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EXPOSICIO DE MOTIUS

La proteccié dels signes distintius que permeten diferenciar els productes o els
serveis, definits en aquesta norma com a marques de productes o marques de
serveis, endemés de constituir un dels actius de més valor del patrimoni d'una
societat o d'un individu, és una garantia de diferenciacié de qualitats que interessa el
seu creador, el seu propietari i cada cop més el mateix consumidor. La important
activitat comercial i de prestaci6 de serveis del Principat d'Andorra fa necessari
regular mitjancant una llei que doni la seguretat juridica suficient, tant a nacionals
com a estrangers, la proteccié al dret de propietat i I's de marques industrials,

comercials i de tot tipus.

La present llei, a més de definir les condicions de proteccio i d'adquisicié del dret a la
marca, els procediments de registre, la renovacid, la rendncia, la nul.litat, la revocacio
i la caducitat, regula les oportunes accions judicials en defensa dels legitims titulars,
fugint de procediments especials que no sempre garanteixen la necessaia seguretat

juridica; i per aix0, s'ha escollit la tramitacio dels litigis pel procediment abreujat.

La llei desenvolupa també un dret transitori per evitar que, aprofitant la creacié d'un
registre nacional ex novo, es pugui facilitar a terceres persones l'apropiaci6 registral a
Andorra contra els legitims titulars i usuaris o utilitzadors de marques tant al Principat
com a l'estranger. A tal efecte, al capitol Xl, es regula la "prioritat registral" d'un
anterior utilitzador real i efectiu de marques al territori andorra i la que sigui

consequencia d'un registre de marques en un pais membre de la Convencié de Paris.

La dimensi6 internacional del fenomen que ara es regula i la necessitat de protegir-lo
en I'anbit nacional en congruéncia amb la resta de pai sos, ha fet que el contingut de
la Llei nacional es delimiti, amb la major harmonia possible, amb els principis
fonamentals que s'inclouen en les convencions i els tractats internacionals, amb
I'objectiu de facilitar a I'Estat la seva adhesio, si aixi s'estima convenient, sense haver

de modificar substancialment la legislaci6 interna.
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CAPITOL |

CONDICIONS DE PROTECCIO | ADQUISICIO DEL DRET DE MARCA

Article 1. Signes susceptibles de constituir una marca

1. Tot signe que serveixi per distingir els productes o serveis d'una empresa dels
d'altres empreses i que sigui susceptible de ser representat grdficament pot
constituir una marca de productes o una marca de serveis (d'ara endavant
denominades "marca”).

2. Poden constituir una marca, sobretot, els signes seguents:

a) les paraules, inclosos els noms de persona, les lletres, les sigles i les xifres;

b) els signes figuratius com ara els dibuixos, els logotips, els segells, la forma del

producte o del seu condicionament;

c) les combinacions o els tons de colors;

d) tota combinacio dels signes esmentats en els punts a), b) i c).

Article 2. Motius de nul.litat absoluta

1. Un signe no pot constituir marca:

a) si esta mancat de carater distintiu, sobretot si esta compost exclusivament
d'indicacions que puguin servir, en l'activitat comercial, per designar una
caracteristica del producte o del servei, sobretot, I'espécie, la qualitat, la
guantitat, la destinacid, el valor, la procedéncia geogrédica del producte o de la

prestacio del servei o I'epoca de produccio;
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b) si consisteix exclusivament en indicacions que han arribat a fer-se usuals en el
llenguatge corrent o que formin part dels costums arrelats i constants del

comerc¢ del Principat d'Andorra;

c) si estaconstitui t exclusivament per la forma imposada per la naturalesa mateixa
del producte o del servei o per la forma del producte que sigui necessaia per

obtenir un resultat técnic;

d) si és contrari a I'ordre public o als bons costums;

e) si és de naturalesa enganyosa per al public, pel que fa a la constitucio, la

qualitat o la procedéencia geogrdica del producte o del servei;

f) si, sense autoritzacié de l'autoritat competent, reprodueix o imita integrament o
de forma parcial pero suficient per crear un risc de confusio o d'associacio en la

ment del pablic:

i) el nom (o una forma abreujada del nom), els escuts herddics, la bandera i
altres emblemes del Principat d'Andorra, de les seves parroquies, dels seus
quarts, o de les seves altres circumscripcions administratives aixi com els

signes i segells oficials de control i de garantia del Principat d'’Andorra;
i) el nom d'un estat (o una forma abreujada d'aquest nom), l'escut herddic, les
banderes i altres emblemes d'un estat o els signes i els segells oficials de

control i garantia adoptats per un estat;

i) el nom, les sigles, l'escut herddic, la bandera o altres emblemes d'una

organitzacio intergovernamental.

2. a) el caracter distintiu d'un signe és apreciat amb relacié als productes i els serveis

gue estadestinat a diferenciar.

b) el caracter distintiu d'un signe es pot adquirir per I'Us.
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3. Les disposicions de l'apartat 1)f)ii) d'aquest article només sén aplicables als estats
gue garanteixen dins el seu territori una proteccio equivalent respecte al nom (i a la
forma abreujada d'aquest), a I'escut herddic, a la bandera, als altres emblemes i

als signes i als segells oficials de control i garantia del Principat d'Andorra.

Article 3. Conflicte amb drets anteriors

1. No es pot adoptar com a marca o com a element d'una marca cap sighe que

lesioni un dret anterior.

2. Es considera com a constituent d'un dret anterior:

a) una marca idéntica o similar registrada per a productes i/o serveis idéntics o
similars si la data del registre d'aguesta marca, o la seva data de prioritat
d'acord amb els articles 6 o 7 o de les disposicions transitories primera o

segona, és anterior;
b) una marca idéntica o similar considerada per les autoritats judicials com a
notoriament coneguda en el territori del Principat d'’Andorra per a productes i/o

serveis idéntics o similars;

c) un nom comercial 0 una denominacioé social registrats, si existeix un risc de

confusio o d'associacio en la ment del public;

d) un dret d'autor;

e) un dret relatiu a la personalitat d'un tercer, sobretot el seu nom patronimic, el

seu pseudonim o la seva imatge.

3. Als efectes dels apartats 2)a) i 2)b) d'aquest article, la nocié de similitud s'ha

d'interpretar en relacié amb el risc de confusi6 o d'associacié en la ment del public.
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Article 4. Forma d'adquisicié de la marca

1. La marca s'adquireix pel registre efectuat a I'Oficina de Marques.

2. La marca es pot adquirir en copropietat.

3. No obstant el que disposa l'apartat 1) d'aquest article, el titular d'una marca
considerada per les autoritats judicials com a notoriament coneguda al Principat
d'Andorra pot, encara que aquesta marca no hagi estat registrada a I'Oficina de
Marques, presentar una demanda de nul.litat d'acord amb l'article 26.2) o sol.licitar
a les autoritats judicials la prohibicié de I'is d'una marca idéntica o similar per a
productes i/o serveis identics o similars, a condicioé que dipositi al mateix temps una
sol.licitud de registre de la seva marca segons les condicions fixades a l'article 9.
L'Oficina només procedeix a registrar-la si les autoritats judicials dicten senténcia

favorable a la demanda de nul.litat o a la sol.licitud de prohibici6 d'Us.

Article 5. Titulars d'un registre

Poden ser titulars d'un registre de marca les persones fisiques o juridiques, inclosos

els ens de dret public, que sén:

a) Nacionals del Principat d'Andorra;

b) Nacionals d'un altre estat que estan domiciliats al Principat d'’Andorra o que hi

tenen un establiment industrial o comercial efectiu i real;

¢) Nacionals d'un altre estat que no estan domiciliats al Principat d'Andorra o que
no hi tenen un establiment industrial o comercial efectiu i real, sempre que
I'Estat en questio atorgui als nacionals del Principat d'Andorra la mateixa

protecci6é que als seus nacionals pel que fa a les marques.
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CAPITOL I

PRIORITAT DERIVADA D'UN PRIMER DIPOSIT | PROTECCIO DE LES MARQUES
QUE FIGUREN EN UNA EXPOSICIO INTERNACIONAL

Article 6. Prioritat derivada d'un primer diposit

1. Sempre que un altre estat atorgui als nacionals del Principat d'Andorra un dret de
prioritat sotmés a condicions i tenint efectes equivalents al dret de prioritat que
preveuen els apartats 2) a 5) seguents, els nacionals d'aquest Estat es poden
beneficiar al Principat d'Andorra del dret de prioritat que preveuen els susdits

apartats.

2. Aquell que hagi dipositat de forma regular una sol.licitud de registre de marca en
un estat inclos a l'apartat 1) d'aquest article, o el seu drethavent, gaudeix, per
efectuar el diposit d'una sol.licitud de registre de la mateixa marca al Principat
d'Andorra, d'un dret de prioritat durant un termini de sis mesos a comptar de la
data de diposit de la seva sol.licitud en I'Estat susdit, sempre que aquest diposit

constitueixi el primer diposit de la marca susdita efectuat pel dipositant.

3. Es reconeix que dbéna origen a dret de prioritat tot diposit que tingui el valor d'un
diposit nacional regular dins I'Estat en el qual ha estat efectuat, en virtut de la
legislacio nacional d'aquest Estat o d'acords bilaterals o multilaterals establerts per

I'Estat susdit.

4. S'ha d'entendre per diposit nacional regular tot diposit que sigui suficient per
establir la data en qué ha estat dipositada la sol.licitud, sigui quina sigui la sort

ulterior d'aquesta sol.licitud.

5. S'ha de considerar com a primera sol.licitud -la data de diposit de la qual inicia el
termini de prioritat- una sol.licitud ulterior que tingui el mateix objecte que una
primera sol.licitud anterior dipositada en el mateix Estat, a condicié que aquesta

sol.licitud anterior, en la data de diposit de la sol.licitud ulterior, hagi estat retirada,
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abandonada o rebutjada, sense deixar subsistir cap dret, i que encara no hagi
servit de fonament per reivindicar el dret de prioritat. En aquest cas, la sol.licitud

anterior ja no pot servir de fonament per reivindicar el dret de prioritat.

Article 7. Protecci6 de les marques que figuren en una exposicié internacional

1. Quan el dipositant ha presentat uns productes 0 uns serveis en una exposicio
internacional oficial o oficialment reconeguda d'acord amb el Conveni relatiu a les
exposicions internacionals signat a Paris el 22 de novembre de 1928 i revisat per
darrera vegada el 30 de novembre de 1972, si la sol.licitud de registre de la marca
amb la qual s'han presentat els productes o els serveis ha estat dipositada dins el
termini de sis mesos a comptar de la data de la primera presentacioé dels productes
o dels serveis esmentats, es considera, a instancia del dipositant, que el registre

d'aquesta marca té efecte en la data esmentada.

2. La protecci6é atorgada en virtut de I'apartat 1) del present article no prolongarael

termini de prioritat que estableix l'article 6.

3. La peticio que recull l'apartat 1) del present article és objecte d'inscripcié al

Registre de Marques.
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CAPITOL Il

PROCEDIMENT DE REGISTRE | RENOVACIO

Article 8. Representacié davant I'Oficina de Marques

1. El dipositant o el titular que no tingui ni domicili ni seu ni establiment industrial o
comercial efectiu i real al Principat d'Andorra ha de ser representat davant I'Oficina

de Marques per un mandatari acreditat.

2. El dipositant o el titular que té domicili, seu o establiment industrial o comercial
efectiu i real al Principat d'Andorra pot ser representat davant I'Oficina de Marques

per un mandatari acreditat.

3. Les condicions que cal complir per ser reconegut com a mandatari acreditat, aixi
com els tramits relatius a la constituci6 de mandatari i a la inscripci6 de les
modificacions que afectin el mandatari, les recull el Reglament d'execucio.

4. Tot dipositant o titular d'un registre de marca que ha de ser representat per un
mandatari acreditat d'acord amb [larticle 8.1), només pot finalitzar dita
representacié canviant de mandatari acreditat segons les condicions que estableixi
el Reglament d’execucio.

Article 9. Sol.licitud de registre

1. La sol.licitud de registre es diposita davant I'Oficina de Marques en les condicions

qgue preveu el Reglament d'execucio.

2. La sol.licitud ha de contenir:

a) les dades del dipositant;
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b) les dades del mandatari si escau;

c) la reproduccio de la marca;

d) els noms dels productes i dels serveis per als quals se sol.licita el registre de
marca, agrupats segons les classes de la Classificacié internacional de
productes i serveis establerta per I'Arranjament de Niga de 15 de juny de 1957, i

cada grup de productes i serveis precedit pel nimero de la classe corresponent;

e) en cas que en la sollicitud de registre es reivindiqui la prioritat establerta a
I'article 6, una declaracio a aquest efecte que inclogui la identificacié de I'Oficina
davant la qual ha estat dipositada la sol.licitud de la qual és reivindicada la
prioritat; la data de la sol.licitud de la qual és reclamada la prioritat, i, en cas que

sigui conegut, el niumero de la sol.licitud esmentada;

f) quan es reivindica en virtut de larticle 7 la proteccio per a una marca
presentada a una exposicio internacional, una declaraci6 a aquest efecte. La
prova que els productes i/o els serveis per als quals se sol.licita el registre de
marca han estat presentats a I'exposici6 amb la marca que és objecte de la
sol.licitud de registre s'ha de facilitar en les condicions establertes pel

Reglament d'execucio;

g) la signatura del dipositant.

3. La sol.licitud de registre ha d'anar acompanyada del pagament de les taxes

prescrites.

Article 10. Examen de les condicions formals

1. L'Oficina de Marques examina si la sol.licitud de registre és conforme a les

disposicions de l'article 9.2) i 3) i a les disposicions del Reglament d'execucié

relatives a la presentacio de la sol.licitud.
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2. Si la sol.licitud de registre no és conforme a les disposicions de l'article 9.2) i 3) 0 a
les disposicions del Reglament d'execucid, I'Oficina de Marques invita el dipositant
a esmenar, dins el termini que prescriu el Reglament d'execucio, les irregularitats
observades. Si el dipositant no esmena les irregularitats en el termini prescrit,
I'Oficina de Marques denega la sol.licitud de registre, retornant al dipositant les

taxes percebudes.

Article 11. Registre de la marca

Si la sollicitud de registre compleix les condicions de l'article 9.2) i 3) i les
disposicions del Reglament d'execucio6 o si, en el cas que preveu l'article 10.2), frase
primera, el dipositant ha esmenat la irregularitat dins el termini prescrit, I'Oficina de
Marques registra la marca amb les dades prescrites pel Reglament d'execucio i

adreca al titular del registre de marca el corresponent certificat de registre.

Article 12. Data del registre de marca

1. La marca queda registrada en la data en que I'Oficina de Marques ha rebut la
sol.licitud de registre en cas que aquesta sollicitud sigui conforme a les
disposicions de l'article 9.2) i 3).

2. En cas que la sol.licitud de registre no sigui conforme a les disposicions de l'article
9.2) i 3) i que el dipositant esmeni les irregularitats dins el termini que preveu
l'article 10.2), frase primera, la marca és registrada en la data en qué I'Oficina de
Marques ha rebut la sol.licitud de registre, a condici6 que en aquesta data la

sol.licitud de registre ja contingués o anés acompanyada:

- de les indicacions que permetin establir la identitat del dipositant;

- de les indicacions suficients per entrar en relacié per correspondéncia amb el

dipositant o, si escau, amb el seu mandatari;
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- d'una reproducci6 suficientment clara de la marca per a la qual se sol.licita el

registre de marca;

- de la llista de productes i/o serveis per als quals se sol.licita el registre de

marca;

- del pagament integre de les taxes prescrites.

3. En cas que no es compleixin les condicions que determina l'apartat 2) del present
article, la marca queda registrada en la data en la qual s'ha esmenat la
irregularitat, sempre que aquesta data sigui dins el termini que preveu larticle

10.2), frase primera.

Article 13. Durada del registre de marca i renovacio

1. El registre de marca té efectivitat durant deu anys a comptar de la seva data de
registre. Es pot renovar indefinidament per periodes de deu anys per a tots o per a

una part dels productes i/o dels serveis coberts pel registre de marca.

2. La sol.licitud de renovacio s'efectua en les condicions que assenyala el Reglament
d'execucid i s'acompanya del pagament de les taxes prescrites.

3. Si, en la data del venciment, el registre de marca no ha estat renovat, pot ser-ho
dins el termini de gr&cia de sis mesos mitjancant el pagament de la taxa addicional

prescrita.

4. Larenovacio és inscrita al Registre de Marques.
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CAPITOL IV

EFECTES D'UN REGISTRE DE MARCA

Article 14. Drets que confereix el registre de marca

1. El titular d'un registre de marca adquireix un dret de propietat sobre la marca

registrada per als productes i/o els serveis que ha designat.

2. Queden prohibits, llevat d'autoritzacio6 del titular:

a) la reproduccié o tot Us d'una marca registrada, fins i tot acompanyada de
paraules com les segients: "férmula, manera, sistema, imitacié, genere,
meétode", per a productes i/o serveis idéntics als designats en el registre de

marca;

b) la supressio o la modificacié d'una marca fixada pel titular del registre 0 amb la

seva autoritzacio.

3. Queden prohibits, llevat d'autoritzacié del titular, si en pot resultar un risc de

confusié en la ment del public:

a) la reproduccié o tot Us d'una marca registrada per a productes i/0 serveis

similars als designats en el registre de marca,

b) la imitacié d'una marca registrada i tot Us d'una marca imitada per a productes

i/o serveis idéntics o similars als designats en el registre de marca.

4. Queden prohibits, llevat d'autoritzacié del titular, la reproduccié o tot Us d'una
marca registrada, la imitacié d'una marca registrada o tot Us d'una marca imitada
per a productes i/o serveis que no siguin similars a aquells per als quals ha estat

registrada la marca, quan la marca registrada gaudeix d'anomenada al Principat
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d'Andorra i I's que se'n fa sense causa justa treu profit indegut del caracter

distintiu o de I'anomenada de la marca registrada o la perjudica.

Article 15. Limitacio dels drets que confereix el registre de marca

Els drets que confereix el registre de marca no permeten al seu titular de prohibir a

terceres persones I'Us en el mon dels negocis:

a) del seu nom patronimic si aquest Us és fet de bona fe;

b) de la seva denominacio social registrada o del seu nom comercial registrat quan

aquest registre sigui anterior al registre de la marca;

c) d'una referéncia necessaia per indicar la destinacio d'un producte o d'un servei,
especialment si es tracta d'un accessori o d'una peca solta, a condicié que no hi

hagi confusié pel que fa al seu origen.

Aixi i tot, si aquest Us perjudica els seus drets, el titular del registre de marca pot

demanar a l'autoritat judicial que sigui limitat o prohibit.

Article 16. Esgotament del dret que confereix el registre de marca

1) Per als productes que soén objecte de la Unié Duanera que estableix I'acord signat
entre el Principat d'Andorra i les Comunitats Europees, el dret que confereix el
registre de marca no permet al seu titular de prohibir I's de la marca dins el
Principat d'Andorra per a productes que hagin estat comercialitzats amb aquesta
marca dins el territori de les Comunitats Europees, pel titular o amb el seu

consentiment.

2) L'apartat 1) del present article no és aplicable quan motius legitims justifiquen que

el titular s'oposi a la comercialitzacié ulterior dels productes, en especial en els
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casos en que l'estat dels productes s'ha vist modificat o alterat després de la seva

comercialitzacio.
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CAPITOL V

CESSIONS, TRASPASSOS, CONCESSIONS DE LLICENCIES | PIGNORACIO

Article 17. Cessions

El registre de marca pot ser cedit en la seva totalitat o per una part dels productes i/o

dels serveis, independentment de I'empresa que els exploti o els faci explotar.

Article 18. Traspas d'un registre de marca efectuat per un agent o mandatari

Si I'agent o mandatari dins el Principat d'Andorra d'una persona que és titular d'una

marca en un altre pais ha efectuat, sense l'autoritzacié d'aquest titular, el registre

d'aquesta marca en el seu propi nom, el titular tindradret a demanar a les autoritats

judicials el traspas en benefici seu del registre de marca esmentat.

Article 19. Concessio de llicéncies

El registre de marca pot ser objecte, en la seva totalitat o per una part dels productes

i/o dels serveis, d'una concessio de llicencia d'explotacié exclusiva o no exclusiva.

Article 20. Nul.litat del contracte de llicéncia

El contracte de llicencia no és vdid si no estableix l'obligacié per a l'atorgant de

llicencia d'assegurar el control de la qualitat dels productes i/o dels serveis amb

relacié als quals la marca registrada és utilitzada.



Llei de marques 18

Article 21. Pignoracio

Un registre de marca pot ser objecte de pignoracio.

Article 22. Condicions formals; inscripci6 al Registre de Marques

1. Tota cessi6, concessio de llicencia o pignoracié ha de fer-se per escrit i I'han de

signar les parts contractants.

2. Tota cessiO, concessié de llicencia, pignoracié o traspas ha d'estar inscrit al

Registre de Marques per poder ser oposat a terceres persones.

3. Lainscripcié d'una cessi6, concessio de llicéncia, pignoracié o traspss estasubjecta

al pagament de la taxa prescrita.
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CAPITOL VI

MODIFICACIONS

Article 23. Modificacions no autoritzades

1. Cap modificacié de la marca objecte de registre no pot ser inscrita al Registre de
Marques. Una modificacié de la marca només es pot obtenir mitjiancant un nou

registre.

2. Cap ampliaci6 de la llista de productes i/o serveis d'un registre de marca no pot ser
inscrita al Registre de Marques. L'ampliacié de la llista de productes i/o serveis

només es pot obtenir mitjangant un nou registre.

Article 24. Modificacions del nom i de I'adreca del titular

Les modificacions relatives al nom o a I'adreca del titular d'un registre de marca son
inscrites al Registre de Marques, a demanda del titular. La inscripcié resta subjecta al
pagament de les taxes prescrites i s'efectua segons les modalitats que estableix el

Reglament d'execucio.
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CAPITOL VII

RENUNCIA, NUL.LITAT, REVOCACIO | CADUCITAT

Article 25. Renlncia

1. El titular d'un registre pot renunciar en tot moment al seu registre de marca per la
totalitat o per una part dels productes i/o dels serveis. No obstant aix0, si un
registre de marca és objecte d'una pignoracio inscrita al Registre de Marques, la
persona beneficiaia de dita pignoracié ha de donar el seu acord perque el titular

pugui renunciar al registre de marca.

2. La renuncia s'efectua per una comunicacié escrita, adrecada a ['Oficina de

Marques.

3. L'Oficina de Marques inscriu la renuncia al Registre de Marques indicant-hi que el
registre de marca resta sense efecte des de la data de recepcié per part de
I'Oficina de Marques de la comunicacié escrita de rendncia esmentada a |'apartat
2) d'aquest article. La inscripcio resta subjecta al pagament de les taxes prescrites

i s'efectua segons les modalitats que preveu el Reglament d'execucio.

Article 26. Nul.litat

1. L'autoritat judicial civil, a peticié de tota persona que justifiqui un interés legitim, pot

declarar nul un registre de marca en cas que aquest no compleixi alguna de les

condicions que recullen els articles 1, 2i 5.

2. L'autoritat judicial civil, a peticio del titular d'un dret anterior recollit a l'article 3, pot

declarar nul un registre de marca.

3. Tot registre de marca que ha estat declarat nul és considerat nul i sense efecte

des de la seva data de registre.



Llei de marques 21

4. Quan la declaracié de nul.litat d'un registre de marca ha esdevingut definitiva,
l'autoritat judicial notifica la seva decisi6 a I'Oficina de Marques. L'Oficina de
Marques inscriu la decisié al Registre de Marques amb la indicacié que el registre

de marca és nul i sense efecte des de la seva data de registre.

5. L'accié de nul.litat esmentada als apartats 1) a 4) d'aquest article no prescriu; no
obstant aixo, el titular d'un dret anterior recollit a I'article 3 que, durant un periode
de cinc anys consecutius, ha tolerat I'is al Principat d'Andorra d'una marca que ha
estat objecte d'un registre posterior amb coneixement de dit Us, ja no podra
sol.licitar la nul.litat ni oposar-se a I'ls de la marca que ha estat objecte d'un
registre posterior sobre la base d'un dret anterior recollit a I'article 3, pels productes
0 els serveis pels quals ha estat utilitzada la marca que ha estat objecte d'un
registre posterior, llevat que el diposit de la sol.licitud de registre posterior hagi

estat efectuat de mala fe.

Article 27. Revocaci6

1. L'autoritat judicial civil, a peticié de tota persona que justifiqui un interes legitim, pot
revocar un registre de marca per a tots o part dels productes i/o dels serveis

coberts per dit registre:

a) si el titular del registre de marca no ha utilitzat, sense motius vdids, de manera
efectiva i real dins el Principat d'Andorra la marca registrada amb relacié a tots o
una part dels productes i/o dels serveis coberts per dit registre durant els cinc

anys precedents a la data de la peticio.

b) si, com a consequiéncia d'actes realitzats pel titular del registre de marca, o de la
inactivitat del titular del registre de marca, la marca registrada ha esdevingut

dins el comer¢ el nom usual d'un producte o servei.

c) si, per qualsevol motiu, el titular ja no compleix les condicions establertes a

l'article 5.
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2. Un registre de marca no pot ser revocat en virtut de I'apartat 1)a) d'aquest article si
la marca registrada ha estat utilitzada de la manera segient amb relacié als

productes i/o serveis coberts per dit registre:

a) Uus efectuat en virtut d'un contracte de llicencia inscrit al Registre de Marques;

b) Gs d'una marca sota una forma modificada que no afecta el seu caracter

distintiu.

3. Correspon al titular del registre de marca objecte de I'accié de revocacioé d'acord
amb l'apartat 1)a) d'aquest article demostrar que la marca registrada ha estat

utilitzada.

4. Sil'agent o mandatari dins el Principat d'Andorra d'una persona que és titular d'una
marca en un altre pais ha efectuat, sense l'autoritzacié d'aquest titular, el registre
d'aquesta marca en el seu propi nom, el titular tindradret a demanar a les autoritats

judicials la revocaci6 del registre de marca esmentat.

5. Un registre de marca que ha estat objecte de revocacio deixa de tenir efecte, per a
tots o per una part dels productes i /o dels serveis, en la data en qué la decisio de

revocacié de l'autoritat judicial esdevé definitiva.

6. Quan la decisié de revocacié ha esdevingut definitiva, I'autoritat judicial notifica la
seva decisio a I'Oficina de Marques. L'Oficina de Marques inscriu aquesta decisio
al Registre de Marques amb indicacié que el registre de marca resta sense efecte,
per a tots o part dels productes i/o dels serveis, des de la data en qué aquesta

decisio ha esdevingut definitiva.

Article 28. Caducitat

Quan un registre de marca no és renovat a l'expiracié del termini de graia fixat a
l'article 13.3), I'Oficina de Marques inscriu al Registre de Marques que dit registre

resta sense efecte des de la data d'expiracio del darrer periode de deu anys.
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CAPITOL VI

ACCIONS CONTRA LA LESIO ALS DRETS DEL TITULAR D'UN REGISTRE

Article 29. Dret d'entaular una acci6; normes processals

1. Constitueix una lesi6 al dret del titular d'un registre de marca la violacié de
qualsevol prohibicié de les establertes a l'article 14.2), 3) i 4). La lesi6 als drets del

titular d'un registre de marca genera la responsabilitat civil o penal del seu autor.

2. El titular d'un registre de marca pot entaular davant les autoritats judicials les
accions civils o penals escaients contra tota persona que lesioni el seu dret.
Aquestes accions, les pot entaular aixi mateix el beneficiari d'una llicencia
exclusiva d'explotacio, llevat de pacte en contrari del contracte de llicencia, en cas

gue, previ requeriment, el titular no exerceixi el seu dret.

3. Tot beneficiari d'una llicencia d'explotacié del registre de marca té dret a intervenir
en l'acci6 empresa pel titular per tal d'obtenir la reparacié del perjudici que li

correspon.

4. Tots els litigis civils que puguin sorgir a I'empara de la present Llei es tramitaran

pel procediment abreujat.

Article 30. Pérdua del dret d'entaular una accié

El titular d'un registre de marca o el beneficiari d'una llicéncia exclusiva d'explotacio
que, durant un periode de cinc anys consecutius, ha tolerat I'tis al Principat d'Andorra
d'una marca que ha estat objecte d'un registre posterior, amb coneixement d'aquest
Us, no podraentaular les accions establertes a l'article 29 contra aquesta marca pels
productes o els serveis per als quals ha estat utilitzada, llevat que el diposit de la

sol.licitud de registre hagi estat efectuat de mala fe.
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Article 31. Mesures cautelars

1. L'autoritat judicial pot, a titol cautelar, prohibir sota constrenyiment que es
continui n lesionant els drets del titular d'un registre de marca o ordenar la
constitucié de garanties destinades a assegurar si escau la indemnitzacio del titular

del registre de marca o del beneficiari de la llicéncia exclusiva d'explotacio.

2. La sol.licitud de prohibicié o la constitucié de garanties només s'admet si l'accio
subjacent sembla ben fonamentada i si ha estat entaulada dins un termini breu a
comptar del dia en qué el titular del registre de marca o el beneficiari d'una llicéncia
exclusiva d'explotacié ha tingut coneixement dels fets en qué es basa. L'autoritat
judicial pot subordinar la prohibicié6 a la constitucié per part del demandant de
garanties destinades a assegurar la indemnitzacio eventual del perjudici sofert pel
demandat en cas que, posteriorment, es consideri que l'accid esta mancada de

fonament.

Article 32. Segrest

1. El titular d'un registre de marca o el beneficiari d'una llicéncia exclusiva d'explotacio
té dret a fer procedir en tot lloc, per part de l'autoritat judicial assistida per experts
de la seva eleccid, ja sigui a la descripcio detallada amb presa de mostres o sense,
ja sigui al segrest real dels productes que pretén marcats, oferts en venda, lliurats
o subministrats, en perjudici seu en violacio dels seus drets, ja sigui quan la marca
és utilitzada per a serveis, al segrest dels elements utilitzats per a la prestacio del

servei.

2. L'autoritat judicial pot subordinar el segrest real a la constitucid6 per part del
demandant d'unes garanties encaminades a assegurar la indemnitzacié eventual
del perjudici sofert pel demandat en cas que, posteriorment, es consideri que

['acci6 estamancada de fonament.
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3. En cas que el demandant no hagi entaulat I'accié ni per la via civil ni per la penal
dins un periode no superior a deu dies feiners, el segrest quedarasense efecte,

sense perjudici de la indemnitzacio dels danys i perjudicis que pot ser reclamada.

Article 33. Retenci6 a la duana

1. Sense perjudici del que disposa l'article 16.1), el servei de duanes, sota ordre de
l'autoritat judicial actuant a petici6 del titular d'un registre de marca o del beneficiari
d'una llicencia exclusiva d'explotaci6 d'un registre de marca, té I'obligacio de retenir
les mercaderies, encara que estiguin en transit, que tenen una marca que el susdit
titular o beneficiari d'una llicéncia exclusiva considera que lesionen els drets que
els confereix el registre de marca.

2. L'autoritat judicial, la persona que ha presentat la demanda segons l'apartat 1)
d'aquest article i el declarant de les mercaderies han de ser informats sense retard,

per I'administracio de duanes, de la retencié executada per aquesta darrera.

3. La mesura de retencié resta suspesa de ple dret si, dins un periode no superior a
deu dies feiners a comptar de la data de comunicaci6 de la retencié, per part de
l'autoritat judicial, a la persona que ha presentat la demanda segons l'apartat 1)
d'aquest article, dita persona no ha entaulat I'acci6 civil o penal contra el declarant
de les mercaderies que pretesament lesionen els drets conferits pel registre de
marca i ho ha constitui t les garanties requerides per l'autoritat judicial per cobrir la
seva responsabilitat eventual en cas que la lesi6 dels seus drets no sigui

reconeguda posteriorment.

4. La persona que ha presentat la demanda segons l'apartat 1) d'aquest article pot
obtenir de I'administracié de duanes, i mitjancant ordre judicial, la comunicaci6 del
nom, els cognoms i lI'adreca de I'expedidor, de I'importador i del destinatari de les

mercaderies retingudes, com també de llur quantitat.
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Article 34. Indemnitzacions de danys i perjudicis

1. De la lesi6 dels drets del titular del registre de marca, tal com els recull I'article
14.2), 3) i 4), n'és responsable el seu autor, el qual estaobligat a reparar els danys
causats al titular del registre de marca i, si escau, al beneficiari d'una llicencia

d'explotacié del registre de marca.

2. Per al cdcul dels danys i perjudicis cal tenir en compte no solament les pérdues

sofertes pel titular del registre de marca, sin6 també el seu lucre cessant.

3. El lucre cessant és determinat per l'autoritat judicial, a eleccié del titular del registre

de marca, d'acord amb un dels criteris seguents:

a) els beneficis que el titular del registre de marca hauria tret de la utilitzacié de

la marca si el seu dret no hagués estat lesionat,

b) els beneficis que han estat obtinguts per l'autor de la lesié causada al dret

del titular del registre de marca com a resultat de la lesié susdita.

4. Els danys i perjudicis només poden ser demanats per les lesions causades al
titular del registre de marca durant els cinc anys consecutius precedents a la data

en qué es va entaular l'acci6.

5. L'autoritat judicial queda habilitada per ordenar a l'autor de la lesié causada als
drets del titular del registre de marca que pagui a aquest darrer les despeses

judicials, incloent-hi els honoraris d'advocat i procurador, fins i tot en matéria penal.

6. Els apartats 2) a 5) d'aquest article s'apliquen mutatis mutandis al beneficiari d'una

llicencia d'explotacio del registre de marca.
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Article 35. Sancions penals

1. L'autor d'una lesié als drets del titular d'un registre de marca tal com els recull
l'article 14.2), 3) i 4) que actui de mala fe és castigat amb les penes tipificades pel
Codi Penal.

2. L'autoritat judicial pot ordenar, a costa del condemnat, la publicacié de la senténcia

condemnatoria, integra o parcial, als diaris que designi.

3. L'autoritat judicial pot decidir la confiscacié dels productes aixi com la dels
instruments que hagin servit per cometre el delicte. Aixi mateix, pot prescriure que

siguin destrui ts a costa de l'autor del delicte.
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CAPITOL IX

MARQUES COL.LECTIVES

Article 36. Elements constitutius d'una marca col.lectiva

1. Constitueix una marca col.lectiva una marca que pot ser explotada per tota

persona que respecti un reglament d'Us establert pel titular del registre de marca.

2. Poden demanar el registre d'una marca col.lectiva les associacions de fabricants,
de productors, de prestadors de serveis 0 de comerciants que, d'acord amb la
legislacio que els sigui aplicable, tenen la capacitat, en nom propi, de ser titulars
de drets i obligacions de tota mena, com també les persones juridiques subjectes

al dret public.

3. Per derogacio de l'article 2.1)a) pot constituir una marca col.lectiva un signe o una
indicacié que pugui servir en el comer¢ per designar la procedéncia geogrdica dels
productes o de la prestaci6 dels serveis. Tanmateix, la marca col.lectiva no
autoritza el seu titular a prohibir a un tercer I'is d'aquest signe o aquesta indicacio
en el comerg, en la mesura que aquest Us es faci de conformitat amb els usos
honestos en matéria industrial o comercial; en particular, una marca d'aquest tipus

no es pot oposar a un tercer habilitat per utilitzar una denominacié geogrédica.

4. Les disposicions d'aquesta Llei, excepte els articles 19 i 20, s'apliquen a les

marques col.lectives, llevat de les adjuncions que indiquen els articles 37 i 38.

Article 37. Registre d'una marca col.lectiva

1. Quan es diposita una sol.licitud de registre d'una marca col.lectiva ha de ser

acompanyada d'un reglament d'Us.
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2. Si el reglament d'Us no acompanya el diposit d'una sol.licitud de registre de marca
col.lectiva, pot ser adrecat a I'Oficina de Marques en el termini que prescriu el

Reglament d'execucio.

3. Si un reglament d'Us no és rebut per I'Oficina de Marques dins el termini prescrit, la

marca no queda registrada.

Article 38. Us d'una marca col.lectiva

A l'efecte de l'article 27.1)a) es considera com un Us de la marca col.lectiva I'Us

d'aquesta marca fet per tota persona habilitada per fer-ne Us en els termes del

reglament d'Us.
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CAPITOL X

ALTRES DISPOSICIONS

Article 39. Publicaci6

1. L'Oficina de Marques edita una gaseta periodica ("Gaseta de Marques") en que es
publiquen els registres, les renovacions, les renuncies, les nullitats, les
revocacions, les caducitats, com també qualsevol altra dada establerta en el

Reglament d'execucio.

2. El Reglament d'execucio fixa la periodicitat de la Gaseta de Marques.

Article 40. Taxes

Les taxes que es requereixen per al registre i la renovacié d'una marca, com també
per a tota altra inscripcio establerta en aquesta Llei, aixi com per tot servei que pugui
efectuar I'Oficina de Marques, segons estableixi el Reglament d'execucid, es fixaran

per una Llei posterior.

Article 41. Recurs contra les decisions de I'Oficina de Marques

Tota persona directament afectada per una decisié de I'Oficina de Marques pot fer un

recurs administratiu contra la decisié de I'Oficina de Marques, d'acord amb el que

disposa el Codi de I'Administracio.
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Article 42. Citacions

Tota citacié administrativa o judicial a un dipositant o a un titular d'un registre de
marca representat davant |'Oficina de Marques per un mandatari acreditat en
compliment de larticle 8.1), és enviada a l'adreca d’aguest mandatari acreditat.
Aquesta citacié s’entén, a tots els efectes, com rebuda pel dipositant o pel titular en el
termini que estableixi I'autoritat administrativa o judicial, que en cap cas serainferior

als 30 dies naturals de la data de recepcio pel mandatari acreditat.
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CAPITOL XI

DISPOSICIONS TRANSITORIES

Primera. Prioritat resultant d'un Us anterior al Principat d'Andorra

1. Malgrat el que especifica l'article 4.1), tota marca que sigui objecte d'un Us efectiu i
real al territori del Principat d'Andorra a la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei
gaudirad'un dret de prioritat que pren efecte a la data en qué ha comencat aquest

us.

2. L'apartat 1) d'aquesta disposicio transitoria nomeés és aplicable si una sol.licitud de
registre de la marca que ha estat objecte d'aquest Us s'ha dipositat a I'Oficina de
Marques dins un termini de dos anys comptats a partir de la data en la qual
I'Oficina de Marques pugui rebre sol.licituds de registre. La sol.licitud de registre ha
d'anar acompanyada, en la forma que determini el Reglament d'execucio6, d'una
reivindicacié del dret de prioritat establert a l'apartat 1) d'aquesta disposicio

transitoria i d'una declaracié d'Us anterior.

3. Una marca que és objecte d'una sol.licitud de registre segons l'apartat 2) d'aquesta
disposicié transitoria, és registrada si compleix les condicions de l'article 11. La
data del registre de marca s'estableix segons l'article 12 i la inscripci6 de la marca

al Registre de Marques ha d'esmentar la declaraci6 d'Us anterior.

4. Per fer prevaler enfront de tercers la prioritat esmentada a I'apartat 1) d'aquesta
disposicié transitoria, al titular d'un registre de marca que ha estat objecte de la
declaracio d's que estableix I'apartat 2) d'aquesta disposicio transitoria li pertoca

aportar la prova d'Us anterior.
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Segona. Prioritat resultant d'un registre de marca en un pais membre de la
Convencio de Paris

1. Tota marca que estaregistrada en un pais membre de la Convencié de Paris per a
la proteccié de la propietat industrial a la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei

gaudirad'un dret de prioritat que pren efecte a la dita data d'entrada en vigor.

2. L'apartat 1) d'aquesta disposici6 transitoria només és aplicable si una sol.licitud de
registre de la marca definida al dit apartat 1) s'ha dipositat a I'Oficina de Marques
dins un termini d'un any comptat a partir de la data en la qual I'Oficina de Marques
pugui rebre sollicituds de registre. La sollicitud de registre ha d'anar
acompanyada, en la forma que determini el Reglament d'execucio, d'una
reivindicacié del dret de prioritat establert a l'apartat 1) d'aquesta disposicio

transitoria i d'una copia del registre en qué es fonamenta.

3. Una marca que és objecte d'una sol.licitud de registre segons l'apartat 2) d'aquesta
disposicié transitoria, és registrada si compleix les condicions de l'article 11. La
data del registre de marca s'estableix segons l'article 12 i la inscripci6 de la marca

al Registre de Marques ha d'esmentar la reivindicacio de prioritat.

4. Si dues 0 més marques que han estat objecte de registres efectuats en virtut de
I'apartat 3) d'aquesta disposicid transitoria sén considerades com a idéntiques o
similars per l'autoritat judicial, tan sols es prendra en consideracié la data del
registre de marca fixada d'acord amb [l'article 12 per determinar quin de dits
registres constitueix, quant al fi de l'article 3, un dret anterior oposable als altres

registres efectuats en virtut de l'apartat 3) d'aquesta disposicio transitoria.
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CAPITOL Xl

DISPOCIONS FINALS

Primera. Oficina de Marques

El Govern, a proposta del ministre d'Economia, establirael reglament de creacio de

I'Oficina de Marques i tota altra disposicié necessaia per a I'establiment i I'aplicacio

d'aquesta Llei en un termini m&im de sis mesos.

Segona. Reglament d'execucio

El Govern, a proposta del ministre d'Economia, establira el Reglament d'execucio

d'aquesta Llei en un termini m&im de sis mesos.

Tercera. Taxes

La Llei de taxes a qué fa referéncia l'article 40 haurad'entrar en vigor en el termini

m&im de 6 mesos.

Quarta. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor el dia de la seva publicacié al Butlleti Oficial del Principat
d'Andorra.



