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Madrid, 30 de marzo de 2006

A los Superiores Provinciales-Titulares

Secretarias/os Regionales

Delegadas/os Provinciales

Directoras/es de Centros

(FERE-CECA Ref.               

 Nº SITEG   )

REGISTRO DE DENOMINACIONES, MARCAS Y LOGOTIPOS

POR PARTE DE LOS CENTROS DOCENTES

Estimada/o amiga/o:

Algunos Centros han formulado al Departamento Jurídico Económico de FERE-CECA y EyG consultas relativas al derecho de protección jurídica del signo distintivo o imagen corporativa del Colegio o la Institución (escudos, logotipos, …). Por ello, hemos considerado oportuno ofreceros información mediante la presente circular.

La inquietud de los Centros tiene su origen en el posible uso indebido del signo distintivo del Centro que puedan realizar otras entidades con fines comerciales, sin consentimiento del Centro, y sus posibles consecuencias. Estas situaciones pueden  originar indefensión para el Centro si no consigue demostrar el derecho exclusivo de utilizar y explotar el objeto sobre el  que recaiga. Para ello,  debe haber registrado debidamente en la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM) la imagen corporativa del Centro o Institución, obteniendo un certificado de registro o título de propiedad de dicho distintivo.

1. CONCEPTO DE MARCA O SIGNO DISTINTIVO


Todos los Centros  cuentan con lo que coloquialmente se conoce como “escudo del colegio” o emblema que identifica al Centro o institución titular, así como un nombre identificativo. En definitiva, signos distintivos de  la institución o del Centro a los cuales identifica.


Según  la legislación vigente
, se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. En este sentido el nombre del Centro, con los caracteres identificativos  (tipo de letra, color, trazos, ..) y su signo distintivo, con el color como característica distintiva de la marca, constituyen una marca comercial, ya sean palabras o combinaciones de palabras como nombres compuestos, imágenes, figuras, símbolos o cifras.

2. USO DEL SIGNO DISTINTIVO


Generalmente, no se producen problemas en relación al uso que otras personas  o entidades puedan darle a dicho distintivo porque normalmente es el  propio Centro el que  expresa su  consentimiento para la  explotación comercial. Este suele ser el caso de la venta realizada por terceras personas  de prendas  o material del Centro en los que figura el símbolo identificativo del mismo. 

Pero cuando el Centro no ofrece su consentimiento y ese uso indebido e ilegal se produce por otras personas o entidades comerciales, se pueden generar situaciones incluso punibles penalmente. 

Pero para ejercitar dichas acciones legales, es necesario acreditar la propiedad sobre esa marca o símbolo y la vía correcta es mediante la obtención y aportación del certificado expedido por la OEPM que acredita la concesión de la propiedad exclusiva del nombre y del  logo.

3. REGISTRO DEL LOGO EN LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

Para la protección de los signos distintivos se concederán los derechos de propiedad industrial de marcas o/y nombres comerciales, según la legislación existente sobre patentes y marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre de marcas y su reglamento de desarrollo). La normativa es de ámbito estatal y los registros de marcas también se realizará para su validez en todo el territorio nacional.

Entre las Entidades Religiosas el signo identificativo es el mismo y común en todos los Centros de los que sean titulares,  con lo cual, solo tendrán que realizar un único registro mixto: del logo y de la denominación en el registro de la OEPM. Quien debe figurar como propietario del logo, marca y denominación será la entidad titular del centro.

He de señalarte que no es obligatorio registrar en la OEPM ni la denominación ni el logo o escudo del Centro. Es completamente voluntario, pero es aconsejable para evitar el uso indebido realizado por otras personas o entidades y no consentido por el Centro, que puedan incurrir en hechos punibles.

En este punto estimo conveniente advertirte de una posible dificultad que se puede plantear, pero que es solventable.

Existen denominaciones de Centros que son muy comunes e idénticas entre diferentes Instituciones religiosas: “Sagrado Corazón”, “Sagrada Familia”, “Cristo Rey”, “María Inmaculada”,…..

Ante la situación de dos Instituciones diferentes titulares de Centros con idéntico nombre, si una Institución registra el distintivo denominativo de uno de sus Centros, puede darse el caso de que una segunda Institución quiera registrar la misma denominación sea rechazada por la OEPM, esgrimiendo el argumento de que es  idéntico a uno previamente registrado. Nos estamos refiriendo al supuesto de registrase  únicamente la denominación del Centro, sin figura ni logo.
Es decir,  si la Congregación X es titular del  “Centro Sagrado Corazón” y lo registra en la OEPM, la Congregación Y no podrá registrar el nombre de su Centro si se denomina “Sagrado Corazón”. La OEPM lo rechazaría por estar ya registrado dicha denominación o nombre por otra entidad y prestar idénticos servicios: el de enseñanza. Ante esta situación, la única solución es registrar conjuntamente el nombre y el logo, imagen o figura distintiva de la Institución, ya que el logo sería el elemento diferenciador en la denominación de ambos Centros. 

4. PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO Y OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE LA MARCA


La solicitud de registro de marca se presentará en la correspondiente delegación de la OEPM en la provincia donde el solicitante tenga su domicilio o, en la OEPM sita en Madrid, (C/ Panamá, nº2). Hay que tener en cuenta que el registro se efectúa a nivel nacional y la entidad titular de varios Centros con idéntica denominación sólo ha  de realizar un único registro. No obstante, ante cualquier duda existe un  teléfono de información: 902 157 530.


El impreso de solicitud se puede descargar a través de internet, accediendo a la página web de la OEPM: www.oepm.es y se puede cumplimentar directamente en pantalla para luego imprimirlo o enviarlo vía telemática.

La solicitud se presentará acompañada del justificante del pago de la tasa correspondiente según la clase de actividad. En el caso de la enseñanza, la clase es la nº 41 y los productos y servicios ofertados son actividades educativas. En la página web de la OEPM se puede acceder a la clase y la tasa correspondiente. En nuestro caso, por la clase de servicios educativos, se deberá abonar 146,00 euros en concepto de tasa.

En el impreso existe un apartado para, en el caso de registrar también un logo identificativo, éste se pueda reproducir en dimensiones no superiores a 8 cm X 12 cms., debiendo poseer el suficiente contraste y nitidez como para permitir una reproducción clara y exacta de la misma, reivindicando unos colores determinados. A estos efectos, generalmente se acude a una empresa especializada en diseño donde matizan los colores y formas que coincidan con el distintivo real (pantone, tonos,….).

5. RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA

El registro de una marca se otorga por 10 años y podrá renovarse por periodos iguales sucesivos. Si transcurridos 10 años no se procede a renovar el registro, la certificación y registro pierden validez y se perderá la protección del dibujo o registro de denominación y marca y el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico. Quiere ello decir, que cualquier persona o entidad la podría intentar utilizarlo con fines comerciales y la defensa de nuestros derechos sería más complicada.

En definitiva, si bien es cierto que el registro y obtención del certificado de patentes y marcas no es obligatorio, es el medio idóneo de  obtener la garantía de titularidad del derecho exclusivo a utilizar el nombre del Centro y su imagen o  logo,  que le identifica, a fin de evitar que otras personas o entidades lo utilicen indebidamente.

Espero que esta información haya sido de tu interés. Para cualquier duda, tienes a tu disposición al Departamento  Jurídico-Económico.

Sin otro particular, recibe un cordial saludo.   

Manuel de Castro Barco

Secretario General
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Reunión de Asesores Jurídicos y Económicos

Madrid, 29 y 30 de enero

REGISTRO DE DENOMINACIONES, MARCAS Y LOGOTIPOS

POR PARTE DE LOS CENTROS DOCENTES

1. PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DERECHO EXCLUSIVO DE UTILIZACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE UN CENTRO DOCENTE.


Las marcas transmiten la identificación con un “empresario” o empresa, su calidad, fama y prestigio de un “producto”, de la entidad que lo comercializa y distribuye.


En la actualidad, no basta con cuidar la marca de la empresa, sino que es necesario mimarla, actualizarla, renovarla, defenderla de agresiones, copias y plagios. En definitiva, actuar para ejercitar el derecho de protección jurídica del signo distintivo o imagen corporativa del Colegio o la Institución (escudos, logotipos, …). 

Los Centros han de tener especial cautela en el posible uso indebido del signo distintivo del Centro que puedan realizar otras entidades con fines comerciales, sin consentimiento del Centro, y sus posibles consecuencias. Estas situaciones pueden  originar indefensión para el Centro si no consigue demostrar el derecho exclusivo de utilizar y explotar el objeto sobre el  que recaiga. Para ello,  debe haber registrado debidamente en la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM) la imagen corporativa del Centro o Institución, obteniendo un certificado de registro o título de propiedad de dicho distintivo.

2. CONCEPTO DE MARCA O SIGNO DISTINTIVO.


Todos los Centros  cuentan con lo que coloquialmente se conoce como “escudo del colegio” o emblema que identifica al Centro o institución titular, así como un nombre identificativo. En definitiva, signos distintivos de  la institución o del Centro a los cuales identifica.


Según la legislación vigente
, se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. En este sentido el nombre del Centro, con los caracteres identificativos  (tipo de letra, color, trazos, ..) y su signo distintivo, con el color como característica distintiva de la marca, constituyen una marca comercial o corporativa, ya sean palabras o combinaciones de palabras como nombres compuestos, imágenes, figuras, símbolos o cifras.

3. USO DEL SIGNO DISTINTIVO.


Generalmente, no se producen problemas en relación al uso que otras personas  o entidades puedan darle a dicho distintivo porque normalmente es el  propio Centro el que  expresa su  consentimiento para la  explotación comercia (venta de uniformes, de libros, de chádales, …). Este suele ser el caso de la venta realizada por terceras personas  de prendas  o material del Centro en los que figura el símbolo identificativo del mismo. 

Pero cuando el Centro no ofrece su consentimiento y ese uso o explotación indebida e ilegal se produce por otras personas o entidades comerciales, se pueden generar situaciones incluso punibles penalmente (art. 273 CP y art. 10.4 CC sobre protección de derechos de propiedad industrial). 

Para ejercitar dichas acciones legales, es necesario acreditar la propiedad sobre esa marca o símbolo y la vía correcta es mediante la obtención y aportación del certificado expedido por la OEPM que acredita la concesión de la propiedad exclusiva del nombre y del  logo y el derecho de explotación y uso en exclusiva, como propietario de la marca.

4. REGISTRO DEL LOGO EN LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS.

4.1. Para la protección de los signos distintivos y protección del derecho exclusivo de utilización de una denominación o marca, la OEPM concede los derechos de propiedad industrial de marcas o/y nombres comerciales salvo que el nombre denominativo estuviera ya registrado por otro titular y un segundo titular del idéntico nombre ya registrado con anterioridad y presente su oposición, según la legislación existente sobre patentes y marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre de marcas y su reglamento de desarrollo). Para ejercitar dicha oposición contra el nombre o marca X, la legislación vigente  concede el plazo de 10 días. ¿Y cómo sabe otra persona o empresa que determinada empresa tiene registrado un nombre o marca en la OEPM?, consultando el boletín de la OEPM o accediendo a su página web, que  contiene un buscador de las marcas registradas.

Hay que precisar que la normativa a aplicar es de ámbito estatal y los registros de marcas también se realizará para su validez  y protección del derecho exclusivo de protección jurídica en todo el territorio nacional.

Pero en el supuesto del registro de los nombres identificativos y denominativos de los Centros se pueden generar situaciones que pueden provocar dudas entre las Instituciones:

SUPUESTOS:

A) Institución Religiosa que es titular de diferentes colegios distribuidos en diferentes ciudades y que ostentan idéntico nombre: p.e. “Sagrado Corazón”, “Sagrada Familia”, “Cristo Rey”, “María Inmaculada”,…..  (frecuentes dentro de una misma Congregación), ¿cómo se registra en la OEPM?. Existen dos opciones:

· Registrar el nombre (marca) denominativo, aunque sea con distintos logo o escudo en un solo acto (inscripción mixta), a través de un solo impreso y única inscripción  pero con una única dirección del titular (sólo se abonaría una tasa: más barato).

· Registrar tantos nombres (marcas) denominativos idénticos como colegios: varias solicitudes y tantas tasas como solicitudes: mucho más caro.

B) Supuesto de dos o más Instituciones diferentes titulares de Centros con idéntico nombre: si una Institución registra el nombre denominativo de uno de sus Centros, puede darse el caso de que una segunda Institución quiera registrar la misma denominación y en ese caso sea denegada por la OEPM, esgrimiendo el argumento de que es  idéntico a uno previamente registrado. Nos estamos refiriendo al supuesto de registrase  únicamente la denominación del Centro, sin figura ni logo identificativo ya que si se registra la denominación y un propio logo ya existe una distinción entre uno y otro registro y, en consecuencia, entre una y otra Institución titular.

Es decir,  si la Congregación X es titular del  “Centro Sagrado Corazón” y lo registra en la OEPM, la Congregación Y no podrá registrar el nombre de su Centro si se denomina “Sagrado Corazón”. La OEPM podría denegar la inscripción por estar ya registrada dicha denominación o nombre por otra entidad y prestar idénticos servicios: el de enseñanza. Ante esta situación, la única solución es registrar conjuntamente el nombre y el logo, imagen o figura distintiva de la Institución, ya que el logo sería el elemento diferenciador en la denominación de ambos Centros. 

No obstante, aunque el nombre denominativo no puede ser exactamente igual a la hora de registrarlo (salvo que el logo o escudo registrado marque la diferencia) la OEPM acepta el registro del nombre denominativo de dos entidades diferentes siempre que no exista oposición de una segunda entidad dentro del plazo de 10 días, que la Ley de marcas estipula (la inscripción y denominación se puede consultar a través de la página web de la OEPM).

C) El registro en la OEPM del nombre/denominación de un Centro del que es titular una Congregación religiosa es independiente de su inscripción en el RER del Ministerio de Justicia, no guardan ninguna relación y no influye para nada.

4.2. OBLIGATORIEDAD DE LA INSCRIPCIÓN/REGISTRO EN LA OEPM: 

No es obligatorio registrar en la OEPM ni la denominación ni el logo o escudo del Centro. Es completamente voluntario, pero es aconsejable para evitar el uso indebido realizado por otras personas o entidades y no consentido por el Centro y cuya utilización comercial puede incurrir en hechos punibles.

5. PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO Y OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE LA MARCA.

5.1. INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUD:

La inscripción y registro  de una marca, nombre o logo, surte sus efectos con carácter nacional y la solicitud de registro de marca se presentará:

A) Bien en la correspondiente delegación de la OEPM en la provincia de origen donde el solicitante (Institución religiosa) tenga su domicilio. La delegación de dicha ciudad lo remitirá a la OEPM de Madrid, ya que la inscripción es de carácter nacional y con un único domicilio del titular.
B) Bien directamente,  en la OEPM sita en Madrid. Como el registro se efectúa y tiene validez a nivel nacional y la entidad titular de varios Centros con idéntica denominación puede optar por una única inscripción o por tantas inscripciones como Centros de los que sea titular. 

El impreso de solicitud se puede descargar a través de internet, accediendo a la página web de la OEPM: www.oepm.es y se puede cumplimentar directamente en pantalla para luego imprimirlo o enviarlo vía telemática.

5.2. ABONO DE TASAS.

A) PRIMERA INSCRIPCIÓN DE NOMBRE O MARCA. SOLICITUD DE REGISTRO.

La solicitud de inscripción y registro de una 1ª marca/nombre/distintivo, se presentará acompañada del justificante del pago de la tasa correspondiente según la clase de actividad.

· En el caso de la enseñanza, la clase es la nº 41 y los productos y servicios ofertados son actividades educativas. 

· En la página web de la OEPM se puede acceder a la clase y la tasa correspondiente. En nuestro caso, por la clase de servicios educativos, se deberá abonar unos 150 euros en concepto de tasa por cada solicitud presentada.

· En el impreso existe un apartado para, en el caso de registrar también un logo identificativo, éste se pueda reproducir en dimensiones no superiores a 8 cm X 12 cms., debiendo poseer el suficiente contraste y nitidez como para permitir una reproducción clara y exacta de la misma, reivindicando unos colores determinados. A estos efectos, generalmente se acude a una empresa especializada en diseño donde matizan los colores y formas que coincidan con el distintivo real (pantone, tonos,….), en el caso que no se determine los tonos y diseño, la OEPM los registrará en blanco y negro.

B) QUINQUENIOS.

Cada 5 años, la entidad titular de la inscripción aceptada en el registro de la OEPM deberá abonar una tasa para el mantenimiento del registro/inscripción de la marca o nombre del Centro (Anexo a la Ley de 7 de diciembre de 2002 de Marcas).

6. MANTENIMIENTO DE LA VIGENCIA DEL REGISTRO DE MARCA.

A) RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.

El registro de una marca se otorga por 10 años
 y podrá renovarse por periodos iguales sucesivos. Si transcurridos 10 años no se procede a renovar el registro de la marca y denominación, la certificación,  registro y titularidad, pierden validez  y se producirá su caducidad y se perderá la protección del dibujo o registro de denominación y marca y el derecho exclusivo de la utilización del dominio.

Quiere ello decir, que cualquier persona o entidad podría utilizarlo o registrarlo bajo su titularidad con fines comerciales y la defensa de los derechos de la Institución se perderían como propietario de la denominación.

En definitiva, si bien es cierto que el registro y obtención del certificado de patentes y marcas no es obligatorio, es el medio idóneo para obtener la garantía de titularidad del derecho exclusivo a utilizar el nombre del Centro y su imagen o  logo,  que le identifica, a fin de evitar que otras personas o entidades lo utilicen indebida y libremente.

B) CADUCIDAD DE LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE O LA MARCA.

El art. 55 de la Ley de 7 de diciembre de 2002 de Marcas establece que la caducidad de la marca o nombre se producirá por determinadas causas y se procederá a cancelar el registro.

Causas:

Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro:

a) Cuando no hubiere sido renovada conforme a lo previsto en el artículo 32 de la presente Ley (10 años).

b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular.

c) Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de la  Ley de marcas.

d) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.

e) Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la  marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios.

f) Cuando, a consecuencia de una transferencia de derechos o por otros motivos, el titular de la marca no cumpliera ya las condiciones fijadas en el art.  3 de la Ley de marcas. Sólo se declarará la caducidad y se cancelará el registro mientras persista este incumplimiento.

7. CONCLUSIÓN.

Es conveniente que los titulares de nuestros Centros registren en inscriban su denominación y logro identificativo en la OEPM.

REGISTRO DE NOMBRES, MARCAS Y FIGURAS DISTINTIVAS

POR PARTE DE LOS CENTROS DOCENTES

¿Qué sucede cuando una persona o entidad vende, por ejemplo,  prendas deportivas de un Centro sin su consentimiento, haciendo uso indebido del nombre del mismo y de su símbolo distintivo?. ¿Puede el Centro exigir alguna responsabilidad?. ¿Cómo puede el Centro demostrar que ese nombre y símbolo distintivo es propiedad de la entidad titular?. Estas son algunas dudas que nos pueden surgir cuando se hace un presunto uso indebido  del signo distintivo del Centro con fines comerciales, sin su consentimiento, y sin calibrar las posibles consecuencias. Ciertamente, estas situaciones pueden  originar indefensión al colegio si no consigue demostrar el derecho exclusivo para  utilizar y explotar el objeto sobre el  que recaiga. Para ello,  debe haber registrado debidamente en la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM) la imagen corporativa del colegio o Institución,  y haber obtenido un certificado de registro o título de propiedad de dicho distintivo.

Todos los Centros  cuentan con lo que coloquialmente se conoce como “escudo del colegio” o emblema que le identifica  o a la  institución titular, así como un nombre identificativo. En definitiva, signos distintivos de  la institución o del Centro a los cuales identifica.

Según la legislación vigente
, se entiende por “marca” todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. En este sentido el nombre del Centro, con los caracteres identificativos  (tipo de letra, color, trazos, ..) y su signo distintivo, con el color como característica distintiva de la marca, constituyen una marca comercial, ya sean palabras o combinaciones de palabras como nombres compuestos; imágenes, figuras, símbolos o cifras.

Generalmente, no se producen problemas en relación al uso que otras personas puedan darle a dicho distintivo porque normalmente es el  propio Centro el que  da su  consentimiento para la  explotación comercial. Este suele ser el caso de la venta realizada por personas o entidades de prendas u otros útiles del Centro en los que figura el símbolo identificativo del mismo. Pero cuando el Centro no ofrece su consentimiento y ese uso indebido e ilegal se produce, se pueden generar situaciones incluso punibles penalmente. Y en ese caso, si el Centro no demuestra la propiedad en exclusividad de dicho distintivo, el Centro no puede reclamar responsabilidades a quien hizo uso indebido del mismo, quedando legalmente desprotegido ante este uso ilegal.  En consecuencia, el colegio tendrá que demostrar que está en posesión del título de propiedad de esa imagen, siendo la manera correcta la de  aportar el certificado expedido por la OEPM que acredita la concesión de la propiedad exclusiva del nombre y del  logo  y así podrá reclamar, incluso por vía penal.

Para la protección de los signos distintivos se concederán los derechos de propiedad industrial de marcas o/y nombres comerciales, según la legislación existente sobre patentes y marcas.

Cada Entidad Religiosa tiene un signo identificativo o símbolo y el nombre de los Centros, que es el mismo y común en todos los Centros de los que sean titulares,  con lo cual, solo tendrán que realizar un único registro mixto: del logo y de la denominación en el registro de la OEPM. Quien debe figurar como propietario del logo, marca y denominación será la entidad titular del centro.

Hay que subrayar que no es obligatorio registrar en la OEPM ni la denominación ni el logo o escudo del Centro. Es completamente voluntario, pero ante cualquier situación de uso indebido realizado por otras personas o entidades y no consentido por el Centro, que puedan incurrir en hechos punibles, dicho registro  y la obtención de correspondiente certificado, se garantizarán eficazmente el derecho exclusivo de uso y explotación por parte del Centro  de cara a terceros y la posibilidad de ejercitar las acciones correspondientes.

Hay que tener en cuenta que el registro se efectúa a nivel nacional y la entidad titular de varios Centros con idéntica denominación sólo ha  de realizar un solo registro. Pero existen denominaciones de Centros que son muy comunes e idénticas entre diferentes Instituciones religiosas, que pueden generar conflicto: Sagrado Corazón, Sagrada Familia, Cristo Rey, María Inmaculada,….. Ante la situación de dos Instituciones diferentes titulares de Centros propios de cada una y con idéntico nombre, si una Institución registra el distintivo denominativo del Centro del que es titular, puede darse el caso de que una segunda Institución quiera registrar la misma denominación y este segundo registro sería rechazado por la OEPM por ser idéntico a uno previamente registrado. Nos estamos refiriendo al supuesto de registrase  únicamente la denominación del Centro, sin figura ni logo.

Es decir,  si la Congregación X es titular del  Centro Sagrado Corazón y lo registra en la OEPM, la Congregación Y no podrá registrar el nombre de su Centro si se denomina Sagrado Corazón. La OEPM lo rechazaría. Ante esta situación, la única solución es registrar el nombre y el logo, imagen o figura distintiva de la Institución, ya que el logo sería el elemento diferenciador en la denominación de ambos Centros. 

Para efectuar el registro, hay que presentar una solicitud se puede descargar a través de internet, accediendo a la página web de la OEPM: www.oepm.es y se puede cumplimentar directamente en pantalla para luego imprimirlo o enviarlo vía telemática, previo pago de la tasa correspondiente. Existe un teléfono de información al cliente: 902 157 530.

Es importante advertir que en el interior del impreso existe un apartado para, en el caso de registrar además del nombre, un logo identificativo, éste se pueda reproducir en unas determinadas dimensiones  debiendo poseer el suficiente contraste y nitidez como para permitir una reproducción clara y exacta de la misma, reivindicando unos colores determinados. A estos efectos, generalmente se acude a una empresa especializada en diseño donde matizan los colores y formas que coincidan con el distintivo real (pantone, tonos,….).

El registro de una marca se otorga por 10 años y podrá renovarse por periodos sucesivos de 10 años. Si transcurridos 10 años no se procede a renovar el registro, la certificación y registro pierden validez y se perderá la protección del dibujo o registro de denominación y marca y el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico.
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Reunión de Asesores Jurídicos y Económicos

Madrid, 29 y 30 de enero

REGISTRO DE DENOMINACIONES, MARCAS Y LOGOTIPOS

POR PARTE DE LOS CENTROS DOCENTES

1. PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DERECHO EXCLUSIVO DE UTILIZACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE UN CENTRO DOCENTE.

Los Centros es conveniente que registren debidamente en la OEPM la imagen corporativa del Centro o Institución, obteniendo un certificado de registro o título de propiedad de dicho distintivo.

2. CONCEPTO DE MARCA O SIGNO DISTINTIVO.


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

3. USO DEL SIGNO DISTINTIVO.

· Generalmente, no se producen problemas en relación al uso que otras personas  o entidades puedan darle a dicho distintivo porque normalmente es el  propio Centro el que  expresa su  consentimiento para la  explotación comercial (venta de uniformes, de libros, de chádales, …). Este suele ser el caso de la venta realizada por terceras personas  de prendas  o material del Centro en los que figura el símbolo identificativo del mismo. 

· Centro que no ofrece su consentimiento y ese uso o explotación indebida e ilegal se produce por otras personas o entidades comerciales: situaciones punibles penalmente (art. 273 CP y art. 10.4 CC sobre protección de derechos de propiedad industrial).

· Para ejercitar dichas acciones legales, es necesario acreditar la propiedad sobre esa marca o símbolo y la vía correcta es mediante la obtención y aportación del certificado expedido por la OEPM que acredita la concesión de la propiedad exclusiva del nombre y del  logo y el derecho de explotación y uso en exclusiva, como propietario de la marca.

4. REGISTRO DEL LOGO EN LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS.

4.1. Protección de signos distintivos y protección del derecho exclusivo de utilización de una denominación o marca: la OEPM concede los derechos de propiedad industrial de marcas o/y nombres comerciales salvo que el nombre denominativo estuviera ya registrado por otro titular y un segundo titular del idéntico nombre ya registrado con anterioridad y presente su oposición, según la legislación existente sobre patentes y marcas.

La normativa a aplicar es de ámbito estatal y los registros de marcas también se realizará para su validez  y protección del derecho exclusivo de protección jurídica en todo el territorio nacional.

En el supuesto del registro de los nombres identificativos y denominativos de los Centros se pueden generar situaciones que pueden provocar dudas entre las Instituciones:

SUPUESTOS:

A) Institución Religiosa que es titular de diferentes colegios distribuidos en diferentes ciudades y que ostentan idéntico nombre: p.e. “Sagrado Corazón”, “Sagrada Familia”, “Cristo Rey”, “María Inmaculada”,…..  (frecuentes dentro de una misma Congregación), ¿cómo se registra en la OEPM?. Existen dos opciones:

· Registrar el nombre (marca) denominativo, aunque sea con distintos logo o escudo en un solo acto (inscripción mixta), a través de un solo impreso y única inscripción  pero con una única dirección del titular (sólo se abonaría una tasa: más barato).

· Registrar tantos nombres (marcas) denominativos idénticos como colegios: varias solicitudes y tantas tasas como solicitudes: mucho más caro.

B) Supuesto de dos o más Instituciones diferentes titulares de Centros con idéntico nombre: si una Institución registra el nombre denominativo de uno de sus Centros, puede darse el caso de que una segunda Institución quiera registrar la misma denominación y en ese caso sea denegada por la OEPM, esgrimiendo el argumento de que es  idéntico a uno previamente registrado. 

C) El registro en la OEPM del nombre/denominación de un Centro del que es titular una Congregación religiosa es independiente de su inscripción en el RER del Ministerio de Justicia, no guardan ninguna relación y no influye para nada.

4.2. OBLIGATORIEDAD DE LA INSCRIPCIÓN/REGISTRO EN LA OEPM: 

Completamente voluntario, pero es aconsejable.

5. PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO Y OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE LA MARCA.

5.1. INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUD:

La inscripción y registro  de una marca, nombre o logo, surte sus efectos con carácter nacional y la solicitud de registro de marca se presentará:

A) Bien en la correspondiente delegación de la OEPM en la provincia de origen donde el solicitante (Institución religiosa) tenga su domicilio. 

B) Bien directamente,  en la OEPM sita en Madrid.  

Descarga  del de solicitud  a través de internet,; página web de la OEPM: www.oepm.es.

5.2. ABONO DE TASAS.

A) PRIMERA INSCRIPCIÓN DE NOMBRE O MARCA. SOLICITUD DE REGISTRO.

La solicitud de inscripción y registro de una 1ª marca/nombre/distintivo, se presentará acompañada del justificante del pago de la tasa correspondiente según la clase de actividad.

· Caso de enseñanza, la clase es la nº 41 y los productos y servicios ofertados son actividades educativas. 

· En el impreso existe un apartado para, en el caso de registrar también un logo identificativo, éste se pueda reproducir en dimensiones no superiores a 8 cm X 12 cms.. 

B) QUINQUENIOS.

Cada 5 años, la entidad titular de la inscripción aceptada en el registro de la OEPM deberá abonar una tasa para el mantenimiento del registro/inscripción de la marca o nombre del Centro (Anexo a la Ley de 7 de diciembre de 2002 de Marcas).

6. MANTENIMIENTO DE LA VIGENCIA DEL REGISTRO DE MARCA.

A) RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.

El registro de una marca se otorga por 10 años renovables por otros 10 años.

B) CADUCIDAD DE LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE O LA MARCA.

Art. 55 de la Ley de 7 de diciembre de 2002 de Marcas: establece que la caducidad de la marca o nombre se procederá a cancelar el registro:

a) Cuando no hubiere sido renovada conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley de marcas (10 años).

b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular.

c) Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de la  Ley de marcas.

d) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.

e) Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la  marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, calidad o la procedencia geográfica de los  productos o servicios.

f) Cuando, a consecuencia de una transferencia de derechos o por otros motivos, el titular de la marca no cumpliera ya las condiciones fijadas en el art.  3 de la Ley de marcas. Sólo se declarará la caducidad y se cancelará el registro mientras persista este incumplimiento.

7. CONCLUSIÓN.

Es conveniente que los titulares de nuestros Centros registren en inscriban su denominación y logro identificativo en la OEPM.







� Ley 17/2001 de 7 de diciembre de marcas.


 Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de marcas. 


� Ley 17/2001 de 7 de diciembre de marcas.


 Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de marcas. 


� Art. 31 de la Ley de 7 de diciembre de 2002 de Marcas.


� Ley 17/2001 de 7 de diciembre de marcas.


 Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de marcas. 
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