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La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en su disposicién final sequnda autoriza al Consejo de

Ministros a dictar cuantas disposiciones de aplicacién y desarrollo de dicha Ley sean necesarias.

Asimismo, son cuantiosos los articulos de la citada Ley -articulos 1.2, 11.6y 7, 12.3, 16.1.c)y 2, 18.1 vy 4,

19.1,30.2 v 4, 49.1,82.2 y 4y 86.2, entre otros- que prevén su desarrollo por via reglamentaria. A estos
efectos, se ha procedido a la elaboracién del Reglamento de ejecucién de la Ley, ordenandolo en ocho

titulos, tres disposiciones adicionales y tres disposiciones transitorias.

El presente Real Decreto y el Reglamento ejecutivo que aprueba se dictan al amparo de la competencia
exclusiva del Estado en materia de legislaciéon sobre propiedad industrial, prevista por el articulo 149.1.9.2

de la Constitucion.



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

El Titulo Il versa sobre el procedimiento de registro y consta de seis capitulos, en consonancia con las
seis fases procedimentales fundamentales del registro de los signos distintivos. El capitulo | regula el
examen de forma de la solicitud, estableciendo los distintos elementos que comprende dicho examen:
Requisitos relativos a la fecha de presentacion (documentacion minima), a las formalidades de la solicitud
y a la legitimacion del solicitante. Se prevé la posibilidad de que todos estos requisitos sean examinados
en un Unico acto y se fijan las condiciones en que los 6rganos competentes de las Comunidades
Autonomas han de remitir la solicitud, con todo lo actuado, a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. El
capitulo Il regula el examen de licitud de la marca solicitada, sin cuya superacion la solicitud de marca no
podra ser publicada por incurrir en defectos atinentes al orden publico o las buenas costumbres. El
capitulo 1l fija detalladamente los elementos de la solicitud de marca que han de ser publicados en el
"Boletin Oficial de la Propiedad Industrial" para conocimiento y defensa, via oposicién, de posibles
terceros interesados. Previamente a esta publicacion, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas debera
haber efectuado una busqueda de anterioridades respecto de la solicitud presentada y, segin los
resultados de esta busqueda, informar de la publicacion de la nueva solicitud a los titulares de signos
anteriores que pudieran formular justificadamente una oposicién contra la misma. El capitulo 1V establece
los requisitos formales que deben concurrir en la formulacién del escrito de oposicion y los motivos que
pueden determinar la inadmision de la misma. El capitulo V regula el examen de fondo y la resolucion
final del expediente, previendo el oportuno y preceptivo tramite de audiencia al solicitante para la defensa
de su solicitud, en el supuesto de que la misma hubiera tenido oposiciones o hubiera sido reparada de
oficio por la Administracion. Finalmente, el capitulo VI, referido al registro de la marca, establece las
menciones y datos que han de constar en la publicacién de la concesion de la marca y en el titulo registro
de la misma.

El Titulo Il desarrolla todo lo concerniente a la renovacion del registro de la marca: Contenido de la
solicitud, renovacién solicitada por derechohabiente y procedimiento de renovacion.

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

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

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

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

El Titulo VIII prevé las disposiciones generales sobre los distintos procedimientos y consta de seis
capitulos. El capitulo | precisa todo lo referente a la modificacién de la solicitud o registro de la marca, asi
como la rectificacion de errores y los cambios de nombre o direccion del interesado o representante. El
capitulo Il regula la division de la solicitud o registro de la marca, figura de nuevo cufio, impuesta por el
Tratado sobre el Derecho de Marcas de 27 de octubre de 1994 (ratificado por Instrumento de 13 de
noviembre de 1998). El capitulo 1l desarrolla la solicitud y procedimiento de restablecimiento de derechos,
figura también novedosa, que se recepciona del derecho comunitario de marcas y europeo de patentes.

-2-



El capitulo IV se destina a precisar ciertos elementos referidos a las notificaciones y comunicaciones de
los interesados, abriéndose a la nueva sociedad de la informacion. El capitulo V se consagra al Registro
de Marcas y a la informacion al publico, estableciendo minuciosamente los datos que han de inscribirse
en dicho Registro y los diferentes modos en que los interesados pueden acceder a la informacién puablica
contenida en el mismo. Finalmente, el capitulo VI precisa determinadas cuestiones relacionadas con la
representacion, debiendo destacarse la admisién de poderes generales de representacion.

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

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

En su virtud, a propuesta del Ministro de Ciencia y Tecnologia, previa aprobacién del Ministro de
Administraciones Publicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberacién del Consejo de
Ministros en su reunién del dia 12 de julio de 2002,

DISPONGO:

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

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

Disposicion derogatoria Gnica. Derogacion normativa.

1. Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango en cuanto contradigan o se
opongan a lo dispuesto en el Reglamento que se aprueba por este Real Decreto.

2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:

a) El Reglamento para la ejecucién de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, aprobado por el
Real Decreto 645/1990, de 18 de mayo.
b) El Reglamento de los procedimientos relativos a la concesién, mantenimiento y modificacién de los
derechos de propiedad industrial, aprobado por el Real Decreto 441/1994, de 11 de marzo, en cuanto
afecta a las marcas, nombres comerciales y rotulos de establecimiento.

Disposicion final primera. Titulo competencial.

El presente Real Decreto se dicta al amparo de la competencia estatal exclusiva en materia de legislacién
sobre propiedad industrial, prevista en el articulo 149.1.9.2 de la Constitucion.

Disposicion final segunda. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrara en vigor el 31 de julio de 2002. Dado en Madrid a 12 de julio de 2002.
REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS

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, direccion y nacionalidad del solicitante, asi como el Estado en el que tenga su domicilio, su
sede 0 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, indicacion del
establecimiento industrial o comercial serio y efectivo que se posee en el territorio de la Comunidad
Auténoma de presentacion de la solicitud; esta Gltima indicacién no sera necesaria si el solicitante actlia
por medio de representante y éste tuviera su domicilio 0 una sucursal seria y efectiva en el territorio de la
Comunidad Autdnoma de presentacion de la solicitud. Cuando el solicitante sea una persona fisica, se
indicara su nombre y apellidos y cuando sea una persona juridica, su denominacién social completa. A
efectos de notificaciones, se podra indicar otra direccion postal. Asimismo, se podra indicar 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 comunicacion de uno de ellos a efectos de notificaciones; de no hacerse asi, las notificaciones
se dirigiran al solicitante mencionado en primer lugar en la solicitud.

¢) En el supuesto de que el solicitante actle 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 Espafia 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) La reproduccion 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 actie por medio de un representante, el nombre y direccién del mismo de
conformidad con el parrafo b), indicando, cuando proceda conforme a lo previsto en el apartado 4 del
articulo 11 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la sucursal seria y efectiva que se posee en
el territorio de la Comunidad Autbnoma de presentaciéon de la solicitud. Esta Ultima indicacion no sera
necesaria si el solicitante tiene su domicilio, su sede o un establecimiento industrial o comercial serio y
efectivo en el territorio de la Comunidad Auténoma de presentacion de la solicitud.

g) Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior, de conformidad con lo
previsto en el articulo 14 de la Ley 17/2001, una declaracién 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
indicacion de los productos o servicios a que dicha reivindicacién 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 declaracién en tal sentido en la que se indique la denominacion de la
exposicion y la fecha de la primera presentacion de los productos o servicios, y si la reivindicacion de la
prioridad no se aplica a todos los productos o servicios enumerados en la solicitud, la indicacion de los
afectados por dicha reivindicacion.

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

j) Cuando la solicitud se refiera al registro de una marca por transformacién de un registro internacional,
una mencion en dicho sentido, con indicaciéon del nimero y fecha del registro internacional y si esta
concedido o pendiente de concesion en Espafa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 de la
Ley 17/2001.

k) Firma del solicitante o de su representante.

(parrafo c) del apartado 1 de este articulo redactado de conformidad con el Real Decreto 1431/2008, de
29 de agosto)

2. La solicitud de marca colectiva y de garantia deberan incluir su Reglamento de uso.

Articulo 2. Reproducciéon de la marca.

1. Si el solicitante no desease reivindicar ninguna representacion grafica, sonido, forma o color
especificos, la marca se reproducira en la solicitud en escritura normal mediante letras mayusculas, cifras
y signos de puntuacion mecanografiados o impresos por cualquier otro medio adecuado. En este caso, el
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solicitante debera efectuar en la solicitud una declaracion en tal sentido y la marca se publicara y
registrara en los caracteres estandar que utilice la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. En el "Boletin
Oficial de la Propiedad Industrial" se publicara el conjunto de caracteres estandar utilizados por dicha
Oficina.

2. En todos los demas casos no contemplados en el apartado 1 se adherira o imprimira una reproduccion
de la marca en el apartado correspondiente de la solicitud. Las dimensiones de esta reproduccion no
excederan de 8 centimetros x 12 centimetros y debera poseer el suficiente contraste y nitidez como para
permitir una reproduccion clara de la misma. En hojas aparte de formato DIN A4 se acompafiaran cuatro
reproducciones mas de la marca idénticas a la incorporada a la solicitud de registro. En los casos en que
no sea evidente, se indicara la posicion correcta de la marca con la mencion "parte superior" en cada
reproduccion. En las hojas separadas también debera figurar el nombre y direccion del solicitante.

3. En los casos a los que se aplique lo dispuesto en el apartado anterior se hara mencion en la solicitud
de la naturaleza grafica, tridimensional, sonora, mixta o denominativa en caracteres no estandar de la
marca solicitada. En la solicitud, facultativamente, podra figurar una descripcién escrita de la marca.

4. Cuando se solicite el registro de una marca tridimensional, la reproduccién de la misma consistira en
una reproduccion grafica o fotografica bidimensional, pudiendo constar de hasta seis perspectivas
diferentes, siempre que se agrupen formando una Unica y misma reproduccion que no exceda de las
dimensiones establecidas en el apartado

2. Si la reproduccion no mostrara suficientemente los detalles de la marca, se podra exigir al solicitante
que proporcione hasta seis vistas diferentes de la marca y una descripcion escrita de la misma.

5. Cuando se solicite el registro de una marca en color, se hara mencién de ello en la solicitud y se
indicaran los colores que figuren en la marca. La reproduccion prevista en el apartado 2 consistira en la
reproduccion en color de la marca.

6. Cuando se solicite el registro de una marca sonora, la reproduccién de la misma debera ser
necesariamente de caracter grafico, pudiendo efectuarse mediante su representacion en pentagrama.

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

8. El Director de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas podra disponer que la marca pueda ser
reproducida en otras dimensiones o formatos y que el nimero de copias de la reproduccién de la marca
pueda ser inferior a cuatro.

Articulo 3. Lista de productos vy servicios.

1. La lista de productos y servicios solicitada se ajustara a la clasificacion comin mencionada en el
articulo 1 del Arreglo de Niza, relativo a la Clasificaciéon Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su forma revisada y modificada vigente para Espafia.

2. Los productos o servicios para los que se solicite la marca se enumeraran en la solicitud de modo claro
y preciso, utilizando, en la medida de lo posible, los mismos términos y expresiones que los empleados en
la lista alfabética de la Clasificacion Internacional, de tal modo que puedan clasificarse en una sola clase
de la citada Clasificacién sin prestarse a equivocos. La naturaleza del producto o servicio al que la marca
se aplique no sera, en ningln caso, obstaculo para el registro de la misma. La inclusiéon de un producto o
servicio no podra rechazarse por el mero hecho de no estar expresamente contemplado en la
Clasificacion Internacional.

3. Los productos o servicios se enumeraran en la solicitud agrupados por clases segun la clase a que
pertenezcan de la Clasificacion Internacional. Cada grupo ira precedido del nimero de la clase a que
corresponda, figurando en la solicitud en el orden seguido por la Clasificacion Internacional.



4. La clasificacién de productos y servicios sélo tiene un alcance administrativo, de tal manera que no
podran considerarse similares entre si productos o servicios diversos por el hecho de que figuren en la
misma clase de la Clasificaciéon Internacional, ni disimiles porque aparezcan clasificados en diferente
clase.

Articulo 4. Justificante del pago de la tasa de solicitud.

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

2. Cuando el pago de la tasa se efectlie 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 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 debera presentarse en los impresos normalizados que a tal efecto 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.

3. El Ministerio de Ciencia y Tecnologia, a propuesta de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, podra
establecer que la presentacion de la solicitud de registro de marca pueda o, en su caso, deba llevarse a
cabo en soporte magnético o por medios electrénicos o telematicos.

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

5. En el mismo momento de la recepcién, el 6rgano 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 érgano competente podra optar por realizarla a su costa, entregandosela al depositante con los
mismos requisitos anteriormente sefialados o por la expedicidon de un recibo en el que conste el nimero
de expediente, una reproduccion, descripcidn u otra identificacién de la marca, la naturaleza y el nUmero
de documentos, y el lugar, dia, hora y minuto de presentacién. Cuando un mismo depositante presente
simultaneamente mas de 10 solicitudes sin copia, podra expedirse el recibo de presentacion dentro de los
dos dias habiles siguientes, entregandose en el acto de recepcion un justificante con la indicacion de las
solicitudes recibidas, los numeros 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 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 remitira 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. Reivindicacion del derecho de prioridad unionista.




1. Si en la solicitud de registro se reivindicara la prioridad de una o varias solicitudes anteriores, el
solicitante debera comunicar el nUmero 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
presentacion de la solicitud de registro. Dicha copia debera venir acompafiada de un certificado de la
fecha de presentacion de la solicitud anterior expedido por la citada Administracion receptora y 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 las pruebas justificativas de la prioridad
exigidas en el apartado anterior consten de un numero menor de elementos, si la informacion requerida
puede ser obtenida por otras fuentes.

Articulo 7. Reivindicacién 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 exposicion encargada de la proteccion de la
propiedad industrial en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha de presentacion de la solicitud de
registro. En dicho certificado se hara constar que la marca fue efectivamente utilizada en la exposicion, el
nombre del titular de la misma, los productos o servicios concretos para los que fue usada, el dia de
inauguracién de la exposicién y de la primera utilizacion publica de la marca en la exposicion. El
certificado debera ir acompafiado de una identificacion de la marca tal como fue realmente utilizada en la
exposicion, debidamente certificada por la autoridad anteriormente mencionada.

TITULO Il

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

CAPITULO |
Examen de forma

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

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

a) Una indicacion expresa o implicita de que se solicita el registro de la marca.
b) Indicaciones que permitan identificar al solicitante.

¢) Una reproduccion de la marca.

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

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

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

Articulo 9. Examen de los requisitos formales de la solicitud.

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



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

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

4. Si el defecto sefalado fuera la falta de pago o el pago incompleto de la tasa de solicitud, y en el plazo
prescrito no se hubieran subsanado estas irregularidades, se tendra por desistida la solicitud, salvo en el
supuesto de que la cuantia abonada cubriera el importe de la tasa de solicitud para una o0 mas clases. En
este caso, se considerara desistida la solicitud Unicamente respecto de las clases por las que no se
hubiera abonado la tasa de solicitud o se hubiera abonado parcialmente. A falta de indicacion del
solicitante, se consideraran pagadas las clases incluidas en primer lugar en la solicitud.

5. En el caso de que los defectos observados se refirieran a la reivindicacién de prioridad, la no
subsanacioén de los mismos solo determinara la pérdida de dicho derecho para la solicitud.

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

Articulo 10. Examen de la legitimacion del solicitante.

Cuando en virtud de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del articulo 3 de la Ley 17/2001, el solicitante no
pudiera ser titular de una marca en Espafia, el érgano competente se lo notificara al solicitante y le
otorgara el plazo de un mes para que desista de la solicitud o presente las alegaciones que estime
oportunas, con indicacion de que, si asi no lo hiciera, se le tendra por desistido de su solicitud. En el caso
de que el solicitante no subsane este defecto, se le tendra por desistido de la solicitud. La resolucion de
desistimiento se notificara al solicitante.

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

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

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

Articulo 12. Remision de la solicitud.

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

2. Las solicitudes que no tuvieran defectos o que hubieran sido subsanadas seran remitidas
inmediatamente a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

3. Si una solicitud hubiera sido tenida por desistida parcialmente, sélo se remitira cuando esa resolucion
fuera firme, salvo que, por una division de la solicitud presentada en la contestacion al suspenso o en la
interposicion del recurso, la parte de la solicitud que no incurriera en defectos constituyera el objeto de



una solicitud divisional, en cuyo caso se remitira como tal solicitud divisional, conforme a lo previsto en el
articulo 46.5 de este Reglamento.

4. El acuerdo de desistimiento sera comunicado a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas por el 6rgano
competente de la correspondiente Comunidad Auténoma cuando sea firme, salvo que el mismo fuera
recurrido, en cuyo caso, ademas de dicho acuerdo, se comunicara la interposicion del recurso, su
resolucion y, si procede, los recursos jurisdiccionales interpuestos contra aquélla y sentencias recaidas.

CAPITULO Il
Examen de licitud

Articulo 13. Examen de licitud.

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

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

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

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

Articulo 14. Examen conjunto de licitud y forma.

1. Cuando la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas fuera el érgano competente para recibir y examinar
formalmente la solicitud, podra efectuar el examen de licitud conjuntamente con el examen de forma
previsto en el capitulo anterior, comunicando al solicitante mediante una Unica notificacion tanto los
defectos de forma como los de licitud que hubiera observado.

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

CAPITULO Il

BuUsqueda de anterioridades y publicacién de la solicitud

Articulo 15. Busqueda de anterioridades.

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



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

Articulo 16. Publicacion de la solicitud.

1. Superado el examen previsto en el articulo 13 y efectuada la busqueda de anterioridades contemplada
en el articulo anterior, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas ordenara la publicacién de la solicitud de
registro de la marca en el "Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”.

2. La publicacién de la solicitud debera incluir:

a) El nombre y direccién del solicitante; si hubiera varios, Unicamente se incluira, seguido de la mencién "y
otros", el nombre y direccion del solicitante que hubiera sido designado para recibir las notificaciones o, en
su defecto, del que hubiera sido mencionado en primer lugar en la solicitud.

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

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

d) La reproduccion de la marca junto con las indicaciones, si procedieran, de su naturaleza sonora,
tridimensional o denominativa en caracteres estandar. Si se hubiere efectuado una descripcion de la
marca o la declaracion prevista en el apartado 7 del articulo 2 de este Reglamento, también se incluiran
éstas en la publicacién. Cuando se solicite la marca en color, la publicacion se efectuara en color y se
indicaran los colores de que se componga la marca.

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

f) Cuando se reivindique prioridad unionista o de exposicion, pais, nimero y fecha de la solicitud cuya
prioridad unionista se reivindica o nombre de la exposicion y fecha de la primera presentacion.

g) Cuando proceda, la indicacion de que se trata de una marca colectiva o de garantia.

3. La publicacion de una solicitud de marca por transformacion de un registro internacional o solicitud de
marca comunitaria debera incluir, ademas de los datos contemplados en el apartado anterior:

a) Una indicacion de que se trata de una solicitud de transformacion.

b) El nimero del registro internacional o de la solicitud de marca comunitaria de que proceda.

c¢) La fecha del registro internacional o de presentacién de la solicitud de marca comunitaria.

d) Si gozara de derecho de prioridad, las menciones sefialadas en el parrafo f) del apartado anterior.

e) Si se reivindicara antigliedad de una marca espafiola o con efectos en Espafia, el nimero y la fecha de
presentacién o, en su caso, de prioridad del registro del que se reivindica la antigiiedad.

CAPITULO IV

Oposiciones y observaciones de terceros

Articulo 17. Presentacién y contenido del escrito de oposicion.

1. Cualquier persona que se considere perjudicada 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
publicacion de la solicitud de dicha marca en el "Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”.

2. El escrito de oposicién debera presentarse por duplicado y en él deberan figurar los siguientes datos:

a) El nimero de expediente, fecha de publicacion y nombre del solicitante de la marca contra la que se
formula la oposicion.

b) Indicacién clara e inequivoca de los productos o servicios enumerados en la solicitud de la marca
contra los que se presenta la oposicion, con indicacion de la clase en la que estén ordenados.
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¢) El nombre y direccién, de acuerdo con lo dispuesto en los parrafos b) vy c¢) del articulo 1.1 de este
Reglamento, de la persona que formula la oposicion.

d) En el caso de que se actlie 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 oposicion se basa en alguno de los motivos previstos en el articulo 5.1 de la Ley 17/2001, una
indicacion en tal sentido, especificando la prohibiciéon absoluta en que se funda en concreto la oposicion.

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

g) Si la 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 oposicién se basa en una marca anterior notoria 0 renombrada en el sentido del articulo 8 de la
Ley 17/2001, una indicacion en tal sentido.

i) En el caso de que la oposicién se base en uno de los derechos anteriores contemplados en los articulos
9y 10 delaLey 17/2001, una indicacion 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.

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, o goce de
notoriedad o renombre conforme a lo establecido en el articulo 8 de la citada Ley. El oponente debera
incluir solamente los productos o servicios protegidos por la marca anterior en los que se base la
oposicion.

I) Las razones, motivos o fundamentos en que se basa la oposicion.

m) La firma del interesado o de su representante.

n) El justificante de pago de la tasa de oposicion.

3. Lo dispuesto en este capitulo sera aplicable, en lo que proceda, a la formulacion de observaciones de
tercero conforme a lo previsto en el articulo 19.3 de la Ley 17/2001.

Articulo 18. Presentacion de pruebas y documentos.

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

2. Si la oposicion se basa en una marca comunitaria, el escrito de oposicién ira acompafiado
preferentemente de pruebas del registro o de la solicitud de dicha marca comunitaria, tales como un
certificado de registro o depdsito de la solicitud. Cuando la oposicién se base en una marca no registrada
notoriamente conocida, conforme a lo previsto en el articulo 6.2.d) de la Ley 17/2001, o en una marca
registrada notoria o renombrada, conforme a lo previsto en el articulo 8 de dicha Ley, el escrito de
oposicion ird acompafiado preferentemente de las pruebas que acrediten el caracter notorio o
renombrado de dichas marcas anteriores. Si la oposicion se basa en alguno de los derechos anteriores
contemplados en los articulos 9 y 10 de la citada Ley, el escrito de oposicion ird acompafiado 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, deberan presentarse con el escrito de oposicion o con posterioridad al
mismo, pero siempre antes de la fecha en que se hubiera dado traslado de la oposicién al solicitante.

Articulo 19. Inadmisidn o desistimiento de la oposicion.

1. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas no admitira la oposicién cuando:

a) El escrito de oposicién 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 oposicion no permitiese identificar inequivocamente la solicitud contra la que se formula
oposicion, la identidad del oponente o la marca o el derecho anterior en virtud de los cuales se presenta la
oposicion.

d) No se hubiese presentado el poder de representacion en el plazo previsto en el articulo 57.3.

2. Si el escrito de oposicion no se ajusta a la demas disposiciones de la Ley 17/2001 o del presente
Reglamento, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas notificara las irregularidades observadas al
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oponente para que en el plazo de diez dias las subsane, con indicacién de que si asi no lo hiciera se le
tendra 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 redactado de acuerdo con el Real Decreto 1431/2008, de 29 de agosto)
CAPITULO V

Examen de fondo y resolucién del expediente

Articulo 20. Examen de oficio y suspension del expediente.

1. Transcurrido el plazo para la presentacién de oposiciones, hayan sido éstas presentadas o no, se
procedera por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas a realizar el examen de fondo previsto en el
articulo 20.1 de la Ley 17/2001.

2. Si del examen efectuado resultara que la solicitud incurre, para la totalidad o parte de los productos o
servicios solicitados, en alguna prohibicion o defecto conforme a lo previsto en el articulo 20.1 de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, o si se hubieran presentado oposiciones u observaciones de 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 decretara la suspension del expediente y comunicara al solicitante
los reparos observados y las oposiciones u observaciones formuladas para que en el plazo de un mes, a
contar desde la publicacion del suspenso en el “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial” presente sus
alegaciones, contestando al suspenso decretado. Para las marcas internacionales dicho plazo tendra una
duracion de entre dos y cuatro meses y se establecera por resolucién 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”.

(apartado 2 de este articulo redactado de conformidad con el Real Decreto 1431/2008, de 29 de agosto)

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 publicacién del suspenso, las causas que motivaron el mismo y cuantas alegaciones
0 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 o, si procediera, presentar la declaracion
prevista en el apartado 2 del articulo 21 de dicha Ley.

3. Toda modificacion o division de la solicitud debera acompafiarse, 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, haya contestado o no el solicitante, la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas resolvera el expediente, acordando la concesion o denegacion
total o parcial del registro de la marca, especificando, sucintamente, los motivos y derechos anteriores
causantes de la denegacion.

2. En el supuesto de que en la contestacion al suspenso se hubiera dividido la solicitud, separando los
productos o servicios afectados por el suspenso de los no afectados, la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas, una vez admitida la division, acordara la concesion del registro de la solicitud divisional no
afectada por el suspenso y resolvera, conforme al apartado anterior, la solicitud divisional afectada por
dicho suspenso.

3. La publicacion de la denegacion total del registro de la marca en el "Boletin Oficial de la Propiedad
Industrial" debera incluir:
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a) Numero del expediente.

b) Nombre del solicitante

¢) Fecha del acuerdo de denegacion.

d) Fecha de publicacién de la solicitud y nimero y pagina del "Boletin Oficial de la Propiedad Industrial" en
gue aparecio publicada la solicitud.

e) El nimero de las clases para las que la marca hubiera sido denegada.

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

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

CAPITULO VI

Registro de la marca

Articulo 23. Publicacion del registro de la marca.

1. Si del examen de oficio efectuado resultara que la solicitud de registro de marca no incurre en las
prohibiciones o defectos contemplados en el articulo 20.1 de la Ley 17/2001 y no se hubieran presentado
oposiciones contra la misma, o éstas hubieren sido inadmitidas, retiradas o desestimadas total o
parcialmente, o, tras el suspenso decretado, los defectos sefialados de oficio se hubieren tenido por
superados, la Oficina Espafola de Patentes y Marcas acordara, segin proceda, la concesién total o
parcial del registro de la marca y ordenara su publicacion en el "Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”.

2. La publicacién de la concesion del registro de la marca en el "Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”
debera incluir:

a) El nimero del registro.

b) El nombre del titular del registro.

¢) La fecha de concesion del registro.

d) La fecha del "Boletin Oficial de la Propiedad Industrial" en que aparecié publicada la solicitud.

e) El nimero de las clases para las que se concede el registro, con la indicacion de si es una concesion
total o parcial respecto de la solicitud publicada. Si la concesion del registro solo abarcara parte de los
productos o servicios comprendidos en alguna de las clases solicitadas y publicadas, junto al nimero de
estas clases se indicaran los productos o servicios para los que hubiera sido finalmente acordado el
registro de la marca.

f) En el supuesto de concesion parcial, el nimero de las clases para las que hubiera sido denegado el
registro de la marca

g) En el caso de renuncia parcial, limitacion o modificacién efectuadas por el solicitante después de la
publicacion 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.

h) Si después de la publicacion de la solicitud hubiera sido modificado el distintivo de la marca conforme a
lo previsto en el articulo 23.2 de la Ley 17/2001 o se hubiera presentado la declaracion a que se refiere el
articulo 21.2 de dicha Ley, el nuevo distintivo tal como hubiera quedado modificado y el contenido de la
citada declaracion.

i) Si después de la publicacion de la solicitud no hubiere sido concedida la prioridad unionista o de
exposicion o la antigiiedad reivindicada, o hubieren sido modificados alguno de los datos relativos a estos
derechos, una indicacion en tal sentido o la mencién del nuevo dato tal como hubiere quedado
modificado.

3. La publicacion de la concesion directa del registro de una marca por transformacion de un registro
internacional o marca comunitaria debera incluir, ademas de los datos a que se refieren los apartados 2 y
3 del articulo 16 de este Reglamento, los siguientes:

a) Una mencion de que se trata de una concesion directa por transformacion.

b) Fecha de adopcion del acuerdo de concesion directa.

c) Fecha de concesién en Espafia del registro internacional transformado o fecha de concesion en la
Oficina de Armonizacion del Mercado Interior de la marca comunitaria transformada, segun proceda.
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Articulo 24. Expedicion del titulo de registro de la marca.

1. Ordenada la publicacion del registro de la marca, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas expedira el
titulo registro de la misma, en el que figuraran los siguientes elementos:

a) El nimero de la marca.

b) El nombre del titular.

c) La reproduccion de la marca.

d) La fecha de presentacion de la solicitud, de concesion del registro y, en su caso, de la prioridad
otorgada.

e) Si procediera, la descripcién de la marca y la indicacion de los elementos no reivindicados en exclusiva.
f) El listado de productos o servicios para los que haya quedado registrada, con el nidmero de la
Clasificacién Internacional a que pertenezcan.

2. En el supuesto de marcas transformadas, ademas de los elementos sefialados en el apartado anterior,
deberan figurar en el titulo registro la marca de origen y su nimero, la fecha de presentacion en la oficina
de origen y, en su caso, los datos relativos a la antigliedad reivindicada.

TITULO Il

RENOVACION DE LA MARCA

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

Dentro de los ocho meses anteriores a la expiracion del registro de la marca, la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas podra comunicar a su titular, a efectos meramente informativos, la préxima expiracion
del registro de la misma. La ausencia de esta comunicacion no afectara a la expiracion del registro, ni
determinara la ampliacion del plazo legal para efectuar la 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
o6rgano competente de la Comunidad Auténoma correspondiente en el plazo previsto en el articulo 32.3
de la Ley 17/2001. La solicitud se presentara en los impresos normalizados que establezca la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas. No obstante, no se rechazara la solicitud si la misma es presentada en el
formulario internacional tipo previsto en el Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 27 de
octubre de 1994.

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

a) Una indicacién de que se solicita la renovacién de la marca.

b) Si la solicitud fuera presentada por el titular de la marca, su nombre y direccién, conforme a lo
dispuesto en el parrafo b) del articulo 1.1 de este Reglamento.

¢) Si la solicitud fuera presentada por un derechohabiente del titular de la marca, el nombre y direccién 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 direccion 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 so6lo para una parte de ellos. En este Ultimo caso, se indicaran los productos y servicios para
los que se pide la renovacién, 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 renovacién 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 v 3 del articulo 32 de la Ley 17/2001.
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Articulo 27. Renovacioén solicitada por derechohabientes.

1. Cuando la renovacion 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 renovacion podra presentarse previamente a la solicitud de cambio de
titularidad, simultaneamente o con posterioridad a la misma. En la solicitud de renovacion se indicara el
numero del expediente de cambio de titularidad o, si éste no fuera conocido, la fecha de presentacién del
mismo o la intencion de presentarlo proximamente.

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
finalizacion 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 renovacién es presentada dentro de los plazos contemplados en el articulo 32.3 la Ley
17/2001, pero no cumple alguno de los demas requisitos fijados en dicha Ley o en el presente
Reglamento, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas declarara en suspenso la tramitacion y notificara
al solicitante las irregularidades observadas para que las subsane en el plazo de un mes a contar desde
la publicacion de dicho suspenso en el "Boletin Oficial de la Propiedad Industrial".

2. Si la solicitud no presentase irregularidades o éstas hubieran sido 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 sera
denegada. No obstante, si la irregularidad consistiera en el pago insuficiente de las tasas de renovacion o
de los recargos correspondientes, pero la cantidad abonada fuera suficiente para cubrir alguna de las
clases para las que se solicité la renovacion, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas acordara la
renovacion del registro Gnicamente 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 solo se abonara cuando dicha
resolucion sea firme y a solicitud del interesado.

Articulo 29. Caducidad por falta de renovacion.

1. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas declarara la caducidad de la marca cuando no se hubiere
presentado una solicitud de renovacion del registro de la marca o la misma hubiere sido presentada una
vez expirados los plazos previstos en el articulo 32.3 de la Ley 17/2001.

2. Asimismo, se declarara la caducidad de la marca cuando, habiendo sido denegada la renovacion,
transcurrieran los plazos a que se refiere el apartado 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 declaraciéon 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 inscripcion de transmisiones.
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1. La solicitud de inscripcion de una transmisién 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
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 inscripcion de transmision debera incluir:

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

b) El nombre y direccion del nuevo titular (cesionario), conforme a lo dispuesto en los parrafos b) y ¢) del
articulo 1.1 de este Reglamento.

¢) Cuando el solicitante de la inscripcion de transmision actie por medio de representante, nombre y
direccién de éste, conforme a lo previsto en el parrafo f) del articulo 1.1 de este Reglamento.

d) Indicacion del documento o acto acreditativo de la transmision.

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 v 3 del articulo 49
de la Ley 17/2001.
b) Justificante del abono de la tasa correspondiente.

4. La solicitud de inscripcion de transmision podra comprender varios registros y solicitudes de marca, a
condicion de que el titular registral actual y el nuevo titular sean los mismos para cada uno de los registros
o solicitudes afectadas.

5. Cuando el documento acreditativo de la 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. Transmision parcial.

1. Cuando la transmisién no afecte a todos los productos y servicios para los que estuviera solicitada o
registrada la marca, en la solicitud de inscripcién de transmision debera indicarse esta circunstancia y
especificarse los productos y servicios concretos que se transmiten. No obstante, cuando la transmision
parcial afecte a la totalidad de los productos o servicios comprendidos en una clase, bastara con indicar el
numero correspondiente de la clase o clases del Nomenclator Internacional que se transmiten.

2. Con la solicitud de inscripcién de la transmision parcial debera acompafarse la documentacion prevista
en el apartado 2 del articulo 46 de este Reglamento, siendo de aplicacion, en lo que proceda, los demas
apartados de dicho articulo.

3. La solicitud de inscripcion de una transmision parcial se ajustara a lo dispuesto en el articulo 30 de este
Reglamento.

Articulo 32. Contenido de la solicitud de inscripcion de licencias.

1. La solicitud de inscripcién 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.
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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 consistiran en los impresos
normalizados que a tal efecto establezca la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

4. En la solicitud de inscripcion de la licencia se debera indicar si es exclusiva o no exclusiva; total o
parcial, segun 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, segln se otorgue para toda la vida de la marca o por un periodo de tiempo determinado. Asi
mismo, se deberd indicar si el licenciatario puede ceder la licencia a terceros o conceder sublicencias.

5. En el caso de que en la solicitud de inscripcion no se indicara alguno de los extremos previstos en el
apartado anterior, la licencia se inscribira conforme a las presunciones legales establecidas en el articulo
48 de la Ley 17/2001.

Articulo 33. Inscripcién de otros derechos.

1. La solicitud de inscripcion en el Registro de Marcas de los demas actos y derechos inscribibles
contemplados en el articulo 46.2 de la Ley 17/2001, salvo la hipoteca mobiliaria que se regira por sus
disposiciones especificas, se ajustara a los requisitos y condiciones previstas en los articulos 30 y 31 de
este Reglamento, debidamente adecuados a la naturaleza del acto o derecho a inscribir. La solicitud de
inscripcion de opciones de compra o constitucion 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 inscripcién de embargos u otras medidas de ejecucion forzosa o cuando la marca
esté afectada por un procedimiento de quiebra o similar, la solicitud de inscripcion en el Registro de
Marcas presentada por la autoridad competente no estara sujeta al pago de tasas.

Articulo 34. Procedimiento de inscripcién.

1. Recibida la solicitud de inscripcién del cambio de titularidad o de cualquier otra modificacion de
derechos, el 6rgano competente procedera conforme a lo previsto en el articulo 50.2 de la Ley 17/2001 y
expedird al depositante el recibo acreditativo de la presentacion de acuerdo con lo previsto en los
apartados 5 0 6 del articulo 5 del presente Reglamento. En el supuesto de que el 6rgano competente opte
por emitir un recibo de presentacion, en el mismo se hara constar el numero 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 Autonoma 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 documentacion
presentada conforme a lo previsto en el articulo 50.3 de la Ley 17/2001 y si observara alguna
irregularidad, comunicara ésta al solicitante, otorgandole el plazo de un mes para su subsanacion. En el
supuesto de que se solicite una transmisién parcial, el érgano competente de la Comunidad Autbnoma
también examinara si se acompafia la documentacion prevista en el articulo 31.2 de este Reglamento,
pero sin entrar a conocer sobre la legalidad y validez de la misma.

4. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, una vez recibida la solicitud de inscripcion, la examinara
conforme a lo previsto en el articulo 50.5 de la Ley 17/2001 y, si observara algun defecto, suspendera la
tramitacion del expediente, notificando los defectos observados al solicitante para que en el plazo de un
mes, a contar desde la publicacion del suspenso en el "Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”, presente
sus alegaciones.

5. Cuando el 6rgano competente para recibir la solicitud fuera la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas,
los examenes contemplados en los apartados 3 vy 5 del articulo 50 de la Ley 17/2001 podran efectuarse
conjuntamente y, en el caso de observarse irregularidades o defectos, comunicarse éstos al solicitante
mediante una Unica notificacion de suspenso para que en el plazo de un mes los subsane o presente sus
alegaciones.
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6. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas no inscribird transmisiones a favor de personas fisicas o
juridicas que, conforme a lo dispuesto en el articulo 3 de la Ley 17/2001, no puedan ser titulares de
marcas.

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

1. La inscripcidn de licencias y de los actos y derechos a que se refiere el articulo 33 de este Reglamento
se cancelaran a peticién de una de las partes.

2. La solicitud de cancelacién contendra las siguientes indicaciones:

a) Identificacion del solicitante.

b) Nimero del expediente bajo el que se inscribi6 el derecho que se pretende cancelar.

¢) Numero de la solicitud o registro de marca afectado por el derecho que se ha de cancelar.
d) Indicacion del derecho que se solicita cancelar.

e) Firma del solicitante o de su representante.

3. La solicitud de cancelacién debera presentarse acompafnada 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 cancelacién de la inscripcion.
b) Justificante de abono de la tasa correspondiente.

4. La solicitud de cancelacion se presentara y tramitara conforme a lo previsto en los articulos 50 de la
Ley 17/2001 y 34 de este Reglamento.

5. Los cuatro apartados anteriores seran de aplicacion, con las 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 de este articulo. Toda solicitud de modificacion de la inscripcion de uno de
estos actos o derechos debera acompanarse del documento publico acreditativo de dicha modificacion o
de la declaracion 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 57 de la Ley debera
presentarse ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o el érgano competente de la Comunidad
Auténoma correspondiente y debera incluir:

a) Una indicacién 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.

¢) El nUmero del registro de la marca cuya renuncia se solicita.

d) En el caso de que se hubiera designado representante, el nombre y direccion 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 Gnicamente en relacion con algunos de los productos y
servicios para los que esté registrada la marca, los productos y servicios para los que se efectla 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 57 de la Ley 17/2001, sea preciso para
aceptar la renuncia que conste el consentimiento del titular de algin derecho inscrito sobre la marca,
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bastara con acompafar a la solicitud una declaracion 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 tramitacién 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 a las mismas. Si en el plazo establecido no se subsanaran los defectos sefialados, se denegara
la inscripcion de la renuncia solicitada.

4. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas publicara en el «Boletin Oficial de la Propiedad Industrial» el
acuerdo de aceptacion de la renuncia, especificando, en caso de renuncia parcial, los productos y
servicios que hubieran sido objeto de la renuncia y aquéllos para los que hubiera quedado subsistente la
marca. En caso de renuncia total se procedera a la cancelacion del registro de la marca.

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 asociacién o de la entidad de Derecho publico.

c¢) Los 6rganos 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, y, en el caso de las marcas de
garantia, del informe favorable del érgano 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.
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4. Toda modificacion del Reglamento de uso debera someterse a la aprobacion de la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas. En el caso de las marcas de garantia, la modificacion deberd acompafarse del
correspondiente informe favorable emitido por el 6rgano competente en atencién a la naturaleza de los
productos o servicios a los que se destine la marca. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas examinara
si las modificaciones solicitadas cumplen las condiciones y requisitos previstos en la Ley 17/2001 y en
este Reglamento, dando traslado, en su caso, de las irregularidades o defectos observados al solicitante
para que en el plazo de un mes las subsane o presente sus alegaciones.

5. El acuerdo de inscripcién o denegacién de la modificacion del Reglamento de uso se publicara en el
«Boletin Oficial de la Propiedad Industrial».

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 mencion habra de efectuarse en las demas solicitudes que se
presenten referidas a un nombre comercial.

2. 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 COMUNITARIAS

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

1. El érgano competente que reciba la solicitud de registro internacional examinara la documentacion
presentada conforme a lo previsto en el apartado 1 del articulo 82 de la Ley 17/2001 y, 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 6rgano
competente de la correspondiente Comunidad Autonoma, 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 examenes 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.
¢) Si los productos y servicios que comprende la solicitud de transformacién 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 contestacion presentada el solicitante no justificara el
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cumplimiento de dichos requisitos 0 no presentara la correspondiente limitacion o modificacion de los
productos y servicios, ajustados a los efectivamente cubiertos por el registro internacional.

3. Superado este examen, la solicitud de transformaciéon se tramitara 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 publicacion de la solicitud, sino de la concesion del registro con arreglo a lo previsto en
el articulo 23.3 de este Reglamento.

Articulo 42. Solicitud de transformacién de una marca comunitaria.

1. La solicitud de transformacién de una marca comunitaria no sera preciso que se acompaife del
formulario de solicitud de registro previsto en el articulo 1, pero en el plazo de dos meses, a contar desde
la recepcion de la peticién de transformacion por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, el solicitante
debera acompafiar los documentos y cumplir los requisitos previstos en el apartado 2 del articulo 86 de la
Ley 17/2001.

2. Cuando, conforme al apartado 3 del articulo 86 de la Ley 17/2001, la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas considere que la solicitud de transformacion no puede ser aceptada por concurrir alguno de los
motivos previstos en el articulo 108.2 del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de
1993, sobre la marca comunitaria, 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 comunitaria 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 comunitaria ya registrada, se estara a lo previsto en el
apartado 4 del articulo 86 de la Ley 17/2001 y no se efectuara la publicacion de la solicitud, sino de la
concesion del registro con arreglo a lo previsto en el articulo 23.3 de este Reglamento.

TITULO VIlI

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS

CAPITULO |

Modificacién de la solicitud o registro vy rectificaciéon de errores

Articulo 43. Modificacion de la solicitud o del reqgistro de la marca.

1. La solicitud de modificacion de la solicitud o registro de la marca, conforme a lo previsto,
respectivamente, en los articulos 23 y 33 de la Ley 17/2001, debera incluir:

a) El nimero de la solicitud o registro de la marca.

b) El nombre y direccion del solicitante o titular de la marca, conforme a lo dispuesto en el parrafo b) del
articulo 1.1 de este Reglamento.

¢) Si se hubiera designado representante, el nombre y direcciéon de éste, conforme a lo previsto en el
parrafo f) del articulo 1.1 de este Reglamento.

d) Si se trata de una modificacién de la solicitud, la indicacién del elemento de la misma que haya de ser
modificado y la versién modificada de dicho elemento.

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

f) Cuando la modificacién afecte a la representacion de la marca, la reproduccién 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.
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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 modificacion se refiera a una marca ya registrada,
debera presentarse ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o el 6rgano competente de la
correspondiente Comunidad Autdbnoma, 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
modificaciéon de la solicitud o del registro de la marca, se notificaran al solicitante las irregularidades o los
reparos observados y, si no se subsanasen en el plazo de diez dias, la solicitud de modificacion sera
denegada, continuandose la tramitacion en el caso de que la modificacion solicitada se refiera a una
solicitud de registro. Cuando la modificacion se refiera a una marca registrada, el acuerdo de denegacion
se notificard al solicitante.

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

5. Cuando la modificacién de la solicitud de la marca se refiera a la representacion 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
resolucion del expediente se publicara la reproduccion de la marca o la lista de productos y servicios tal
como hubieran quedado modificados. La modificacion del registro de la marca también sera publicada
conforme a lo dispuesto en el articulo 33.2 de la Ley 17/2001.

Articulo 44. Rectificacion de errores.

1. Las faltas de expresion o transcripcion y los errores materiales contenidos en la solicitud, registro de la
marca o en cualquier documento dirigido a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas u 6rgano
competente de la correspondiente Comunidad Autbnoma podran ser rectificados a peticion del interesado.
No obstante, si la peticion de rectificacion tuviera por objeto el distintivo, su descripcion, sus elementos
reivindicados o la enumeracion de los productos o servicios, la rectificacion debera ser de tal naturaleza
que resulte evidente que el Unico texto que podria haber sido propuesto por el interesado es el rectificado
y siempre que ello no afecte substancialmente a la identidad de la marca o al ambito de su proteccién. La
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas u 6rgano competente podran exigir pruebas adicionales cuando
duden, razonablemente, de que la rectificacion solicitada constituya efectivamente un error.

2. Cuando en las resoluciones, asientos registrales o en la publicacion de la solicitud o registro se hubiera
cometido alguna falta o error imputable a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, ésta lo corregira de
oficio 0 a peticién del interesado. En caso de peticion del interesado, la solicitud de correccion de estas
faltas o errores no estara sujeta al pago de tasa alguna.

3. Seran aplicables a las rectificaciones reguladas en los apartados anteriores las previsiones
establecidas en el articulo 43 del Reglamento en todo aquello que no sea incompatible con su propia
naturaleza o contrario a lo dispuesto en el presente articulo.

4. La solicitud de rectificacion de errores podra comprender varias solicitudes o registros de la misma
persona, cuando el error o falta y la correccion solicitada sean los mismos. En este supuesto, habran de
indicarse los nimeros de todas las solicitudes o registros que deban rectificarse, abonandose la tasa
correspondiente por cada una de las solicitudes o registros afectados.

Articulo 45. Cambios de nombre o direccién del interesado o del representante.

1. Cuando no haya cambio en la persona del titular o solicitante de la marca, pero si en su nombre o
direccién, se inscribira dicho cambio en el Registro de Marcas a solicitud de dicho titular o solicitante.

2. Las solicitudes de cambio de nombre o direcciéon deberan incluir:

a) El nimero de la solicitud o registro de la marca.
b) El nombre y direccion del solicitante o titular de la marca, tal como figuren en el Registro de Marcas.
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¢) Si se hubiera designado representante, el nombre y direcciéon de éste, conforme a lo previsto en el
parrafo f) del articulo 1.1 de este Reglamento.

d) La indicacion del nuevo nombre o direccién del solicitante o titular de la marca, tal como haya de
inscribirse en el Registro de Marcas tras el cambio producido.

e) La firma del interesado o de su representante.

f) Cuando proceda, el justificante de pago de la tasa correspondiente, prevista en la tarifa 2.2 del anexo
de la Ley 17/2001.

3. Se podran agrupar en una uUnica solicitud de cambio de nombre o direccion todos los registros o
solicitudes que pertenezcan al interesado. En este caso, habran de indicarse los nimeros de todas las
solicitudes o registros afectados, abonandose la tasa correspondiente por cada uno de ellos.

4. Cuando la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas dude, razonablemente, de la veracidad del cambio
de nombre o direccién solicitados, podra pedir al interesado la presentacion de las pruebas que acrediten
dicho cambio.

5. Los apartados anteriores seran de aplicacion al cambio de nombre o direccidn del representante.

6. Los cambios en la direccidon del solicitante o titular de la marca no estaran sujetos al pago de tasa
alguna.

7. Seran aplicables a los cambios de nombre y direccion regulados en los apartados anteriores las
previsiones establecidas en el articulo 43 del Reglamento en todo aquello que no sea incompatible con su
propia naturaleza o contrario a lo dispuesto en el presente articulo.

8. Lo dispuesto en los apartados anteriores sera aplicable, conforme a su propia naturaleza, a los cambios
de nacionalidad del solicitante o titular de la marca o del Estado en que tenga su domicilio, sede o
establecimiento.

CAPITULO Il

Division de la solicitud

Articulo 46. Divisién de la solicitud o del registro de la marca.

1. En la contestacion al suspenso por defectos de forma, fondo u oposiciones, el solicitante podra dividir
su solicitud de marca en dos o mas solicitudes divisionales. También podra dividirse la solicitud al
presentarse el oportuno recurso administrativo contra la denegacion de la marca o cuando se solicite una
transmisién parcial de acuerdo con lo previsto en el articulo 31.2 del presente Reglamento. La solicitud de
divisién se presentara ante el 6rgano que en ese momento estuviese tramitando la solicitud de registro o
que fuese competente para resolver el recurso o fuese competente para recibir la solicitud de
transferencia, segun proceda.

2. Por cada solicitud divisional resultante se presentara instancia separada, indicando los productos y
servicios que se desglosan de la solicitud inicial y que conforman la solicitud divisional correspondiente.
Cada instancia de division ira acompafiada de las correspondientes solicitudes segregadas de registro
con las menciones, requisitos y documentos que exigen los articulos 1 a 4 del presente Reglamento. En
dichas solicitudes segregadas de registro se indicara ademas el caracter divisional de las mismas y el
numero, fecha de presentacion y clases de la solicitud inicial de que proceden. El justificante del pago de
la tasa de solicitud se refiere el citado articulo 4 sera sustituido para las solicitudes divisionales por el
justificante de pago de la tasa de division.

3. La lista de productos y servicios de las solicitudes divisionales no podra exceder del total de productos
y servicios que comprenda la solicitud inicial dividida. Si en la solicitud inicial se utilizara algin concepto
general, en las solicitudes divisionales se debera utilizar ese mismo concepto general, aunque el mismo
podra ser restringido mediante adiciones que especifiquen los productos o servicios a que se concreta
cada solicitud divisional, sin que en ningln caso puedan producirse superposiciones entre ellas.
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4. Recibida la solicitud de division, el 6rgano competente examinara si la misma se ajusta a lo previsto en
el articulo 24 de la Ley 17/2001 y si cumple los requisitos exigidos en los apartados anteriores. Si se
observaran defectos o irregularidades, se notificaran al solicitante para que en el plazo de un mes los
subsane o presente alegaciones. Si los defectos no fueran subsanados, la division se tendra por
desistida, continuandose la tramitacion del expediente inicial. Durante el procedimiento de division, el
procedimiento de registro o recurso quedara en suspenso conforme a lo previsto en el articulo 26.c) de la
Ley 17/2001.

5. Acordada la division de la solicitud, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas u 6rgano competente
abrird un nuevo expediente por cada solicitud divisional presentada e incluira en cada solicitud divisional
una copia completa del expediente de la solicitud inicial y en este expediente inicial una copia de las
solicitudes divisionales presentadas. El 6rgano competente de la Comunidad Auténoma remitira
inmediatamente a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas el expediente de la solicitud inicial y de la
solicitud divisional no afectada por el suspenso, continuando con la tramitacion de la solicitud divisional
afectada por el suspenso. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas asignara un nuevo nimero a cada
solicitud divisional y efectuara las anotaciones registrales pertinentes. El nuevo ndmero de la solicitud
divisional sera comunicado al érgano competente de la Comunidad Auténoma.

6. Toda solicitud, peticién o declaracion hecha por el solicitante en relaciéon con la solicitud inicial sera
valida y aplicable a las solicitudes divisionales.

7. Los apartados anteriores seran aplicables, en lo que proceda, a la divisién del registro de la marca. La
division del registro de la marca, salvo lo previsto en el articulo 31 de este Reglamento, sélo podra ser
solicitada en el procedimiento de recurso contra la concesion de la marca. En este caso, la solicitud de
division habra de presentarse ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas a lo mas tardar en el
momento de contestar al recurso interpuesto.

CAPITULO IlI

Restablecimiento de derechos

Articulo 47. Solicitud de restablecimiento de derechos.

1. La solicitud para el restablecimiento de un derecho debera presentarse en el plazo de dos meses a
contar desde el cese del impedimento. La solicitud se presentara ante la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas o el érgano competente de la correspondiente Comunidad Auténoma frente al que se hubiera
incumplido el plazo determinante de la pérdida del derecho.

2. La solicitud de restablecimiento debera incluir:

a) Nombre y direccion del solicitante o titular de la marca cuyo restablecimiento se solicita.

b) Si procede, nombre y direccion del representante.

¢) Plazo o tramite incumplido.

d) Si procede, acuerdo y fecha de la extincion del derecho y de su publicacién o naotificacién.
e) Fecha de cese del impedimento.

f) Motivos del incumplimiento, justificacion, pruebas y alegaciones en apoyo de la pretension.
g) Firma del interesado o de su representante.

h) Justificante del abono de la tasa de restablecimiento de derechos.

3. Con la solicitud de restablecimiento del derecho debera cumplirse el tramite omitido, acompafiandose la
formalizacion del acto o la solicitud, escrito 0 documentacion que se omitié en su dia en dicho tramite y
cuya ausencia determind la pérdida del derecho.

Articulo 48. Examen y resolucion de la solicitud.

1. El érgano competente examinara si la solicitud de restablecimiento del derecho cumple los requisitos
previstos en el articulo anterior y en el apartado 2 del articulo 25 de la Ley 17/2001 y si el acto o tramite
omitido ha sido debidamente cumplido en todas sus formalidades al presentarse la solicitud de
restablecimiento.
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2. Si se observara alguna irregularidad o defecto en la documentacion presentada, tanto respecto de la
solicitud de restablecimiento como del cumplimiento del tramite omitido, se comunicaran éstos al
solicitante para que en el plazo de diez dias los subsane. De no subsanarse en dicho plazo las
irregularidades o defectos sefialados, la solicitud de restablecimiento se tendra por desistida.

3. Cuando en la documentacién presentada no se observaran irregularidades o defectos o éstos hubieran
sido subsanados, el 6rgano competente examinara si, conforme a lo dispuesto en los apartados 1, 5y 7
del articulo 25 de la Ley 17/2001:

a) Se ha acreditado la diligencia debida en las circunstancias del caso.
b) El plazo incumplido es susceptible de restablecimiento.
¢) No existe ningun derecho de tercero que impida el restablecimiento solicitado.

4. Efectuado el examen previsto en el apartado anterior, el 6rgano competente resolvera, estimando o
desestimando el restablecimiento del derecho. No obstante, si concurriera el impedimento previsto en la
letra c) del apartado anterior, el 6rgano competente, antes de resolver, comunicara dicha circunstancia al
solicitante y al titular del signo presuntamente impeditivo del restablecimiento solicitado para que en el
plazo de un mes presenten sus alegaciones. A la vista de estas alegaciones, el érgano competente
resolvera. Contra la resolucion que restablezca en sus derechos al solicitante podra interponer recurso el
tercero que pueda prevalerse de las disposiciones de los apartados 6 v 7 del articulo 25 de la Ley
17/2001, de Marcas.

5. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas publicara su resolucién en el Boletin Oficial de la Propiedad
Industrial.

6. Cuando el 6rgano competente para resolver la solicitud de restablecimiento de derechos sea un 6rgano
autonémico, éste comunicara a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas la presentacion de la solicitud y
la resolucion definitiva que adopte.

CAPITULO IV

Notificaciones y comunicaciones

Articulo 49. Notificaciones y comunicaciones de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

1. Las notificaciones y comunicaciones que haya de realizar la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas se
efectuaran mediante la entrega o remisién del documento original, una copia del mismo firmada o sellada,
0 un documento elaborado por ordenador que incorpore impreso dicho sello.

2. Ademas de los medios de notificacion previstos en el articulo 29 de la Ley 17/2001, las notificaciones
podran efectuarse en los locales de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas mediante entrega directa
del documento al interesado que acusara recibo del mismo.

3. Cuando la notificacién se efectie mediante el deposito del documento en el buzén de que disponga el
interesado en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, se hara constar la fecha del deposito en el
documento notificado y en la copia que obre en el expediente.

4. Las notificaciones mediante telefax u otros medios técnicos o electronicos de comunicacion se
efectuaran transmitiendo el original o una copia del documento tal como se prevé en el apartado 1. El
Director de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, de conformidad con lo previsto en la disposicion
adicional octava de la Ley 17/2001, determinara los pormenores de dicha transmision, en el marco de los
criterios de seguridad, normalizacién y conservacion a los que se refiere el Real Decreto 263/1996, de 16
de febrero, por el que se regula la utilizacion de técnicas electrénicas, informaticas y telematicas por la
Administracion General del Estado. Las notificaciones efectuadas telematicamente se entenderan
practicadas conforme a lo previsto en el articulo 59.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
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5. Las comunicaciones de caracter simplemente informativo que haya de realizar la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas, podran efectuarse por correo ordinario, electrénico u otro medio técnico de que
disponga la Oficina.

Articulo 50. Comunicaciones de los interesados.

1. Las solicitudes de registro de marca, asi como cualquier otra solicitud prevista en la Ley 17/2001 o en
este Reglamento y todas las deméas comunicaciones dirigidas a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
u organos competentes de las Comunidades Auténomas por los interesados se efectuaran mediante la
presentacion en dicha Oficina u 6rganos competentes o en los lugares que prevé 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, de un original firmado del documento de que se trate.

2. Cuando asi se establezca, dichas solicitudes y comunicaciones también podran efectuarse mediante la
presentacion del documento en soporte magnético o electronico o mediante la transmision del mismo por
telefax u otros medios electrénicos. El Director de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas establecera
las condiciones, requisitos y caracteristicas de estos medios de presentacion o transmision, tales como el
equipo o material que hayan de utilizarse, los pormenores técnicos de comunicacion y los métodos de
identificacion del remitente, en el marco de los criterios de seguridad, normalizacién y conservacion a los
que se refiere el apartado 4 del articulo 49 de este Reglamento. La creacion de un registro telematico
para la recepcion de solicitudes transmitidas por medios telematicos se ajustara a lo dispuesto en el
articulo 38.9 de la Ley 30/1992 antes citada.

Articulo 51. Impresos normalizados.

1. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, ademas de los impresos normalizados previstos en este
Reglamento, podra establecer otros para la presentacion de las demas solicitudes y comunicaciones de
los interesados. La aprobacién de todos los impresos se efectuara mediante resolucién del Director
general de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

2. Los interesados en los procedimientos ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas deberan usar
dichos impresos normalizados, copias de esos impresos o impresos con el mismo contenido y formato,
tales como impresos creados mediante tratamiento electrénico de datos.

3. Los impresos deberan ser cumplimentados de manera que su contenido pueda ser introducido de
forma automatica en un ordenador mediante, por ejemplo, el reconocimiento de caracteres y la lectura
Optica.

4. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas hara accesibles al pablico los impresos normalizados a que
se refiere el apartado 1 del presente articulo mediante su puesta a disposicion en redes de comunicacion
telematica.

CAPITULO V

Registro de marcas e informacién al publico

Articulo 52. Forma y contenido del Registro de Marcas.

1. El Registro de Marcas a que se refiere el articulo 1 de la Ley 17/2001, podra llevarse en forma de base
de datos electronica.

2. En el Registro de Marcas se inscribiran, en relacion con las marcas nacionales, marcas internacionales
y hombres comerciales, las menciones siguientes:

a) Numero de la solicitud de registro.

b) Fecha de presentacion de la solicitud.

¢) Nombre, direccién y nacionalidad del solicitante o titular del registro y el Estado en que tenga su
domicilio, su sede o establecimiento.
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d) Nombre y direccion profesional del representante, siempre que no se trate del representante a que se
refiere el apartado 3 del articulo 56 de este Reglamento.

e) La reproduccién de la marca o del nombre comercial, con indicaciones relativas a su naturaleza, a
menos que se trate de una marca o nombre comercial al que se aplique lo dispuesto en el apartado 1 del
articulo 2 de este Reglamento. Cuando el registro sea en color, la mencién en color y la indicacion de los
colores que compongan el signo. Cuando proceda, una descripcion del signo.

f) La lista de productos y servicios, agrupados conforme a las clases de la Clasificacion Internacional.
Cada grupo ird precedido del nimero de la clase a que corresponda, figurando en el orden seguido por
dicha Clasificacion Internacional.

g) Las indicaciones relativas a la prioridad unionista reivindicada.

h) Las indicaciones relativas a la reivindicacion de prioridad de exposicion.

i) Las indicaciones relativas a la reivindicacion de la antigiedad.

j) La declaracion del solicitante excluyendo de la proteccién solicitada alguno de los elementos de la
marca o hombre comercial.

k) La indicacion de que se trata de una marca colectiva, de garantia o internacional.

I) La indicacion de que se trata de una marca nacional por transformacién de un registro internacional o
marca comunitaria y los datos relativos a estas solicitudes o registros (fecha presentacion y namero
solicitud o registro).

m) La indicacién de que se trata de una solicitud divisional y la fecha de presentacion y nimero de la
solicitud o registro de que procede.

n) La indicacion de que se trata de un registro fusionado y la fecha de presentacion y nimeros de los
registros de que procede.

0) Fecha del acuerdo de desistimiento de la solicitud y, en su caso, de su publicacion.

p) Fecha de publicacién de la solicitud.

g) Los signos anteriores, identificados por su nimero de solicitud, respecto de los cuales, en virtud de lo
previsto en el articulo 15.2 de este Reglamento, se hubiera comunicado la publicacién de la solicitud a los
titulares de los mismos.

r) Fecha del suspenso y de su publicacion.

s) Fecha del acuerdo de denegacion o concesion del registro y de su publicacion.

t) Datos relativos a la interposicién y resolucion de los recursos administrativos y jurisdiccionales.

u) Datos relativos a la suscripcion de un convenio arbitral, al laudo que recaiga y, en su caso, a los
recursos interpuestos contra éste y a las resoluciones adoptadas en relacion con los mismos.

3. En el registro de marcas se inscribiran también los siguientes datos:

a) Toda modificacion del nombre, direccion o nacionalidad del titular o solicitante del registro, o del Estado
en que tenga su domicilio, su sede o establecimiento.
b) Toda modificacion del nombre o la direcciéon profesional del representante, salvo cuando se trate del
representante a que se refiere el apartado 3 del articulo 56 de este Reglamento.
¢) Cuando se designe a un nuevo representante, su nombre y direccion profesional. d) Toda modificacion
de la marca o nombre comercial con arreglo a lo dispuesto en el articulo 33 de la Ley 17/2001.
e) La mencién de la modificacion del Reglamento de uso de las marcas colectivas o de garantia con
arreglo a lo dispuesto, respectivamente, en los articulos 65y 71 de la Ley 17/2001.
f) Las solicitudes de transmision total o parcial de la solicitud o registro y la fecha de denegacion o
concesion de la inscripcion.
g) La constitucion, modificacion o cesion de un derecho real y la fecha de la denegacion o concesion de
su inscripcion. En el caso de una hipoteca mobiliaria se anotara la fecha de su inscripcion en el Registro
de Bienes Muebles.
h) Las medidas de ejecucion forzosa y los procedimientos de quiebra o analogos.
i) Las solicitudes de inscripcion, modificacion o cesion de licencias y la fecha de denegacion o concesion
de su inscripcion.
j) Las solicitudes de cancelacion de las inscripciones mencionadas en los parrafos g), h) e i) y la fecha de
inscripcion de su cancelacion.
k) La solicitud de renovacion del registro y su fecha de concesion o denegacién y publicacion.

I) La solicitud de renuncia del registro y de la cancelacion del mismo.
m) La fecha del acuerdo de caducidad por falta de renovacion y de su publicacion.
n) Las demandas por el ejercicio de acciones reivindicatorias, de nulidad y caducidad y las sentencias y
demas resoluciones judiciales, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 2 y 61 de la Ley 17/2001.

4. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas podra inscribir en el Registro de Marcas otras menciones,
ademas de las previstas en los apartados anteriores.
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Articulo 53. Publicidad.

1. El Registro de Marcas es publico. La publicidad se hara efectiva mediante consulta a la base de datos,
obtencion de listados informaticos o certificacion expedida por el funcionario competente.

2. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas podra facilitar, con caracter gratuito, la consulta pablica de la
base de datos mediante su puesta a disposicion publica en redes de comunicacién telematica.

3. La certificacion sera el Unico medio de acreditar fehacientemente el contenido de las inscripciones
registrales.

4. La certificacién se solicitara por el interesado mediante la presentacion ante la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas del correspondiente impreso normalizado en el que se indicaran los particulares sobre
los que ha de versar la misma. Cuando se solicite una certificacion general sobre las inscripciones
registrales de una marca o nombre comercial, la misma podra consistir en el correspondiente listado
informatico de la base de datos certificado por el funcionario competente. Con la solicitud de certificacion
debera acompafiarse el justificante de pago de la tasa correspondiente.

Articulo 54. Consulta publica de expedientes.

1. La consulta publica de expedientes se efectuara sobre los documentos originales o copias de los
mismos. Cuando los expedientes se conservasen mediante soportes técnicos de almacenamiento, la
consulta publica se efectuard sobre estos medios técnicos. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
establecera la forma de llevarse a término la consulta. Hasta que no se haya abonado la tasa
correspondiente, no se tendra por presentada la solicitud de consulta publica.

2. Estaran excluidas de consulta publica las partes del expediente que el interesado haya manifestado,
antes de la presentacién de la solicitud de consulta publica, que se mantengan confidenciales, a menos
que la consulta de tales partes del expediente esté justificada por intereses legitimos y preponderantes de
la parte que solicita la consulta.

3. Cuando se solicite la consulta publica de un expediente de solicitud de registro todavia no publicada, la
parte interesada en la consulta debera indicar y probar que el solicitante del expediente:

a) Ha dado su consentimiento, o
b) Ha pretendido hacer valer frente a dicha parte los derechos derivados de su solicitud.

4. La consulta tendra lugar en los locales de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

5. Previa solicitud, la consulta publica se realizara mediante la expedicion de copias de los documentos
del expediente. Para la obtencion de tales copias debera pagarse la tasa correspondiente.

Articulo 55. Conservacion de los expedientes.

1. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas conservara los expedientes relativos a las solicitudes y
marcas y nombres comerciales registrados durante al menos cinco afios contados a partir del final del afio
en que:

a) La solicitud haya sido denegada, desistida o tenida por desistida.

b) El registro de la marca o nombre comercial haya expirado totalmente con arreglo a lo dispuesto en el
parrafo a) del articulo 55.1 de la Ley 17/2001

c) Se haya inscrito en el Registro la renuncia total a la marca o nombre comercial con arreglo a lo
dispuesto en el parrafo b) del articulo 55.1 de la Ley 17/2001.

d) La marca o nombre comercial hubieran sido totalmente cancelados del Registro con arreglo a lo
dispuesto en el apartado 3 del articulo 61 de la Ley 17/2001.

2. El Director de la Oficina establecera la forma de conservacién de los expedientes.
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3. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas conservara los expedientes de todos aquellos registros
respecto de los cuales se hubiera reivindicado su antigliedad en una marca comunitaria, aunque dichos
registros hubieran sido renunciados o se hubieran dejado extinguir por su titular una vez registrada la
marca comunitaria y en tanto en cuanto dicha marca comunitaria continde en vigor.

CAPITULO VI

Representacién

Articulo 56. Representacion.

1. Salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, nadie tendra obligacién de hacerse representar ante la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o los 6rganos competentes de las Comunidades Autbnomas. No
obstante, en el supuesto de que el interesado actle por si mismo y no tenga domicilio ni sede social en
territorio del Estado espariol, debera designar, a efecto de notificaciones, una direccién postal en Espafia
o0, alternativamente, indicar que las notificaciones le sean dirigidas por correo electrénico o por cualquier
otro medio técnico de comunicacion de que disponga la citada Oficina.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el ultimo inciso del apartado siguiente, las personas fisicas o juridicas
que no tengan ni domicilio ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Comunidad
Europea deberan, conforme a lo dispuesto en el articulo 155.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes, hacerse representar mediante Agente de la Propiedad Industrial en cualquiera de los
procedimientos establecidos por la Ley 17/2001 o el presente Reglamento.

3. Las personas fisicas o juridicas que tengan su domicilio o un establecimiento industrial o comercial
efectivo y serio en la Comunidad Europea podran actuar mediante un empleado de las mismas, siempre
gue este empleado acredite ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas u 6rganos competentes de la
Comunidad Autonoma correspondiente su poder de representacion y cumpla las condiciones establecidas
en el apartado 1 a efectos de notificaciones. El empleado de una persona juridica de las contempladas en
el presente apartado podra actuar también en representacion de otras personas juridicas que estén
econ6micamente vinculadas con aquella, incluso si estas personas juridicas no tuvieren ni domicilio, ni
establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Comunidad Europea.

4. A los efectos de lo dispuesto en el articulo 1.1.f) del presente Reglamento, se presumirda que el
representante tiene una sucursal seria y efectiva en el territorio de la Comunidad Autbnoma de
presentacion de la solicitud, si tiene un acuerdo de colaboracion con otro representante o si actia por
medio de empleados, auxiliares o mandatarios, domiciliados cualquiera de ellos en el territorio de la
referida Comunidad Auténoma.

(apartados 1 y 3 de este articulo redactados de conformidad con el Real Decreto 1431/2008, de 29 de
agosto)

Articulo 57. Acreditacion de la representacion.

1. Los representantes deberan presentar ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas u 6rgano
competente de la Comunidad Auténoma el correspondiente poder firmado por el interesado para su
inclusién en el expediente. Los poderes podran otorgarse para una o mas solicitudes o para uno o0 mas
registros identificados en el poder.

2. Se podra presentar un poder general por el que se faculte al representante para actuar en relacién con
todas las operaciones de marcas o nombres comerciales del poderdante. La Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas llevara a estos efectos un registro de poderes generales.

3. Cuando se comunique a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas u 6rgano competente de la
Comunidad Auténoma la designacion de un representante, el correspondiente poder se debera presentar
en el plazo de un mes a contar desde la recepcion de dicha comunicacion, si la direccién del poderdante
se encuentra dentro del territorio espafiol, o en el plazo de dos meses, si tal direccion se hallare fuera de
dicho territorio. En el caso de que no se presentase el poder en los plazos prescritos anteriormente, el
procedimiento continuara con el representado. Los actos realizados por el representante no acreditado,
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con excepcién de la presentacion de la solicitud de registro, se tendran por no efectuados, si no son
confirmados por el representado en los plazos anteriormente previstos. Todo ello se entendera sin
perjuicio de lo dispuesto en la Ultima frase del apartado 1 y en el apartado 2 del articulo 56 de este
Reglamento.

4. Todo representante que deje de estar apoderado seguira siendo considerado como tal hasta que no se
haya comunicado a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas u érgano competente la expiracién de su
poder.

5. Salvo que el propio poder disponga otra cosa, su extincion por el fallecimiento del poderdante no
impedira al apoderado realizar ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas u érganos competentes de
las Comunidades Autdnomas los actos de conservacion, defensa y mantenimiento de las solicitudes y
registros del poderdante que resulten imprescindibles hasta la designacion de un nuevo apoderado por
los herederos de aquél o la comparecencia personal de éstos.

6. En los supuestos de solicitudes, escritos o comunicaciones presentadas electrénicamente que no
impliquen renuncia, enajenacion, gravamen o limitacion de derechos podra aportarse, en lugar del poder
original otorgado por el interesado, un archivo electrénico que contenga la copia integra del mismo. No
obstante, el documento original del poder debera presentarse para su inclusion en el expediente cuando
se desista totalmente de la solicitud, cuando la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas asi lo requiera, o
cuando cualquier parte en el procedimiento justifique la posible existencia de falsedad del mismo o
cualquier otro defecto grave y asi lo solicite expresamente.

7. Cuando, de acuerdo con el apartado anterior, haya de presentarse el poder original, éste debera
aportarse en el plazo de diez dias que conceda la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o en el que
reste para que se cumpla el plazo previsto en el apartado 3 de este articulo, si este plazo fuera superior.
En el supuesto de que el poder sea requerido en alguno de los tramites previstos en los articulos 11, 14 6
20 de este Reglamento, su aportacion se efectuara en los plazos establecidos en los mismos. Una vez
requerida la aportacion del poder original, el incumplimiento o su aportacion extemporanea producira los
efectos previstos en el apartado 3 de este articulo.

(apartados 6 y 7 introducidos por el Real Decreto 1431/2008, de 29 de agosto)

Disposicion adicional primera. Cumplimiento de tramites.

A efectos de lo dispuesto en la disposicion adicional cuarta de la Ley 17/2001, se entenderan por tramites
de un procedimiento en materia de propiedad industrial cualesquiera actuaciones relativas a la solicitud,
tramitacion, oposicion, renovacion, reivindicacion de prioridad, pago de tasas o incluso formulaciéon de
recursos respecto de cualquier modalidad de propiedad industrial. En consecuencia, las actuaciones o
tramites con ese objeto cuyo plazo hubiera de expirar en sabado, podran efectuarse validamente en el
primer dia habil siguiente a ese sabado.

Disposicion _adicional segunda. Restablecimiento _de derechos de las demas modalidades de
propiedad industrial.

Los articulos 47 y 48 del presente Reglamento seran de aplicacion, en todo aquello que no sea
incompatible con su propia naturaleza o con lo dispuesto en la disposicion adicional séptima de la Ley
17/2001, de Marcas, a las patentes, modelos de utilidad, topografias de los productos semiconductores y
modelos y dibujos industriales y artisticos.

Disposicién adicional tercera. COmputo de plazos.

Sin perjuicio de lo previsto en la disposicién adicional primera, los plazos establecidos en este
Reglamento se computaran conforme a lo dispuesto en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comdn.

Disposicion transitoria primera. Normas transitorias aplicables a los rétulos de establecimiento.
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1. Mientras dure la vigencia registral de los rétulos de establecimiento seran aplicables a los mismos las
disposiciones del presente Reglamento en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza,
0 contrario al régimen transitorio previsto en la Ley 17/2001. En particular, le seran aplicables el articulo
15.2, el capitulo IV del Titulo 1l y el Titulo IV de este Reglamento.

2. De acuerdo con lo previsto en el parrafo a) del apartado 2 de la disposicion transitoria tercera de la Ley
17/2001, cuando la renovacion del rétulo de establecimiento s6lo comprenda municipios ubicados en una
Unica Comunidad Auténoma la solicitud de renovacion se presentara ante los érganos competentes de
dicha Comunidad Auténoma. La solicitud de renovacion se presentard ante la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas cuando comprenda los municipios de las Ciudades de Ceuta o Melilla o cuando,
refiriéndose a cualesquiera otros municipios, los 6rganos de la Comunidad Auténoma que resultase
competente no hubieren iniciado sus actividades registrales, conforme a lo previsto en la disposicion
transitoria quinta de la citada Ley.

3. La solicitud y procedimiento de renovacion se ajustaran a lo dispuesto en los articulos 26, 27 y 28 del
Reglamento, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza o contrario a lo dispuesto
en la Ley 17/2001 y en la presente disposicion. En particular no le sera aplicable a la renovacion de los
rétulos de establecimiento, el plazo de demora contemplado en el articulo 32.3 de la citada Ley, ni la
indicacion de los productos o servicios previstos en el parrafo g) del articulo 26.2 del Reglamento, que
debera sustituirse por la indicacién de los municipios, sucursales y actividades concretas para las que se
solicita la renovacion.

4. Cuando la competencia para resolver la solicitud de renovacion corresponda a los érganos de las
Comunidades Auténomas, el justificante de abono de la tasa correspondiente se ajustara a lo que
aquéllas dispongan. Dentro de los cinco dias siguientes a la recepcion de la solicitud, el érgano
competente comunicara a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas los datos de la solicitud de
renovacion en la forma prevista en el apartado 7 del articulo 5 de este Reglamento. Una vez resuelta la
solicitud de renovacion, en el mismo plazo y del mismo modo se comunicara a dicha Oficina la resolucion
adoptada y, en su caso, los recursos administrativos y jurisdiccionales que se interpongan contra la
misma y la resolucion que recaiga sobre los mismos. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, a
instancia del érgano competente, suministrara copia del expediente o cuantos datos se le soliciten del
mismo.

Disposicion transitoria_sequnda. Aplicacion _de la Clasificacién Internacional a los nombres
comerciales renovados.

1. De conformidad con lo previsto en la disposicion transitoria sexta de la Ley 17/2001, en la primera
renovacion que se produzca tras la entrada en vigor de dicha Ley, los nombres comerciales concedidos
bajo la legislacion anterior se clasificaran de acuerdo con la Clasificacion Internacional de productos y
servicios.

2. La solicitud de esta renovacion se ajustara a lo previsto en el articulo 26 del Reglamento. No obstante,
en la misma debera precisarse que se trata de una primera renovacion con adaptacion a la Clasificacion
Internacional e indicarse los productos o servicios para los que se pide la renovacion, agrupados segun la
clase a que pertenezca de la Clasificacion Internacional, precedido cada grupo por el nimero de su clase.
La lista presentada no podra incluir productos o servicios distintos de los comprendidos en la lista de
actividades protegidas por el nombre comercial. Cuando la lista de actividades contenga conceptos
excesivamente genéricos y totalmente indeterminados, habra de prescindirse de los mismos en la
adaptacion a la Clasificacion Internacional.

3. El procedimiento de renovacion se ajustara a lo dispuesto en el articulo 28 del Reglamento. Los
defectos o reparos observados en la clasificacion propuesta por el interesado seran notificados al mismo,
conforme a lo previsto en el apartado 1 del articulo antes citado. La Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas, a la vista de la contestacion del interesado, resolvera concediendo la renovacion para los
productos o servicios que considere correctamente clasificados, salvo que existan otras irregularidades no
subsanadas que impidan la concesién de la renovacion solicitada.

Disposicion transitoria tercera. Fusién de reqistros.
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1. Cuando, conforme a la disposicion transitoria séptima de la Ley 17/2001, se solicite, en la primera
renovacion que se efectle tras la entrada en vigor de la citada Ley, la fusién en un Gnico registro de varias
marcas concedidas, el interesado debera presentar la solicitud de renovaciéon con arreglo a lo dispuesto
en el articulo 26 del Reglamento. La solicitud de renovacion debera incluir ademas:

a) Una mencién indicando que se solicita la fusién de varias marcas en un Unico registro.

b) Los numeros de los registros de marca respecto de los que se solicita la fusion.

c) La menciéon de los productos y servicios de los registros fusionados para los que se solicita la
renovacion, agrupados segun la clase a que pertenezcan de la Clasificacion Internacional, precedido cada
grupo por el nimero de su clase y dispuestos éstos correlativamente siguiendo el orden numérico de
dicha Clasificacion. Esta enumeracion de los productos y servicios se efectuara aun en el caso de que la
renovacion se solicite para todos los productos y servicios protegidos por los distintos registros
fusionados.

2. El procedimiento de renovaciéon se ajustard a lo dispuesto en el articulo 28 del Reglamento. No
obstante, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas examinara ademas si la fusion solicitada cumple los
requisitos previstos en la disposicion transitoria séptima de la Ley y en la presente disposicion. Si se
observara algin defecto o reparo, seran notificados al interesado con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 1 del articulo 28 antes citado.

3. Si los defectos o reparos relativos a la solicitud de fusion no fueran subsanados en el plazo prescrito, la
fusion sera denegada. No obstante, no se denegara la renovacién solicitada si la misma cumple los
requisitos legalmente previstos respecto de los registros para los que se solicité la fusion. En este
supuesto, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas notificara al interesado la denegacion de la fusion y
la concesion de la renovacion respecto de los registros que procedan. En los expedientes de estos
registros se incorporara una copia de la solicitud de renovacién presentada y de la resolucion adoptada.

4. Cuando se conceda la renovacién y fusidn solicitada, se abrira un nuevo expediente en el que se
incorporaran los expedientes de los registros fusionados, asignando un nuevo numero al registro
fusionado resultante. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, asimismo, efectuara las anotaciones
registrales pertinentes, cancelando cada uno de los registros fusionados, indicando el motivo de esta
cancelacion y el nimero del expediente en que han sido incorporados.
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