
Ley 17/2001 de 7 de diciembre. MARCAS. 
 
TÍTULO V 
 
Contenido del derecho de marca 
 
CAPÍTULO I 
 
Efectos del registro de la marca y de su solicitud 
 
Artículo 34. Derechos conferidos por la marca. 
1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el 
tráfico económico. 
2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su 
consentimiento, utilicen en el tráfico económico: 

a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a 
aquellos para los que la marca esté registrada. 
b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser 
idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión 
del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y 
la marca. 
c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean 
similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea 
notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa 
causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular 
de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento 
indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre 
de dicha marca registrada. 

3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá 
prohibirse, en especial: 

a) Poner el signo en los productos o en su presentación. 
b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u 
ofrecer o prestar servicios con el signo. 
c) Importar o exportar los productos con el signo. 
d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad. 
e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de 
dominio. 
f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de 
identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o 
fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar 
cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que 
dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las 
letras anteriores estaría prohibido. 

4. El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o 
distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrá 
impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello 
no menoscabe la distintividad de la marca principal. 
5. Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada 
«notoriamente conocida» en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de 
París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2. 
 



Artículo 35. Reproducción de la marca en diccionarios. 
Si la reproducción de una marca en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta 
similar diera la impresión de que constituye el término genérico de los bienes o 
servicios para los que está registrada la marca, el editor, a petición del titular de la 
marca, velará por que la reproducción de ésta vaya acompañada, a más tardar en la 
siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una marca registrada. 
 
Artículo 36. Agotamiento del derecho de marca. 
1. El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a 
terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico 
Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento. 
2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el 
titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el 
estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización. 
 
Artículo 37. Limitaciones del derecho de marca. 
El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en 
el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en 
materia industrial o comercial: 
a) De su nombre y de su dirección; 
b) De indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia 
geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras 
características de éstos; 
c) De la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un 
servicio, en particular como accesorios o recambios. 
 
Artículo 38. Protección provisional. 
1. El derecho conferido por el registro de la marca sólo se podrá hacer valer ante 
terceros a partir de la publicación de su concesión. No obstante, la solicitud de registro 
de marca confiere a su titular, desde la fecha de su publicación, una protección 
provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada 
a las circunstancias, si un tercero hubiera llevado a cabo, entre aquella fecha y la fecha 
de publicación de la concesión, un uso de la marca que después de ese período 
quedaría prohibido. 
2. Esa misma protección provisional será aplicable aun antes de la publicación de la 
solicitud frente a la persona a quien se hubiera notificado la presentación y el contenido 
de ésta. 
3. Se entiende que la solicitud de registro de marca no ha tenido nunca los efectos 
previstos en el apartado 1 cuando hubiere sido o se hubiere tenido por desistida, o 
cuando hubiese sido denegada en virtud de una resolución firme. 
4. La protección provisional prevista en este artículo sólo podrá reclamarse después de 
la publicación de la concesión del registro de la marca. 
 
CAPÍTULO II 
 
Obligación de uso de la marca 
 
Artículo 39. Uso de la marca. 
1. Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su 
concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para 
los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido 



suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida 
a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas 
de la falta de uso. 
2. A los efectos del apartado 1 también tendrá la consideración de uso: 

a) El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren 
de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual 
se halla registrada. 
b) La utilización de la marca en España, aplicándola a los productos o servicios o 
a su presentación, con fines exclusivamente de exportación. 

3. La marca se reputará usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con su 
consentimiento. 
4. Se reconocerán como causas justificativas de la falta de uso de la marca las 
circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como 
las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos 
o servicios para los que esté registrada. 
 
CAPÍTULO III 
 
Acciones por violación del derecho de marca 
 
Artículo 40. Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales. 
El titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las 
acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y 
exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la 
sumisión a arbitraje, si fuere posible. 
 
Artículo 41. Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca. 
1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía 
civil: 

a) La cesación de los actos que violen su derecho. 
b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos. 
c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, 
en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, 
envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se 
haya materializado la violación del derecho de marca. 
d) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del 
actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente 
identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la 
naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al 
producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado 
al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso 
apreciadas por el Tribunal. 
e) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y 
notificaciones a las personas interesadas. 

2. Cuando el titular de una marca, que lleve al menos cinco años registrada en el 
momento de presentar la demanda, ejercite frente a un tercero, por medio de alguna de 
las acciones previstas en el apartado 1, los derechos conferidos por el artículo 34, 
deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de 
los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido 
objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté 
registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la 



falta de uso. A estos efectos, la marca se considerará registrada solamente para los 
productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada. El demandado podrá 
asimismo ejercitar, por vía de reconvención, la acción de declaración de caducidad por 
falta de uso de la marca del actor. 
 
Artículo 42. Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios. 
1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos 
previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera 
comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados 
en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados. 
2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada 
sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido 
advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona 
legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente 
identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o 
cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión 
fuera notoria o renombrada. 
 
Artículo 43. Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios. 
1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, 
sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca a 
causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá 
exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, 
especialmente, por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados 
o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. 
2. Las ganancias dejadas de obtener se fijarán, a elección del perjudicado, con arreglo 
a uno de los criterios siguientes: 

a) Los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no 
hubiera tenido lugar la violación. 
b) Los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la 
violación. 
c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de 
una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a 
derecho. 

3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, 
la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias 
concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el 
prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, 
gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado. 
4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá 
exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella 
finalidad. 
5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en 
todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de 
indemnización de daños y perjuicios el 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por 
el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca 
podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca 
le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los 
apartados anteriores. 
 
Artículo 44. Indemnizaciones coercitivas. 



Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal 
fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día 
transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de 
esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará 
en ejecución de sentencia. 
 
Artículo 45. Prescripción de acciones. 
1. Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los 
cinco años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse. 
2. La indemnización de daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación con los 
actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se 
ejercite la correspondiente acción. 
 
CAPÍTULO IV 
 
La marca como objeto de derecho de propiedad 
 


