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(QUE HAY QUE SABER SOBRE LA
PRESENTACION Y TRAMITACION DE LAS
SOLICITUDES DE NOMBRES COMERCIALES?

1. Rellene los impresos de acuerdo con los ejemplos que
se adjuntan en el anexo D. Los datos deben coincidir en
todos los impresos. iNo olvide firmar el impreso de
solicitud!. Es necesario que el impreso se presente
mecanografiado o cumplimentado por ordenador. Desde
la pagina web de la OEPM (www.oepm.es) puede ser
cumplimentado y descargado el impreso de solicitud.

La solicitud de registro también puede presentarse
electronicamente, cumplimentando en linea el
correspondiente formulario electrénico. Este sistema
conlleva una reduccién de las tasas de solicitud del 15%.
Para ampliar informacion puede consultarse la pagina
web de la OEPM (tramites en linea)

2. Debe abonarse una tasa de solicitud por cada clase
solicitada. Si el nombre comercial resultara concedido
ya no habra de abonarse ninguna otra tasa, sino hasta
gue se solicite la renovacion del registro

3. Consulte las clases a que correspondan las actividades
gue desee proteger en el anexo A. Si duda, consulte
personal o telefénicamente con Informacién General
(tfno: 902 157 530).

4. El pago de la tasa de solicitud debe efectuarse
mediante ingreso en la Oficina de la Caixa situada en la
Oficina Espafola de Patentes y Marcas, Paseo de la

Castellana, 75 (Madrid), o en cualquier sucursal
espafiola de dicha entidad bancaria, con los impresos de
autoliquidacion habilitados a tal efecto.

Si dispone de un DNI electrénico o certificado digital de
clase 2, puede realizar el pago a través de nuestra
pagina Web: “Tramites en linea: Pago telematico”,
donde puede rellenar directamente sus datos
personales, los del expediente que desea abonar y
efectuar el pago desde cualquier entidad financiera
admitida por la AEAT.

. Si el nombre comercial incluye algun elemento grafico,

una determinada tipologia de letra o colores debe
presentar 4 reproducciones del distintivo, adheridas o
impresas en los recuadros correspondientes de las hojas
de reproduccion del nombre comercial del formulario de
solicitud. En el recuadro correspondiente de la pagina 2
del formulario de solicitud habrd de adherirse o
imprimirse otra de estas reproducciones. Si el nombre
comercial fuera en color, la reproduccién sera en color,
haciéndose mencion de ello e indicAndose los colores
gue contenga el distintivo en el formulario de solicitud. La
reproduccién _del nombre comercial deberd poseer un
buen contraste y nitidez y no podra exceder de 8 cm. de
ancho por 12 cm. de alto.

La tramitacion de la solicitud tiene una duracion
aproximada de entre 8 y 15 meses. Cualquier incidencia
gue pudiera producirse, asi como la resolucion que
recaiga, se le comunicara por escrito al domicilio o al
medio de comunicacion preferente que se hubiera
indicado en la solicitud, (por lo que resulta fundamental
gue se comunigue cualquier cambio en el domicilio o



medio de comunicacion indicado). No obstante, si
transcurren estos plazos sin recibir notificacion, péngase
en contacto telefénico con Informacion General.

Recuerde que cuando se conceda el nombre
comercial debe recoger el titulo registro del mismo a
partir de la publicacién de la concesion en el B.O.P.1.
(Boletin Oficial de la Propiedad Industrial), pudiendo
también solicitar por escrito la remision del titulo a la
direccién que indigue. Si el registro se denegara, podra
interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes
contado desde la publicacién de la denegacién en el
B.O.P.I.

No olvide que al cumplirse los 10 afios de la fecha de
solicitud debe solicitar la renovacion por diez afios,
si quiere mantener en vigor el registro.

El registro del nombre comercial se otorga por 10 afios
contados desde la fecha de solicitud, por lo que si desea
mantenerlo en vigor, debe proceder a su renovacion. La
renovacion deberd solicitarse, sin recargo en el importe
de la tasa, en los seis meses anteriores al vencimiento
del registro, pudiendo realizarse validamente, aunque
con recargo en los seis meses siguientes. El recargo
sera del 25% si se solicita en los 3 primeros meses y del
50% en los tres siguientes.

SOLICITANTES DE NOMBRES COMERCIALES

MANUAL INFORMATIVO PARA LOS

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE de 8-12-
2001) y Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento para la ejecucién de la Ley de
Marcas (BOE de 13-7-2002).
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1. ;QUE ES UN NOMBRE COMERCIAL? (PARA
QUE SIRVE?

El nombre comercial es el signo o denominacién que
identifica a una empresa en el trafico mercantil y que sirve
para distinguirla de las demas empresas que desarrollan
actividades idénticas o similares.

El nombre comercial es, por tanto, un signo distintivo. Su
funcién es la de diferenciar e individualizar a una empresa
en el trafico mercantil y distinguirla de las demas empresas
gue desarrollan actividades idénticas 0 semejantes; tiene
una funcién importante, pues sirve para canalizar la propia
clientela.

2. DIFERENCIAS CON OTROS SIGNOS
DISTINTIVOS

Conforme se ha indicado anteriormente el nombre
comercial es el signo o denominaciéon que identifica a una
empresa en el trafico mercantil y sirve para distinguirla de
las demés empresas que desarrollan actividades idénticas o
similares.

La denominacion social es el nombre que identifica a una
persona juridica como sujeto de relaciones juridicas y, por
tanto, susceptible de derechos y obligaciones.

El nombre comercial, no es preciso que coincida con la
denominacion social y puede elegirse, por tanto, un nombre
comercial diferente de la denominacion social. En el caso
de las personas naturales tampoco es necesario que el
nombre comercial coincida con su nombre civil (nombre y
apellidos), puede elegirse como nombre comercial una
denominacion de fantasia.

Una misma persona natural o juridica puede tener, si lo
desea, varios nombres comerciales para identificar
actividades empresariales pertenecientes a diferentes
sectores del trafico econémico.

Asi, un fabricante de pantalones registraria como nombre
comercial el que utilice en sus actividades empresariales de
fabricante y que sirva para diferenciarlo de otros
empresarios. Su denominacion social es la que debe
emplear, por ejemplo, para firmar contratos o dar de alta a
trabajadores en la seguridad social. El signo o nombre con
gue comercialice esos pantalones serd la marca de
producto. Todos estos signos pueden ser, a voluntad del
empresario, iguales o diferentes, segin su conveniencia.

En la anterior legislacion existia como signo distintivo
registrable el rétulo de establecimiento, que era el signo o
denominacion con que se distinguia el local de negocio. La
vigente Ley de Marcas no contempla dicha modalidad de
signo distintivo, pues el titular de una marca o nombre
comercial esta facultado para utilizar estos signos en la
fachada de su local de negocio o establecimiento, por lo
gue es innecesaria la pervivencia de esta modalidad de
signo distintivo.



La marca es el signo que sirve para distinguir en el mercado
los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Junto a la marca propiamente dicha o marca individual, la
Ley regula la marca colectiva y la marca de garantia. La
marca colectiva es aquélla que sirve para distinguir en el
mercado los productos o servicios de los miembros de una
asociacion de fabricantes, comerciantes o prestadores de
servicios. El titular de esta marca es dicha asociacion.

La marca de garantia es aquélla que garantiza o certifica
gue los productos o servicios a que se aplica cumplen unos
requisitos comunes, en especial, en lo concerniente a su
calidad, componentes, origen geografico, condiciones
técnicas, modo de elaboracion del producto, etc. Esta
marca no puede ser utilizada por su titular, sino por terceros
a quien el mismo autorice, tras controlar y evaluar que los
productos o servicios de este tercero cumplen los requisitos
gue dicha marca garantiza o certifica.

Tanto la marca colectiva como la de garantia exigen para
ser registradas que se acompafie con la solicitud de registro
del correspondiente reglamento de uso.

3. ¢QUE PUEDE SER NOMBRE COMERCIAL?

Segun el articulo 87.1e la Ley de Marcas: “se
entiende por nombre comercial todo signo susceptible de
representacion grafica que identifica a una empresa en el
trafico mercantil y que sirve para distinguirla de las demas
empresas que desarrollan actividades idénticas o
similares”.

Podran constituir nombres comerciales:

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

b) Las denominaciones de fantasia.

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

d) Los anagramas y logotipos.

e) Las imagenes, figuras o dibujos

f) Cualquier combinacion de los sighos
mencionados.

Esta enumeracién es enunciativa, no limitativa.

TIPOS DE NOMBRE COMERCIAL:

> DENOMINATIVOS: las denominaciones arbitrarias o de
fantasia. Las razones sociales, seudonimos y nombres
propios. Las cifras, letras, etc.

> GRAFICOS: los simbolos graficos, logotipos, dibujos,
etc.

» MIXTOS: la combinacion de elementos denominativos y
graficos.

» TRIDIMENSIONALES: los constituidos por la
representacion de figuras en tres dimensiones.

» SONOROS: Siempre que dichos sonidos en que
consista el nombre comercial puedan ser representados
graficamente en un pentagrama.



4. ¢QUE SE DEBE HACER ANTES DE
SOLICITAR EL NOMBRE COMERCIAL?

A. ELECCION DEL NOMBRE COMERCIAL.

A la hora de seleccionar un nombre comercial el empresario
0 productor debe adoptar un signo no soélo valido, sino
idoneo como medio para promover sus actividades.

Desde el punto de vista comercial el nombre comercial debe
ser:

a) Eufénico: deben descartarse las denominaciones
dificilmente  pronunciables o0 estéticamente
desagradables.

b) Facilmente memorizable: de esta cualidad
depende en gran medida su éxito comercial.

B. PROHIBICIONES LEGALES DE REGISTRO

Como el registro del nombre comercial confiere a su titular
el derecho a utilizarlo en exclusiva en el trafico economico,
el signo debe cumplir una serie de requisitos de validez y
registrabilidad, por lo que la Ley de Marcas establece una
serie de prohibiciones (art. 88)

1. ABSOLUTAS.- No pueden registrarse como nombre
comercial:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

Los signos no susceptibles de representacion
grafica. Por ejemplo, los signos tactiles, gustativos,
olfativos 'y sonoros cuando no puedan ser
representados graficamente.

Los signos compuestos exclusivamente de
términos genéricos o0 especificos en cuanto
constituyan la designacion de las actividades a que se
destine el nombre comercial y los signos compuestos
exclusivamente por menciones o indicaciones que en
el comercio o en el lenguaje corriente hayan llegado a
constituir la denominacion necesaria o usual del
servicio de que se trate.

Los sighos descriptivos, compuestos exclusivamente
por signos que sirvan o puedan servir en el comercio
para designar la calidad, la cantidad, el destino, el
valor, el lugar de origen u otras caracteristicas de las
actividades de que a que se destine el nombre
comercial.

Las formas tridimensionales que vengan impuestas
por la naturaleza de las actividades o que produzcan
un resultado técnico o que den un valor esencial 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.

Los signos que reproduzcan o imiten los escudos,
banderas y emblemas municipales, provinciales, de
las Comunidades Auténomas, del Estado espafiol y de
otros Estados a menos que medie la debida
autorizacion.
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1.8. Los signos que incluyan insignias, emblemas o
escudos distintos de los relacionados en el apartado
anterior y que sean de interés publico, salvo que
exista autorizacion.

(Para mayor informacién debe consultarse el articulo 5
de la Ley de Marcas, en el anexo A).

2. RELATIVAS.- El signo adoptado como nombre
comercial debe estar disponible. No podra registrarse un
signo que sea idéntico o semejante a una marca o
nombre comercial anteriormente  solicitados o
registrados, cuando dicho signo se solicite para ambitos
mercantiles idénticos o semejantes a los protegidos por
éstos signos anteriores y exista entre ellos un riesgo de
confusibn en el publico consumidor. No podra
registrarse un signo que sea idéntico a un rotulo de
establecimiento anteriormente solicitado o registrado,
cuando dicho signo se solicite para ambitos mercantiles
idénticos.

Cuando el signo adoptado sea idéntico o semejante a
una marca -0 nombre comercial- notorios o
renombrados, el acceso al registro de dicho signo
también esta prohibido respecto de actividades distintas
de los ambitos mercantiles protegidos por dicha marca o
nombre comercial notorios o renombrados, si ello puede
implicar un aprovechamiento indebido de la misma o un
menoscabo en su caracter distintivo, notoriedad o
renombre.

El signo adoptado tampoco podra ser registrado, sin la
debida autorizacién, cuando:

11

a) Consista en el nombre, seudonimo, apellidos, etc. o en la
imagen que para la generalidad del publico identifique a
una persona distinta del solicitante.

b) Reproduzca, imite o transforme creaciones protegidas
por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad
industrial (invenciones y disefios industriales).

c) Se preste a confusibn con el nombre comercial,
denominacién o razén social que identifique en el trafico
econdmico a una persona distinta del solicitante.

d) Se preste a confusion con una marca no registrada, pero
gue sea notoriamente conocida en Espafa. Cuando esta
marca no sea notoriamente conocida, tampoco podra
registrarse, si quien solicita su registro es el agente
comercial o representante en Espafa del titular de dicha
marca en alguno de los Estados miembros del Convenio
de la Union de Paris o de la Organizacion Mundial del
Comercio y no cuenta con el consentimiento de éste.

5. BUSQUEDAS DE ANTECEDENTES
REGISTRALES

Una vez elegido el nombre comercial y antes de
solicitar su registro conviene obtener informacién previa con
respecto de la existencia de solicitudes o registros
anteriores que puedan impedir el acceso al Registro de la
solicitud. Para esto existen dos medios importantes: la
consulta del localizador gratuito de la OEPM (consultable en
la pagina web de este Organismo www.oepm.es) y la
obtencion de un informe de busqueda.
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Si desea utilizar el localizador para obtener
informacion previa a la solicitud de un nombre comercial,
debe tener en cuenta que en el procedimiento de concesion
de registro pueden oponerse a su solicitud los solicitantes o
titulares de registros anteriores idénticos o semejantes para
distnguir productos idénticos o similares, por lo que debe
considerar lo siguiente:

Si en el resultado de la busqueda efectuada aparece
un signo idéntico anteriormente solicitado o registrado para
la misma clase de actividades a las que usted pretende
destinar su solicitud, es previsible que, si su titular se opone
en el procedimiento, origine la denegacion de la solicitud.

Para terminar si existen solicitudes o derechos
anteriores que por su semejanza fonética pudieran impedir
su acceso al Registro, la aplicacion informatica del
localizador no es la adecuada, ya que no esta diseflada
para efectuar busquedas por semejanza fonetica. Para esta
concreta finalidad la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
pone a su disposicion el sistema de Busquedas de
anterioridades de Signos Distintivos Denominativos. La
utilizacion de este servicio devenga el pago de una tasa (a
partir de 17,18 € por consulta de identidades o parecidos en
cada clase); este informe versard sobre prohibiciones
absolutas y marcas, nombre comerciales y roétulos de
establecimiento inscritos en la OEPM. Si desease efectuar
una busqueda de estas caracteristicas puede dirigirse
personalmente al Servicio de Informacion de este
Organismo (situado en su sede, ¢/ Panama n° 1,
28071 Madrid) o llamar al teléfono de Informacion
Administrativa 902 157 530.
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6. ¢ QUIEN PUEDE SOLICITAR EL REGISTRO?

Cualquier persona fisica o juridica. Puede actuar
bien directamente, bien mediante agente de la propiedad
industrial o representante debidamente autorizados. Los no
residentes en un Estado miembro de la Unién Europea
deberan actuar, en todo caso, mediante Agente de la
Propiedad Industrial. Los residentes en un Estado de la
Union Europea que actuen por si mismos, deberan designar
una direccion postal en Espafia a efectos de notificaciones
0, en lugar de ella, indicar que las notificaciones les sean
dirigidas por correo electronico o por cualquier otro medio
técnico de comunicacion de que disponga la OEPM.

7. ¢:DONDE PRESENTAR LAS SOLICITUDES?

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas prevé
un régimen general y un régimen transitorio hasta que las
Comunidades  Autonomas inicien formalmente sus
actividades registrales:

A. Régimen general:

1.- El solicitante podra presentar sus solicitudes de
registro de nombres comerciales, a su libre _eleccion, ante
los 6rganos competentes de las siguientes Comunidades
Auténomas:

» Donde tenga su domicilio.
» Donde tenga un establecimiento industrial o
comercial serio y efectivo.
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» Donde el representante designado por el
solicitante, tenga su domicilio.

» Donde el representante designado tenga una
sucursal seria y efectiva.

2.- Los solicitantes domiciliados en Ceuta y Melilla y los
no domiciliados en Espafia presentaran sus solicitudes ante
la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, salvo que
deseen (y puedan) acogerse a alguno de los puntos de
conexion indicados en el apartado 1 anterior.

3.- Otros lugares donde pueden presentarse las
solicitudes. Los solicitantes podran también presentar sus
solicitudes en los lugares que a continuacion se indican,
pero dirigidas al 6rgano que resulte competente, de acuerdo
con lo indicado anteriormente en los nimeros 1y 2:

> Organos de las Administraciones Autonémicas
habilitados al efecto.

» Oficinas de Correos. En sobre abierto, por correo
certificado y con acuse de recibo.

» En los lugares previstos en el articulo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de
las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo  Comdn  (como, por ejemplo,
Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno, Areas
de Industria y Energia). Ha de tenerse en cuenta que,
en estos casos, la fecha de presentacion de la
solicitud de registro sera la de recepcion de la misma
por el érgano competente al que va dirigida, y no la
del depdsito de la solicitud en alguno de los lugares
contemplados en el articulo 38.4 antes citado.
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B. Régimen transitorio:

Mientras las distintas Comunidades Auténomas inician las
actividades registrales que les confiere la nueva Ley de
Marcas, las solicitudes de reqistro se presentaran
directamente ante la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas o en los lugares indicados en el punto 3 del
apartado A anterior, dirigidas a dicha Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas.

Cada Comunidad Autonoma debera publicar en su
correspondiente Boletin Oficial el dia de inicio de sus
actividades registrales y el érgano competente para recibir
las solicitudes.

La solicitud de registro también puede presentarse
electronicamente, cumplimentando en linea el
correspondiente  formulario electronico. Este sistema
conlleva una reduccion de las tasas de solicitud del 15%.
Para ampliar informacion puede consultarse la pagina web
de la OEPM (tramites en linea).

En caso de duda sobre el lugar de presentacion de las
solicitudes de registro, consultar personal o telefonicamente
al Servicio de Informacién General (tel.: 902.157.530).

8. TRAMITACION DE LA SOLICITUD

A.- PRESENTACION.- A la solicitud presentada se
le otorga dia, hora y minuto, de presentacién y un nimero
gue identificara el expediente y no sera nunca modificado.
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Los datos minimos para obtener una fecha de presentacion
son los siguientes:

» Declaracibn de que se solicita un nombre
comercial.

» Identificacion y firma del solicitante.

» La denominacion en que consista o un disefio del
mismo si fuera grafico o mixto.

» Las actividades a las que se aplicara.

Estos datos minimos deberan ser cumplimentados en los
iImpresos oficiales que a tal fin existen en la Oficina y que
también pueden obtenerse a través de INTERNET, en la
direccibn www.oepm.es. La solicitud se debera acompafar
de:

=>» Justificante del pago de la tasa preceptiva.

=> Autorizacién a favor del representante en el caso
de que se hubiera designado alguno.

B.- EXAMEN DE FORMA.- Recibida la solicitud, el
Organo competente examinara: si la misma contiene los
datos minimos para obtener una fecha de presentacion; si
se ha presentado en los formularios correspondientes y
eéstos han sido debidamente cumplimentados; y si el
solicitante esta legitimado para ser titular de un nombre
comercial.

En el caso de que exista algun defecto en la documentacion
presentada, se comunicaran éstos al solicitante para que
los subsane en el plazo de un mes (dos meses para los
domiciliados en el extranjero, si el defecto observado se
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refiere a los datos minimos para obtener una fecha de
presentacion).

C.- REMISION DE LA SOLICITUD A LA OEPM.- Si

del examen de forma antes efectuado, el d&rgano
competente no observara ningun defecto en la solicitud o
estos hubieran sido subsanados por el solicitante tras la
notificacion de los mismos, la solicitud sera remitida, con
todo lo actuado a la OEPM cuando el 6rgano competente
para efectuar el examen de forma fuera una Comunidad
Auténoma.
En el supuesto de que los defectos no hubieran sido
subsanados o0 no se hubiera contestado a la notificacion de
los mismos, la solicitud se tendra por desistida. Si los
defectos no subsanados solo afectaran a una parte de la
solicitud, se podra tener por desistida parcialmente la
solicitud. En este caso, la solicitud no se remitird a la
OEPM, sino hasta que el acuerdo de desistimiento parcial
fuera firme (no recurrido).

D.- EXAMEN DE LICITUD.- Una vez superado el
examen de forma, la OEPM controlara si la solicitud
presentada es contraria al orden publico o a las buenas
costumbres. Este examen de licitud podra efectuarse
conjuntamente con el examen de forma, cuando sea la
OEPM el 6rgano competente por no haber iniciado aun sus
competencias registrales la correspondiente Comunidad
Auténoma. Si la OEPM observara algun defecto de licitud lo
comunicara al solicitante para que en el plazo de un mes
alegue lo que considere oportuno. Si no se supera este
examen la solicitud sera denegada.
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E.- PUBLICACION DE LA SOLICITUD Y
NOTIFICACION DE ESTA A LOS TITULARES DE
DERECHOS ANTERIORES.- Si el examen de licitud es
superado, la solicitud se publicara en el Boletin Oficial de la
Propiedad Industrial (el B.O ™' tiene periodicidad
quincenal, apareciendo los dias 1 18 de cada mes), para
gue toda persona que se considere perjudicada pueda
presentar, en el plazo de dos meses desde la publicacion,
escrito de oposicién a la concesion del nombre comercial
solicitado.

La OEPM antes de ordenar la publicaciéon de la solicitud
comprobara si la misma puede Aafectar los derechos de
titulares registrales de ma 18 1ombres comerciales o
rotulos de establecimiento ya registrados o anteriormente
solicitados, comunicando a estos titulares la proxima
publicacion de la solicitud presentada por si desearan
formular oposicién al registro del nombre comercial.

F.- EXAMEN DE FONDO.- Transcurrido el plazo de
presentacion de oposiciones se examina la solicitud para
comprobar si incide en alguna de las prohibiciones
absolutas que anteriormente se han sefalado (art. 5.1 de la
Ley de Marcas) o si consiste en el nombre, apellido,
seudonimo, imagen o cualquier otro signo que para la
generalidad del publico identifiqgue a una persona distinta
del solicitante (art. 9.1.b). En el caso de que se hubiera
presentado alguna oposicion o el nombre comercial
solicitado incurriera en alguna de las citadas prohibiciones,
se suspende la tramitacion, notificando los reparos y
oposiciones presentadas al solicitante para que formule las
alegaciones y aporte los documentos que considere
oportunos en el plazo de un mes contado a partir de la
publicacién del suspenso en el B.O.P.l.. El solicitante puede
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modificar el nombre comercial en el sentido de limitar las
actividades o suprimir del conjunto el elemento causante del
reparo, siempre que tal modificacion no altere
sustancialmente el signo tal como fue solicitado.

G.- CONCESION- DENEGACION.- Si el nombre
comercial solicitado no incurre en prohibicion alguna y si
contra el mismo no se han presentado oposiciones, la
OEPM procede a su concesion. Asimismo, transcurrido el
plazo fijado para la contestacion al suspenso, haya o no
contestado el solicitante, se concedera o denegara total o
parcialmente el registro, segun proceda. Esta resolucion,
que se comunicard al solicitante, no pone fin a la via
administrativa y puede ser recurrida en alzada en el plazo
de un mes a partir de su publicacién en el B.O.P.l., siendo
este recurso previo y obligatorio para acudir a la via
contenciosa.

Si el nombre comercial hubiera resultado concedido, su
titular debera retirar el titulo y no estara obligado al pago de
tasa alguna, hasta que hubiera de renovar el registro,
transcurridos 10 afios desde su fecha de solicitud.

H.- DURACION DE LA TRAMITACION.- De acuerdo
con la Ley de Marcas (Disposicion adicional quinta) el plazo
maximo de que dispone la OEPM para resolver una
solicitud de nombre comercial es de:

» 12 meses si la solicitud no sufre ningln suspenso
y no tuviera oposiciones.

> 20 meses si sufriera algin suspenso o tuviera
oposiciones.
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Estos plazos se computaran desde la fecha de recepcion l.- CUADRO RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO
de la solicitud por la OEPM. Se se incumplieran estos DE REGISTRO DE UN NOMBRE COMERCIAL

plazos, la solicitud de nombre comercial se considerara

concedida por silencio administrativo.

En la préactica, las solicitudes, desde que son recibidas por

la OEPM, tardan en resolverse entre 7,5 y 15 meses, A T R e e e
, , — ante ks OEPM También podran presentarse ante las oficinas de
segun sufran o no alglin suspenso u oposiciones. orecs ol demés gares que preve i RUAP.PAC \
*  Pagode la tasa de solicitud

PRESENTACION SOLICITUD EXAMEN DE FORMA

DURACION Y MANTENIMIENTO
DEL DERECHO

+  BExamen de
»  El nombre comercial tiene una vida de 10 - Detos minimos solictud
5 . i - Rl il
ot ndeis. i EXAMEN FORMAL - Legitmacion soictante
ol o nomb s +  Plazo de 1 mes para subsanar posibles
necesanc: v defectos formales, en caso contrario la
- Usarlo mercado soicitud se tendrd por desistida.
e EXAMEN DE LICITUD i

- Renovarlo cada 10 afios '

»  LaOEPM examinara si la solictud:
Es contrana al orden pdblico o buenas

PUBLICACION DE LA RESOLUCION ‘ costumbres o si padece aigin defecto no
advertido antenomente.
. : ;

se publicard en el BOP| PRESENTACION DECROSICIONES | A i agsber S

I solicitud serd denegada o se tendra por
\J T

EXAMEN DE FONDO '
‘ v PUBLICACION DE LA SOLICITUD

+  LaOEPM publica la soiicitud en e BOPI, si

na ncurre en iicitud y cumple con todos los.
CONCESION O DENEGACION requisitos formales o =i, hablendo padecido
defectos, éstos hubleran sido subsanados.

‘ PUBLICACION DE LA SOLICITUD

CONCESION O DENEGACION

arprwmmm de

oficio s procede a la concesion del
nombre '
s Y
plazo de ion, se hverd la PUBLICACION DE LA RESOLUCION
S s
del .. . hea e ACION DE OPOSICIONES
contestacidn del solicitante. +  Enel plazo de 2 meses a contar desde la
publicacién en o BOP! de ka solictud,
cualquier tercero que se considers
|perudicado podra presentar ante la CEPM
oposicion al registro de dicha solicitud.
s Esstan iciones, la OEPM procede de ofico inar si la solicitud ,
. alguna de las prohib v e el aticulo 85 de I
Ley.
*  Sieadsten oposiciones o la solicitud incurme en alguna de las prohibiciones
antes indk la OEPM el procedimiento y notifica al
los reparcs u oposiciones formuladas.
*  Elsoiciante dispone de 1 mes p o
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9. ALCANCE Y DURACION DE LA PROTECCION

El nombre comercial se concede por diez afios desde la
fecha de solicitud y puede renovarse indefinidamente por
periodos sucesivos de diez afios.

La proteccién obtenida con el registro del nombre comercial
se extiende a todo el territorio nacional.

10. OBLIGACIONES DEL TITULAR

Para mantener en vigor el registro del nombre comercial el
titular debe cumplir las siguientes obligaciones:

1. Solicitar la renovaciéon cada diez afos, abonando
la tasa de renovacion.

2. Usar el nombre comercial.

11. ANEXOS

A. Lista de clases de productos y servicios.

™

Lista de tasas.

C. Prohibiciones absolutas y relativas para el
registro de las marcas y nombres comerciales.

D. Ejemplos précticos.
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A. LISTA DE CLASES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
CLASIFICACION DE NIZA
92 Edicion 2007
TITULOS DE LAS CLASES
PRODUCTOS
CLASE 1
Productos quimicos destinados a la industria, ciencia, fotografia, asi
como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado
bruto, materias plasticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones
extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos

quimicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos
(pegamentos) destinados a la industria.

CLASE 2

Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro
de la madera; materias tintéreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto;
metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

CLASE 3

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada;
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumeria,
aceites esenciales, cosmeéticos, lociones para el cabello; dentifricos.

CLASE 4

Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar
y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y
materias de alumbrado; bujias y mechas para el alumbrado.

CLASE 5

Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la
medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés;
emplastos, material para apdsitos; material para empastar los dientes y para
improntas dentales; desinfectantes; productos para la destruccion de animales
dafinos; fungicidas, herbicidas.
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CLASE 6

Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construccion metélicos;
construcciones transportables metalicas; materiales metalicos para vias férreas;
cables e hilos metalicos no eléctricos; cerrajeria y ferreteria metdlica; tubos
metalicos; cajas de caudales; productos metalicos no comprendidos en otras
clases; minerales.

CLASE 7

Maquinas y maquinas herramientas; motores (excepto motores para
vehiculos terrestres); acoplamientos y 6rganos de transmision (excepto aquellos
para vehiculos terrestres); instrumentos agricolas que no sean manuales;
incubadoras de huevos.

CLASE 8

Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchilleria,
tenedores y cucharas, armas blancas; maquinillas de afeitar.

CLASE 9

Aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, geodésicos, fotogréficos,
cinematogréficos, opticos, de pesar, de medida, de sefializacién, de control
(inspeccién), de socorro (salvamento) y de ensefianza; aparatos e instrumentos
para la conduccién, distribucion, transformacion, acumulacion, regulacion o control
de la electricidad; aparatos para el registro, transmision, reproduccién del sonido o
imagenes; soportes de registro magnéticos, discos acusticos; distribuidores
automaticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras,
maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la informacion y
ordenadores; extintores.

CLASE 10

Aparatos e instrumentos quirlrgicos, médicos, dentales y veterinarios,
miembros, ojos y dientes artificiales; articulos ortopédicos; material de sutura.

CLASE 11

Aparatos de alumbrado, de calefaccion, de produccion de vapor, de coccion,
de refrigeracion, de secado, de ventilacion, de distribucion de agua e instalaciones
sanitarias.

CLASE 12

Vehiculos; aparatos de locomocion terrestre, aérea o acuatica.
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CLASE 13

Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.

CLASE 14

Metales preciosos y sus aleaciones y articulos de estas materias o de
chapado no comprendidos en otras clases; joyeria, bisuteria, piedras preciosas;
relojeria e instrumentos cronométricos.

CLASE 15
Instrumentos de musica.
CLASE 16

Papel, cartdn y articulos de estas materias no comprendidos en otras clases;
productos de imprenta; articulos de encuadernacion; fotografias; papeleria;
adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la casa; material para artistas; pinceles;
maquinas de escribir y articulos de oficina (excepto muebles); material de
instrucciéon o de ensefianza (excepto aparatos); materias plasticas para embalaje
(no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

CLASE 17

Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no
comprendidos en otras clases; productos en materias plasticas semielaboradas;
materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no
metélicos.

CLASE 18

Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos
en otras clases; pieles de animales; baulles y maletas; paraguas, sombrillas y
bastones; fustas y guarnicioneria.

CLASE 19

Materiales de construccién no metdlicos; tubos rigidos no metalicos para la
construccion; asfalto pez y betdn; construcciones transportables no metalicas;
monumentos no metalicos.

CLASE 20

Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de
madera, corcho, cafia, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha,
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ambar, nacar, espuma de mar, sucedaneos de todas estas materias o de materias
plasticas.

CLASE 21

Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales
preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepcion de los pinceles);
materiales para la fabricacion de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro;
vidrio en bruto o semielaborado (con excepciéon del vidrio de construccion);
cristaleria, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.

CLASE 22

Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campafia, toldos, velas, sacos (no
comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepcion del caucho o
materias plasticas); materias textiles fibrosas en bruto.

CLASE 23

Hilos para uso textil.

CLASE 24

Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y
de mesa.

CLASE 25
Vestidos, calzados, sombrereria.
CLASE 26

Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y
agujas; flores artificiales.

CLASE 27

Alfombras, felpudos, esteras, lindleum y otros revestimientos de suelos;
tapicerias murales que no sean de materias textiles.

CLASE 28

Juegos, juguetes; articulos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras
clases; decoraciones para arboles de Navidad.
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CLASE 29

Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en
conserva, secas Yy cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y
productos lacteos; aceites y grasas comestibles.

CLASE 30

Café, te, cacao, azlcar, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos del café; harinas y
preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados
comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza;
vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

CLASE 31

Productos agricolas, horticolas, forestales y granos, no comprendidos en otras
clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores
naturales; alimentos para los animales; malta.

CLASE 32

Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohdlicas;
bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

CLASE 33
Bebidas alcohdlicas (con excepcion de cervezas).
CLASE 34

Tabaco; articulos para fumadores; cerillas.

SERVICIOS
CLASE 35

Publicidad; gestion de negocios comerciales; administracion comercial;
trabajos de oficina.

CLASE 36

Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.
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CLASE 37

Construccién; reparacion; servicios de instalacion.

CLASE 38

Telecomunicaciones.

CLASE 39

Transporte; embalaje y almacenaje de mercancias; organizacion de viajes.

CLASE 40

Tratamiento de materiales.

CLASE 41

Educacion; formacion; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

CLASE 42

Servicios cientificos y tecnol6gicos asi como servicios de investigacion y
disefio relativos a ellos; servicios de andlisis y de investigacion industrial; disefio y
desarrollo de ordenadores y software.

CLASE 43

Servicios de restauracion (alimentacion); hospedaje temporal.

CLASE 44

Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza
para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

CLASE 45
Servicios juridicos; servicios de seguridad para la protecciéon de bienes y de

personas; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a
satisfacer necesidades individuales.
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B. LISTA DE TASAS

CONCEPTO

TASA OBSERVACIONES

SOLICITUD DE REGISTRO:
-MARCA O NOMBRE COMERCIAL

Por cada clase solicitada.

DIVISION SOLICITUD Por cada solicitud divisional resultante.

RESTABLECIMIENTO
DE DERECHOS

PRIORIDAD UNIONISTA

O DE EXPOSICION Por cada prioridad reivindicada.

Por modificacién de la clase, distintivo,

MODIFICACIONES lista de productos o servicios, etc.

Por cada solicitud de registro impugnada,
OPOSICIONES con independencia de las clases que la
misma comprenda.

RECURSOS Por cada recurso interpuesto.

SOLICITUD DE RENOVACION: Por cada clase renovada.
- MARCA O NOMBRE COMERCIAL Por demoras en la renovacién de hasta 6
meses, recargos de:
- 25% en los 3 primeros meses de
demora.
- 50% en los 3 meses siguientes de
demora.

TRANSFERENCIAS Y Por cada registro transferido o licenciado,
LICENCIAS hasta un maximo de ...... €

CERTIFICACIONES

AVISO IMPORTANTE: EIl importe de las tasas vigente para el
afio en curso puede consultarse en hoja separada, en la pagina
principal de la OEPM (www.oepm.es), 0 en los servicios de
informacion.
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C. PROHIBICIONES ABSOLUTAS Y RELATIVAS PARA EL f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden publico o a
REGISTRO DE NOMBRES COMERCIALES las buenas costumbres.

g) Los que puedan inducir al nublico a error, por ejemplo
sobre la naturaleza, la calidi 30 procedencia geogréfica
del producto o servicio.

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

TITuLo I h) Los que aplicados a identificar vinos o bebidas

espirituosas contengan o consistan en indicaciones de
procedencia geografica que identifiquen vinos o bebidas
espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso
cuando se indique el verdadero origen del producto o se
utilice la indicacion geografica traducida o acompafada de
expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitacion”
u otras analogas.

Concepto de marca y prohibiciones de registro.

CAPITULO Il Prohibiciones absolutas

Articulo 5. Prohibiciones absolutas.

1. No podran registrarse como marca los signos siguientes:

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

b) Los que carezcan de caracter distintivo.

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

d) 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.

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
gue su registro sea autorizado por la autoridad
competente.

2. Lo dispuesto en las letras b), ¢) 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.

e) 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.
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3. Podré ser registrada como marca la conjuncion de varios d) Las marcas no registradas que en la fecha de

signos de los mencionados en las letras b), ¢) y d) del apartado 1, presentaciéon o prioridad de la solicitud de la marca en
siempre gque dicha conjuncién tenga la distintividad requerida por examen sean “notoriamente conocidas” en Espafia en el
el apartado 1 del articulo 4 de la presente Ley. sentido del articulo 6 bis del Convenio de Paris.

CAPITULO il Prohibiciones relativas. Articulo 7. Nombres comerciales anteriores.

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

1. No podréan registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a un nombre comercial anterior que
designe actividades idénticas a los productos o servicios

a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe para los que se solicita la marca.

productos o servicios idénticos.

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

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 confusién 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 2. A los efectos de este articulo se entendera por nombres
apartado 1: comerciales anteriores:
a) Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga a) Los nombres comerciales registrados en Espafia cuya
una fecha de presentacion o de prioridad anterior a la de solicitud de registro tenga una fecha de presentacién o de
la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen.
siguientes categorias: i) marcas espafolas; ii)marcas que
hayan sido objeto de un registro internacional que surta b) Las solicitudes de los nombres comerciales a los que
efectos en Espafia; iii) marcas comunitarias. hace referencia la letra anterior, a condicion de que sean

L , finalmente registradas.
b) Las marcas comunitarias registradas que, con arreglo a

su Reglamento, reivindiquen validamente la antigiiedad
de una de las marcas mencionadas en los puntos i) vy ii)
de la letra a), ain cuando esta Ultima marca haya sido
objeto de renuncia o se haya extinguido.

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

1. No podré registrarse como marca un signo que sea idéntico o

c) Las solicitudes de marca a las que hacen referencia las semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se
letras @) y b), a condicién de que sean finalmente solicite su registro para productos o servicios que no sean
registradas. similares a los protegidos por dichos signos anteriores, cuando
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por ser éstos notorios 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 de dichos signos anteriores.

2. A los efectos de esta Ley, se entenderd por marca notoria la
gue, por su volumen de ventas, duracion, intensidad o alcance
geografico de su uso, valoracion o prestigio alcanzado en el
mercado o por cualquier otra causa, sea generalmente conocida
por el sector pertinente del publico al que se destinan los
productos o servicios que distingue dicha marca. Asimismo se
entenderd por nombre comercial notorio el que por aplicacién con
la debida adaptacién, de las caracteristicas sefialadas para la
marca notoria sea generalmente conocido por el sector pertinente
del publico al que la empresa presta su actividad. La proteccién
otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos
previstos en el mismo, alcanzara a productos o0 servicios 0
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 considerara 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 entenderdn los signos  contemplados,
respectivamente, en el articulo 6.2, letras a), b) y ¢) y en el
articulo 7.2.
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Articulo 9. Otros derechos anteriores.

1. Sin la debida autorizacion, no podran registrarse como marcas:

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

b) El nombre, apellido, seudénimo o cualquier otro signo
gue para la generalidad del publico identifigue 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 6y 7.

d) El nombre comercial, denominacién o razén social de
una persona juridica que antes de la fecha de
presentacion o prioridad de la marca solicitada identifique
en el trafico econdmico a una persona distinta del
solicitante, si, por ser idéntica 0 semejante a estos signos
y por ser idéntico o similar su @mbito de aplicacion, existe
un riesgo de confusion en el publico. A estos efectos, el
titular de esos signos habra de probar el uso o
conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del
territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de
igual proteccion gozaran los extranjeros que de acuerdo
con el articulo 3 de esta Ley puedan invocar el articulo 8
del Convenio de Paris o el principio de reciprocidad,
siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en
Espafia de su nombre comercial no registrado.

2. No podréan registrarse como marcas el nombre, apellidos,
seuddnimo 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.

36



Articulo 10. Marcas de Agentes o representantes.

1.A menos que justifiguen 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 Organizacion Mundial del
Comercio no podra 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 cesaciéon, conforme a lo
previsto en esta Ley en el articulo 6 septies del Convenio de
paris. En particular, serén de aplicacién a la accion reivindicatoria
las previsiones contenidas en los apartados 2 y 3 del articulo 2.

TITULO X
NOMBRES COMERCIALES

Articulo 88. Prohibiciones de registro

No podran registrarse como nombres comerciales los signos
siguientes:

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

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

c. Los que puedan afectar a algun derecho anterior de los
previstos en los articulos 6 a 10 de esta Ley.
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D. EJEMPLOS PRACTICOS
1. SOLICITUD DE NOMBRE COMERCIAL DENOMINATIVO
EN CARACTERES ESTANDAR

2. SOLICITUD DE NOMBRE COMERCIAL MIXTO
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(CLASE | (23} ACTIVIDADES
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2. SOLICITUD DE NOMBRE COMERCIAL MIXTO

R

SOLICITUD DE REGISTRO
DE NOMBRE COMERCIAL

Pigina N° |
[ NIMERO SOLICITUD:

FECTEA FIORA Y MINUTODE PRESENTACKINEN D EPM:
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SOLICITUD DE REGISTRO DE NOMBRE COMERCIAL
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