seran aplicables, en todo aquello que no sea incompatible
con su propia naturaleza, a la inscripcion de los demdas actos o negocios juridicos
contemplados en el apartado 1 del articulo 59, salvo la hipoteca mobiliaria que se regira por
sus disposiciones especificas y la constitucién de otros derechos reales o de una opcion de
compra, para cuya inscripcion debera acompafarse algunos de los documentos publicos
previstos en los parrafos a) o b) del apartado 2 de este articulo.

Articulo 64. Procedimiento de inscripcion.

1. La inscripcion de los actos y negocios juridicos contemplados en el apartado 1 del
articulo 59 podra solicitarse por cualquiera de las partes. La solicitud se presentard,
conforme a quien sea el solicitante, en el érgano que resulte competente de acuerdo con lo
previsto en el articulo 20.

2. Recibida la solicitud de inscripcion, el érgano competente de la comunidad autébnoma
la numerara y fechara en el momento de su recepcion y, dentro de los cinco dias siguientes,
remitird los datos de la misma a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, en la forma que
reglamentariamente se determine.

3. El 6rgano competente de la comunidad autbnoma examinard si la solicitud presentada
consta de:

a) Una instancia de solicitud conforme al modelo oficial, conteniendo el nimero de la
solicitud o de registro del disefio o los disefios afectados, y los datos de identificacion del
titular del derecho que se pretende inscribir.

b) ElI documento acreditativo del acto o negocio juridico cuya inscripcién se solicita, de
conformidad con lo previsto en los apartados 2, 3y 4 del articulo 63.

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 de la comunidad autbnoma comunicara las irregularidades
observadas al solicitante, teniéndose por desistida la solicitud si las irregularidades o
defectos no fueren subsanados en el plazo reglamentario. Si la solicitud no presentara
irregularidades, o fueran subsanadas éstas, el 6rgano competente de la comunidad
auténoma remitira el expediente a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, notificandoselo
al solicitante.

5. Recibida la solicitud de inscripcion la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
examinara la documentacion presentada y calificara la legalidad, validez y eficacia de los
actos que hayan de inscribirse. Si se observara algun defecto, se declarar4 en suspenso la
tramitacion de la inscripcién, notificandolo al interesado, para que en plazo de un mes,
subsane los defectos que se hayan sefialado. Transcurrido ese plazo se resolvera la solicitud
de inscripcion.

6. Cuando la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas pueda dudar razonablemente de la
veracidad de cualquier indicacion contenida en la solicitud de inscripcion o en los
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documentos que la acomparfien, podra exigir al solicitante 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 denegacién se indicaran
sucintamente los motivos de la misma. La resolucion recaida se publicara en el "Boletin
Oficial de la Propiedad Industrial', con las menciones que se establezcan
reglamentariamente.

TITULO VI

Nulidad y caducidad del disefio registrado

CAPITULO |
Nulidad

Articulo 65. Causas de nulidad.

1. El registro del disefio podra declararse nulo mediante sentencia firme, procediéndose
a su cancelacion, cuando esté incurso en alguno de los supuestos contemplados en el
articulo 13 de esta ley como causas de denegacion de registro.

2. La accion de nulidad podra ejercitarse durante la vigencia del registro y durante los
cinco afios siguientes a su caducidad o extincion.

Articulo 66. Legitimacion para el ejercicio de la accién de nulidad.

1. Podra solicitar la declaracién de nulidad cualquier persona fisica o juridica, asi como
cualquier agrupacion constituida legalmente para la representacion de los intereses de
fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que
resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legitimo. No obstante, la
accion de nulidad basada en los motivos de denegacion de registro previstos en los parrafos
c), d), e), f) o g) del articulo 13 sélo podra ser ejercitada por los titulares de los derechos en
que se funde la accion.

2. La accion se dirigird contra quien sea titular registral del disefio en el momento de la
interposicion de la demanda y debera ser notificada a todas las personas titulares de
derechos inscritos sobre el disefio con el fin de que puedan personarse e intervenir en el
procedimiento.

3. Cualquier persona legitimada segun el apartado 1 que pruebe que el titular del disefio
registrado ha ejercitado frente a ella las acciones derivadas del disefio registrado podra
intervenir como parte en el procedimiento de nulidad en tanto no haya recaido resolucién
firme y lo solicite antes de que transcurran tres meses desde la presentacion de la demanda
en su contra. Igual derecho tendra quien demuestre que el titular del disefio registrado le ha
requerido para que cese en su actividad infractora y pruebe haber iniciado un procedimiento
para obtener una declaracion judicial negatoria de la infraccion del dicho disefio.

Articulo 67. Nulidad parcial.

Cuando la nulidad, fundada en alguna de las causas previstas en los parrafos b), e), f) o
g) del articulo 13, solo afecte a una parte del disefio, podra declararse la nulidad parcial del
registro en lo que se refiere a la parte afectada, siempre que la modificacion no altere
sustancialmente la identidad del disefio y éste, tras la modificacién, cumpla los requisitos de
proteccidn establecidos en esta ley.

Articulo 68. Efectos de la declaracién de nulidad.

1. La declaracion de nulidad implica que el registro del disefio no fue nunca valido,
considerandose que ni dicho registro, ni la solicitud que lo origingd, han tenido nunca los
efectos previstos en el capitulo | del titulo VI de esta ley, en la medida en que hubiere sido
declarada la nulidad.
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2. Sin perjuicio de la indemnizacion de dafios y perjuicios a que hubiere lugar cuando el
titular del disefio registrado hubiere actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no
afectara:

a) A las resoluciones sobre violacion del disefio registrado que hubieran adquirido fuerza
de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaracién de nulidad.

b) A los contratos concluidos antes de la declaracion de nulidad en la medida en que
hubieren sido ejecutados con anterioridad a la misma. No obstante, por razones de equidad
y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, sera posible reclamar la restitucién de
las sumas pagadas en virtud del contrato.

3. Una vez firme la sentencia la declaracion de nulidad del registro del disefio tendra
fuerza de cosa juzgada frente a todos.

Articulo 69. Anotaciones registrales y comunicacién de sentencias.

1. Admitida a tramite la demanda de nulidad el tribunal, a instancia del demandante,
librard mandamiento a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas para que haga anotacion
preventiva de la demanda en el Registro de Disefos.

2. La sentencia firme que declare la nulidad del registro del disefio se comunicara, por el
tribunal, de oficio o a instancia de parte, a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas para
qgue proceda, inmediatamente, a la cancelacién de la inscripcion y a su publicacion en el
"Boletin Oficial de la Propiedad Industrial".

Articulo 70. Extension de la cosa juzgada.

No podra demandarse ante la jurisdiccién civil la nulidad de un registro de disefio
invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en
cuanto al fondo de la cuestion, en sentencia dictada en la via contencioso-administrativa,
entre las mismas partes y sobre los mismos hechos invocados como causa de nulidad.

CAPITULO Il
Caducidad

Articulo 71. Causas de caducidad.
1. Caducara el registro del disefio, procediéndose a su cancelacion:

a) Cuando no haya sido renovado al término de alguno de los periodos quinquenales
previstos en el articulo 43 de esta ley.

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

c) Cuando su titular deje de cumplir las condiciones de legitimacién establecidas en el
articulo 4 de esta ley.

2. En los dos primeros casos la caducidad serd declarada por la Oficina Espafola de
Patentes y Marcas y en el tercero por los tribunales.

Articulo 72. Efectos de la caducidad.

1. El registro caducado dejara de surtir efectos desde el momento en que se produjeron
los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, con independencia de la fecha en
gue se hubiera realizado su publicacién en el "Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”.

Sera de aplicacion al efecto retroactivo de la declaracion de caducidad lo previsto en el
apartado 2 del articulo 68 de esta ley.

2. A la anotacidn preventiva de la demanda de caducidad, y a la comunicacién y efectos
registrales de la sentencia firme que la declare, se aplicara lo dispuesto en el articulo 69 de
esta ley.

3. En los supuestos en que la caducidad haya sido declarada por la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas, ésta acordara de oficio la cancelacion de la inscripcion del registro y su
publicacién en el "Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”.
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Articulo 73. Caducidad por falta de renovacion.

1. Cuando existan embargos inscritos sobre un disefio registrado, 0 una accion
reivindicatoria en curso, y su titular no lo hubiere renovado no caducaré el registro del disefio
hasta el levantamiento del embargo o la desestimacion definitiva de la accidn reivindicatoria,
en el caso de que ello suceda antes de la finalizacion del periodo maximo de duracién del
registro previsto en el articulo 43. Si como consecuencia de estos procedimientos se
produjera un cambio en la titularidad del disefio, el nuevo titular podra renovarlo en un plazo
de dos meses a contar desde la fecha en que la sentencia sobre la accién reivindicatoria
hubiera ganado firmeza o desde que la autoridad o tribunal competente hubiera comunicado
a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas la adjudicacion definitiva del disefio embargado,
si ello se produce antes de la finalizacion del periodo méximo de duracion del registro
previsto en el articulo 43.

Transcurrido este plazo, el registro del disefio caducara si no hubiere sido renovado.

2. Tampoco caducara el registro del disefio si su titular no lo hubiera renovado cuando
exista inscrita en el Registro de Disefios una hipoteca mobiliaria sobre el mismo. El titular
hipotecario podra solicitar la renovacién en nombre de su propietario en el plazo de dos
meses a contar desde la finalizacion del plazo de demora previsto en el apartado 3 del
articulo 44 de esta ley.

El titular hipotecario también podrd abonar las tasas de renovacion, sin recargos, en el
plazo de un mes 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 del registro de disefio.

Articulo 74. Renuncia.

1. El titular del registro podra renunciar al disefio o los disefios registrados. La renuncia
dirigida a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas deberd presentarse por escrito y sélo
tendrd efectos frente a terceros una vez inscrita en el registro de disefios.

2. No se admitira la renuncia del titular del disefio registrado sobre el que existan
derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el Registro de
Disefios, sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se
admitird la renuncia si existiera en curso una accion reivindicatoria sobre el disefio y no
constara el consentimiento del demandante.

TITULO IX

Registro internacional de disefios

Articulo 75. Régimen general.

El registro internacional de disefios realizado conforme al Arreglo de La Haya de 6 de
noviembre de 1925, sobre el depdsito internacional de dibujos o modelos industriales,
producird los efectos previstos en el texto del Acta de revision de dicho convenio que esté
vigente en Espafia y sea aplicable al solicitante en el momento de presentarse la solicitud de
depésito internacional.

Articulo 76. Denegacion y concesion de la proteccion en Espafia.

1. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas podra denegar, en parte o totalmente, los
efectos en Espafia del registro internacional de aquellos disefios que acogiéndose al Acta de
Ginebra de 2 de julio de 1999, del Arreglo de La Haya sobre el deposito internacional de
modelos y dibujos industriales estén incursos en alguna de las causas previstas en el
articulo 13 de esta ley como motivos de denegacion de registro.

2. La publicacion del registro internacional por la Oficina Internacional reemplazara a la
publicacién del disefio prevista en los articulos 31 y 32 de esta ley.

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.
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3. A los efectos previstos en el apartado 1 de este articulo sera de aplicacién al registro
internacional de disefios el apartado 1 del articulo 29 por lo que se refiere al examen de
oficio y los articulos 33, 34 y 35 relativos al procedimiento de oposicion. El plazo para
presentar oposiciones previsto en el articulo 33.1 se computara desde la fecha en la que el
"Boletin Oficial de la Propiedad Industrial" se inserte la mencién de la publicacién, por la
Oficina internacional, del registro internacional.

4. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas notificara a la Oficina Internacional, en la
forma y plazo establecido en la mencionada Acta de Ginebra, los motivos que justifiquen la
denegacion de los efectos del registro internacional en Espafia.

5. En el caso de que la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas no haya denegado la
proteccion en Espafia tras el examen de oficio o de un procedimiento de oposicién, la
proteccion conferida por el registro internacional de un disefio producira efectos desde la
fecha de su publicacion por la Oficina Internacional. El titular del registro internacional tendra
los mismos derechos y vias de recurso que el solicitante o titular de un registro nacional.

Disposicién adicional primera. Jurisdiccion y normas procesales.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las normas vigentes contenidas en el
Titulo XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes seran de aplicacion en lo relativo al
ejercicio de acciones derivadas de la presente Ley y a la adopcién de medidas provisionales
y cautelares, en todo aquello que no sea incompatible con lo previsto en la misma.

2. Los Juzgados de lo Mercantil que, conforme a la Ley Orgéanica del Poder Judicial,
tienen atribuidas las funciones de Juzgados de Marca Comunitaria en aplicacion del
Reglamento (CE) n.° 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y
modelos comunitarios, seran competentes para conocer de los litigios civiles que deriven de
la presente Ley cuando se ejerciten de manera acumulada acciones fundadas en titulos
comunitarios y nacionales o internacionales sobre el mismo o similar disefio, 0 si existiere
cualquier otra conexién entre las pretensiones y al menos una de ellas esté basada en un
registro o solicitud de titulo comunitario. En estos casos la competencia correspondera en
exclusiva a los Juzgados de Marca Comunitaria.

Disposicién adicional segunda. Aplicacion de determinados preceptos de la Ley 17/2001,
de 7 de diciembre, de Marcas.

Seran aplicables a la tramitacién de los procedimientos en las distintas modalidades de
la propiedad industrial las disposiciones contenidas en el capitulo Il del titulo 1ll de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas relativas a notificaciones y consulta publica de
expedientes.

Disposicidon adicional tercera. Tasas.

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 creacién del Organismo auténomo "Registro de la
Propiedad Industrial", serdn, en materia de disefios, las previstas en el anexo de esta ley.
Las cuantias que figuran en dicho anexo se refieren a valores de 2003. Para el afio 2004
experimentaran la actualizaciébn que, en su caso, establezca la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para las tasas en general.

Disposicidén adicional cuarta. Régimen juridico de los procedimientos.

Los procedimientos administrativos previstos en esta ley se regiran por su normativa
especifica y, en lo no previsto por la misma, por las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Coman.

Disposicidén adicional quinta. Plazos de resolucion.

1. Los plazos méximos para dictar y notificar la resolucion de los procedimientos
regulados en esta ley se computaran desde la fecha de recepcion en la Oficina Espafiola de
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Patentes y Marcas de las respectivas solicitudes o escritos de oposicion, y seran los
siguientes:

a) Concesién de registro de disefios: seis meses si la solicitud no sufre ninguna
suspensién y 10 meses en caso contrario.

b) Oposiciones: ocho meses.

¢) Renovacién: tres meses si no se produjera ninglin sUsSpenso y seis meses en caso
contrario.

d) Inscripcion de modificaciones de derechos y asientos registrales: seis meses si no
concurre ningun suspenso y ocho meses si concurriera esta circunstancia.

e) Restablecimiento de derechos: seis meses.

f) Cualquier otro procedimiento no sujeto a un plazo especifico de resolucion: seis
meses.

2. No obstante, cuando se interrumpa el procedimiento por concurrir alguno de los
supuestos previstos en los apartados 1, 2, 4 6 5 del articulo 40 de esta ley, también quedara
interrumpido el plazo de resolucién hasta que, segun lo dispuesto en los mismos, finalice el
periodo de suspension, o hasta que el tribunal competente notifique su levantamiento.

Disposicién adicional sexta. Modificacion de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de
Marcas.

1. El apartado 4 del articulo 28 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, queda
redactado como sigue:

"El convenio arbitral debera ser notificado a la Oficina Espafiola 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."

2. El apartado 7 del articulo 28 de la Ley 17/2001, queda redactado como sigue:

"Debera comunicarse a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas la
presentacion de los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral. Una vez
firme éste, se comunicara fehacientemente a la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas para su ejecucion.”

3. La disposicién transitoria quinta de la Ley 17/2001, queda redactada como sigue:

"Las comunidades auténomas que estatutariamente tuvieran atribuida la
competencia para la ejecucion de la legislacion de propiedad industrial, previa
coordinacion con la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, publicardn en sus
respectivos boletines oficiales la fecha a partir de la cual iniciara su funcionamiento el
drgano competente de las mismas para recibir y examinar las solicitudes conforme a
lo previsto en esta ley. Hasta la entrada en funcionamiento de dichos 6rganos, 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 Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas asignara como fecha de presentacion a las
solicitudes que en su caso se hubieren presentado ante las Administraciones de las
citadas comunidades autonomas, la que se haya hecho constar por estas dltimas
como fecha de recepcion de la documentacion que contenga los elementos a que se
refiere el articulo 13."

4. El enunciado del apartado 1.4 de la tarifa primera del anexo queda redactado como
sigue:

"1.4 Tasa de solicitud de resolucién urgente: 45,39 euros."

5. El apartado 2.2 de la tarifa segunda del anexo queda redactado como sigue:
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"Por la inscripcion del cambio de nombre del titular: por cada registro afectado
14,12 euros, hasta un maximo de 2.404,05 euros".

Disposicidn adicional séptima. Certificaciones y copias.

La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, previo pago de la tasa correspondiente,
autorizara la obtencién de copias y emitira, en su caso, certificaciones de los documentos
obrantes en los expedientes de las diversas modalidades registrales de acuerdo con lo
previsto en sus leyes respectivas. Las certificaciones solicitadas por los tribunales estaran
exentas del pago de tasa, pero no asi las que se soliciten por éstos a peticion de parte
litigante. No podran expedirse certificaciones negativas.

Disposicidn adicional octava. Disefio no registrado.

La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas adoptara las medidas necesarias para la
difusion y conocimiento de los medios legales de proteccién del disefio no registrado,
reconocida en nuestro pais en virtud del régimen comunitario previsto en el Reglamento (CE)
6/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los
dibujos y modelos comunitarios.

Disposicidn adicional novena. Denominaciones.

Las referencias a los dibujos y modelos industriales contenidas en los instrumentos
internacionales vigentes en Espafia, en la nhormativa comunitaria, y en otras disposiciones de
derecho interno se entienden realizadas a los disefios definidos en el apartado 2 del articulo
1 de esta ley.

Disposicidén adicional décima. Compatibilidad de la proteccion.

La proteccién que se reconoce en esta ley al disefio industrial serd independiente,
acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el
disefio de que se trate presente en si mismo el grado de creatividad y de originalidad
necesario para ser protegido como obra artistica segun las normas que regulan la propiedad
intelectual.

Disposiciéon adicional undécima. Modificaciéon de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes.

1. El apartado 2 del articulo 39 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes queda
redactado de la siguiente forma:

"Dentro de los tres meses siguientes a la publicacion del Informe sobre el estado
de la técnica, el solicitante podra pedir que se proceda a examinar la suficiencia de la
descripcién, la novedad y la actividad inventiva objeto de la solicitud de patente.

La peticion de examen previo s6lo se considerara validamente formulada tras el
pago de la tasa de examen, sera irrevocable y se publicara en el Boletin Oficial de la
Propiedad Industrial."

2. Se introducen las siguientes modificaciones en el anexo a la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes:

1.2 Se suprime del enunciado final del apartado "1.1. Solicitudes" correspondiente a la
tarifa primera el hecho imponible siguiente: "por la tramitacién de solicitudes en general
relativas a invenciones que no tengan sefialada una tasa especial dentro de los supuestos
establecidos en la Ley..." y en su lugar se afladen a dicha tarifa primera apartado 1.1 los
siguientes hechos imponibles:

"Por la presentacion de un recurso o solicitud de revisién: 90,79 euros.
Por solicitud de resolucion urgente de un expediente: 45,39 euros"

2.2 Se afiade a la tarifa segunda "Mantenimiento y transmisién de derechos" un apartado
2.5 con el siguiente texto:
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"2.5 Por la inscripcién de cambio de nombre del titular: por cada registro afectado
14,12 euros hasta un maximo de 2.404,05 euros." Disposicién adicional duodécima.
Precios publicos.

Tendran la consideracion de precios publicos:

a) La reproduccion de documentos integrados en fondos documentales.

b) Las busquedas retrospectivas y la difusion selectiva de datos integrados en bases de
datos, realizadas por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

c) La prestacion de servicios documentales para informacion tecnologica.

Disposiciéon adicional decimotercera. Publicidad de resoluciones y consulta publica de
expedientes a través de medios telematicos.

Una vez publicada la solicitud, podran ser consultados todos los documentos que
integran los expedientes de las distintas modalidades de propiedad industrial, previa peticion
y sin necesidad de consentimiento de los solicitantes o concesionarios de los mismos o de
las demas partes personadas o intervinientes. Dicha consulta publica podra efectuarse
presencialmente o a través de medios telematicos y con sujecion a las limitaciones legales o
reglamentarias establecidas en la legislacion vigente sobre propiedad industrial.

Asimismo, la OEPM podra poner a disposicion publica, presencialmente o a través de
redes de comunicacion telemética, los textos de las resoluciones de los expedientes y
recursos administrativos referidos a las distintas modalidades de propiedad industrial.

Disposicion transitoria primera. Régimen transitorio de los procedimientos.

Los procedimientos de registro de modelos y dibujos industriales y artisticos iniciados
antes de la entrada en vigor de esta ley seran tramitados y resueltos conforme a la normativa
legal vigente en el momento de la presentacion de las correspondientes solicitudes.

Los procedimientos iniciados después de la entrada en vigor general de esta ley se
regiran por lo dispuesto en la misma. No obstante, las solicitudes de registro o de
modificaciones de derechos presentadas antes de que sean de aplicacion el titulo IV y el
capitulo 11l del titulo VII de esta Ley segun lo dispuesto en la disposicion final tercera se
tramitaran, salvo las excepciones previstas en esta Ultima, segun las normas de
procedimiento aplicables bajo la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial.

Disposicidn transitoria segunda. Normativa aplicable a los modelos y dibujos industriales
y modelos artisticos de aplicacion industrial concedidos conforme a la legislacion anterior.

Los modelos y dibujos industriales y artisticos concedidos conforme al Estatuto de la
Propiedad Industrial se regiran por las normas de dicho estatuto. Esto no obstante, seran de
aplicacién a los dibujos y modelos industriales, las disposiciones de esta ley que se enuncian
a continuacion:

a) Del titulo VI "Contenido de la Proteccién Juridica del Disefio Industrial™: los articulos
48, 49, 51 del capitulo | y el capitulo Il articulos 52 a 57, inclusive.

b) El titulo VII "El disefio como objeto del derecho de propiedad".

c) Del titulo VIII "Nulidad y caducidad del disefio registrado” los articulos 68, 69 y 70 del
capitulo | y los articulos 72 y 74 del capitulo Il.

Disposicidn transitoria tercera. Disefios de componentes de productos complejos.

1. La proteccion de los disefios de componentes de productos complejos se regira por lo
dispuesto en esta ley. No obstante, y en tanto no se incorporen al ordenamiento interno
espafiol las modificaciones de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 13 de octubre de 1998, sobre proteccion juridica de los dibujos y modelos, que se
adopten en cumplimiento de lo previsto en el articulo 14 de la misma, los derechos
conferidos por el disefio registrado no podran ser ejercitados para impedir la utilizacion de
disefios de componentes de un producto complejo, siempre que:

a) El producto al que se haya incorporado el disefio sea un componente de un producto
complejo de cuya apariencia dependa el disefio protegido.
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b) El objeto de tal utilizacion sea permitir la reparacion del producto complejo para
restituir su apariencia original.

2. Se considerara utilizacion del disefio a estos efectos la realizacion de cualquiera de
los actos enumerados en el articulo 45 de esta ley.

Disposicidn transitoria cuarta. Renovacion.

La renovacion de los disefios concedidos segun la legislacion anterior se regira por lo
dispuesto en la misma. No obstante, le sera de aplicacion el articulo 44 de esta ley.

Disposiciéon transitoria quinta. /nicio de las actividades registrales de los 6rganos
competentes de las comunidades auténomas.

Las comunidades autbnomas que estatutariamente tuvieran atribuida la competencia
para la ejecucion en materia de propiedad industrial, previa coordinacion con la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas, publicaran en sus respectivos boletines oficiales la fecha a
partir de la cual iniciara 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
funcionamiento de dichos drganos, las funciones registrales que los mismos tienen atribuidas
seran ejecutadas por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

Asimismo, y hasta la entrada en funcionamiento de dichos érganos, la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas asignara como fecha de presentacion a las solicitudes que en su caso
se hubieren presentado ante las Administraciones de las citadas comunidades auténomas, la
gue se haya hecho constar por estas Ultimas como fecha de recepcion de la documentacién
gue contenga los elementos a que se refiere el apartado 1 del articulo 23.

Disposicidn transitoria sexta. Produccion de efectos durante el periodo transitorio.

Hasta que de conformidad con la disposicion final tercera entre en vigor del
procedimiento de concesién regulado en el titulo IV de esta ley, el derecho conferido por el
disefio registrado producira los efectos previstos en el articulo 45 desde la fecha en que se
publigue la mencién de su concesion, gozando, hasta que esta circunstancia se produzca,
de la proteccion provisional prevista en el apartado 2 del articulo 46 de esta ley.

Disposicidn transitoria séptima. Tasa por prestacion de servicios y actividades.

La tasa por prestacion de servicios y actividades de la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas, regulada en los articulos 26 al 32, ambos inclusive, de la Ley 25/1998, de 13 de
julio, de modificacion del régimen legal de las Tasas Estatales y Locales de reordenacion de
las prestaciones patrimoniales de caracter publico, seguira siendo exigible hasta tanto
operen las previsiones normativas contempladas en la disposicidn adicional duodécima de
esta ley.

Disposicién derogatoria Unica. Derogacion normativa.
Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) Del Estatuto de la Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-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, los titulos I, IV, VIl y el capitulo Il del titulo
XI.

b) De la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre Creacién del Organismo autbnomo "Registro
de la Propiedad Industrial", el apartado 4 del articulo 11, en cuanto a afecta a modelos y
dibujos industriales y artisticos.

c) Las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo
dispuesto en esta ley.

d) Se derogan los articulos 26 al 32, ambos inclusive, de la Ley 25/1998, de 13 de julio,
de modificacion del régimen legal de las Tasas Estatales y Locales de reordenacion de las
prestaciones patrimoniales de caracter publico, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposicion
transitoria séptima.
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Disposicidn final primera. Titulo competencial.

Esta ley se dicta al amparo de la competencia estatal prevista por el articulo 149.1.9.2 de
la Constitucién, en materia de legislacién sobre propiedad industrial.

Disposicidn final segunda. Desarrollo de la ley.

Se autoriza al Consejo de Ministros a dictar las disposiciones necesarias para el
desarrollo y aplicacién de esta ley en el plazo maximo de un afio.

Disposicidn final tercera. Entrada en vigor.

La presente ley entrara en vigor el dia siguiente al de su publicacién en el "Boletin Oficial
del Estado", salvo el titulo IV, el capitulo IIl del titulo VII, y la disposicion adicional quinta, que
lo haran al afio de su publicacion en el "Boletin Oficial del Estado”. La excepcion referida al
titulo IV no afectar4 sin embargo al articulo 33, en lo que se refiere a los motivos de
oposicién y legitimacion para oponerse, al apartado 2 del articulo 35 y al articulo 41 sobre
revision de los actos en via administrativa.

ANEXO
Las tasas previstas en la disposicidn adicional tercera seran las siguientes:
Tarifa primera. Adquisicion, defensa y mantenimiento de derechos.

1.1 Tasa de solicitud de registro: 72,00 euros.
Por los disefios adicionales incluidos en la misma solicitud de registro a partir del décimo:

De 11 a 20 disefios: 63,00 euros.
De 21 a 30 disefios: 52,33 euros.
De 31 a 40 disefios: 41,87 euros.
De 41 a 50 disefios: 33,51 euros.

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

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

1.4 Por solicitud de un disefio comunitario o de un registro internacional por mediaciéon
de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas: 27,07 euros.

1.5 Por cada prioridad extranjera o de exposicion reivindicada: 7,30 euros.

1.6 Modificaciones de la solicitud o del disefio autorizadas por la Ley: 23,19 euros.

1.7 Oposiciones: por formulacién de oposicion: 43,70 euros.

Por los disefios adicionales impugnados en la misma formulacion de oposicion a partir
del décimo:

De 11 a 20 disefios: 34,96 euros
De 21 a 30 disefios: 27,96 euros
De 31 a 40 disefos: 22,37 euros
De 41 a 50 disefos: 17,89 euros.

2. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas comprobara también si la solicitud presenta
algun defecto no percibido en tramites anteriores que imposibilitara la publicacion del disefio,
clasificara los productos a los que vaya a aplicarse, o revisara en su caso la clasificacién
realizada por el solicitante, y verificara si las solicitudes multiples se ajustan a lo dispuesto en
esta ley.

1.8 Tasa de renovacion del registro: 92,92 euros.

Por los disefios adicionales incluidos en la misma solicitud de renovacion a partir del
décimo:

— De 11 a 20 disefios: 74,36 euros.

— De 21 a 30 disefios: 59,47 euros.

— De 31 a 40 disefios: 47,58 euros.
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— De 41 a 50 disefios: 38,06 euros.

1.9 Demoras: por demoras en los pagos de las tasas de renovacidn y quinquenios
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 presentacién de un recurso o
solicitud de revisién: 88,09 euros.

Cuando la presentacion del recurso se efectlie por medios teleméticos: reduccién de un
15% sobre el importe de la tasa.

1.11 Tasas de mantenimiento y renovacion de modelos y dibujos industriales y modelos y
dibujos artisticos concedidos bajo la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial:

Tasa de titulo y titulo de renovacién: 17,09 euros.
Primer quinquenio: 20,75 euros.

Tasa de solicitud de renovacion: 46,00 euros.
Quinquenios sucesivos: 79,90 euros.

Tarifa segunda. Cesioén de derechos, licencias y otras modificaciones.

2.1 Por la inscripcion o cancelacion de cambios de titularidad, licencias, derechos reales,
opciones de compra u otras trabas o medidas cautelares o de ejecucién: por cada registro
afectado: 32,44 euros (hasta un maximo de 6.768,37 euros).

2.2 Por la inscripcién del cambio de nombre del titular: por cada registro afectado: 16,38
euros hasta un méaximo 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 un 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 contencioso-administrativo en
materia de disefio: 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 en materia de disefio: 142,24 euros.
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Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento de ejecucion de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de
proteccion juridica del disefio industrial

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
«BOE» num. 250, de 16 de octubre de 2004
Ultima modificacion: 1 de abril de 2017
Referencia: BOE-A-2004-17826

La Ley 20/2003, de 7 de julio, de proteccion juridica del disefio industrial, en su
disposicion final segunda, autoriza al Consejo de Ministros a dictar las disposiciones
necesarias para su desarrollo y aplicacion. Son también muchos los articulos de la citada ley
gue prevén su desarrollo por via reglamentaria. A estos efectos, se ha procedido a la
elaboracion del reglamento de ejecucidon de la ley, ordenandolo en seis titulos y tres
disposiciones adicionales.

Este 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 149.1.9.2 de la Constitucion.

El titulo | regula pormenorizadamente los documentos que integran la solicitud y las
informaciones y datos que, de acuerdo con lo previsto en la ley, deben suministrarse al
objeto de identificar perfectamente a los titulares y sus representantes y definir los elementos
constitutivos del derecho solicitado, tanto cronolégicamente -fecha de presentacion y
prioridades- como materialmente, mediante la representacién grafica del disefio y, con
caracter opcional, su descripcién explicativa. Especial atencién se presta en el anexo a que
se remite el articulo 4 a los requisitos de la representacion grafica o fotografica del disefio
gue se pretende proteger, por su importancia para delimitar con precisién y exactitud el
objeto del derecho, teniendo en cuenta que el disefio se define por la novedad y singularidad
de sus caracteristicas de apariencia. También se atiende, como es lbgico, a las
caracteristicas técnicas y a su presentacion estandarizada para permitir un tratamiento
homogéneo de los expedientes y facilitar su informatizacion y publicacién, teniendo en
cuenta, ademas, que se preveén solicitudes mdltiples. La experiencia demuestra que la forma
mas eficaz para facilitar la labor del solicitante y ordenar y racionalizar el trabajo de la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas es, hasta donde sea posible, ordenar esos datos en
impresos normalizados que podran ser utilizados para presentar las solicitudes, y disponer
sistemas comunes de numeracion y datacion de las solicitudes de registros por los 6rganos
encargados de recibirlas.

El titulo 1l desarrolla el procedimiento de registro, y se divide en tres capitulos.

El capitulo | regula las actuaciones correspondientes a momentos de la tramitacién que
resultan separables del examen de fondo, previo a la concesion del registro, como son la
recepcion de las solicitudes, la asignacion de fecha de presentacion y el examen de forma,
gue realizaran los 6rganos competentes (comunidades autbnomas que hayan asumido
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efectivamente estas competencias y creado los 6rganos para aplicarlas) previstos en el
articulo 20 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.

El examen de los requisitos minimos para asignar fecha de presentacion y el examen de
los requisitos formales pueden realizarse sucesivamente 0 en un Unico acto, comunicandose
al solicitante en una misma natificacion.

Se prevé que las irregularidades que afecten a los requisitos formales exigidos para
publicar la reproduccion grafica del disefio se comuniquen al solicitante, pero su falta de
subsanacién no afectara a la continuacion del procedimiento cuando se trate de a solicitudes
para las que se haya pedido el aplazamiento de la publicacién.

Esta fase de la tramitacion serd generalmente muy breve y, cuando no la realice la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, terminara con la remisién a este organismo de la
solicitud conforme a lo previsto en el articulo 28 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.

El capitulo Il regula el examen de oficio, realizado en todo caso por la Oficina Espafola
de Patentes y Marcas, que se limita a comprobar que se trata de un disefio en sentido legal y
gue no es contrario al orden publico o a las buenas costumbres, con la posibilidad, en el
primer caso, de solicitar, si procede, el cambio de modalidad, y en el segundo, de modificar
el disefio siempre que no se altere su identidad sustancial. La Oficina Espafiola de Patentes
y Marcas también realiza o revisa la clasificacion de productos, que Unicamente tiene
incidencia juridica en el caso de las solicitudes miltiples para respetar el limite de la unidad
de clase impuesto por el articulo 22 de la ley, y ofrece al solicitante, si fuera necesario, la
posibilidad de dividir la solicitud. Dado, ademas, que el registro y la publicacién siguen
inmediatamente a este examen sumario, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
comprueba una vez mas si se han completado todos los requisitos necesarios para poder
realizarla, con nueva oportunidad para el solicitante de corregir irregularidades. Como en el
caso del examen formal, y para ganar tiempo, los resultados de estas comprobaciones
pueden realizarse en una Unica notificacion. Transcurrido el plazo fijado para contestar al
suspenso, se resolvera el expediente en el sentido que proceda.

El capitulo 1l se ocupa del registro y publicacién, tramite este Gltimo esencial para el
reconocimiento del derecho y la posibilidad de ejercitarlo frente a terceros, especificandose
los extremos e informaciones que han de incluirse para identificar a los titulares o a sus
representantes, asi como el alcance y objeto del derecho exclusivo sobre el disefio o los
disefios. Se limita la informacion de los disefios que no lleguen a ser publicados, y se regula
el aplazamiento de la publicacién, que es una opcién que se da al solicitante que lo necesite
para hacer coincidir la publicacién del disefio con el lanzamiento del producto.

El titulo 11l desarrolla la tramitacion de las oposiciones al registro, con base en alguna de
las causas de denegacién previstas legalmente, y que sélo son examinadas una vez
producida la concesion, con las pruebas aportadas por los terceros. Se regula el contenido
del escrito de oposicién, los motivos de inadmision y desistimiento, y el procedimiento, con
traslado al solicitante, contestacion, que incluye la posibilidad de modificar el disefio
preservando su identidad sustancial en los casos previstos en apartado 2 del articulo 35 de
la Ley 20/2003, de 7 de julio, examen y resolucién motivada, que puede ser de estimacion
total o parcial o desestimacion de las oposiciones presentadas. La resolucion se anotara en
el registro y se publicara. La estimacién de una oposiciéon conllevara la cancelacion del
registro del disefio o de los disefios afectados en el Registro de disefios.

No podra formularse oposicién en un solo procedimiento contra distintos registros, salvo
gue éstos estén agrupados en una solicitud multiple, pero la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas podrd, si lo estima conveniente, acumular todos o algunos de los procedimientos de
oposicidn referidos al mismo disefio.

El titulo IV regula el procedimiento de renovacién y el titulo V la inscripciéon de
transmisiones, licencias y otras modificaciones de derechos, ocupandose el capitulo | de
éste del contenido de la solicitud de inscripcién de estos actos y derechos inscribibles, y el
capitulo Il del procedimiento de inscripcién, asi como de la cancelacion y modificacién de las
mismas, y de la renuncia al disefio registrado. La regulacion procura la sencillez del
procedimiento, reduciendo en lo posible las formalidades salvo que sean indispensables
para garantizar la certeza y seguridad juridica que deben vincularse a la inscripcion registral.

El titulo VI desarrolla en parte el capitulo 1V de la ley sobre disposiciones generales de
procedimiento, y, en parte, las normas generales relativas a llevanza del registro, publicidad
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y acceso a los expedientes. En su capitulo | regula las actuaciones que tengan por objeto
retirar, modificar o rectificar la solicitud, conforme a lo previsto en el articulo 37 de la Ley
20/2003, de 7 de julio, corregir errores o inscribir los cambios de nombre o direccion del
solicitante 0 su representante que no resulten de una transferencia de la solicitud o de
registro; en su capitulo I, la division de la solicitud para el caso de solicitudes mudiltiples,
previsto en distintos procedimientos de la ley, unas veces con caracter necesario y otras
opcional; el capitulo Il se dedica al restablecimiento de derechos, una figura procedente del
derecho europeo y generalizada en nuestro ordenamiento para todas las modalidades de la
propiedad industrial a través de la disposicion adicional séptima de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas, que, no obstante, ha de adaptarse en su desarrollo reglamentario a lo
previsto en el articulo 39 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.

Los supuestos de suspension, revisibn de actos en via administrativa y arbitraje,
previstos en los articulos 40 a 42 de la ley, no requieren ulterior desarrollo reglamentario. En
cambio, es necesario precisar las menciones a inscribir en el Registro de disefios, que podra
llevarse en forma de base de datos electrdnica, la publicidad de los datos e informaciones
registrales, el derecho a la consulta puUblica de expedientes y sus limites, que
fundamentalmente afectan a todos los disefios que por cualquier razén no hayan llegado a
ser publicados, y la conservacion de expedientes. De regular estos extremos se ocupan las
normas del capitulo IV de este mismo titulo.

Finalmente, en lo relativo a notificaciones, comunicaciones y representacion, las
disposiciones adicionales primera y segunda declaran aplicables las normas contenidas
respectivamente en los capitulos IV y VI del titulo VIII 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, capitulos que no tendrian sentido reproducir aqui en su integridad dado que los
preceptos que en ellos regulan estas materias son, con las precisiones establecidas en
dichas disposiciones adicionales, trasladables a la aplicacion de la Ley 20/2003, de 7 de
julio.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, con la
aprobacion previa del Ministro de Administraciones Publicas, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberacion el Consejo de Ministros en su reunién del dia 24 de septiembre
de 2004,

DISPONGO:

Articulo Unico. Aprobacién del Reglamento de ejecucion de la Ley 20/2003, de 7 de julio,
de proteccion juridica del disefio industrial.

Se aprueba el Reglamento de ejecucién de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de proteccion
juridica del disefio industrial, cuyo texto se inserta a continuacion.

Disposicién derogatoria Gnica. Derogacion normativa.

1. Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que contradigan o se
opongan a lo dispuesto en el reglamento que se aprueba por este real decreto.

2. Queda derogado expresamente el Reglamento de adecuacion a la Ley 30/1992, de 26
de diciembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun, de los procedimientos relativos a la concesién, mantenimiento y
modificacion de los derechos de propiedad industrial, aprobado por el Real Decreto
441/1994, de 11 de marzo, en cuanto afecta a los modelos y dibujos industriales.

Disposicidn final primera. Titulo competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia estatal exclusiva en materia de
legislacién sobre propiedad industrial, prevista en el articulo 149.1.9.a de la Constitucion.

Disposicidn final segunda. Habilitacion normativa.

Se faculta al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para adoptar, en el &mbito de sus
competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecucién y desarrollo de lo
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gue en este real decreto se establece y, en particular, para la modificacién de los requisitos
de la reproduccion grafica del disefio especificados en el anexo.

Disposicidn final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrard en vigor el dia siguiente al de su publicacién en el
«Boletin Oficial del Estado».

Reglamento de ejecucién de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de proteccién juridica
del disefio industrial

TiTULO |

Solicitud de registro

Articulo 1. Contenido de la solicitud de registro.
1. La solicitud de registro de disefio debera contener:

a) Una peticion de registro de disefio.

b) El nombre, direccion y nacionalidad del solicitante, asi como el Estado en el que tenga
su domicilio, su sede o un establecimiento comercial serio y efectivo.

Si la solicitud se presentara en una comunidad auténoma distinta de la del domicilio del
solicitante, indicacién del establecimiento industrial o comercial serio y efectivo que se posee
en el territorio de la comunidad autbnoma de presentacién de la solicitud. Esta dltima
indicacidn no sera necesaria si el solicitante actla por medio de representante y éste 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 indicaran su
nombre y apellidos, y cuando sea una persona juridica, su denominacién social completa. A
efectos de notificaciones, se podra incluir otra direccion postal. Asimismo se podra
mencionar el nimero de teléfono, telefax, correo electrénico u otro medio de comunicacion,
indicando de entre ellas la forma preferente de notificacion. En el supuesto de que hubiera
varios solicitantes, se especificara la direccion o medio de comunicacién 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 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 Espafa o, alternativamente, indicar que las notificaciones le sean
dirigidas por correo electrénico o por cualquier otro medio técnico de comunicacion de que
disponga la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 155.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

d) Una reproduccién grafica del disefio, de conformidad con lo previsto en el articulo 4 y
en el anexo.

e) La indicacion de los productos a los que se vaya a incorporar o aplicar el disefio con
arreglo a lo establecido en el articulo 3.1.

f) Cuando el solicitante actie por medio de un representante, su nombre y direccién, de
conformidad con el parrafo b) anterior, indicando, cuando proceda a efectos de lo previsto en
el articulo 20.4 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, la sucursal efectiva y real que se posee en el
territorio de la comunidad auténoma de presentacién de la solicitud. Esta ultima 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 24 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, una
declaracion en tal sentido, en la que se indique la fecha de la solicitud anterior y el pais en el
gue o para el que se presentd, y a ser posible, el nimero de aquélla.

h) Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de exposicién, segun lo previsto
en el articulo 25 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, una declaracién en tal sentido en la que se
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indique la denominacion de la exposicion y la fecha de la primera presentacion en aquélla de
los productos que incorporen el disefio solicitado.
i) La firma del solicitante o de su representante.

2. La solicitud podra incluir, ademds de los anteriores, los elementos siguientes:

a) Una descripcion explicativa de la representacion de cada disefio referida sélo a las
caracteristicas que aparezcan en la representacion gréafica a que se refiere el articulo 21.1.c)
de la Ley 20/2003, de 7 de julio.

No contendra afirmaciones sobre la supuesta novedad o el caracter singular o la
funcionalidad del disefio.

b) Una peticién de aplazamiento de la publicacién conforme a lo previsto en el articulo 21
de este reglamento.

c¢) La indicacién de la clase, asi como de la subclase o subclases, de la "Clasificacion de
Locarno”, segun el anexo del Arreglo de Locarno, de 8 de octubre de 1968, por el que se
crea una clasificacion internacional de dibujos y modelos industriales (en lo sucesivo,
Clasificacion Internacional), en la que se incluyan los productos a los que se aplique el
disefio solicitado, segun lo previsto en el articulo 3 de este reglamento.

d) La mencion del disefiador, o del equipo de disefiadores, o la declaracion, firmada por
el solicitante y bajo su responsabilidad, de que el autor o los autores han renunciado a su
derecho a ser mencionados.

Articulo 2. Solicitudes muiltiples.

1. En las solicitudes mudltiples, previstas en el articulo 22 de la Ley 20/2003, de 7 de julio,
el solicitante deberd, ademas de los datos generales de la solicitud y de los especificos de
cada uno de los disefios a que se refiere el articulo anterior:

a) Numerar consecutivamente, con numeracién ardbiga, los disefios incluidos en la
solicitud multiple.

b) Incluir una representacion grafica de cada uno de los disefios segun lo previsto en el
articulo 4 y en el anexo, con indicacion de los productos a que se apliquen, de conformidad
con lo establecido en el articulo 3.1.

2. Si se reivindicara prioridad para todos o algunos de los disefios solicitados, sera de
aplicacion a las prioridades reivindicadas lo previsto en los parrafos g) y h) del articulo 1.1.

Articulo 3. Clasificacion e indicacion de los productos.

1. La indicacion de los productos debera mencionar claramente el tipo de productos, de
forma que cada uno de ellos esté incluido en una sola clase de la Clasificacion Internacional,
utilizando preferentemente los términos de la lista de productos empleados en dicha
clasificacion.

2. Los productos se clasificaran de conformidad con el articulo 1 del Arreglo de Locarno,
segln el texto vigente el dia de presentacion de la solicitud de registro del disefio. Los
productos irdn precedidos del nimero de la clase a que pertenezcan, y figuraran en el orden
de las clases y subclases de la Clasificacion Internacional.

La clasificacion serd exclusivamente a efectos administrativos, y, si la hubiera realizado
el solicitante, podra ser rectificada de oficio por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.
No procedera, sin embargo, la rectificacion de oficio en el caso previsto en el articulo 16.2,
procediéndose en este caso segun lo previsto en dicho articulo.

Articulo 4. Representacion gréfica del disefio.
La representacion grafica del disefio consistira en su reproduccion grafica o fotografica,
en blanco y negro o en color, y debera cumplir los requisitos establecidos en el anexo.

Articulo 5. Justificante del pago de la tasa de solicitud.

1. A la solicitud de registro del disefio deberd adjuntarse el justificante de haber
satisfecho la tasa o tasas de solicitud. Este justificante podra consistir en el formulario que a
tal efecto se establezca, en el que constara, ademas de la tasa e importe abonado, el
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nombre del solicitante, el del representante, si lo hubiese, y, cuando se trate de solicitudes
multiples, el nimero de disefios en cuyo concepto se abona la tasa.

2. Cuando el pago de la tasa se efectle por medios informaticos, electronicos 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 6. Presentacién de la solicitud.

1. La solicitud de registro del disefio se presentara en los lugares mencionados en el
articulo 20 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de proteccion juridica del disefio industrial, y de
conformidad con lo previsto en éste.

2. La solicitud podra presentarse en los impresos normalizados que se establezcan al
efecto, sin perjuicio de que la representacion del disefio o de los disefios solicitados pueda
realizarse en hoja aparte de acuerdo con lo previsto en el anexo.

3. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a propuesta de la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas, podra establecer los supuestos en los que la presentacion de la solicitud
de registro de disefio pueda llevarse a cabo por medios electrénicos o telematicos.

4. El 6rgano competente para recibir la solicitud hard 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. A tales efectos, podran establecerse, para su empleo
generalizado por los distintos érganos competentes, sistemas normalizados de numeracion y
datacién de solicitudes de registro.

5. En el mismo momento de la recepcion, la solicitud serd digitalizada y el 6rgano
competente expedira al solicitante un recibo acreditativo de la presentacion en el que se hara
constar el numero de expediente, la representacion, descripcidon u otra identificacion del
disefio, la naturaleza y el nimero de los documentos presentados y el lugar, dia, hora y
minuto de su recepcion. En caso de solicitudes multiples, el recibo identificara, como minimo,
el primer disefio, e indicard el nimero de los presentados. Una vez verificada la
concordancia entre la copia digitalizada y los documentos originales, estos seran devueltos
al interesado.

6. Cuando la solicitud se presente en los soportes o por los medios previstos en el
apartado 3, el recibo se expedird 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 6rgano
competente de la comunidad auténoma remitird a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
una copia de la solicitud en la que conste el nUmero de expediente y el lugar, dia, hora y
minuto de la presentacion. A tales efectos, podran establecerse, de acuerdo con lo previsto
en la disposicion adicional octava de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, medios
informaticos, electrénicos o telematicos para la transmisién inmediata de la copia de la
solicitud o de los datos en ella contenidos.

Articulo 7. Reivindicacion de prioridad unionista.

1. Si se reivindicara la prioridad de una o varias solicitudes anteriores, el solicitante
debera indicarlo en la solicitud. Debera asimismo comunicar el nimero y presentar una copia
de la solicitud anterior certificada conforme por la oficina de origen, en el plazo de tres meses
a contar desde la fecha de presentacién de la solicitud de registro. La copia debera certificar
0 ir acompafiada de un certificado de la fecha de presentacién de la solicitud anterior
expedido por la oficina receptora y de una traduccién al castellano si dicha solicitud anterior
estuviera redactada en otra lengua.

2. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas podra disponer que las pruebas
justificativas de la prioridad exigidas en el apartado anterior consten de un nimero menor de
elementos, si la informacion requerida puede ser obtenida por otras fuentes.

3. No sera necesaria la presentacion de la copia de la solicitud anterior ni la traduccién
cuando la reivindicacion de prioridad no se considere relevante para determinar la validez del
disefio registrado o la solicitud anterior o su traduccién obren ya en poder de la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas o estén disponibles en una biblioteca digital.
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Articulo 8. Reivindicacioén de prioridad de exposicion.

Si se reivindicara prioridad de exposicién, el solicitante debera indicarlo en la solicitud y
presentar, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentacion, un certificado
expedido por la autoridad encargada en ella de la proteccién de la propiedad industrial. En el
certificado se hara constar que el disefio incorporado al producto se exhibi6 en la exposicién,
la fecha de inauguracion de ésta y, si la primera exhibicién del producto no coincidiera con tal
fecha, la fecha en que se expuso por primera vez. Al certificado se acompafara una
reproduccién que identifique el producto realmente expuesto, certificada por dicha autoridad.

TiTuLo Il

Procedimiento de registro

CAPITULO |

Asignacion de fecha de presentacion y examen formal de la solicitud

Articulo 9. Asignacion de fecha de presentacion.
1. El érgano competente para recibir la solicitud comprobara si ésta incluye:

a) Una declaracién expresa o implicita de que se solicita el registro del disefio.

b) Datos que identifiquen al solicitante.

c) Una representacion gréfica, apta para ser reproducida, que permita identificar con
claridad las caracteristicas del disefio cuyo registro se solicita.

2. Si del examen resulta que falta alguno de los elementos con los requisitos previstos en
el apartado anterior, el 6rgano competente notificara al solicitante la imposibilidad de otorgar
una fecha de presentacion a la solicitud, y le sefialara las irregularidades observadas, con
indicacion de que si no las subsanase en el plazo de un mes, la solicitud no sera tramitada
como solicitud de registro de disefio.

3. Subsanadas las irregularidades sefialadas en el plazo previsto en el apartado anterior,
la fecha de presentacion de la solicitud sera la del dia en que el 6rgano competente haya
recibido el escrito de subsanacion. Si las irregularidades no se subsanaran en la debida
forma y en el plazo prescrito, la solicitud no serd tramitada como solicitud de registro de
disefio y se tendra por desistida. La resolucidn de desistimiento sera notificada al solicitante.

Articulo 10. Examen de forma y legitimacion.

1. Una vez realizado el examen previsto en el articulo anterior, el érgano competente
examinara si la documentacién presentada cumple los requisitos de forma enunciados en los
articulos 1y 2, si el nimero de disefios de las solicitudes multiples no excede de 50 y si se
ha aportado el justificante del pago de la tasa de la solicitud. También examinara de oficio si
el solicitante tiene legitimacién para ser titular de un disefio registrado en Espafia conforme
al articulo 4 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.

2. Si del examen resulta que la solicitud presenta alguna irregularidad o defecto, el
organo competente se lo notificard al solicitante, otorgadndole el plazo de un mes para que
los corrija o presente sus alegaciones, advirtiéndole de los efectos de la falta de
subsanacion.

Si el solicitante no subsanara en plazo los defectos formales indicados, y sin perjuicio de
lo previsto en los apartados siguientes, se le tendrd por desistido total o parcialmente de su
peticion, salvo que las irregularidades afecten a los requisitos formales exigidos para publicar
la reproduccion gréafica del disefio y se hubiera solicitado el aplazamiento de la publicacion;
en tal caso, se aplicard lo previsto en el articulo 27.6 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, y en el
articulo 21 de este reglamento. La resolucion de desistimiento se notificara al solicitante.

3. Si el defecto sefialado fuera la falta de pago, o el pago incompleto de las tasas de
solicitud a las que se refiere el articulo 27.4 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, y transcurrido el
plazo para subsanarlo no se hubieran abonado dichas tasas en su totalidad, se tendra por
desistida la solicitud de registro respecto de aquellos disefios cuyas tasas no hubieran sido
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totalmente pagadas. A falta de indicacion en solicitudes de registro mdltiples, las tasas se
imputaran a los disefios incluidos en ellas siguiendo el orden de la solicitud.

4. Cuando en virtud de lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, el
solicitante no pudiera ser titular de un disefio registrado en Espafia, el 6rgano competente se
lo hara saber para que presente las alegaciones oportunas, con indicacién de que si no lo
hiciera, o no subsanara el defecto en plazo, se le tendra por desistido de la solicitud.

5. Si el nimero de disefios excediere de 50, el solicitante podra, para subsanar el
defecto, retirar los que superen el limite o dividir la solicitud, desglosando estos Ultimos de
acuerdo con lo previsto en el articulo 47.

Si el solicitante no subsana en plazo, se le tendra por desistido de la solicitud respecto
de los disefios que superen dicho namero, siguiendo el orden en que aparezcan en la
solicitud.

6. Si en la solicitud se reivindicaran prioridades y el solicitante no indicara las menciones
a que se refieren los parrafos g) y h) del articulo 1.1, la falta de subsanacion del defecto en el
plazo indicado acarreara la pérdida del derecho de prioridad respecto de los disefios
afectados para esa solicitud.

7. El 6érgano competente examinara también, en su caso, la regularidad formal de los
restantes elementos de presentacién potestativa enumerados en el articulo 21.2 de la Ley
20/2003, de 7 de julio, y del articulo 1 de este reglamento, comunicando al solicitante los
defectos observados en la documentacion para que los subsane en el plazo previsto en el
apartado 2 de este articulo. No producirdan efectos los documentos de presentacion
potestativa afectados de irregularidades que no hayan sido subsanadas en plazo.

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

Todos los defectos en que incurriera la solicitud, tanto por incumplimiento de los
requisitos mencionados en el articulo 9 como de los requisitos mencionados en el articulo
10, podran ser comunicados al solicitante conjuntamente por el érgano competente mediante
una Unica notificacion.

Articulo 12. Confidencialidad.

No seran accesibles al publico los expedientes correspondientes a solicitudes de registro
de disefio que hayan sido retiradas o tenidas por desistidas en aplicacion de lo previsto en
los articulos anteriores. Los 6rganos competentes para recibir las solicitudes y realizar el
examen de forma adoptaran las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y el
secreto de los correspondientes expedientes.

Articulo 13. Remision de la solicitud.

1. La remisién de las solicitudes originales prevista en el articulo 28 de la Ley 20/2003,
de 7 de julio, podra efectuarse por medios electrénicos o teleméticos en los supuestos en
gue asi se disponga por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio. Las
condiciones generales y las condiciones y caracteristicas técnicas de estas comunicaciones
se fijaran de acuerdo con lo previsto en la disposicién adicional octava de la Ley 17/2001, de
7 de diciembre, de Marcas.

2. Las solicitudes que no tuvieran defectos, o en las que éstos hubieran sido
subsanados, seran inmediatamente remitidas a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

3. El acuerdo en virtud del cual una solicitud haya sido tenida por desistida sera
comunicado a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas por el érgano competente de la
correspondiente comunidad autonoma cuando sea firme, salvo que sea recurrido; en este
caso, ademas de dicho acuerdo, se comunicara la interposicioén del recurso, su resolucion vy,
si procede, los recursos jurisdiccionales interpuestos contra aquélla y las sentencias
recaidas.

4. Si una solicitud mdultiple hubiera sido tenida por desistida parcialmente, sélo se remitira
cuando esa resolucion sea firme en via administrativa, salvo que por una division de la
solicitud presentada al contestar al suspenso o al interponer el recurso la parte de la solicitud
gue no incurriera en defectos constituyera el objeto de una solicitud divisional; en tal caso, se
remitira como tal solicitud divisional, conforme a lo previsto en el articulo 47.
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CAPITULO Il

Examen de oficio

Articulo 14. Alcance del examen de oficio.

1. Recibida la solicitud de registro de disefio, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
examinara si el objeto de la solicitud constituye un disefio en sentido legal y si no es
contrario al orden publico o a las buenas costumbres.

2. También examinara si la solicitud presenta algin defecto no percibido en tramites
anteriores que imposibilite la publicaciéon del disefio, clasificara los productos a los que vaya
a aplicarse o revisara, en su caso, la clasificacion realizada por el solicitante, y verificara si
los productos solicitados en solicitudes mdltiples se integran en la misma clase de la
Clasificacion Internacional, de acuerdo con lo previsto en el articulo 22.1 de la Ley 20/2003,
de 7 de julio.

Articulo 15. Motivos de denegacién de registro.

1. Si del examen resulta que la solicitud esta incursa en alguno de los motivos de
denegacion previstos en el articulo 29.1 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, se suspendera la
tramitacion y se comunicaran aquéllos al interesado para que en el plazo de un mes
presente sus alegaciones, elimine el elemento causante del reparo o solicite el cambio de
modalidad, conforme a lo dispuesto en los apartados siguientes.

2. Cuando el motivo de denegacion consista en que el disefio contiene elementos
contrarios al orden publico o a las buenas costumbres, el solicitante podra, para subsanarlo,
eliminar el elemento o elementos causantes del reparo, renunciando a dichos elementos.

La renuncia serda admitida siempre que, pese a la modificacion, el disefio solicitado
preserve su identidad sustancial y se presente la reproduccion del disefio modificado
ajustada a lo dispuesto en el articulo 4 y en el anexo. Si en este caso se apreciara la
existencia de defectos que afectan a la representacion o que impiden la publicacion del
disefio tal como ha sido modificado, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas dara al
solicitante un nuevo plazo de un mes para corregirlos, transcurrido el cual, sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 30.6 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, y en los articulos 17 y 21 de este
reglamento, se tendrd por no presentada la modificacion, denegandose la solicitud de
registro si la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas considera que persiste el motivo de
denegacion.

3. Si la causa de denegacion se funda en que lo solicitado no es un disefio en sentido
legal, el solicitante podra, si lo estima conveniente, pedir el cambio de modalidad dentro del
plazo previsto para contestar al suspenso. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
acordara el cambio conforme a lo solicitado por el interesado, y le comunicara que dispone
de un plazo de dos meses desde la notificacién para presentar los documentos de la
solicitud correspondiente a la modalidad solicitada.

Si la documentacion se presenta en plazo, se iniciara la tramitacion del expediente en la
modalidad solicitada.

Si el interesado no presentara en plazo dicha documentacion, se le tendra por desistido
de la solicitud de cambio de modalidad y se denegara la solicitud de registro de disefio.

Articulo 16. Clasificacion de productos y posibilidad de dividir la solicitud.

1. Cuando del examen realizado no resulten motivos de denegacion o cuando éstos
hayan sido superados, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas clasificara los productos a
gue vaya a aplicarse el disefio o revisara la clasificacion realizada por el solicitante segin lo
previsto en el articulo 3.2 y verificara si en las solicitudes multiples los productos pertenecen
a la misma clase de la Clasificacion Internacional.

2. Si la clasificacion de los productos a que se apliquen o incorporen los disefios
comprendidos en una solicitud mdltiple, o la revision de la realizada por el solicitante en su
caso, revela que aquélla comprende productos de distintas clases en contravencion de lo
previsto en el articulo 22 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, se comunicara al solicitante esta
circunstancia con indicacion de los disefios afectados y las clases de productos en que se
incluyan los que se indican en la solicitud. El solicitante podra, para eliminar el motivo del
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suspenso, limitar la lista de productos o dividir la solicitud, desglosando de la solicitud inicial
las referidas a disefios de productos pertenecientes a otras clases.

Si los defectos no se subsanan en el plazo de un mes, contado desde la comunicacion
de aquellos, se continuara la tramitacién respecto del mayor grupo de disefios de la solicitud
multiple que se refieran a productos de la misma clase, y si no hubiera un grupo mayor que
otro, se continuara la tramitacion respecto del primero de los disefios o grupo de disefios
incluidos en la solicitud mdltiple que se ajusten a los limites legales, teniéndose por desistida
la solicitud respecto de los restantes. Se notificara al solicitante la resolucion de
desistimiento para los disefios afectados.

Articulo 17. Requisitos necesarios para la publicacion.

La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, antes de dictar resolucién de concesion de
registro, comprobara que se han completado todos los requisitos formales para publicar la
reproduccién grafica del disefio, y dard una nueva oportunidad al solicitante de corregir, en el
plazo de un mes, aquellos defectos no percibidos en tramites anteriores que imposibilitaran
la mencionada publicacién de acuerdo con lo previsto en la ley. Si el solicitante no corrigiera
los defectos sefialados en el plazo indicado, se le tendra por desistido de su solicitud, salvo
gue en la solicitud se hubiese pedido el aplazamiento de la publicaciéon conforme al articulo
32 de la Ley 20/2003, de 7 de julio; en tal caso, se aplicara lo previsto en el articulo 21 de
este reglamento.

Articulo 18. Notificacion y subsanacién conjunta.

Todos los defectos en que incurriera la solicitud detectados al realizar el examen de
oficio podran ser comunicados al solicitante conjuntamente por la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas mediante una Unica notificacion, para su subsanacion en el plazo comun
de un mes, sin perjuicio de plazos especificamente previstos en los apartados 2 y 3 del
articulo 15.

Articulo 19. Resoluciéon del procedimiento de concesion.

1. Transcurrido el plazo prescrito para contestar a la notificacion de los motivos de
suspenso del procedimiento, haya contestado o no el solicitante, la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas resolvera el expediente mediante resolucién motivada, acordando la
concesion, total o parcial, o la denegacién del registro o registros de disefio, o teniendo por
desistida en todo o en parte la solicitud. La resolucion se notificara al solicitante y se
inscribird en el Registro de disefios, publicAndose la mencién de dicha resolucion en el
"Boletin Oficial de la Propiedad Industrial".

2. La publicacion de la resolucion de denegacién o, en su caso, de desistimiento en el
"Boletin Oficial de la Propiedad Industrial" incluirhd Unicamente el numero del expediente, el
nombre del solicitante y la fecha y el sentido del acuerdo objeto de publicacién.

CAPITULO III

Registro y publicacién

Articulo 20. Inscripcion y publicacion del disefio registrado.

1. La resolucién de concesion, total o parcial, se inscribird en el Registro de disefios.
Junto con la mencién de la concesion, y siempre que no se haya pedido el aplazamiento de
la publicacion, el disefio o disefios registrados se publicaran en el "Boletin Oficial de la
Propiedad Industrial”". Esta publicacion comprendera:

a) El numero del registro.

b) La fecha del acuerdo de concesion del registro.

c¢) El nombre completo y la direccién de su titular o titulares y la indicacion, en este Gltimo
caso, del que hubiera sido designado en la solicitud para recibir las notificaciones.

d) Nombre y direccion profesional del representante, salvo que sea un empleado del
solicitante; en este caso, bastara con la indicacion del nombre y el cargo en la empresa del
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solicitante. Si hubiera varios representantes, Gnicamente se publicara, seguido de la mencién
"y otros", el nombre y direccion del representante que en su caso hubiera sido designado
para recibir las notificaciones o, en su defecto, del mencionado en primer lugar en la
solicitud.

e) La fecha de presentacion y el nimero de expediente, asi como el nUmero asignado en
su caso a cada uno de los comprendidos en las solicitudes multiples, y la fecha de recepcion
de la solicitud en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, cuando le hubiera sido remitida
conforme a lo dispuesto en el articulo 13.

f) Cuando se haya reivindicado prioridad unionista o de exposicién, pais, nimero y fecha
de la solicitud cuya prioridad unionista se reivindica o nombre de la exposicién y fecha de la
primera presentacion, y si la prioridad no hubiera sido reconocida o se hubiese modificado
en alguno de sus datos, una indicacion en tal sentido o la mencién del nuevo dato tal y como
haya quedado modificado.

g) La representacion del disefio o disefios registrados de conformidad con el articulo 4 y
el anexo; cuando dicha representacién o reproduccion fuere en color, la publicacion se hara
en color.

h) Cuando proceda, mencién de que se deposité una descripcién en virtud del articulo
1.2.a).

i) Indicacion de los productos a los que se vayan a incorporar o aplicar los disefos,
precedidos por el nimero y agrupados por las clases y subclases de la Clasificacion
Internacional.

i) Si procede, la mencion del autor o del equipo de autores.

2. Cuando tratandose de solicitudes multiples sélo se haya concedido el registro para
algunos de los disefios incluidos en ellas, la resolucion de concesion parcial incluird la
mencion de los disefios cuyo registro haya sido denegado o se hayan retirado o tenido por
desistidos, y contendra Gnicamente, respecto de esos disefios, los datos a que se refiere el
articulo 19.2.

Articulo 21. Aplazamiento de la publicacion.

1. El aplazamiento de la publicacion so6lo podré pedirse en la solicitud. No se admitiran
peticiones de aplazamiento formuladas con posterioridad o por periodos inferiores al de 30
meses previsto en el articulo 32 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, considerandose toda
peticion de aplazamiento en este Ultimo caso como formulada por un periodo de 30 meses.
Sin embargo, una vez registrado el disefio, su titular podra solicitar la publicacién antes de
gue expire el periodo de 30 meses.

2. En las solicitudes multiples, el aplazamiento de la publicacion podra referirse a todos o
a algunos de los disefios incluidos en ellas. En este ultimo caso, debera indicarse con toda
claridad en la solicitud los disefios para los que se solicita el aplazamiento.

3. Cuando se haya pedido el aplazamiento de la publicacién, se publicara la mencion del
aplazamiento en el \&quot;Boletin Oficial de la Propiedad Industria\&quot; junto con el
nombre del titular, el del representante si lo hubiera, la fecha de presentacion de la solicitud y
la de concesion del registro y el numero de expediente de la solicitud. No sera accesible al
publico la representacion del disefio u otras informaciones que permitan determinar la
apariencia de éste, ni el expediente administrativo, mientras no se haya publicado el disefio
registrado.

4. Si el solicitante hubiese pedido el aplazamiento de la publicacién y en el curso de la
tramitacion, segun lo previsto en los articulos 27.6 6 30.6 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, se
le hubieran comunicado irregularidades que afecten exclusivamente a los requisitos exigidos
para publicar la reproduccion gréfica del disefio, el titular del registro debera, al menos tres
meses antes de que expire el periodo maximo de aplazamiento, completar los requisitos
para proceder a dicha publicacion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 4 de este
reglamento y en el anexo. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas no tendra obligacion de
remitir al titular o a su representante recordatorios para avisarles de la expiracion del periodo
de aplazamiento o del plazo de subsanacion.

5. Si el titular del disefio registrado solicitara la publicacién del disefio para una fecha
anterior a la del periodo méximo de 30 meses, las irregularidades a que se refiere el
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apartado anterior deberan haber sido subsanadas tres meses antes de la fecha de
publicacién solicitada. Si lo fueran después de ese plazo, la publicacién se producira en una
fecha posterior, tan pronto como sea posible, siempre que los requisitos formales para
publicar la reproduccion grafica del disefio se hayan completado antes de que expire el plazo
previsto en el apartado anterior.

6. Si el solicitante no subsana las irregularidades de acuerdo con lo previsto en los
apartados anteriores y el disefio no llega a ser publicado, la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas comunicara al titular del registro, mediante resolucién motivada, las razones que
hayan impedido la publicacion del disefio y las consecuencias de la falta de publicacion
previstas en el articulo 32.5 de la Ley 20/2003, de 7 de julio,

7. Los expedientes correspondientes a solicitudes de registro de disefio que no lleguen a
ser publicados no seran accesibles al publico sin consentimiento del solicitante o del titular
del registro.

Articulo 22. Publicacioén al término del aplazamiento.

1. Cuando el titular haya cumplido los requisitos que se establecen en los apartados 4 y
5 del articulo anterior, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, tan pronto como sea
posible técnicamente, debera llevar a cabo la publicacién del disefio registrado con las
informaciones mencionadas en el articulo 20.1 de este reglamento, ademas de indicar que la
solicitud inicial contenia una peticién de aplazamiento de la publicacién con arreglo a lo
previsto en el articulo 32 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.

2. La publicacién que sea consecuencia de la estimacién del recurso contra la resolucién
denegatoria de la publicacién, a que se refiere el articulo 21.6, se producira tan pronto como
sea técnicamente posible una vez resuelto aquel.

Articulo 23. Expedicion del certificado de registro.

Tras la publicacién del disefio registrado, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
expedira el certificado-titulo de registro del disefio, en el que figurardn los siguientes
elementos:

a) El nimero de registro.

b) El nombre del titular o de los titulares y su direccion.

c) La representacion grafica del disefio y la mencion, en su caso, de que se deposité una
descripcion segun lo previsto en el articulo 1.2.a).

d) La fecha de presentacion de la solicitud, de concesion del registro y, en su caso, de la
prioridad o prioridades reconocidas.

e) La lista de productos a los que se aplica el disefio con los simbolos de la Clasificacion
Internacional.

f) En caso de registros multiples, la relacién de los registrados.

El titular podra solicitar que se le expidan copias del titulo, certificadas o no, previo pago
de la tasa correspondiente.

TiTULO Il

Procedimientos de oposicion

Articulo 24. Presentacién y fundamento de las oposiciones.

1. El plazo para la presentacion de oposiciones sera de dos meses, contados desde la
fecha en que tenga lugar la publicacion del disefio registrado en el \&quot;Boletin Oficial de
la Propiedad Industrial\&quot;.

2. Las oposiciones al registro del disefio s6lo podran fundarse en alguno de los motivos
previstos en el articulo 33 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.

Articulo 25. Contenido del escrito de oposicion.

1. El escrito de oposicion deberd presentarse por duplicado, dirigido a la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas, y en él deberan figurar los siguientes datos:
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a) El nimero de registro.

b) El nombre y la direccion de la persona que formula la oposicién.

c) En el caso de que actie por medio de representante, el nombre y direccién profesional
de éste, asi como el poder correspondiente, salvo que se trate de un empleado del
solicitante.

d) El motivo o los motivos, de entre los previstos en el articulo 33 de la Ley 20/2003, de 7
de julio, en que se fundamente la oposicion. Si la oposicién se basa en alguno de los motivos
previstos en el articulo 33.2 citado, el oponente debera, ademas, respecto de esos motivos,
indicar el titulo en que basa su legitimacién para oponerse y aportar la prueba de éste.

e) Las razones alegadas en apoyo de sus pretensiones.

f) La firma del interesado o de su representante.

g) El justificante del pago de la tasa de oposicion.

2. El escrito de oposicion podra ir acompafiado de los documentos y pruebas
complementarias que se consideren pertinentes para acreditar los hechos o la titularidad y
vigencia de los derechos anteriores en que se fundamente la oposicion al disefio registrado.
Estos documentos y pruebas podran presentarse con el escrito de oposicion o con
posterioridad a éste, pero siempre antes de la fecha en que se hubiera dado traslado de la
oposicion al solicitante.

3. No podra formularse oposicién en un solo procedimiento contra distintos registros,
salvo que éstos estén agrupados en una Unica solicitud mdltiple.

Articulo 26. /nadmisidn y desistimiento de la oposicion.
1. La oposicién no se admitiréa cuando:

a) El escrito de oposicion no se presentase dentro del plazo previsto en el articulo 24.1.

b) No se hubiera abonado la tasa de oposicion.

c) El escrito de oposicidon no permitiese identificar inequivocamente el disefio contra el
gue se formula oposicion, la identidad del oponente o los motivos en que se funda, o cuando
ninguno de los invocados se encuentre entre los referidos en el articulo 33 de la Ley.

d) No se hubiese presentado el poder de representacion en plazo.

2. En los supuestos previstos en los parrafos b), ¢) y d) del apartado anterior se dara al
oponente la oportunidad de remediar los defectos o presentar alegaciones en el plazo de
diez dias, inadmitiéndose la oposicién si aquellos persisten al término de dicho plazo.

3. Si el escrito de oposicidon no se ajusta a los demas requisitos previstos en el articulo
25.1, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas natificara las irregularidades observadas al
oponente para que en el plazo de un mes las subsane, con indicacion de que si asi no lo
hiciera se le tendr4 por desistido de la oposicién. La resolucion que ponga fin al
procedimiento se pronunciara, de forma expresa, sobre la circunstancia que da lugar a que
se le tenga por desistido.

Articulo 27. Traslado y contestacion a las oposiciones presentadas.

1. Una vez finalizado el plazo para presentar oposiciones, se darad traslado de los
escritos de oposicién y de los documentos y pruebas presentados al titular del disefio
registrado para que presente sus alegaciones en el plazo de dos meses y, cuando proceda,
modifique el disefio en los casos y bajo las condiciones previstas en el articulo 35.2 de la Ley
20/2003, de 7 de julio.

2. Si el titular modificase el disefio segun lo previsto en el apartado anterior, debera
acompafar por duplicado nueva representacion del disefio y descripcién modificada en
consecuencia si se hubiera presentado, ajustada a lo establecido en el articulo 4 y en el
anexo.

Articulo 28. Examen y resolucioén de las oposiciones.

1. Una vez recibida la contestacion a las oposiciones, o transcurrido el plazo para
hacerlo, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas dictara resolucién motivada estimando en
todo o en parte o desestimando las oposiciones presentadas.
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2. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas desestimara, mediante resolucion
motivada, las oposiciones presentadas cuando considere que el disefio registrado no incurre
en ninguno de los motivos de oposicién invocados, o cuando, en los supuestos a que se
refiere el articulo 35.2 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, el titular del disefio presente, con sus
alegaciones, una nueva representacion y, en su caso, descripcién del disefio que,
suprimiendo el elemento que motivé la oposicion, elimine el fundamento de ésta, siempre
gue dicho disefio mantenga, pese a la modificacion, su identidad sustancial.

3. Si el titular del registro modificase el disefio, segun lo previsto en el apartado anterior,
y la representacion aportada no se ajustara a los requisitos previstos en el anexo, la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas notificara al interesado los defectos observados para que los
corrija en un plazo que no podra exceder de un mes. Transcurrido el plazo sin que estos
defectos hayan sido subsanados, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas resolvera la
oposicidén en el sentido que proceda, sin tener en cuenta las modificaciones aportadas.

4. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas estimara, mediante resolucién motivada,
las oposiciones cuando considere que el disefio registrado esta incurso en alguno de los
motivos de denegacién de registro invocados como fundamento de aquéllas o cuando, pese
a haber sido eliminado el elemento que motivd la oposicidn en los supuestos a que se refiere
el articulo 35.2 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, el disefio registrado, tras la modificacion
propuesta, no preserve su identidad sustancial.

5. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas estimara parcialmente la oposicién
planteada contra varios disefios objeto de un registro multiple cuando las circunstancias
previstas en el apartado anterior concurran sélo respecto de alguno o algunos de los disefios
objeto de aquélla.

Articulo 29. Anotacién de la resolucion e inscripciones en el Registro de disefios.

1. En el Registro de disefios se anotara la interposicién de las oposiciones y la identidad
de los oponentes, asi como su estimacién o desestimacion.

2. Si el disefo registrado hubiera resultado modificado durante el procedimiento de
oposicidn, se hara referencia a esta circunstancia y se inscribira la representacion del disefio
modificado y la mencion, en su caso, de que se ha presentado la descripcion modificada a
gue se refiere el articulo 27.2.

3. La estimacion de la oposicion conllevara la inscripcion de la cancelacién del registro
del disefio o disefios afectados en el Registro de disefios.

Articulo 30. Publicacién de la resolucion de las oposiciones.

1. En el "Boletin Oficial de la Propiedad Industrial" se publicard una mencion de la
resolucién de los procedimientos de oposicidn y el sentido de aquélla.

2. Si el registro del disefio, o de los disefios impugnados en el caso de registros
multiples, hubiera sido cancelado por estimarse alguna de las oposiciones presentadas, se
hara mencién expresa de esta circunstancia y de la fecha en que se haya anotado en el
Registro de disefios la mencionada cancelacion.

3. Si se hubiera modificado el disefio como consecuencia del procedimiento de
oposicién, se publicara también la reproduccion del disefio modificado, junto con las
indicaciones referidas al "Boletin Oficial de la Propiedad Industrial* que permitan identificar la
primera publicacion.

Articulo 31. Acumulacion de los procedimientos.

La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas podra, si lo estima conveniente, acumular
todos o algunos de los procedimientos de oposicién referidos al mismo disefio, de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, a
efectos de su resolucion conjunta.
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TITULO IV

Renovacion

Articulo 32. Presentacion y contenido de la solicitud de renovacion.

1. La solicitud de renovacion, presentada conforme a lo dispuesto en el articulo 44 de la
Ley 20/2003, de 7 de julio, podra formularse en los impresos normalizados que a tal efecto
se establezcan y deberd incluir:

a) Una indicacion de que se solicita la renovacion del disefio.

b) Si la solicitud fuera presentada por el titular del disefio, una indicacion de su nombre y
direccion, conforme a lo dispuesto en el articulo 1.1.b).

c) Si la solicitud fuera presentada por un derechohabiente del titular del disefio, su
nombre y direccidn, conforme a lo dispuesto en el articulo 1.1.b).

d) En el caso de que hubiese designado

representante, su nombre y direccion, conforme a lo previsto en el articulo 1.1.1).

e) El nimero de registro cuya renovacion se solicita.

En su caso, indicacion de que se solicita la renovacién de todos los disefios incluidos en
un registro mdltiple o, en caso de que no se solicite para todos, la indicacion de los disefios
de la solicitud mdltiple cuya renovacion se solicita.

f) La firma del solicitante de la renovacion o de su representante.

2. Con la solicitud de renovacion debera acompafiarse el justificante del pago de la tasa
de renovacién, segun el nimero de registros objeto de renovacion incluidos en la solicitud, v,
en su caso, los recargos que procedan, segun lo previsto en el articulo 44.3 y 4 de la Ley
20/2003, de 7 de julio.

Articulo 33. Renovacién solicitada por derechohabientes.

1. Cuando la renovacién del registro sea solicitada por un derechohabiente 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 renovacién podra presentarse
previamente a la solicitud de cambio de titularidad, simultdneamente o con posterioridad a
ésta. En la solicitud de renovacién se indicar4 el nimero del expediente de cambio de
titularidad o, si éste no fuera conocido, la fecha de su presentacién o la intencion de
presentarlo préximamente.

2. El procedimiento de renovacion quedard en suspenso hasta la resolucion del
expediente de cambio de titularidad. Si la solicitud de cambio de titularidad no fuera
presentada, como mas tarde, antes de la finalizacion de los plazos que contempla el articulo
44.3 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, la solicitud de renovacién sera denegada.

Articulo 34. Procedimiento de renovacion.

1. Si la solicitud de renovacion es presentada dentro de los plazos contemplados en el
articulo 44.3 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, pero no cumple alguno de los requisitos fijados
en dicha ley o en este 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 publicacién de dicha suspension en el
"Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”.

2. Si la solicitud no presentase irregularidades o éstas hubieran sido subsanadas en el
plazo prescrito, se acordara la renovacion del registro del disefio y se expedira el
correspondiente titulo de renovacién. El acuerdo de renovacion se publicara en el "Boletin
Oficial de la Propiedad Industrial".

3. Si las irregularidades no fueran subsanadas en plazo, la solicitud de renovacién sera
denegada. No obstante, si la irregularidad consistiera en el pago insuficiente de las tasas de
renovacion o de los recargos correspondientes a los disefios incluidos en solicitudes
multiples, se concedera la renovacion para los disefios cuya tasa de renovacion, incluidos
los recargos, haya sido totalmente pagada. En defecto de indicacion expresa del solicitante,
las tasas se aplicaran a los disefios siguiendo el orden en que aparezcan en la solicitud de
renovacion o, en su defecto, en el registro de disefios.

— Q9 —



CODIGO DE LA MODA
8 5 Reglamento de ejecucion de la Ley de proteccion juridica del disefio industrial

4. El reembolso de la tasa de renovacion previsto en el articulo 44.6 de la Ley 20/2003,
de 7 de julio, se acordara en la propia resolucion de denegacién de la renovacion, pero sélo
se abonara cuando dicha resolucién sea firme y a solicitud del interesado.

Articulo 35. Caducidad por falta de renovacion.

1. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas declarara la caducidad del registro de
disefio cuando la solicitud de renovacién no haya sido presentada en los plazos previstos en
el articulo 44.3 de la Ley 20/2003, de 7 de julio. También se declarara la caducidad del
registro de disefio cuando, habiendo sido denegada la renovacién solicitada, hayan
transcurrido dichos plazos sin que el interesado haya presentado una nueva solicitud de
renovacion en debida forma.

2. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas publicara la declaracién de caducidad en el
"Boletin Oficial de la Propiedad Industrial" y cancelara el registro del disefio o disefios
afectados.

Articulo 36. Aviso de la expiracion del registro del disefio.

Dentro de los seis meses anteriores a la expiracion del registro del disefio, la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas podra comunicar a su titular, a efectos meramente
informativos, el préximo vencimiento del periodo de vigencia. La falta de notificacion no
afectard a la expiracion del registro ni prolongara el plazo para efectuar la renovacion.

TITULO V

Transmisiones, licencias y otras modificaciones de derechos

CAPITULO |

Solicitudes de inscripcion

Articulo 37. Contenido de la solicitud de inscripcién de transmisiones.

1. La peticion para inscribir la transmisién de un registro de disefio o de su solicitud,
presentada de conformidad con lo previsto en el articulo 64.1 de la Ley 20/2003, de 7 de
julio, podra formularse en los impresos normalizados que a tal efecto se establezcan e
incluira las siguientes indicaciones:

a) El nombre y direccion del solicitante o del titular del disefio registrado.

b) El nombre y direccion del nuevo titular, conforme a lo dispuesto en los parrafos b) y c)
del articulo 1.1.

c) Cuando el solicitante de la inscripcién de la transmisién actie por medio de
representante, nombre y direccién de éste, conforme a lo previsto en el articulo 1.1.f).

d) Indicacién del documento o acto acreditativo de la transmision.

e) Numero del registro o solicitud de registro de disefio que se transmite. En el caso de
gue no todos los disefios objeto de una solicitud o registro mdltiple estén incluidos en la
transmision, la indicacién de los que constituyen objeto de aquélla.

f) Firma del solicitante o de su representante.

2. La solicitud de inscripcion de transmision debera presentarse acompafiada de los
siguientes documentos:

a) Documento acreditativo de la transmisién conforme a lo previsto en los apartados 2 y
3 del articulo 63 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.
b) Justificante del abono de la tasa correspondiente.

3. La solicitud de inscripcion de transmision podra comprender varios registros o
solicitudes de registro de disefio, sean éstos independientes o integrados en solicitudes
mdltiples, a condicién de que el titular registral anterior y el nuevo titular sean los mismos
para cada uno de los registros o solicitudes afectados.

—100 -



CODIGO DE LA MODA
8 5 Reglamento de ejecucion de la Ley de proteccion juridica del disefio industrial

4. Cuando el documento acreditativo de la transmision sea alguno de los previstos en el
articulo 63.2.c) de la Ley 20/2003, de 7 de julio, éstos podran consistir en los impresos
normalizados que a tal efecto se establezcan.

Articulo 38. Transmision parcial.

Cuando la transmisién afecte sélo a parte de los disefios incluidos en una solicitud o
registro multiple, en la solicitud de inscripcién de la transmision deberan especificarse los
disefios objeto de ésta.

Si conforme a lo previsto en el articulo 22.4 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, se solicitara
la division de la solicitud o del registro mdltiple, el interesado que pida el desglose debera
acompaniar, respecto de los disefios afectados, la documentacién prevista en el articulo 47.3
de este reglamento.

Articulo 39. Contenido de la solicitud de inscripcion de licencias.

1. La solicitud de inscripcion de licencias que afecten a la solicitud o al registro del disefio
o disefios, presentada segun lo previsto en el articulo 64.1 de la Ley 20/2003, de 7 de julio,
podra formularse en los impresos normalizados que a tal efecto se establezcan.

2. La solicitud de inscripcion de la licencia debera incluir las menciones contenidas en el
articulo 37.1 de este reglamento y presentarse acompafiada de los documentos
contemplados en el apartado 2 de dicho articulo, aunque referidos al contrato de licencia y al
otorgante y titular de la licencia.

3. Cuando el documento acreditativo de la licencia sea alguno de los previstos en el
articulo 63.2.c) de la Ley 20/2003, de 7 de julio, éstos podran consistir en impresos
normalizados establecidos al efecto.

4. En la solicitud de inscripcion de la licencia se indicara, ademas de los disefios objeto
de aquélla, si es exclusiva o no, asi como las eventuales limitaciones del contrato en cuanto
a su duracién, modalidad de explotacion, &mbito territorial 0 aplicaciones. También se debera
indicar si el titular de la licencia puede ceder la licencia a terceros o conceder sublicencias.
En el caso de que en la solicitud de inscripcidon no se indicara alguno de los extremos
mencionados, la licencia se inscribir4 conforme a las presunciones legales establecidas en el
articulo 60 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.

Articulo 40. Inscripcion de otros derechos.

La solicitud de inscripcion en el registro de disefios de los demas actos y derechos
inscribibles a que se refiere el articulo 59.1 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, salvo la hipoteca
mobiliaria que se regira por sus disposiciones especificas, se ajustara a los requisitos y
condiciones previstos en los articulos 37 y 38 de este reglamento debidamente adecuados a
la naturaleza del acto o derecho que se va a inscribir. La solicitud de inscripcién de opcién de
compra o constitucion de derechos reales deberd, ademds, acompafiarse de documento
publico, conforme a lo previsto en el articulo 63.4 de la Ley 20/2003, de 7 de julio.

En el supuesto de inscripcion de embargos u otras medidas de ejecucion forzosa, o
cuando el disefio registrado esté afectado por un procedimiento de quiebra o similar, la
solicitud de inscripcion en el Registro de disefios, presentada por la autoridad competente,
no estara sujeta al pago de tasas.

CAPITULO Il

Procedimiento

Articulo 41. Procedimiento de inscripcion.

1. Recibida la solicitud de cambio de titularidad o de cualquier otra modificacion de
derechos, el 6rgano competente procedera conforme a lo previsto en el articulo 64.2 de la
Ley 20/2003, de 7 de julio, y expedira al solicitante el recibo acreditativo de la presentacion
de acuerdo con lo previsto en el articulo 6.5 y 6 de este reglamento. Cuando se emita recibo
de presentacién, se hara constar en éste el nimero del expediente, el registro o registros
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afectados, la naturaleza del acto que se va a inscribir, el nimero de documentos
presentados y el lugar, dia, hora y minuto de presentacion.

2. El érgano competente de la comunidad autbnoma que reciba la solicitud procedera
conforme a lo previsto en el articulo 6.7, y la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, una
vez recibidos los datos de la solicitud, efectuara las anotaciones pertinentes.

3. El 6rgano competente examinara la documentacion presentada conforme a lo previsto
en el articulo 64.3 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, y si observara alguna irregularidad formal,
la comunicara al solicitante, otorgandole el plazo de un mes para su subsanacion,
teniéndose por desistida la solicitud si las irregularidades no fueran subsanadas en plazo. De
no existir irregularidades, o una vez corregidas, el expediente se remitira a la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas, notificandoselo al solicitante.

4. Recibida la solicitud de inscripcion, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
examinara la documentacion presentada y calificara la legalidad, validez y eficacia de los
actos que hayan de inscribirse. Si observara algun defecto, suspendera la tramitacion del
expediente, notificAndoselo al solicitante para que en el plazo de un mes, a contar desde la
publicacién de la suspensién en el \&quot;Boletin Oficial de la Propiedad Industrial\&quot;,
los subsane o presente sus alegaciones. Transcurrido este plazo, se resolvera la solicitud de
inscripcion.

5. Cuando el 6rgano competente para recibir la solicitud fuese la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas, los examenes contemplados en los apartados 3 y 4 anteriores podran
efectuarse conjuntamente, y en el caso de observarse irregularidades o defectos,
comunicarse éstos al solicitante mediante una Unica notificacion de suspensién del
expediente, con los efectos previstos en el apartado anterior.

6. La Oficina Espafola de Patentes y Marcas no inscribira transmisiones a favor de
personas fisicas o juridicas que conforme a lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley 20/2003,
de 7 de julio, no puedan ser titulares de disefios.

Articulo 42. Cancelacion y modificacion de la inscripcion de licencias y otros derechos.

1. La inscripcion de licencias y de los actos y derechos a que se refiere el articulo 40 se
cancelaran a peticion de una de las partes.
2. La solicitud de cancelacién contendra las siguientes indicaciones:

a) ldentificacion del solicitante.

b) Nimero del expediente bajo el que se inscribié el derecho que se pretende cancelar.

¢) Numero de la solicitud o registro de disefio afectado por el derecho que se ha de
cancelar.

d) Indicacién del derecho que se solicita cancelar.

e) Firma del solicitante o de su representante.

3. La solicitud de cancelacion deberad presentarse acompafiada de los siguientes
documentos:

a) Documento publico acreditativo de la extincién del derecho o declaracion firmada por
el licenciatario o titular del derecho consintiendo en la cancelacion de la inscripcion.
b) Justificante del abono de la tasa correspondiente.

4. La solicitud de cancelacion se presentara y tramitara conforme al procedimiento de
inscripcién previsto en los articulos 64 de la Ley 20/ 2003, de 7 de julio, y 41 de este
reglamento.

5. Los apartados 2, 3 y 4 seran de aplicacion, con las modificaciones 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. Toda solicitud de modificacién de la
inscripcién de uno de estos actos o derechos debera acompafiarse del documento publico
acreditativo de dicha modificacion o de la declaracién firmada por el titular de la licencia o del
derecho de que se trate consintiendo en aquélla.

Articulo 43. Renuncia al disefio registrado.

1. El escrito de renuncia a que se refiere el articulo 74.1 de la ley debera incluir:
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a) Una indicacién de que se renuncia al disefio o disefios objeto de la misma y la
identificacién de éstos mediante su nimero de registro.

b) El nombre y direccién de su titular conforme a lo dispuesto en el articulo 1.1.b).

c) Si se hubiese designado representante, su nombre y direccién conforme a lo previsto
en el articulo 1.1.f).

d) La firma del titular del disefio o disefios afectados o de su representante.

2. La renuncia podra referirse a todos o algunos de los disefios registrados en una
solicitud multiple, identificados segun lo previsto en el parrafo a) del apartado anterior.

3. Cuando, con arreglo a lo previsto en el articulo 74.2 de la Ley 20/2003, de 7 de julio,
sea preciso para aceptar la renuncia que conste el consentimiento del titular de algun
derecho inscrito sobre el disefio registrado o solicitado, bastara con acompafar a la renuncia
una declaracién firmada por dicho titular del derecho o por su representante aceptando dicha
renuncia.

4. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas examinara si la renuncia cumple los
requisitos y condiciones establecidos en la Ley 20/2003, de 7 de julio, y en este reglamento.
Si se detectaran irregularidades, se suspendera la tramitacién, y se notificardn al interesado
para que las corrija o formule sus alegaciones en el plazo de un mes desde la publicacién de
la suspensién en el "Boletin Oficial de la Propiedad Industrial". Si transcurrido dicho plazo
persistieran los defectos sefalados, se denegara la inscripcién de la renuncia.

5. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas publicara el acuerdo de aceptacion de la
renuncia en el "Boletin Oficial de la Propiedad Industrial* y se cancelaran el registro o los
registros de disefio afectados por la renuncia.

TITULO VI

Disposiciones generales sobre los procedimientos

CAPITULO |

Modificaciones de la solicitud o del registro

Articulo 44. Requisitos y practica de las modificaciones.

1. Los escritos que, conforme a lo previsto en el articulo 37 de la Ley 20/2003, de 7 de
julio, tengan por objeto retirar, modificar o rectificar la solicitud, renunciar a alguno de los
disefios objeto de solicitudes mudltiples o limitar los productos deberan identificar el nimero
de la solicitud a que se refieren las modificaciones, el nombre y direccion del solicitante o
titular y el de su representante, en su caso, conforme a lo previsto en los parrafos b) y f) del
articulo 1.1 de este reglamento, el elemento que haya de ser modificado y la versiéon
modificada de dicho elemento, la firma del interesado o de su representante y el justificante
del pago de la tasa de modificacion.

2. Si no se cumpliesen los requisitos previstos en la ley y en este reglamento para la
modificacion de la solicitud o de los datos registrales, se notificardn al solicitante las
irregularidades o los reparos observados, y si no se subsanasen en el plazo de 10 dias, la
solicitud de madificacién se tendrd por desistida.

3. La peticion de modificacién se presentara ante el érgano que en ese momento esté
tramitando la solicitud de registro del disefio. Cuando la modificaciéon o rectificacion haya
sido acordada por el 6rgano competente de la comunidad auténoma, éste comunicara a la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas en el plazo de cinco dias a contar desde la adopcién
del acuerdo los datos de la solicitud tal como hubieran quedado modificados. La Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas anotard las modificaciones en el expediente y en los
correspondientes asientos registrales.

4. Solo se admitiran las modificaciones del disefio en los supuestos y bajo las
condiciones establecidas en los articulos 30.3 y 35.2 de Ley 20/2003, de 7 de julio, llevadas
a cabo durante los procedimientos de registro y de oposicion, y se ajustaran a lo di