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|. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

6345 Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento
para la ejecucion de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado
por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio.

La disposicion final tercera del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de
transposicion de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados
y servicios de viaje vinculados, por el que se modifica parcialmente la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas, autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias
para el desarrollo y aplicaciéon de la misma. En su virtud, y dada la complejidad y las
novedades regulatorias incorporadas en ese Real Decreto-ley, resulta adecuado desarrollar,
en la necesaria colaboracion que debe presidir las relaciones entre las normas con rango de
ley y las normas de naturaleza reglamentaria, los aspectos concretos de dicha regulacion
mediante el dictado de un Real Decreto del Consejo de Ministros. Por ello, la presente norma
tiene como objeto principal el desarrollo reglamentario de las modificaciones que en la
legislacion en materia de marcas ha supuesto la transposicion a nuestro ordenamiento
juridico de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2015, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros
en materia de marcas, que ha obligado a la modificacion de la actual Ley 17/2001, de 7 de
diciembre.

Esta Directiva continla con la armonizacién legislativa iniciada por la Directiva
89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, en su version refundida, Directiva
2008/95/CE, que supuso un avance significativo en la armonizacion de las disposiciones
esenciales de caracter sustantivo del Derecho de marcas en todos los Estados miembros.
La nueva Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2015, avanza en esa aproximacion de las normas de derecho material, pero
extiende también su impulso armonizador a disposiciones de caracter procedimental. La
finalidad es lograr la maxima coherencia no sélo entre los sistemas nacionales de marcas
de los diferentes Estados miembros, sino también entre estos y el sistema de marcas de
la Unién Europea, actualmente desarrollado por el Reglamento (UE) 2017/1001, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unidn
Europea.

El presente Real Decreto modifica el Reglamento para la ejecucién de la Ley 17/2001,
de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio,
con la finalidad ya indicada de adaptarlo a las modificaciones que ha sufrido la Ley de
Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, al incorporar la Directiva (UE) 2015/2436. Este Real
Decreto de modificacién consta de un articulo Unico con veintiocho apartados, dos
disposiciones transitorias, una disposicién derogatoria Unica y tres disposiciones finales.

La redaccién de este proyecto de Reglamento se ha basado en los principios de buena
regulacion recogidos en el articulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, comprendiendo el
principio de necesidad y eficacia, al adaptar el contenido del reglamento a la modificaciones
introducidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, por el Real decreto-ley 23/2018 con la
minima reforma de la actual normativa en aras de la simplificacién; asi como en los
principios de proporcionalidad, al contener la regulacion imprescindible a la finalidad que
se quiere alcanzar con la norma, y de seguridad juridica, puesto que se realiza con el fin
de mantener un marco normativo estable, predecible, integrado y claro, huyendo de una
indeseable dispersion normativa.

En relacion con los requisitos de la solicitud de registro, el apartado uno del articulo
unico los modifica para adaptarlos a las modificaciones introducidas en la Ley 17/2001,
de 7 de diciembre, relativas a la legitimacion, a los medios de notificacion del solicitante
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cuando actue por si mismo y a la posibilidad de incluir en la solicitud una reivindicacién del
caracter distintivo adquirido por el uso del signo solicitado.

En el apartado dos se introduce una de las principales novedades de esta reforma. Se
trata de la regulacion especifica de los distintos tipos de marcas. Se contemplan, de esta
manera, las marcas denominativas estandar, las marcas figurativas —que engloban las
marcas graficas, mixtas y denominativas no estandar—, las marcas tridimensionales, de
posicion, de patrén, de color, sonoras, de movimiento, multimedia y holograficas.

Como consecuencia de la eliminacién del requisito de la representacion grafica para
definir y delimitar el signo distintivo sobre el que se reclama la proteccion registral, fruto de
los avances ofrecidos por las nuevas tecnologias, se admite la posibilidad de representar
los sighos mediante archivos de sonido o audio, en el caso de las marcas sonoras, y
mediante archivos de video en las de movimiento, marcas holograma o marcas multimedia.

Esta nueva tipologia de marcas ha impuesto modificaciones también en relacion tanto
con los elementos que debe incluir la publicacion de las solicitudes de registro como con
respecto de las menciones que deben inscribirse en el Registro de Marcas.

En cuanto a los productos y servicios para los que se solicitan las marcas y los
nombres comerciales, el apartado tres recoge la necesidad de que sean identificados con
la suficiente claridad y precision como para que las autoridades competentes y los
competidores determinen con exactitud el &mbito de proteccion del signo en cuestion. A
estos efectos, se incorpora literalmente a nuestra legislacion lo establecido en el articulo 39
de la Directiva (UE) 2015/2436.

Ademas de algunas novedades introducidas en los apartados ocho y nueve relativas
al contenido del escrito de oposicién y en relacidon con la presentacion de pruebas y
documentos que acompafien a dicho escrito, se introduce en el apartado once un nuevo
articulo que desarrolla la prueba de uso que el titular de la marca solicitada puede pedir al
oponente que impugne su registro, siempre que dicha prueba de uso fuera legalmente
exigible en ese momento con arreglo a las disposiciones de la ley. En el caso de que la
marca no haya sido usada también se establece la posibilidad de acreditar la existencia de
causas justificativas de la falta de uso. Se regula ademas la forma en la que se puede
solicitar esta prueba de uso, su contenido y alcance, asi como el momento en que puede
solicitarse y el plazo que tiene el oponente para presentar alegaciones y observaciones
una vez recibida.

En el apartado quince se introducen modificaciones en relacién con el aviso de la
expiracién del registro de la marca y se establecen los casos en los que, pagando
electrénicamente la tasa de renovacion en el documento habilitado al efecto por parte de
la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, no sera necesario presentar una solicitud para
obtener la renovacion del registro de dicha marca. Este nuevo procedimiento de renovacién
solo sera aplicable cuando se trate de una renovacion total de la marca en cuestion.

El Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de
diciembre de 2015 por el que se modifican el Reglamento (CE) n.° 207/2009 del Consejo
sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) n.° 2868/95 de la Comision, por el que
se establecen normas de ejecucion del Reglamento (CE) n.° 40/94 del Consejo sobre la
marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) n.° 2869/95 de la Comisién, relativo a
las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (marcas,
disefios y modelos), ha impuesto la necesaria modificaciéon de varios articulos y del
enunciado del titulo VII del Reglamento de ejecucion de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.
En concreto, se han tenido que modificar las denominaciones de marca comunitaria por
marca de la Unién Europea y Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (OAMI) por
Oficina de la Propiedad Intelectual de la Union Europea (EUIPO).

En lo referente a las disposiciones generales sobre los procedimientos, como
consecuencia de la experiencia practica obtenida en los ultimos afios, asi como por la
entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se ha modificado la regulacién de las
comunicaciones de los interesados y las normas referentes a la conservacion de los
expedientes. También se modifica la normativa relacionada con la representacion de los
interesados en congruencia con la nueva regulacion establecida en Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, tras su modificacion parcial.
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En el apartado veintisiete se introduce un nuevo titulo en el que se regula el
procedimiento administrativo de nulidad o caducidad fruto de la competencia directa
otorgada a la Oficina Espafola de Patentes y Marcas por la modificacion introducida en la
Ley 17/2001, de 7 de diciembre. Se regula detalladamente tanto el contenido de la solicitud
de nulidad o caducidad, las pruebas, hechos y alegaciones que el solicitante debera
aportar para fundamentar su solicitud, asi como las causas de su inadmisién. También se
detalla el procedimiento que debera seguirse para realizar el examen de fondo de las
solicitudes de nulidad o caducidad, la posibilidad de solicitar la prueba de uso durante el
mismo y cuando podra acordase la suspensién y el sobreseimiento de estas solicitudes.

La modificacion de la disposicion adicional tercera regula el cémputo de plazos
atendiendo a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Ademas, se incluyen tres
disposiciones finales: La primera de ellas recoge el titulo competencial, la segunda
incorpora al Derecho nacional la norma contenida en el articulo 39 de la Directiva (UE)
2015/2436, vy, finalmente, la tercera establece la entrada en vigor del real decreto fijandola
en el dia siguiente al de su publicacion en el «Boletin Oficial del Estado».

En el procedimiento de elaboracién de esta norma se han realizado los tramites de
consulta e informacién publicas pertinentes. Del mismo modo se han obtenido los informes
preceptivos de las entidades interesadas y los Departamentos ministeriales, tal y como
dispone el articulo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Asimismo, se
ha recabado informe consultivo del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo
Econoémico y Social y la Comisién Nacional de los Mercados y la Competencia.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, con la
aprobacion previa de la Ministra de Politica Territorial y Funcion Publica, de acuerdo con
el Consejo de Estado y previa deliberacién del Consejo de Ministros en su reunién del
dia 26 de abril de 2019,

DISPONGO:

Articulo Unico. Modificacion del Reglamento para la ejecucion de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas, aprobado por el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio.

El Reglamento para la ejecucién de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas,
aprobado por el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, queda modificado como sigue:

Uno. Se madifican las letras b), c) y d) del apartado 1 del articulo 1 y se afiade un
nuevo apartado 3 que quedan redactados de la siguiente forma:

«b) El nombre y direccién del solicitante, asi como el Estado en el que tenga
su domicilio, su sede o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo. En
el supuesto de que la solicitud se presentara en una Comunidad Auténoma distinta
de la del domicilio del solicitante, indicacion del establecimiento industrial o
comercial serio y efectivo que se posee en el territorio de la Comunidad Autbnoma
de presentaciéon de la solicitud; esta ultima indicacion no sera necesaria si el
solicitante actua por medio de representante y este tuviera su domicilio o una
sucursal seria y efectiva en el territorio de la Comunidad Auténoma de presentacién
de la solicitud. Cuando el solicitante sea una persona fisica, se indicara su nombre
y apellidos; y cuando sea una entidad de derecho publico o una persona juridica, se
indicara su denominacion oficial, que incluira la forma juridica de la misma y que se
podra abreviar de la manera usual.

A efectos de notificaciones, se podra consignar otra direccion postal. Asimismo,
se podra indicar el niumero de teléfono, correo electronico u otro medio de
comunicacion, indicando de entre ellas la forma preferente de notificacion. En el
supuesto de que hubiera varios solicitantes, se especificara la direccion o medio de
comunicacién de uno de ellos a efectos de notificaciones; de no hacerse asi, las
notificaciones se dirigiran al solicitante mencionado en primer lugar en la solicitud.

c) En el supuesto de que el solicitante actie por si mismo y no tenga domicilio
ni sede social en territorio del Estado espafol, debera designar, a efecto de
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notificaciones, una direccion postal en Espafia o en el Espacio Econémico Europeo
0, alternativamente, indicar que las notificaciones le sean dirigidas por cualquier otro
medio técnico de comunicacién de que disponga la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 175.2 de la Ley 24/2015, de 24 de
julio, de Patentes.

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

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

Dos. Se modifica el articulo 2, que queda redactado de la siguiente forma:
«Articulo 2. Representacion de la marca.

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

2. Larepresentacion de la marca definira el objeto del registro. En los casos en
que la representacion vaya acompafiada de una descripcion escrita, esta debera
concordar con la representacién y no extender su ambito de proteccion.

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

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

b) En el caso de una marca con caracteres, estilizacion o disposicion
especiales o con una caracteristica grafica o un color (marca figurativa), incluidas
las marcas que estén compuestas exclusivamente por elementos figurativos o por
una combinacion de elementos denominativos y figurativos, la marca estara
representada por la presentacion de una reproduccién del signo con todos sus
elementos y, en su caso, sus colores.

c) En el caso de que la marca consista en una forma tridimensional en si
misma, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia, o
en una forma que ademas contenga otros elementos (marca tridimensional), la
marca estara representada por la presentacion o bien de una reproduccion grafica
de dicha forma, incluidas las imagenes generadas por ordenador, o bien de una
reproduccién fotogréafica. La reproduccién grafica o fotografica podra contener
distintas vistas. Cuando la representacion no se facilite electréonicamente, podra
contener hasta seis vistas diferentes.

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

e) En el caso de una marca constituida exclusivamente por un conjunto de
elementos que se repiten periédicamente (marca de patrén), la marca estara
representada por la presentacion de una reproduccion que muestre el patron de
repeticion. La representacion podra ir acompanada de una descripcion que detalle
coémo sus elementos se repiten periédicamente.

f) En el caso de una marca de color, cuando la marca esté compuesta
exclusivamente de un solo color sin contornos, estara representada por la
presentacion de una reproduccion del color y una indicacién de dicho color por
referencia a un cédigo de color generalmente reconocido. Cuando la marca de color
esté constituida exclusivamente por una combinacion de colores sin contornos,
estara representada por la presentacion de una reproducciéon que muestre la
disposicion sistematica de la combinacion de los colores de manera uniforme y
predeterminada y una indicacion de esos colores por referencia a un cédigo de color
generalmente reconocido; podra anadirse también una descripcion detallada de la
disposicion sistematica de los colores.

g) En el caso de una marca constituida exclusivamente por un sonido o
combinacion de sonidos (marca sonora), la marca estara representada por la
presentacién de un archivo de audio que reproduzca el sonido o por una
representacion exacta del sonido en notacion musical.

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

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

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

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

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

6. Cuando la representacion no se presente por medios electrénicos, la marca
podra reproducirse en hoja aparte separada de aquella en la que figure el texto de
la solicitud. La hoja en la que se reproduzca la marca debera contener todas las
visiones o imagenes pertinentes y sus dimensiones se limitaran al formato DIN A4
(29,7 cm de alto y 21 cm de ancho). Se dejara en toda su superficie un margen
minimo de 2,5 cm.

7. Sila correcta orientacién de la marca no resulta evidente, se indicara con la
mencion “parte superior’ en cada reproduccion.
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8. La reproduccion de la marca sera de calidad tal que pueda:

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

9. La presentacion de una muestra o un modelo no constituira una representacion
adecuada de la marca.

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

Tres. Se modifica el articulo 3, que queda redactado de la siguiente forma:
«Articulo 3. Lista de productos y servicios.

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

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

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

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

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

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

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

Cuatro. Se modifica el articulo 6, que queda redactado de la siguiente forma:
«Articulo 6. Reivindicacion del derecho de prioridad unionista.

1. Si en la solicitud de registro se reivindicara la prioridad de una o varias
solicitudes anteriores, el solicitante debera comunicar el nimero de éstas, si aun no
lo hubiera hecho, y presentar una copia de las mismas certificada conforme por la
oficina de origen en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha de presentacién
de la solicitud de registro. En dicha copia debera constar la fecha de presentacién
de la solicitud anterior y debera venir acompafada de una traduccion al castellano,
si dicha solicitud anterior no estuviere redactada en esta lengua.
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2. La Oficina Espafola de Patentes y Marcas podra disponer que la copia
certificada por la oficina de origen pueda ser obtenida de una biblioteca digital
aceptada por ambas oficinas. La traduccién a que se refiere el apartado 1 debera
ser presentada en el plazo fijado en dicho apartado.»

Cinco. Se modifica el articulo 8.1, que queda redactado de la siguiente forma:

«1. El érgano competente examinara si la solicitud incluye:

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

b) La informacion que permita identificar al solicitante.

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

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

Seis. Se madifica el articulo 10, que queda redactado de la siguiente forma:
«Articulo 10. Examen de la legitimacion del solicitante.

Cuando en virtud de lo dispuesto en el articulo 3 de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, el solicitante no pudiera ser titular de una marca, el 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.»

Siete. Se modifica el articulo 16, que queda redactado de la siguiente forma:
«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 publicacion 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 direccion del solicitante; si hubiera varios, unicamente se
incluira, seguido de la mencion “y otros”, el nombre y direccion del solicitante que
hubiera sido designado para recibir las notificaciones o, en su defecto, del que
hubiera sido mencionado en primer lugar en la solicitud.

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

c) Numero del expediente, fecha de presentacién 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) Larepresentacién de la marca junto con la indicacion de su tipo conforme a
lo previsto en el articulo 2.3 de este Reglamento, y, cuando la representacion se
haya facilitado en forma de archivo electronico, un enlace a dicho archivo. Cuando
se trate de una marca de color con arreglo a lo previsto en la letra f) del articulo 2.3
antes citado, indicacion del color o colores reivindicados con su cédigo de referencia.

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

f) Cuando se reivindique prioridad unionista o de exposicion, pais, niumero y
fecha de la solicitud cuya prioridad unionista se reivindica 0 nombre de la exposicion
y fecha de la primera presentacion.
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g) Cuando proceda, la indicacién de que se trata de una marca colectiva o de
garantia.

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

3. La publicacion de una solicitud de marca por transformacién de un registro
internacional o solicitud de marca de la Unién Europea (en adelante marca de la
Unién) 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 numero del registro internacional o de la solicitud de marca de la Unién
de que proceda.

c) Lafecha del registro internacional o de presentacion de la solicitud de marca
de la Union.

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

e) Si se reivindicara antigiiedad de una marca espanola o con efectos en
Espana, el numero y la fecha de presentacién o, en su caso, de prioridad del registro
del que se reivindica la antigiedad.»

Ocho. Se madifica el articulo 17, que queda redactado de la siguiente forma:
«Articulo 17. Presentacion y contenido del escrito de oposicion.

1. Cualquier persona que, conforme al articulo 19.1 de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, esté legitimada, podra formular ante la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas oposicién al registro de una marca en el plazo de dos meses, a contar
desde la fecha de publicacién de la solicitud de dicha marca en el “Boletin Oficial de
la Propiedad Industrial”.

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

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

b) Indicacion clara e inequivoca de los productos o servicios enumerados en
la solicitud de la marca contra los que se presenta la oposicion, con indicacion de la
clase en la que estén ordenados.

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

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

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

g) Sila oposicidn 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) Sila oposicidn se basa en una marca anterior renombrada en el sentido del
articulo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, una indicacion en tal sentido.

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

j)  Cuando proceda, una representacion y descripcion del derecho o marca
anteriores no registrados en la Oficina 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
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sentido del articulo 6.2.d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre o goce de renombre
conforme a lo establecido en el articulo 8 de la citada Ley. El oponente debera
incluir, solamente, los productos o servicios protegidos por la marca anterior en los
que se base la oposicion.

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

m) La firma del interesado o de su representante.

n) Eljustificante de pago de la tasa de oposicion.

3. Cuando una marca anterior tenga mas de un titular o un derecho anterior
pueda ser ejercido por mas de una persona, la oposicion podra ser presentada por
una parte o por la totalidad de los titulares o personas autorizadas.

4. En el supuesto de que la oposicion sea presentada por un licenciatario o
una persona facultada a ejercer un derecho anterior, deberd incluirse en el escrito
de oposicién una declaracion en este sentido y la acreditacion de la autorizacién o
facultad para presentar la oposicion.

5. 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 19.4
de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.»

Nueve. Se modifica el apartado 2 y se afiade un nuevo apartado 4 en el articulo 18,
con la siguiente redaccién:

«2. Sila oposicion se basa en una marca de la Unién, el escrito de oposicion
ird acompanado preferentemente de pruebas del registro o de la solicitud de dicha
marca de la Unién, tales como una copia del certificado de registro o depésito de la
solicitud. Cuando la oposiciéon se base en una marca no registrada notoriamente
conocida, conforme a lo previsto en el articulo 6.2.d) de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre o en una marca registrada renombrada, conforme a lo previsto en el
articulo 8 de dicha Ley, el escrito de oposicion ira acompanado preferentemente de
las pruebas que acrediten el conocimiento notorio o el renombre de dichas marcas
anteriores. Si la oposicién se basa en alguno de los derechos anteriores
contemplados en los articulos 9 y 10 de la citada Ley, el escrito de oposicién ira
acompafnado de las pruebas adecuadas que acrediten la titularidad y el ambito de
proteccion de tales derechos anteriores.»

«4. Lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del articulo 60 de este Reglamento
sera de aplicacion a la presentacion de pruebas en el tramite de oposicién.»

Diez. Se modifica el apartado 2 del articulo 21, que queda redactado de la siguiente
forma:

«2. Enla contestacion al suspenso, el solicitante podra retirar, limitar, modificar
o dividir la solicitud conforme a lo previsto en los articulos 23 y 24 de la Ley 17/2001,
de 7 de diciembre, 0, si procediera, presentar la declaracion prevista en el apartado 2
del articulo 21 de dicha Ley. Asi mismo podra solicitar que el titular de la marca
oponente pruebe el uso de la misma conforme a lo previsto en el articulo 21.3 de
la Ley.»

Once. Se introduce un nuevo articulo 21 bis con la siguiente redaccion:

«Articulo 21 bis. Prueba de uso.

1. La peticion de la prueba de uso de una marca oponente, conforme a lo
previsto en el articulo 21.3 de la Ley 17/2001, de 7 diciembre, sélo sera admisible si
se efectla formal y expresamente en documento separado y de modo incondicional,
en el plazo previsto en el articulo 20.2 de este Reglamento.
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2. En el caso de que se hubiera presentado una solicitud de prueba de uso de
una marca anterior que cumpla los requisitos del articulo 21.3 de la Ley 17/2001,
de 7 de diciembre, la Oficina Espafola de Patentes y Marcas dara traslado de esta
solicitud al oponente para que en el plazo de un mes presente la correspondiente
prueba de uso. Si en el referido plazo el oponente no aportara prueba alguna o esta
fuera insuficiente o, en su caso, no se acreditara causa justificativa para la falta de
uso, se desestimara la oposicion.

3. Laprueba de uso de la marca contendra indicaciones sobre el lugar, tiempo,
alcance y naturaleza del uso de la marca oponente en relacion con los productos o
servicios para los que esté registrada y se base la oposicion.

4. Las pruebas de uso se limitaran a la presentacion de documentos y
elementos acreditativos como facturas, catalogos, listas de precios, anuncios,
envases, etiquetas, fotografias y declaraciones escritas relevantes. Sera de
aplicacion a la prueba de uso lo previsto en los apartados 3 y 4 del articulo 60 de
este Reglamento.

5. En el supuesto de que las pruebas aportadas no estuvieran redactadas en
idioma espafol, de conformidad con el articulo 11.9 de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre el oponente debera presentar al mismo tiempo una traduccién a dicha
lengua de las partes relevantes de esas pruebas.

6. La peticidon de la prueba de uso podra presentarse al mismo tiempo que las
alegaciones de contestacion al suspenso previsto en el articulo 21.1 de este
Reglamento. Estas alegaciones también podran presentarse junto con las que se
formulen en respuesta a la prueba de uso.

7. Recibida la prueba de uso, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas dara
traslado de la misma al solicitante para que en el plazo de un mes presente las
alegaciones y observaciones que considere oportunas.»

Doce. Se modifican los apartados 1 y 2 del articulo 22, que quedan redactados del
siguiente modo:

«1. Transcurrido el plazo prescrito para la contestacion al suspenso, o en su
caso los plazos previstos en los apartados 2 y 7 del articulo 21 bis, hayan contestado
0 no los interesados, la Oficina Espafnola de Patentes y Marcas resolvera el
expediente, acordando la concesion o denegacion total o parcial del registro de la
marca, especificando, sucintamente, los motivos en que se funda dicha resolucion.

2. En el supuesto de que el solicitante en la contestacion al suspenso o a la
prueba de uso hubiera dividido la solicitud, separando los productos o servicios
afectados por el suspenso u oposicidon de los no afectados, la Oficina Espanola de
Patentes y Marcas, una vez admitida la division, acordara la concesion del registro
de la solicitud divisional no afectada por el suspenso u oposicién y resolvera,
conforme al apartado anterior, la solicitud divisional afectada por dicho suspenso u
oposicion.»

Trece. Se modifica el apartado 3 del articulo 23, que queda redactado del siguiente
modo:

«3. La publicacion de la concesién directa del registro de una marca por
transformacion de un registro internacional o marca de la Unién 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 mencidn de que se trata de una concesién directa por transformacion.

b) Fecha de adopcién del acuerdo de concesion directa.

c) Fecha de concesion en Espafa del registro internacional transformado o
fecha de concesién en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Union Europea de
la marca de la Unién transformada, segun proceda.»
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Catorce. Se madifica el articulo 24, que queda redactado de la siguiente forma:

«Articulo 24. Expedicion del titulo de registro de la marca:

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

a) Elnuamero de la marca.

b) El nombre del titular.

c) Larepresentacion de la marca o, cuando esta se facilite en forma de archivo
electronico no reproducible en papel, un enlace a dicho archivo.

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

e) Siprocediera, la descripcion 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 nimero de la Clasificacidn Internacional a que pertenezcan.

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

Quince. Se modifica el articulo 25, que queda redactado de la siguiente forma:

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

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

Dieciséis. Se incluye un nuevo apartado 4 en el articulo 26 con la siguiente redaccién:

«4. De conformidad con lo previsto en el articulo 32.8 de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, el pago de la tasa de renovacion se considerara una solicitud de
renovacion total de la marca si dicho pago se efectua electrénicamente y en el
documento que a tal efecto habilite la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. Esta
modalidad de renovacién solo podra efectuarse en los seis meses anteriores a la
expiracion del registro, siempre que no haya modificacion del titular registral o de los
demas datos registrales de la marca.»

Diecisiete. Se modifica el apartado 6 del articulo 34, que queda redactado del
siguiente modo:

«6. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas no inscribira transmisiones a favor
de entidades que, por carecer de personalidad juridica, no puedan ser titulares de
marcas conforme a lo previsto en el articulo 3.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.»

Dieciocho. Se madifica el articulo 36, que queda redactado de la siguiente forma:
«Articulo 36. Renuncia total o parcial de la marca.

1. La solicitud de renuncia de la marca con arreglo a lo dispuesto en el articulo 56
de la Ley debera presentarse ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas o el
oérgano 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 direccion del titular de la marca, conforme a lo dispuesto en el
parrafo b) del articulo 1.1 de este Reglamento.
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c) El ndmero 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 unicamente en relaciéon con
algunos de los productos y servicios para los que esté registrada la marca, los
productos y servicios para los que se efectia la renuncia, agrupados segun la clase
a que pertenezcan de la Clasificacion Internacional, precedido cada grupo por el
numero de su clase. Cuando la renuncia afecte a todos los productos o servicios de
una clase, bastara con indicar el nimero de esta clase.

f)  Firma del titular de la marca o de su representante.

2. Cuando, con arreglo a lo previsto en el apartado 3 del articulo 56 de la
Ley 17/2001, de 7 de diciembre sea preciso para aceptar la renuncia que conste el
consentimiento del titular de algun derecho inscrito sobre la marca, bastara con
acompanar a la solicitud una declaracion firmada por dicho titular del derecho o por
su representante, aceptando dicha renuncia.

3. La Oficina Esparfiola de Patentes y Marcas examinara si la solicitud de
renuncia cumple los requisitos y condiciones previstas en la Ley 17/2001 y en este
Reglamento. En el supuesto de que existieran irregularidades, se suspendera la
tramitacion y se notificaran éstas al interesado para que, en el plazo de un mes, a
contar desde la publicacién del suspenso en el “Boletin Oficial de la Propiedad
Industrial”, conteste las mismas.

Si en el plazo establecido no se subsanaran los defectos sefalados, se
denegara la inscripcion de la renuncia solicitada.

4. La Oficina Espafola 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 cancelacién del registro de la marca.»

Diecinueve. Se modifica el articulo 39, que queda redactado de la siguiente forma:
«Articulo 39. Nombres comerciales.

1. En la solicitud de registro de nombre comercial se indicara 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. Los nombres comerciales se ajustaran a las previsiones del articulo 2. A
estos efectos, su representacion podra presentarse en soporte electrénico de video
o audio.

3. Cumpliéndose las condiciones previstas en el apartado 4 del articulo 30 de
este Reglamento, la solicitud de inscripcién de la transmision de un nombre
comercial o de su solicitud podra efectuarse conjuntamente con solicitudes o
registros de marcas.»

Veinte. En el titulo VIl se introducen las siguientes modificaciones:

a) El enunciado del titulo VII pasa a ser «Marcas internacionales y marcas de la
Uniony.
b) Se modifica el articulo 42, que queda redactado de la siguiente forma:

«Articulo 42. Solicitud de transformacién de una marca de la Unién.

1. La solicitud de transformacién de una marca de la Union debera presentarse
en el plazo de dos meses a contar desde la recepcion de la peticién de
transformacion por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas acompafiada de los
documentos y cumpliendo los requisitos previstos en el apartado 2 del articulo 86 de
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la Ley 17/2001. Dicha solicitud podra presentarse utilizando el formulario que a tal
efecto habilite la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

2. Cuando, conforme al apartado 3 del articulo 86 de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas considere que la solicitud de
transformacion no puede ser aceptada por concurrir alguno de los motivos previstos
en el articulo 139.2 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unién Europea, lo notificara
al solicitante, otorgandole el plazo de un mes para que presente sus alegaciones.
Este mismo plazo se concedera al solicitante cuando, conforme al apartado 4 del
citado articulo de la citada Ley, se considere que la marca de la Unién no puede ser
concedida directamente. Recibida la contestacion del solicitante, la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas resolvera lo procedente.

3. En el supuesto de transformacion de una marca de la Unién ya registrada,
se estara a lo previsto en el apartado 4 del articulo 86 de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, y no se efectuara la publicacién de la solicitud, sino de la concesion del
registro con arreglo a lo previsto en el articulo 23.3 de este Reglamento.»

Veintiuno. Se modifica el apartado 4 del articulo 49, que queda redactado del
siguiente modo:

«4. Las notificaciones electronicas se efectuaran transmitiendo una copia
electronica del documento tal como se prevé en el apartado 1.»

Veintidés. El articulo 50 queda redactado de la siguiente forma:
«Articulo 50. Comunicaciones de los interesados.

1. Las solicitudes de registro de marca, asi como cualquier otra solicitud prevista
en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, o en este Reglamento, y todas las demas
comunicaciones dirigidas a la Oficina Espanola de Patentes y Marcas u érganos
competentes de las Comunidades Auténomas por los interesados se efectuaran
mediante la presentacion en dicha Oficina u érganos competentes o en los lugares
que prevé el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, del documento firmado de
que se trate.

2. Dichas solicitudes y comunicaciones también podran efectuarse mediante
la presentacion del documento por medios electrénicos. El Director de la Oficina
Espafola de Patentes y Marcas establecera las condiciones, requisitos y
caracteristicas de estos medios de presentacién o transmision, tales como el equipo,
aplicacion o material que hayan de utilizarse y los pormenores técnicos de
comunicacion. El registro electrénico para la recepcion de solicitudes transmitidas
por medios electronicos se ajustara a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.

3. Cuando las solicitudes y comunicaciones sean transmitidas a la Oficina
Espanola de Patentes y Marcas por medios electronicos, la mencién del nombre del
remitente se considerara equivalente a la firma.»

Veintitrés. Se modifica el articulo 52, que queda redactado del siguiente modo:

«Articulo 52. Forma y contenido del Registro de Marcas.

1. ElRegistro de Marcas a que se refiere el articulo 1 de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre podra llevarse en forma de base de datos electronica.

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

a) Numero de la solicitud de registro.
b) Fecha de presentacion de la solicitud.
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c) Nombre, direcciéon y nacionalidad del solicitante o titular del registro y el
Estado en que tenga su domicilio, su sede o establecimiento.

d) Nombre y direccion profesional del representante, siempre que no se trate
del representante a que se refiere el apartado 3 del articulo 56 de este Reglamento.

e) Larepresentacion de la marca o nombre comercial con indicacién de su tipo
conforme a lo previsto en el articulo 2.3 de este Reglamento; y, cuando proceda,
una descripcion de la marca o nombre comercial. Cuando la representacion se
hubiera suministrado en forma de archivo electrénico, un enlace a dicho archivo.
Cuando se trate de una marca o nombre comercial de color con arreglo a lo previsto
en la letra f) del articulo 2.3 antes citado, indicacion del color o colores reivindicados
con su codigo de referencia.

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

j) La declaracién del solicitante excluyendo de proteccion alguno de los
elementos de la marca o nombre comercial o, en su caso, la mencién de que el
solicitante ha reivindicado, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 1, apartado 3 de
este Reglamento, que la marca o nombre comercial han adquirido un caracter
distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de los mismos.

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

[) Laindicacién de que se trata de una marca nacional por transformacion de
un registro internacional o marca de la Unién y los datos relativos a estas solicitudes
o registros (fecha presentaciéon y nimero solicitud o registro).

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

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

o) Fecha del acuerdo de desistimiento de la solicitud y, en su caso, de su
publicacién.

p) Fecha de publicaciéon de la solicitud.

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

r) Fecha del suspenso y de su publicacién.

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

t) Datos relativos a la interposicion 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 relacién con los mismos.

3. En el Registro de Marcas se inscribiran también los siguientes datos:

a) Toda modificacién 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 modificacién del nombre o la direccidn profesional del representante,
salvo cuando se trate del representante a que se refiere el apartado 3 del articulo 56
de este Reglamento.

c) Cuando se designe a un nuevo representante, su nombre y direccion
profesional.
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d) Toda modificacion de la marca o nombre comercial con arreglo a lo
dispuesto en el articulo 33 de la Ley 17/2001.

e) Lamencién 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 denegacién o concesion de la inscripcion.

g) La constitucién, modificacion o cesion de un derecho real y la fecha de la
denegacién 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 concurso de
acreedores 0 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 inscripcidon de su cancelacion.

k) La solicitud de renovacion del registro y su fecha de concesién o denegacion
y publicacion.

I) La solicitud de renuncia del registro y de la cancelacién del mismo.

m) La fecha del acuerdo de caducidad por falta de renovacion y de su
publicacién.

n) Las solicitudes y demandas de nulidad y caducidad, las acciones
reivindicatorias y las resoluciones y sentencias recaidas sobre las mismas, de
conformidad con lo previsto en los articulos 2 y 61 ter de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre.

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.»

Veinticuatro. Se afiade un nuevo apartado 6 en el articulo 54 con la siguiente redaccion:

«6. La consulta publica de expedientes también podra efectuarse en linea
sobre los medios técnicos de almacenamiento, en este caso no nacera la obligacion
de pagar la tasa de consulta publica.»

Veinticinco. Se modifica el articulo 55, que queda redactado de la siguiente forma:
«Articulo 55. Conservacion de expedientes.

1. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas conservara los expedientes de
todo procedimiento relativo a una solicitud o a un registro de marca o nombre
comercial. El Director de la Oficina establecera la forma de conservacion de los
expedientes conforme a lo dispuesto en la legislacion vigente.

2. La conservacion de los expedientes electronicos, de los expedientes en
formato electrénico, y de sus copias de seguridad, sera por tiempo ilimitado. Los
documentos originales presentados por las partes, una vez trasladados a formato
electrénico, asi como todos los documentos que no puedan pasarse a este formato,
podran destruirse con sujecion a lo dispuesto con caracter general para la
Administracion General del Estado y sus organismos publicos.

3. En el caso de expedientes o parte de expedientes conservados en formato
no electrénico, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas conservara dichos
expedientes durante al menos cinco afios a partir del final del ano en que:

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

b) Elregistro de la marca o nombre comercial haya expirado totalmente conforme
a lo dispuesto en la letra a) del articulo 54.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

c) Se haya inscrito en el Registro la renuncia total de la marca o nombre
comercial conforme a lo dispuesto en la letra b) del articulo 54.3 de la Ley 17/2001,
de 7 de diciembre.
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d) La marca o nombre comercial hubieran sido totalmente cancelados del
Registro conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del articulo 61 ter de la
Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

4. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas conservara los expedientes de
todos aquellos registros respecto de los cuales se hubiera reivindicado su
antigliedad en una marca de la Unidén, aunque dichos registros hubieran sido
renunciados o se hubieran dejado extinguir por su titular una vez registrada la marca
de la Unidn y en tanto en cuanto dicha marca de la Union continte en vigor.»

Veintiséis. Se modifica el articulo 56, que queda redactado de la siguiente forma:
«Articulo 56. Representacion.

1. Salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, nadie tendra obligacion de
hacerse representar ante la Oficina Espainola de Patentes y Marcas o los érganos
competentes de las Comunidades Autbnomas. No obstante, en el supuesto de que
el interesado actue 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 en el Espacio Econdmico Europeo o, alternativamente, indicar que las
notificaciones le sean dirigidas por cualquier otro medio técnico de comunicacién 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 el Espacio Econémico Europeo deberan, conforme a
lo dispuesto en el articulo 175.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes,
hacerse representar mediante Agente de la Propiedad Industrial en cualquiera de
los procedimientos establecidos por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre o el presente
Reglamento.

3. Las personas fisicas o juridicas que tengan su domicilio o un establecimiento
industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Econdémico Europeo podran actuar
mediante un empleado de las mismas, siempre que este empleado acredite ante la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas u 6rganos competentes de la Comunidad
Auténoma 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 econdmicamente vinculadas con
aquella, incluso si estas personas juridicas no tuvieren ni domicilio, ni establecimiento
industrial o comercial efectivo y serio en el Espacio Econémico Europeo.

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

Veintisiete. Se introduce un nuevo titulo IX con la siguiente redaccion:

«TITULO IX
Solicitud de nulidad y caducidad
Articulo 58. Contenido de la solicitud de nulidad o caducidad.
1. La solicitud de nulidad o caducidad de una marca debera incluir:

a) Elnombre y direccion de la persona que formula la solicitud, de acuerdo con
lo previsto en las letras b) y c) del articulo 1.1 de este Reglamento.
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b) En caso de que se actie por medio de representante, el nombre y direccién
de este, de acuerdo con lo previsto en la letra f) del articulo 1.1 de este Reglamento.

c) El numero de la marca cuya nulidad o caducidad se solicite y el nombre de
su titular.

d) La causa en la que se basa la solicitud de nulidad o caducidad mediante
una declaracion en el sentido de que se cumplen los requisitos establecidos en los
articulos 51, 52, 54, 66, 67, 72, 73y 91 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

e) Laindicacion de los productos o servicios respecto de los que se solicita la
nulidad o caducidad de la marca. En ausencia de esta indicacion se considerara que
la solicitud se formula contra todos los productos o servicios amparados por la
marca impugnada.

f)  Eljustificante de pago de la tasa de solicitud de nulidad o caducidad.

g) Firma del interesado o de su representante.

2. Ademas de los requisitos establecidos en el apartado anterior, las solicitudes
de nulidad basadas en causas relativas deberan incluir:

a) Cuando la solicitud de nulidad se base en una marca anterior de las
contempladas en las letras a), b) y ¢) del articulo 6.2 de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, el numero de dicha marca, su fecha de presentacioén o prioridad, y si la
misma esta solicitada o registrada.

b) Si la solicitud de nulidad se basa en una marca anterior notoriamente
conocida en el sentido del articulo 6.2.d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, una
indicacion en tal sentido y una representaciéon de la misma.

c) Sila solicitud se basa en una marca anterior renombrada conforme a lo
previsto en el articulo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, ademas de las
menciones sefaladas en la letra a) anterior, una indicacion en este sentido.

d) Cuando la solicitud de nulidad se base en alguno de los derechos anteriores
previstos en los articulos 9y 10 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, una indicacion
de la naturaleza del derecho anterior en que se basa la solicitud y su representacion.
Si el derecho anterior fuera uno de los contemplados en el apartado 3 del articulo 9,
la fecha de solicitud del registro o, si no estuviera disponible, la fecha a partir de la
cual se concede la proteccion.

e) Si la solicitud de nulidad se basa en un registro o solicitud anterior, una
representacion de dicho registro o solicitud. Si se tratara de una marca anterior en
color, la representacioén debera ser en color.

f)  Indicacién de los productos o servicios en los que se basa cada uno de los
motivos de la solicitud de nulidad.

g) En el caso de que presente la solicitud de nulidad un licenciatario o una
persona facultada a ejercer un derecho anterior, la acreditacién de la autorizacién o
el derecho que le faculte para presentar dicha solicitud.

3. Cuando la solicitud de nulidad presentada conforme al articulo 52 de la
Ley 17/2001, de 7 de diciembre se base en mas de una marca o derecho anterior,
seran de aplicacioén los apartados 1, letra d), y 2 del presente articulo para cada una
de dichas marcas o derechos.

4. La solicitud podra incluir las razones, motivos y fundamentos en que se
base la solicitud y las pruebas acreditativas que se consideren pertinentes.

Articulo 59. Inadmision de la solicitud de nulidad o caducidad.

1. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas inadmitira la solicitud de nulidad
o caducidad cuando no cumpla lo dispuesto en las letras c), d) y f) del articulo 58.1,
0, cuando proceda, en las letras a), b) o d), primera frase, del articulo 58.2 del
presente Reglamento.

2. Sila solicitud de nulidad o caducidad no se ajusta a las demas disposiciones
de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre o del presente Reglamento, la Oficina Espafiola
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de Patentes y Marcas notificara las irregularidades observadas al solicitante para que
en el plazo de diez dias las subsane. Si en dicho plazo las irregularidades no fueran
subsanadas, la Oficina decretara la inadmision de la solicitud.

3. La Oficina informara al solicitante y al titular de la marca de las resoluciones
adoptadas conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores y publicara una
mencién de las mismas en el “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial”.

Articulo 60. Fundamentacion de la solicitud de nulidad o caducidad.

1. El solicitante debera presentar los hechos, las pruebas y las alegaciones en
apoyo de su solicitud hasta el cierre de la fase contradictoria del procedimiento de
nulidad o caducidad. En particular, el solicitante aportara lo siguiente:

a) En caso de una solicitud presentada con arreglo al articulo 51 o al articulo 54,
apartado 1, letras b) o c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre los hechos, las pruebas
y los argumentos en apoyo de los motivos en que se base la solicitud de nulidad o
caducidad.

b) En caso de que la solicitud se base en una marca anterior de la Union,
pruebas del registro o de la solicitud de registro de dicha marca, tales como una copia
del certificado de registro o del certificado de presentacion de la solicitud y, en su
caso, del ultimo certificado de renovacién que acredite la vigencia de dicha marca.

c) En caso de que la solicitud se base en una marca anterior notoriamente
conocida en el sentido del articulo 6.2.d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
prueba de la existencia o registro de dicha marca y de que la misma es notoriamente
conocida en Espana para los productos o servicios en los que se basa dicha solicitud
de nulidad.

d) En el caso de que la solicitud se base en una marca anterior renombrada en
el sentido del articulo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, ademas de la pruebas
a que se refiere la letra b) del presente apartado, prueba de que la marca goza de
renombre en Espana o en la Unién para los productos o servicios en los que se
basa dicha solicitud de nulidad, asi como prueba o alegaciones que demuestren que
el uso sin justa causa de la marca impugnada se aprovecharia indebidamente del
caracter distintivo o el renombre de la marca anterior, o bien seria perjudicial para
dicho caracter distintivo o dicho renombre.

e) En el caso de que la solicitud se base en alguno de los motivos previstos en
las letras a) y b) del articulo 9.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, prueba de la
existencia del nombre, apellidos u otro signo identificativo de la persona afectada vy,
en su caso, del alcance y divulgacién entre la generalidad del publico de dicho
medio de identificacion.

f)  En el caso de que la solicitud se base en alguno de los motivos previstos en
la letra c) del articulo 9.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, prueba de la
adquisicion, existencia continuada y ambito de proteccion del derecho anterior, asi
como acreditacion de que el solicitante tiene derecho a presentar la solicitud.

g) En el caso de que la solicitud se base en la letra d) del articulo 9.1 de la
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, prueba del uso o del conocimiento notorio del signo
en el trafico econdmico del conjunto del territorio nacional.

h) En el caso de que la solicitud se base en una denominacién de origen o en
una indicacion geografica protegida a tenor de lo previsto en articulo 9.3 de la
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, prueba de la adquisicién, existencia continuada y
ambito de proteccion de dicho derecho.

i) En el caso de que la solicitud se base en la inexistencia del consentimiento
del titular de la marca tal como se contempla en el articulo 10.1 de la Ley 17/2001,
de 7 de diciembre, prueba de la propiedad de dicha marca y de la relacion con el
agente o representante.

2. Cuando los elementos de prueba relativos a la presentacion o registro de
los derechos anteriores a que se refieren las letras b), c), d), f) y h) del apartado
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anterior obren en una base de datos oficial accesible en linea de forma gratuita y en
idioma espafiol, la parte que presente la solicitud de nulidad podra aportar esas
pruebas haciendo referencia a dicha base de datos.

3. Los documentos y demas pruebas se adjuntaran en anexos que se
numeraran consecutivamente. La presentacion debera incluir un indice que
contenga, para cada documento o elemento de prueba presentado como anexo:

a) El nuamero del anexo;

b) Una breve descripcion del documento o del elemento y, si procede, el nUmero
de paginas;

¢) Unaindicacion de las partes concretas del documento o elemento que invoca
en apoyo de sus alegaciones, si procede;

d) Elndmero de pagina de las alegaciones en la que se menciona el documento
o el elemento.

Si el indice o los anexos no cumplieran con estos requisitos, la Oficina podra
requerir al interesado para que en el plazo previsto en el articulo 61.5 subsane las
irregularidades detectadas. Si en dicho plazo las irregularidades no fueran
subsanadas, el documento o elemento irregular no sera tenido en cuenta.

4. EIl Director de la Oficina Espafola de Patentes y Marcas podra disponer
mediante resolucion los modos de presentacion, especificaciones técnicas, formatos
y soportes en los que los interesados habran de presentar sus pruebas.

Articulo 61. Examen de fondo de la solicitud de nulidad o caducidad.

1. Si la solicitud fuera admitida, la Oficina Espafola de Patentes y Marcas
enviara una comunicacion a las partes mediante la cual les informara de que se ha
iniciado la fase contradictoria del procedimiento de caducidad o de nulidad y
requerira al titular de la marca impugnada para que presente sus observaciones en
el plazo de dos meses.

2. En el caso de que la Oficina Espafola de Patentes y Marcas hubiera requerido
a una parte, de conformidad con el articulo 59.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre
para que formulara observaciones y dicha parte no hubiera presentado observacion
alguna dentro del plazo establecido, la Oficina procedera al cierre de la fase
contradictoria del procedimiento y se pronunciara sobre la caducidad o nulidad con
arreglo a las pruebas de que disponga.

3. En el caso de que el solicitante no hubiera presentado los hechos,
alegaciones o pruebas necesarios para fundamentar su solicitud, la misma sera
desestimada por infundada.

4. Toda observacion presentada por las partes se notificara a la otra parte
interesada. Cuando la misma no contenga elementos nuevos o ya se hubieran
reunidos los elementos necesarios para dictar una resolucion en el asunto, la
notificacion sera facultativa.

5. Sila Oficina Espafola de Patentes y Marcas hiciera uso de la facultad que le
confiere la segunda frase del apartado 1 del articulo 59 de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, concedera a la parte requerida un plazo no superior a un mes ni inferior a
diez dias para presentar sus observaciones.

6. Cuando el titular de la marca impugnada renuncie a los productos o servicios
contra los que se hubiera formulado la solicitud de nulidad o caducidad, o dicha
marca hubiera expirado o hubiera sido anulada en un proceso paralelo, se cerrara
el procedimiento, salvo que el solicitante demuestre un interés legitimo en obtener
una resolucion sobre el fondo.

7. En caso de que el titular renuncie parcialmente a la marca impugnada
mediante la supresion de algunos de los productos o servicios contra los que se
dirige la solicitud, la Oficina requerira al solicitante para que declare, dentro del
plazo que se le otorgue de acuerdo con el apartado 5, si mantiene su solicitud y, en
caso afirmativo, contra cuales de los productos y servicios restantes. En el caso de
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que el solicitante retire la solicitud a la luz de la renuncia, o se informe a la Oficina
de un acuerdo entre las partes, el procedimiento finalizara.

8. En el caso de que el titular desee renunciar a la marca impugnada, debera
hacerlo mediante un documento separado.

Articulo 62. Suspension y sobreseimiento de solicitudes de nulidad o caducidad.

1. Cuando se presenten varias solicitudes de nulidad o caducidad contra la
misma marca, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas las tramitara siguiendo el
orden de incoacion, decretando la suspension de oficio de las demas solicitudes
presentadas. La Oficina informara de ello a los solicitantes afectados.

2. Si como consecuencia de un previo procedimiento de nulidad o caducidad
recayera una resolucioén firme que determinara la extincién de la marca impugnada,
las solicitudes de nulidad o caducidad que hubieran sido suspendidas conforme al
apartado anterior quedaran sobreseidas, salvo que el solicitante acredite un interés
legitimo en obtener una resolucién sobre el fondo de su solicitud. La Oficina
informara del sobreseimiento a las partes afectadas.

3. En caso de sobreseimiento, a peticion del interesado, la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas reembolsara el cincuenta por ciento de la tasa de nulidad o
caducidad abonada.

Articulo 63. Prueba de uso en las solicitudes de nulidad o caducidad.

1. Cuando se trate de una solicitud de caducidad basada en los articulos 54.1.a)
y 57 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, la Oficina instara al titular de la marca
impugnada a aportar, en el plazo de dos meses, la prueba del uso efectivo de dicha
marca o la concurrencia de causas justificativas de la falta de uso. En el caso de que,
en el plazo indicado, el titular no aporte dicha prueba o la concurrencia de causas
justificativas de la falta de uso o, en su caso, las pruebas o causas alegadas sean
manifiestamente insuficientes o carentes de pertinencia, se declarara la caducidad de
la marca impugnada. El articulo 21 bis, apartados 3, 4, 5y 7 del presente Reglamento
se aplicaran mutatis mutandis.

2. La peticién de la prueba de uso con arreglo a lo dispuesto en el articulo 59,
apartados 2, 3y 7 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre se admitira si el titular de la
marca impugnada presenta una peticién incondicional en un documento separado
dentro del plazo previsto en el articulo 61, apartado 1 del presente Reglamento. En
el caso de que el titular de la marca impugnada hubiera presentado una solicitud de
prueba del uso de la marca anterior que cumpla los requisitos del articulo 59,
apartados 2, 3y 7 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre la Oficina requerira al
solicitante de la nulidad para que aporte las pruebas exigidas en el plazo de un mes.
En el caso de que, en el plazo indicado, el solicitante de la nulidad no facilite dichas
pruebas o acredite la concurrencia de causas justificativas de la falta de uso o los
motivos alegados fueran manifiestamente insuficientes o carentes de pertinencia, la
Oficina denegara la solicitud de declaracion de nulidad en la medida en que se base
en dicha marca anterior. El articulo 21 bis, apartados 3, 4, 5y 7 del presente
Reglamento se aplicaran mutatis mutandis.

3. La peticion de la prueba de uso podra ir acompanada de las alegaciones de
contestacion a la solicitud de nulidad formulada. Dichas alegaciones también podran
presentarse junto con las que se formulen en respuesta a la prueba de uso
presentada.»

Veintiocho. La disposicion adicional tercera queda redactada del siguiente modo:

«Disposicién adicional tercera. Cdémputo de plazos.

Los plazos establecidos en este Reglamento se computaran conforme a lo
dispuesto en el articulo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.»
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Disposicion transitoria primera. Régimen transitorio de la prueba de uso.

A los procedimientos sobre marcas y nombres comerciales iniciados antes de la
entrada en vigor de este Reglamento no les sera de aplicacion lo dispuesto en los
apartados 10 y 11 del articulo Unico (articulos 21.2 frase final y 21 bis).

Disposicion transitoria segunda. Régimen transitorio de los procedimientos administrativos
de nulidad y caducidad.

El apartado veintisiete del articulo Unico se aplicara a partir del dia 14 de enero
de 2023, sin perjuicio de la aplicacion inmediata de aquellos preceptos a los que remitan
otras partes del Reglamento.

Disposiciéon derogatoria GUnica. Derogacién normativa.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que contradigan o
se opongan a lo dispuesto en este real decreto.

Disposicion final primera. Titulo competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva atribuida al Estado
en materia de legislacion sobre propiedad industrial por el articulo 149.1.9.2 de la
Constitucion Espafiola.

Disposicion final segunda. Incorporacion de derecho de la Unién Europea.

Mediante esta norma se incorpora al Derecho espafol el articulo 39 de la Directiva
(UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015,
relativa a la aproximacién de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas.

Disposicion final tercera. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 26 de abril de 2019.
FELIPE R.

La Ministra de Industria, Comercio y Turismo,
MARIA REYES MAROTO ILLERA
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