DICTAMEN 4 2018

SESION ORDINARIA DEL PLENO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Sobre el Anteproyecto de Ley de modificacion de
la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

De conformidad con las competencias atribuidas al Consejo Econdémico y Social
por la Ley 21/1991, de 17 de junio, previo analisis y tramitacion por la Comision
de Trabajo de Economiay Fiscalidad, y de acuerdo con el procedimiento previsto
en el Reglamento de organizacion y funcionamiento interno, el Pleno del Consejo
Econodmico y Social aprueba en su sesion ordinaria del dia 19 de septiembre de

2018 el siguiente dictamen:

1. Antecedentes

El 23 de julio de 2018 tuvo entrada en el
Consejo Econdémico y Social un escrito
del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo en el que se solicitaba, al amparo de
lo dispuesto en el articulo 7.1.1 de la Ley
21/1991, de 17 de junio, de Creacion del
Consejo Econdémico y Social, que el ces emi-
tiera dictamen sobre el Anteproyecto de Ley
de modificacion de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas. Dicha solicitud fue
trasladada a la Comision de Trabajo de Eco-
nomia y Fiscalidad para la elaboracién de
una propuesta de dictamen.

El Anteproyecto que se somete a dicta-
men del cEs se encuentra recogido en el
Plan Anual Normativo de la Administra-
cion General del Estado para el afio 2018,
aprobado por Consejo de Ministros cele-

brado el dia 7 de diciembre de 2017, como

iniciativa de rango legal promovida por el

Ministerio de Energia, Turismo y Agenda

Digital (actualmente Ministerio de Indus-

tria, Comercio y Turismo).

El Anteproyecto viene acompafiado
de la preceptiva Memoria de analisis de
impacto normativo, regulada por el Real
Decreto 931/2017, de 27 de octubre, que
consta de los siguientes apartados:

1. Resumen ejecutivo que, en un cuadro,
incluye una breve informacion sobre
el Ministerio/6rgano proponente, el
titulo de la norma, el tipo de Memo-
ria, la oportunidad de la propuesta, el
contenido y andlisis juridico, y el ana-
lisis de los diferente impactos de la
misma.
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2. Oportunidad de la propuesta, donde se
expone la motivacion de la norma pro-
yectada, los objetivos de esta, las alterna-
tivas consideradas a la misma, los
principios de buena regulacién seguidos
en su elaboracion y la inclusion del Ante-
proyecto en el Plan Anual Normativo
2018.

3. Contenido, analisis juridico y descripcion
de la tramitacion.

4. Tmpacto econdmico general y presupues-
tario, analisis de cargas administrativas y
otros impactos: por razon de género;
sobre la infancia, la adolescencia y la fa-
milia; y por razén de oportunidades, no
discriminacion y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad.

El Anteproyecto de Ley de modificacion de
laLey17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas,
esta motivado por la necesidad de incorporar
al ordenamiento juridico espafiol la Directiva
(UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, rela-
tiva a la aproximacion de las legislaciones de
los Estados miembros en materia de marcas,
cuyo objetivo principal es, segun se des-
prende de sus considerandos 8 y 9, superar
la aproximacién limitada alcanzada en su dia
por la Directiva 2008/95/ck, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de
2008, relativa a la aproximacion de las legis-
laciones de los Estados miembros en mate-
ria de marcas, y ampliarla a otros aspectos
no solo de Derecho material de marcas sino
también en relacion con determinadas dispo-
siciones de caracter procedimental.

Durante las Gltimas tres décadas, la ar-
monizacién normativa comunitaria en
materia de marcas se ha operado fundamen-
talmente a través de la Directiva 89/104/CEE
del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, re-
lativa a la aproximacion de las legislaciones
de los Estados miembros en materia de mar-
cas; de lareferida Directiva 2008/95/cE, que
codificé la primera, lo que conllevo su dero-
gacion; y de la —ahora transpuesta- Direc-
tiva (UE) 2015/2436, que vino a refundir la
segunda y, por tanto, a derogarla (aunque
con efectos a partir del 15 de enero de 2019).

Junto a esta armonizacion legislativa,
en este tiempo, la Uniéon Europea me-
diante el Reglamento (ce) num. 40/94, del
Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre
la marca comunitaria, posteriormente co-
dificado como Reglamento (ck) 207/2009,
del Consejo, de 26 de febrero de 2009, y
hoy de nuevo codificado como Regla-
mento (UE) 2017/1001, del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017,
sobre la marca de la Union Europea, esta-
bleci6 un sistema de proteccidén unitaria
de marcas en toda Europa, que convive
con los sistemas nacionales de registro de
marcas. Actualmente, por tanto, el sistema
de proteccion de marcas en la Unién Euro-
pea es de caracter dual, ya que las marcas
se pueden registrar en toda la Unién o en
el Estado o Estados miembros que se
desee.

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de
Marcas, que es objeto de la proyectada re-
forma, transpuso al ordenamiento juridico
espafiol la Directiva 89/104/cEE, hoy en su



version refundida, Directiva 2008/95/CE.
Asimismo, esta Ley incorpord gran parte de
las normas que ahora impone la Directiva
(UE) 2015/2436, en concreto en los ambitos
de la marca como objeto de derecho de pro-
piedad, marcas colectivas o ciertas normas
procedimentales. No obstante, dicha nueva
Directiva también introduce nuevas dispo-
siciones y en algunos campos normativos
aporta soluciones distintas a las que en su
dia adopt6 la Ley 17/2001, por lo que se ha
hecho necesaria su modificacion.

Segun recoge la Memoria de analisis del
impacto normativo que acompana al Ante-
proyecto, se espera que la norma vaya a
tener un impacto econdmico positivo. Asi,
los efectos favorables que traeran consigo las
modificaciones de la Ley 17/2001 alcanzaran
atodos los operadores juridicos (pymes, Ofi-
cina Espafiola de Patentes y Marcas, etc.).

En el ambito de los trabajos del ces en
materia estrictamente de propiedad indus-

2. Contenido

El Anteproyecto de Ley sometido a dicta-
men se compone de un articulo dnico,
que, a lo largo de cuarenta apartados, con-
tiene diversas modificaciones de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en
adelante, Lm). Contiene, asimismo, una
disposicién adicional y una transitoria,
una disposicion derogatoria y cinco dis-
posiciones finales.
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trial, cabe destacar el Dictamen 2/2014,
sobre el Anteproyecto de Ley de Patentes.
Ademas, este Consejo ha tenido la oportuni-
dad de pronunciarse, en varias ocasiones,
acerca de normas, sobre todo de caricter
mercantil, con incidencia en el campo de la
propiedad industrial, a través de diversos
dictamenes tales como el Dictamen 1/2010,
sobre el Anteproyecto de Ley de Economia
sostenible; el Dictamen 6/2013, sobre el An-
teproyecto de Ley de Apoyo a los empren-
dedores y su internacionalizacién; o el
Dictamen 5/2014, sobre el Anteproyecto de
Ley del Cédigo Mercantil.

Asimismo, el ces en algunos de sus in-
formes ha abordado cuestiones relativas a
la propiedad industrial. Entre estos desta-
can el Informe 5/2005, El proceso de crea-
cion de empresas y el dinamismo
empresarial, y el Informe 2/2012, La inter-
nacionalizacion de la empresa espafiola
como factor de competitividad.

El apartado Uno del articulo tinico mo-
difica las reglas de legitimacion para regis-
trar signos distintivos (articulo 3 Lm),
simplificandolas y abriendo la misma a toda
persona fisica o juridica, incluidas las enti-
dades de Derecho publico, aunque el expe-
diente remitido aclara que ello no es
exigencia de la Directiva 2015/2436. Su-
prime de esa forma la casuistica de la norma
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vigente en relacion con el requisito de la na-
cionalidad.

El apartado Dos modifica el modo de re-
presentacion de la marca (articulo 4 Lm) su-
primiendo la exigencia de representabilidad
grafica de los signos y subrayando la finali-
dad de los mismos de permitir determinar
claramente la proteccion que se brinda por
el registro.

El apartado Tres introduce determina-
das modificaciones en el listado de prohibi-
ciones absolutas de registro (articulo 5 Lm),
concretamente dos: sistematiza las prohibi-
ciones referidas a las denominaciones de
origen y otras indicaciones de procedencia
de productos, con remision a la normativa
comunitaria o nacional (nuevas letras h, iy
j del articulo 5.1 Lm), e introduce como
nueva prohibicion la de los signos que con-
sistan en, o reproduzcan en sus elementos
esenciales, una obtencion vegetal anterior
registrada (letra k).

El apartado Cuatro lleva a cabo una
adaptacion terminoldgica a la Directiva (UE)
2015/2436 (en adelante, la Directiva) en la
prevision sobre las marcas anteriores que
suponen prohibiciones relativas de registro
(articulo 6 LMm), sustituyendo las referencias
a la “marca comunitaria” de la vigente Lm
por la “marca de la Union Europea” o
“marca de la Union”.

El apartado Cinco simplifica la regula-
cion de la proteccion dispensada a signos
distintivos anteriores suprimiendo la distin-
cién actual entre la marca o el nombre co-
mercial “notorios o renombrados” (articulo
8 Lm) y dejando como sola categoria la del

renombre en Espafia, para las marcas nacio-
nales, o en la Union Europea para las mar-
cas de la Unién, que afade a la Lm.

El apartado Seis amplia las prohibicio-
nes relativas que se regulan en el articulo 9
LM (“Otros derechos anteriores”) para in-
cluir expresamente la proteccion de las de-
nominaciones de origen e indicaciones
geograficas protegidas segun la legislacion
de la Uni6on Europea o nacional, cumplién-
dose determinadas condiciones.

El apartado Siete simplifica la regula-
cion en materia de restriccion para el agente
o representante de un tercero titular de una
marca de registrarla a su nombre, elimi-
nando las referencias a acuerdos internacio-
nales (Convenio de Paris y omc) (articulo
10.1 LM), en consonancia con la simplifica-
cion proyectada en las reglas de legitima-
cién para registrar signos distintivos.

Ya en la fase de registro, el apartado
Ocho, con fines de adaptacion a la Directiva,
da nueva redaccion a dos de los requisitos
que debe cumplir la solicitud de registro de
marca (articulo 12.1, letras b y ¢ Lm), espe-
cialmente en relacion a la suficiencia de la
representacion de la marca, para lo que el
Anteproyecto remite al también modificado
articulo 4.b) Lm.

Enrelacion con la oposicion de terceros,
el apartado Nueve modifica parcialmente la
redaccion del articulo 19 LM, en primer
lugar para detallar los legitimados para opo-
nerse en funcion de las diferentes causas,
absolutas o relativas, de prohibicion de re-
gistro (nuevo apartado 1 del articulo 19), e
introduciendo, asimismo, la legitimacion de



los licenciatarios para presentar oposicion;
en segundo lugar, para permitir que las opo-
siciones puedan formularse con base en una
pluralidad de derechos anteriores cuando
pertenezcan al mismo titular, y contra la to-
talidad o una parte de los productos o servi-
cios (nuevo apartado 3 del articulo 19).
Segtin aclara la Memoria de analisis de im-
pacto normativo, esto tltimo constituye una
prevision expresa de algo que la practica ya
habia consolidado. Por ultimo, el actual
apartado 3 LM pasa a ser el apartado 4, in-
corporando en el mismo, entre quienes pue-
den presentar observaciones en el
procedimiento, a los consejos reguladores u
organos rectores de las denominaciones de
origen o indicaciones geograficas protegi-
das.

Por medio del apartado Diez se amplia,
con cuatro nuevos apartados (3,4, 5y 6), el
contenido del articulo 21 LM (“Suspension
de la solicitud”) que pasa a denominarse
“Suspension de la solicitud y examen de la
oposicion”. Se introducen con ello una serie
de previsiones que, fundamentalmente, ha-
bilitan al solicitante del registro de marca a
demandar del posible oponente titular de
una marca anterior una prueba de uso efec-
tivo de esta o de la existencia de causas jus-
tificativas de su falta. Dichas previsiones se
aplicaran también cuando la marca anterior
sea una marca de la Union.

El apartado Once modifica la redaccion
del articulo 22 LM (“Resolucion de la solici-
tud”) en sus apartados 1y 4, en el primero
de ellos para adaptar sus previsiones a los
cambios proyectados en materia de oposi-
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cion a la solicitud, y en el segundo para in-
troducir los medios electronicos en la expe-
dicién de los titulos.

En el apartado Doce, mediante una mo-
dificacion del apartado 3 del articulo 23
(“Retirada, limitaciéon y modificacion de la
solicitud”), se limita expresamente el
pago de la tasa por limitacién o modifica-
cion de la solicitud de registro de marca a
los supuestos de voluntariedad del solici-
tante, excluyendo sensu contrario las deri-
vadas de suspensiones de registro
decretadas de oficio.

El apartado Trece modifica parcial-
mente el articulo 26 LM (letras a y b), sobre
suspension de los procedimientos de trami-
tacion, para adaptarlo a las nuevas compe-
tencias que se prevén para la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas (en adelante,
oepM) en materia de nulidad y caducidad, y
la competencia de los 6rganos jurisdiccio-
nales sobre estas figuras limitada a la via de
la reconvencion.

Por su parte, el apartado Catorce modi-
fica también parcialmente el articulo 27,
sobre revision de los actos en via adminis-
trativa, en su apartado 3, para llevar a cabo
idéntica adaptacion en relacion con las nue-
vas competencias de la oErpm (nuevo titulo
vi sobre “Nulidad y caducidad de la
marca”).

Mediante el apartado Quince se modi-
fica el articulo 29.4 LM, en materia de notifi-
caciones a quienes sean parte en un
procedimiento ante la oEPM en el que ac-
tien por si mismos y no tengan domicilio ni
sede en Espaiia, para incorporar la posibilidad
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de designar una direccion dentro del Espa-

cio Econdémico Europeo. Asimismo, se ac-

tualiza la referencia a la Ley de Patentes.

Con el apartado Dieciséis se introduce
un nuevo apartado 8 en el articulo 32 L,
sobre renovacion de la marca, con la previ-
sion de que en los casos de renovacion total
de la marca, el pago de la tasa por renova-
cién pueda considerarse por la oEPM como
una solicitud de renovacion, segun lo que se
desarrolle reglamentariamente. Dicha pre-
vision se introduce con fines de agilizacion
del procedimiento.

Mediante el apartado Diecisiete se da
nueva redaccion al articulo 34 LM, que re-
gulalos derechos que confiere la titularidad
de una marca, introduciendo varias y des-
tacadas novedades:

e Seincorpora la prevision procedente del
Acuerdo sobre los Aspectos de los De-
rechos de Propiedad Intelectual Rela-
cionados con el Comercio (Appic), en el
marco de la omc, de salvaguardia de los
derechos adquiridos por los titulares
antes de determinadas fechas (de pre-
sentacion de la solicitud de registro o de
prioridad de la marca registrada), de
manera que la eficacia de los derechos
que confiere la marca debe entenderse
sin perjuicio de aquellos (articulo 34.2,
primer parrafo).

» Entre los actos que integran el ius prohi-
bendi del titular de la marca registrada
se incorpora la proteccion reforzada de
las marcas renombradas (articulo
34.2.0), la utilizacion del signo como
nombre comercial o como denomina-

cion social, o como parte de los mismos
(articulo 34.3.d), la utilizacion del signo
en redes de comunicacion telematica y
como nombre de dominio (articulo
34.3.f), y la utilizacion del signo en la
publicidad comparativa de forma que
se vulnere la Directiva 2006,/114 /ck (ar-
ticulo 34.3.g).

» Se mantiene, aun con otra formulacidn,
la facultad del titular de la marca de pro-
hibir no solo los actos directos de viola-
cion de la marca sino también los actos
que puedan ser preparatorios de la
misma (articulo 34.4).

e Con el fin de reforzar la lucha contra la
falsificacion de marcas, y dentro de las
obligaciones asumidas en el marco de la
oMc, se regula la posibilidad de impedir
la introduccion en Espafia de mercan-
cias procedentes de terceros paises
cuando esté registrada en nuestro pais
una marca respecto de la cual los signos
de dichas mercancias importadas sean
idénticos o virtualmente idénticos

(nuevo apartado 5 del articulo 34).

En el apartado Dieciocho se modifica el ar-
ticulo 35 LM, sobre reproduccién de la
marca en diccionarios, para introducir tam-
bién los formatos electronicos respecto de
las previsiones que establece.

Mediante el apartado Diecinueve se
modifica el articulo 37 LM, que regula las li-
mitaciones del derecho de marca, introdu-
ciendo dos novedades: en primer lugar, la
exclusion de la prohibicion de uso por ter-
ceros del nombre o direccion (derecho de



uso inmune) se limita a las personas fisicas
(37.1.a); en segundo lugar, se establece ex-
presamente que el derecho de marca no
podra invocarse para eximir a su titular de
la obligacion de responder frente a las ac-
ciones dirigidas contra él por violacion de
otros derechos de propiedad industrial o in-
telectual con fecha de prioridad anterior.

Mediante el apartado Veinte se modi-
fica el articulo 39 LM, sobre la obligacion
de uso de la marca registrada, anadiendo
a las sanciones por su omision los limites
que establece la Ley, y precisandose los
preceptos en que se recogen estos, por un
lado; por otro, también se precisa el dies a
quo a partir del cual comienza a correr el
plazo de cinco anos en que debe materia-
lizarse la obligacion de uso, que sera a par-
tir del dia en que el registro de la marca
sea firme.

En materia de acciones civiles que
puede ejercitar el titular del derecho de
marca se introducen varios cambios (apar-
tados Veintiuno a Veinticuatro):

Mediante el apartado Veintiuno se mo-
difica el articulo 41.2 Lm con el fin, segiin ex-
plica la Memoria de impacto normativo, de
clarificar la redaccion del supuesto en que,
ejercitada la accion por violacion de marca,
dicha marca pudiera estar incursa en causa
de caducidad. Desaparece asimismo en este
precepto la referencia a la accion de decla-
racion de caducidad por via de reconven-
cion (que puede presentar el demandado en
un proceso por violacién de marca), que
pasa a recogerse en el articulo 54.1, dentro
del nuevo titulo vi proyectado.
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Por medio del apartado Veintid6s se in-
troduce un nuevo articulo en la Lm, el 41 bis,
por el cual se regula la proteccion del dere-
cho del titular de una marca posterior en los
procesos por violacion de marca.

Con el apartado Veintitrés se modifica el
articulo 42, sobre los presupuestos de la in-
demnizacion por dafios y perjuicios, adap-
tando la redacciéon de su apartado 1 a los
cambios introducidos en materia de dere-
chos conferidos por la marca (articulo 34).

Mediante el apartado Veinticuatro se
modifica el articulo 43, apartados 2y 3, LM,
sobre reglas de célculo de la indemnizacion
por dafios y perjuicios, clarificando algunos
aspectos de la redaccion.

El apartado Veinticinco modifica el ar-
ticulo 47 LM, sobre transmision de la marca,
en su apartado 1, para especificar que la
transmision total de la empresa presumira
la de la marca en caso de que no se men-
cione expresamente.

Por medio del apartado Veintiséis se
afladen dos nuevos apartados, el 7y el 8, al
articulo 48, sobre la licencia de marca, re-
gulando el ejercicio de acciones y la inter-
vencion procesal de los licenciatarios.

Mediante el apartado Veintisiete se re-
forma el titulo vi, relativo a la nulidad y ca-
ducidad de la marca, incorporando el
cambio que la Memoria de analisis del im-
pacto normativo califica como mas impor-
tante en la legislacion vigente de marcas.
Asi, se otorga competencia por via directa a
la Oficina Espafola de Patentes y Marcas
para declarar la nulidad (absoluta y relativa)
y caducidad de las marcas, sin perjuicio de
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que se reconoce la posibilidad de plantear
una accion o pretension de nulidad ante la
Jurisdiccion civil por medio de una de-
manda reconvencional dentro de un pro-
ceso por violacién de marca.

Este cambio también motiva la modifi-
cacion de la disposicion adicional primera
LM, que se lleva a cabo mediante el apartado
Treinta y ocho del Anteproyecto) introdu-
ciendo un nuevo apartado 2 en la misma en
el que se recoge esta competencia directa de
la oEPM y por via de reconvencién a la Ju-
risdiccion civil.

Ademas, en el nuevo titulo v1 se regula
en detalle la legitimacion para instar estas
declaraciones y se establecen las directrices
de su procedimiento administrativo, que
tendran su desarrollo posterior por via re-
glamentaria. Se regula también la posibili-
dad de exigir prueba de uso de la marca a
instancia del titular de la marca posterior,
asi como las consecuencias juridicas de su
falta total o parcial.

Con respecto a los efectos de la declara-
cion de caducidad se incluye una modifica-
cion relevante de la normativa vigente de
marcas consistente en que estos se retro-
traen a la fecha de la solicitud administra-
tiva de caducidad o ala fecha de la demanda
reconvencional, segun proceda, sin perjui-
cio de que en la resolucion o sentencia que
la declare se fije una fecha anterior.

Asimismo, al establecerse la competen-
cia directa de la orpMm sobre la declaracion
de nulidad y caducidad, y al mismo tiempo
mantenerse la competencia de los érganos
jurisdiccionales sobre las mismas por via de

reconvencion, el pre-legislador ha conside-
rado necesario regular especificamente los
efectos de la firmeza de las resoluciones
judiciales y administrativas. Entre otros
efectos, se prevé expresamente la inadmi-
sibilidad de las demandas de reconvencion
por estas causas si ya hubiera recaido reso-
lucién firme de la oEPM con el mismo ob-
jeto, y se aplica el mismo criterio en caso
inverso.

Mediante los apartados Veintiocho a
Treinta y cinco se introducen una serie de
modificaciones en varios articulos del ti-
tulo vi1 (articulos 62 y siguientes de la Lm),
sobre las marcas colectivas y las marcas de
garantia.

En ambos tipos de marcas se suprime
también como requisito la representacion
en forma grafica, adaptandolo al de la repre-
sentacion que permita determinar el objeto
de la proteccion dispensada a su titular
(véase el contenido del apartado dos).

Ademas, al regular las causas de nulidad
o caducidad de las marcas colectivas y de
garantia se delimita con claridad la compe-
tencia para su declaracion por la orpm, 0 por
los tribunales por via de reconvencion,
segun proceda. En las causas de caducidad
de las marcas colectivas se suprime la nega-
tiva arbitraria por parte del titular de la
marca del uso de la misma a persona capa-
citada para ello o cualquier incumplimiento
del Reglamento de uso, por no correspon-
derse con la regulacion contenida en la Di-
rectiva.

En cuanto a las disposiciones comu-
nes relativas a ambos tipos de marcas se



introducen cambios en lo referente al ejerci-
cio de acciones por violacion de marca. En
la marca colectiva, y por lo que respecta a
la legitimacion activa de las personas fa-
cultadas para usar la marca, se produce
una remision a la legitimacion de los licen-
ciatarios en las marcas individuales, asi-
milando aquéllas a estos. Por el contrario,
en las marcas de garantia, inicamente su
titular o persona autorizada por el mismo
podra ejercer una accion por violacién de
marca.

Por otro lado, desaparece la prohibicion
temporal de registrar marcas colectivas o de
garantia canceladas, contenida en la norma-
tiva vigente, y en lo que atafie a la cesion de
dichas marcas se permite la misma a perso-
nas que cumplan con los requisitos previs-
tos para ser titulares de las mismas.

Mediante el apartado Treinta y seis,
relativo a las “Marcas internacionales” se
realiza una ligera modificacion en el requi-
sito de la designacion de un domicilio a
efectos de notificaciones en el supuesto de
transformacién de un registro internacio-
nal, remitiéndose al régimen general pre-
visto en el articulo 294 de la Ley 17/2001,
de 7 de diciembre, de Marcas, conforme a
la modificacion prevista por el propio An-
teproyecto.

Por medio del apartado Treinta y siete
se introducen determinadas modificaciones
en el ambito de las marcas de la Union Eu-
ropea.

La modificacién del Reglamento (CE)
num. 207/2009 de Consejo, de 26 de febrero
de 2009, sobre la marca comunitaria [ac-
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tualmente Reglamento (UE) 2017/1001] es-
tablece que toda solicitud de marca de la
Unién Europea se presente unicamente
en la Oficina de Propiedad Intelectual de
la Unién Europea, lo que hace necesario
la modificacién de la Ley de Marcas en
vigor, que prevé la posibilidad de presen-
tar estas marcas en la OEPM. Asimismo, se
prevé la supresion de la tasa correspon-
diente.

Por ultimo, de los restantes tres aparta-
dos del Anteproyecto, ya se ha hecho refe-
rencia al contenido del apartado Treinta y
ocho, en relaciéon con la disposicion adicio-
nal primera Lm. Por su parte, los apartados
Treinta y nueve y Cuarenta contienen mo-
dificaciones, el primero de ellos, de adapta-
cion terminoldgica en coherencia con otros
cambios proyectados (la sustitucion de los
términos “notorios o renombrados” por el
término “renombrados” en la disposicion
adicional decimocuarta), y el segundo, de-
terminadas modificaciones en el anexo de
tasas previsto por la disposicion adicional
segunda.

Disposicion adicional tinica

Se efecttia de forma general una remision a
laLey 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento administrativo comtn de las Admi-
nistraciones publicas, en todas aquellas
referencias contenidas en la Ley 17/2001, de
7 de diciembre, de Marcas, a la derogada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men juridico de las Administraciones publi-
cas y del procedimiento administrativo
comun.
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Disposicién transitoria inica

La disposicion transitoria unica contiene,
por un lado, dos previsiones generales que
afectan a todos los procedimientos y, por
otro, una especifica para las solicitudes de
nulidad y caducidad de signos distintivos.
Enlo que se refiere al primer aspecto, se es-
tablece que los procedimientos sobre mar-
cas y nombres comerciales iniciados antes
de laentrada en vigor de la presente Ley se-
guiran rigiéndose por la normativa anterior.
De otro lado, se dispone que las marcas y
nombres comerciales concedidos durante
la vigencia de las legislaciones anteriores se
regiran por la presente Ley.

Respecto a la segunda cuestion, cabe
sefialar que la demora en la entrada en
vigor de la competencia directa de la
oEPM, para el conocimiento de las solici-
tudes de nulidad y caducidad de signos
distintivos hasta el dia 14 de enero de
2023, ha hecho necesario el estableci-
miento de una normativa transitoria que
trata especificamente esta cuestion. Asi,
se dispone que hasta que la orpm adquiera
la competencia para declarar la nulidad o
la caducidad de los signos distintivos, sera
competente la Jurisdiccion civil, pero
seran aplicables las normas sustantivas, que

regulan la materia, contenidas en el nuevo
titulo v de esta Ley.

Disposicion derogatoria inica

Prevé la derogacion, dejando a salvo lo dis-
puesto en la disposicion transitoria unica,
de todas las disposiciones de igual o inferior
rango que se opongan a lo establecido en la
futura Ley que se apruebe.

Disposiciones finales

En las disposiciones finales se recogen las
siguientes cuestiones: la atribuciéon com-
petencial (disposicion final primera), la in-
corporacion al Derecho espafol de la
Directiva europea 2015/2436 (disposicion
final segunda), la autorizacion al Gobierno
para dictar normas en desarrollo de la Ley
(disposicion final tercera), la declaracion de
que la puesta en marcha de las medidas in-
corporadas mediante esta Ley no supondra
aumento del gasto publico (disposicién final
cuarta) y la fijacion de la entrada en vigor de
la Ley, que tendra lugar el dia 14 de enero de
2019, excepto el apartado 2 de la disposicion
adicional primera de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas, en la version introdu-
cida por la presente Ley, que lo hara el dia 14
de enero de 2023 (disposicion final quinta).



3. Observaciones generales

La proteccion de la propiedad industrial, y
en particular de los signos distintivos (mar-
cas y nombres comerciales) resulta clave
para promover la confianza y proteger las
preferencias de los agentes econdémicos:
empresas, consumidores y la sociedad en
general, en tanto que favorecen una dina-
mica de transparencia en el trafico mer-
cantil que, a su vez, resulta esencial para el
desarrollo de la actividad econémica, ba-
sada en numerosas decisiones de inversion
y de consumo.

El ces comparte, por ello, los grandes
objetivos de la Directiva (UE) 2015/2436,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de
16 de diciembre de 2015, cuya transposi-
cion es el objeto del Anteproyecto de Ley
enviado a este organo para su dictamen.
Entre tales objetivos generales figura el de
fomentar un correcto funcionamiento del
mercado interior con el fin de impulsar el
crecimiento y la competitividad de las em-
presas europeas, en particular las peque-
fas y medianas, y ello mediante el objetivo
mas especifico de facilitar la adquisicion de
marcas y su proteccion en la Unidn y sus
Estados miembros.

Para proveer a esos objetivos, y especi-
ficamente para facilitar el registro de mar-
cas en toda la Union, asi como su gestion, el
legislador comunitario ha considerado que
resultaba esencial aproximar en mayor me-
dida las disposiciones de los Estados
miembros, y no solo en el plano del Dere-
cho material sino también en el de las nor-
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mas de procedimiento, superando lo que
consideraba una aproximacion limitada
propiciada por la anterior Directiva en esta
materia, que resulté derogada.

El cks considera que el Anteproyecto de
Ley dictaminado responde a dichos objeti-
vos y estima que, en lineas generales, lleva
a cabo una transposicion correcta de la Di-
rectiva 2015/2436 (en adelante, la Direc-
tiva). Sin perjuicio de ello, en su opinién
determinados aspectos del Anteproyecto
serian susceptibles de mejora, tanto en lo
que respecta a la transposicion de la norma
comunitaria como en algunas otras cues-
tiones de detalle que no necesariamente
derivan de las obligaciones que impone su
adaptacion al Derecho interno.

Entre los instrumentos para atender a los
mencionados objetivos, la Directiva prevé
que “Sin perjuicio del derecho de las partes
a recurrir ante los 6rganos jurisdiccionales,
los Estados miembros estableceran un pro-
cedimiento administrativo eficiente y expe-
ditivo que permita solicitar a las oficinas la
declaracion de caducidad o de nulidad de
una marca”. En consecuencia el Antepro-
yecto de Ley, mediante el nuevo titulo vi que
introduce y mediante la modificacion de la
disposicion adicional primera de la Ley de
Marcas, atribuye la competencia para decla-
rar la nulidad y la caducidad a la opm, por
via directa, manteniendo la competencia de
los 6rganos jurisdiccionales tinicamente por
via de reconvencion en los procesos por vio-
lacion de marca.
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Lo anterior representa, como recuerda
la propia Memoria de analisis de impacto
normativo, el cambio mds importante en la
legislacion vigente de marcas. En opinion
del cEs, en efecto, estamos ante una impor-
tante modificacion en el actual modelo que
puede tener consecuencias relevantes en la
dindmica de resolucién de las nulidades y
caducidades de marcas. La transicion desde
un sistema, como el actual, basado en la de-
cision jurisdiccional acerca de estas vicisitu-
des de los derechos sobre una marca hacia
otro en el que la competencia sobre su reso-
lucion recae de manera directa en un 6rgano
administrativo, aun especializado, y si bien
queda en pie la via de recursos frente a sus
resoluciones, conlleva nuevas e importantes
exigencias para el 6rgano competente, la
OEPM, en términos de operatividad, capaci-
dad de examen y capacidad de gestion. Exi-
gencias que deberan ser adecuadamente
previstas en términos de medios humanosy
materiales a fin de que pueda desempefiar
su funcion con el necesario rigor, celeridad y
seguridad juridica de cara a los operadores
en el trafico mercantil, maxime teniendo en
cuenta la complejidad que muchas veces re-
visten las cuestiones suscitadas en este tipo
de procedimientos. No en vano, la propia Di-
rectiva prevé un plazo de transposicién sen-
siblemente mas largo, hasta enero de 2023,
para dar tiempo a los Estados miembros a
implementar los cambios necesarios.

El ces llama la atencion sobre lo que con-
sidera que puede suponer una falta de co-
rrespondencia entre la relevancia que
revisten estos cambios y la prevision de la

disposicion final cuarta del Anteproyecto,
segun la cual la puesta en marcha de las me-
didas incorporadas mediante esta Ley no
debe suponer aumento del gasto publico, y
en particular un incremento de los gastos
globales de personal de la oEPM. La propia
Memoria de impacto normativo parece ma-
tizar la viabilidad de esta prevision cuando
alude a que “las complejas e importantes
nuevas tareas que la Directiva ha impuesto
aumentan las necesidades de personal espe-
cializado para este organismo”. Nuevas ta-
reas que comprenden no solo las relativas a
los procedimientos de nulidad y caducidad
de las marcas registradas sino también la
mejora en el examen de los productos y ser-
vicios solicitados y el examen de las nuevas
prohibiciones absolutas de registro, asi como
la practica de la prueba de uso. En ese nuevo
escenario, la citada Memoria alude a la re-
distribucion de efectivos pero también con-
sidera imprescindible “seguir recurriendo al
reclutamiento de efectivos de conformidad
con las tasas de reposicion que establezcan
las Leyes anuales de presupuestos generales
del Estado”.

Por ello, con el fin de garantizar una
cobertura suficiente de los costes asocia-
dos a las nuevas competencias y los nue-
que previsiblemente
demandaran una adecuada dotacion de

vOos servicios,
medios materiales y humanos especializa-
dos (seleccién, adaptacion en su caso, y
formacion de efectivos altamente cualifi-
cados), capaces de asumir labores que ac-
tualmente ejercen los jueces, en opinion
del ces habria sido conveniente disponer,



en la Memoria que acompafia al Antepro-
yecto, de un estudio mas pormenorizado
de las previsiones de nuevos ingresos de la
OEPM a través de las nuevas tasas proyecta-
das (de las que no se ha remitido a este
Consejo el anexo que acompaiia a la Ley),
y de los costes que supondra el ejercicio
de las nuevas competencias, entre ellos los
relacionados con la adecuada dotacion de
profesionales.

Dicho estudio habria permitido, asi-
mismo, ponderar la cuantia de las nuevas
tasas y valorar su adecuacion teniendo en
cuenta que estas exacciones deben estable-
cerse para cubrir fielmente los costes que
supone a la Administracion la gestion de
los tramites y procedimientos.

Por otra parte, considerando que la atri-
bucién de la competencia en materia de
nulidad y caducidad de marcas por via di-
recta a la oEpm producira cambios en las di-
namicas procedimentales, el ces quiere
llamar la atencién sobre el impacto que ello
pueda generar en relacion con los consu-
midores y usuarios, especialmente cuando
se trate de productos y servicios en ambi-
tos sensibles como, entre otros, el de los
medicamentos.

Atendiendo a las anteriores considera-
ciones y dentro de este mismo ambito de
las nuevas competencias de la oepm y del
correspondiente procedimiento adminis-
trativo de solicitud de nulidad o caduci-
dad de la marca, cuyas lineas directrices
vienen reguladas en el nuevo titulo vi de
la Ley, el cks considera que, con indepen-
dencia del posterior desarrollo reglamen-
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tario previsto, seria aconsejable modificar
la disposicion adicional quinta de la Ley
17/2001, relativa a los plazos de resolu-
cion de los procedimientos. Y ello para es-
tablecer que, en caso de que la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas no re-
suelva en los plazos senalados los proce-
dimientos administrativos, el sentido del
silencio administrativo sea positivo, ex-
cepto en las oposiciones, recursos contra
concesion y procedimientos administra-
tivos de nulidad y caducidad, en los que,
por desestimacion presunta o silencio ad-
ministrativo negativo, la oposicion, re-
curso, solicitud de nulidad o caducidad de
la marca efectuada se debera tener por re-
chazada.

Asimismo, en el marco del nuevo pro-
cedimiento, y en relacion con la revision
judicial de resoluciones administrativas di-
rectas de nulidad y caducidad, el cks estima
que seria conveniente, a fin de asegurar la
unidad de doctrina en estas materias, que
las decisiones de la oEPM sobre nulidad y
caducidad sean recurribles ante los mis-
mos 6rganos jurisdiccionales especializa-
dos de lo mercantil que conoceran de estas
cuestiones como consecuencia de una re-
convencion, en lugar de seguir la via con-
tencioso-administrativa.

En otro orden de cosas, el ces llama la
atencion acerca de que el articulo 39 de
la Directiva (UE) 2015/2436, relativo a la
denominacion y clasificacion de los pro-
ductos y servicios, no ha sido transpuesto
por el Anteproyecto objeto de dictamen,
ya que, segin contempla la Memoria de
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analisis del impacto normativo que lo
acompana, el referido precepto se incorpo-
rara al ordenamiento interno mediante la
ulterior revision del Reglamento de ejecu-
cion de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
de Marcas (aprobado por el Real Decreto
687/2002, de 12 de julio). A juicio de este
Consejo, con independencia de la citada
prevision de transposicion de la Directiva,
seria deseable, en aras de una mayor segu-
ridad juridica, que el Anteproyecto incor-
porara la obligacion del solicitante del
registro de una marca de identificar con la
suficiente claridad y precision los produc-
tos y servicios para los que solicita la pro-
tecciéon de la marca. Para ello, seria
igualmente aconsejable tener en cuenta la
ultima jurisprudencia comunitaria en rela-
cion con la denominacion de productos y
servicios.

En el plano formal, el ces considera que
se deberia haber aprovechado la modifica-
cion de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
de Marcas, operada por el Anteproyecto,
para adaptar algunos de sus preceptos a la
legislacion actual, por ejemplo en las men-
ciones que esta realiza a la derogada Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
juridico de las Administraciones publicas

y del procedimiento administrativo
comun, citando en su lugar las vigentes
Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento administrativo comun de las Ad-
ministraciones publicas y 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen juridico del sector pa-
blico, segun proceda.

Asimismo, dado que se alude en la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas a la
Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medi-
camento, ya derogada, el CES estima conve-
niente que se proceda a adaptar las
cuestiones relativas a los medicamentos y
productos sanitarios a la legislacion vi-
gente en aquello que sea necesario.

Por ultimo, el ces quiere recordar la nece-
sidad de respetar los plazos fijados en las di-
rectivas comunitarias para la transposicion
de sus disposiciones, a la hora de elaborar y
presentar las correspondientes iniciativas le-
gislativas para su adaptacion al Derecho in-
terno. En este sentido, la Directiva objeto de
transposicion mediante el Anteproyecto so-
metido a dictamen obliga a los Estados
miembros a poner en vigor las normas para
dar cumplimiento al grueso de su articulado
amas tardar el 14 de enero de 2019, a excep-
cién de su articulo 45, para el que fija como
plazo limite el 14 de enero de 2023.



4. Observaciones particulares

Apartado 21 del Anteproyecto
(modificacién del articulo 41.2 Lm)

En la nueva redaccion de este articulo que
propone el Anteproyecto se prevé la posi-
bilidad de que, ante una accién por viola-
cién de marca, el demandado solicite al
demandante titular de la marca que acre-
dite el uso de la misma para los productos
y servicios para los que esta se registro y en
los que se fundamento la accion. Por otra
parte, en la redaccion vigente de este apar-
tado 2 del articulo 41, se indica expresa-
mente que, a los efectos de lo dispuesto en
dicho articulo, la marca se entenderia re-
gistrada unicamente para los productos y
servicios para los que se habia acreditado
el uso.

A la vista de ello, en opinién del cks
seria conveniente reflejar de manera ex-
presa que, a los efectos que se regulan en
este articulo, la marca se considerara regis-
trada solamente para los productos o servi-
cios para los que haya sido realmente
utilizada.

Apartado 27 del Anteproyecto

(nuevo articulo 59)

El articulo 59 del nuevo titulo vi (Nulidad
y caducidad de la marca) que el Antepro-
yecto incorpora en Ley 17/2001, de 7 de di-
ciembre, de Marcas, regula el examen de la
solicitud de nulidad y caducidad de la
marca. El apartado tercero de dicho pre-
cepto se refiere, exclusivamente, a solici-
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tudes de nulidad, en cuyo procedimiento
el afectado por la solicitud puede exigir al
solicitante que aporte prueba de uso de su
marca anterior, en la que base la solicitud
de nulidad. En tales casos, la Directiva (UE)
2015/2436, que se transpone, exige que la
prueba de uso se refiera a los ultimos cinco
anos desde que se presenta la solicitud de
nulidad, pero cuando la marca anterior hu-
biera estado registrada durante mas de
cinco afios, la prueba de uso debe aportarse
también por el periodo de los cinco afos
anteriores a la fecha de presentacion de la
solicitud o a la fecha de prioridad de la
marca impugnada.

Esa prueba de uso, en ese segundo pe-
riodo, solo la exige la Directiva (UE)
2015/2436 en solicitudes de nulidad en las
que el afectado por la solicitud cuestione
el uso de la marca del solicitante, pero no
en solicitudes de caducidad directas.

En consecuencia, el cEs considera que
convendria que se aclarase dicha circuns-
tancia, ya que la redaccion propuesta en el
Anteproyecto resulta confusa y podria dar
lugar a equivocos y a una transposicion in-
correcta de la Directiva (UE) 2015/2436
respecto a las solicitudes de caducidad di-
rectas. A juicio de este Consejo, seria acon-
sejable modificar la redaccion del citado
apartado tercero del articulo 59, asi como
la de los apartados 4 y 5 de dicho precepto,
para la mejor comprension de estos y adap-
tacién a la finalidad expuesta.
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5. Conclusiones

El ces considera que el Anteproyecto de  mento Europeo y del Consejo, de 16 de
Ley dictaminado lleva a cabo, en lineas  diciembre de 2015, sin perjuicio de las
generales, una transposicion correcta de  observaciones de caracter general y par-
la Directiva (UE) 2015/2436 del Parla- ticular que se han expuesto.

Madrid, 19 de septiembre de 2018

V°. B® El Presidente La Secretaria General

Marcos Pefia Pinto Soledad Cérdova Garrido



