TITULO I1.
CONCEPTO DE MARCA Y PROHIBICIONES DE REGISTRO.

CAPITULO 1.
CONCEPTO DE MARCA.

Articulo 4. Concepto de marca.

1. Se entiende por marca todo signo susceptible de representacion gréafica
que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una
empresa de los de otras.

2. Tales signos podran, en particular, ser:

a.

o

.—h

Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven
para identificar a las personas.

Las iméagenes, figuras, simbolos y dibujos.

Las letras, las cifras y sus combinaciones.

Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios,
los envases y la forma del producto o de su presentacion.

Los sonoros.

Cualquier combinacién de los signos que, con caracter enunciativo, se
mencionan en los apartados anteriores.

CAPITULO I1.
PROHIBICIONES ABSOLUTAS.

Articulo 5. Prohibiciones absolutas.

1. No podran registrarse como marca los signos siguientes:

a.

b.

Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al articulo
4.1 de la presente Ley.

Los que carezcan de caracter distintivo.

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

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

Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la
naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria
para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor
sustancial al producto.

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

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



h. Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan
0 consistan en indicaciones de procedencia geogréafica que
identifiguen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa
procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del
producto o se utilice la indicacién geogréafica traducida o acompafada
de expresiones tales como clase, tipo, estilo, imitacién u otras anéalogas.

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

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

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

2. Lo dispuesto en las letras b), c¢) y d) del apartado 1 no se aplicara cuando
la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se
solicite el registro, un caracter distintivo como consecuencia del uso que se
hubiera hecho de la misma.

3. Podra ser registrada como marca la conjuncion de varios signos de los
mencionados en las letras b), ¢) y d) del apartado 1, siempre que dicha
conjuncién tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del articulo 4
de la presente Ley.

CAPITULO I11.
PROHIBICIONES RELATIVAS.

Articulo 6. Marcas anteriores.
1. No podran registrarse como marcas los signos:

a. Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o
servicios idénticos.

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

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

a. Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de
presentacion o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de
examen, y que pertenezcan a las siguientes categorias:

i. Marcas espafiolas;
ii. Marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que
surta efectos en Espafa;
iii.  Marcas comunitarias.



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

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

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

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

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

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

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

a. Los nombres comerciales registrados en Espafa cuya solicitud de
registro tenga una fecha de presentacién o de prioridad anterior a la
de la solicitud objeto de examen.

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

Articulo 8. Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados
registrados.

1. No podra registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante
a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro
para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos
signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en Espafa,
el uso de esa marca pueda indicar una conexién entre los productos o
servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en
general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un
aprovechamiento indebido o un menoscabo del caracter distintivo o de la
notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

2. A los efectos de esta Ley, se entendera por marca o nombre comercial
notorios los que, por su volumen de ventas, duracién, intensidad o alcance
geografico de su uso, valoraciéon o prestigio alcanzado en el mercado o por
cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente
del publico al que se destinan los productos, servicios o actividades que



distinguen dicha marca o nombre comercial. La proteccidon otorgada en el
apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo,
alcanzara a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto mas
diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre
comercial notorios en el sector pertinente del publico o en otros sectores
relacionados.

3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el publico en
general, se considerard que los mismos son renombrados y el alcance de la
proteccion se extendera a cualquier género de productos, servicios o
actividades.

4. A los efectos del apartado 1 por marca o nombre comercial anteriores se
entenderan los signos contemplados, respectivamente, en el articulo 6.2,
letras a, by c, y en el articulo 7.2.

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

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

b. El nombre, apellido, seudénimo o cualquier otro signo que para la
generalidad del publico identifique a una persona distinta del
solicitante.

c. Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones
protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad
industrial distinto de los contemplados en los articulos 6 y 7.

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

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

Articulo 10. Marcas de agentes o representantes.

1. A menos que justifique su actuacion, el agente o representante de un
tercero que sea titular de una marca en otro miembro del Convenio de Paris



o de la Organizaciéon Mundial del Comercio no podré registrar esta marca a
su nombre sin el consentimiento de dicho titular.

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



